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betreffend das europaische Patent 1 974 150
(DE 50 2007 013 202)

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des
Bundespatentgerichts auf Grund der mindlichen Verhandlung vom
25. Oktober 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Rauch, der
Richterin PUschel und der Richter Dipl.-Ing. Kuest, Dipl.-Ing. Dr. Groimann und
Dipl.-Ing. Univ. Richter

fur Recht erkannt:

Das europaische Patent 1974150 wird fur das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch

teilweise fur nichtig erkléart, dass

a) in Patentanspruch 1 im Anschluss an die Worte
,dadurch gekennzeichnet, dass* die Worte ,der
Bremstrager (3) als eine ebene Platte, vorzugsweise
eine flache Stahlplatte, ausgebildet ist* ersetzt
werden durch die Worte ,der Bremstrager (3) als
eine ebene, flache Stahlplatte ausgebildet ist* und

b) die Patentanspriiche 2 bis 20 bei unverandertem
Wortlaut auf die geanderte Fassung des

Patentanspruchs 1 zuriickbezogen sind.

I. Die weitergehende Klage wird abgewiesen.

[l Von den Kosten des Verfahrens tragt die Klagerin 4/5, die
Beklagte 1/5.

V. Das Urtell ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in
Ho6he von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages

vorlaufig vollstreckbar.



Tatbestand

Die Klage richtet sich gegen das in deutscher Verfahrenssprache mit der Bezeich-
nung ,Scheibenbremse* u. a. fur den Geltungsbereich der Bundesrepublik
Deutschland erteilte europaische Patent 1 974 150, das aus der internationalen
Patentanmeldung PCT/DE2007/000115 vom 18. Januar 2007 (veroffentlicht als
WO-Schrift 2007/082520 A2) hervorgegangen ist und die Prioritdt der deutschen
Voranmeldung 10 2006 002 569.5 vom 18. Januar 2006 in Anspruch nimmt. Im
Deutschen Patent- und Markenamt wird das Patent unter dem Aktenzeichen
50 2007 013 202.0 gefuhrt. Das Streitpatent umfasst in seiner erteilten Fassung
20 Anspriche, die alle mit der vorliegenden Klage angegriffen werden. Die An-

spruche 2 bis 20 sind als Unteranspriche auf Anspruch 1 rickbezogen.

Der erteilte Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

1. Scheibenbremse mit einem gegeniber einem Achskoérper (1)
fest angeordneten Bremstrager (3) mit daran angeordneten
Aufnahmeelementen (21) fur die Befestigung und schwim-
mende Lagerung eines Bremssattels,
wobei der Bremstrager (3) einen Belagschacht (10) zur Auf-
nahme eines gegen eine Bremsscheibe der Scheibenbremse
anliegenden Bremspads aufweist und jeder weitere Brems-
pad in einer Aufnahme des Bremssattels angeordnet ist,
wobei an dem Belagschacht (10) Fuhrungsflachen (11, 12)
zur radialen und tangentialen Fihrung des Bremspads an-
geordnet sind,
und wobei der Bremstréager (3) direkt an dem Achskdrper (1)
angeordnet ist und sich im Wesentlichen quer hierzu er-
streckt,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Bremstrager (3) als eine ebene Platte, vorzugs-

weise eine flache Stahlplatte, ausgebildet ist, und dass zur



Austauschbarkeit der an dem Belagschacht (10) angeord-
neten Fuhrungsflachen (11, 12) mindestens ein innen an
dem Belagschacht (10) angeordnetes Verschleil3blech (40,
40a) vorgesehen ist, an dem eine radiale (11) und eine tan-
gentiale (12) Fuhrungsflache fur den Bremspad ausgebildet

ist.

Wegen des Wortlauts der Unteranspriiche 2 bis 20 wird auf die Streitpatentschrift
EP 1974 150 B1 Bezug genommen.

Die Klagerin macht die Nichtigkeitsgriinde der mangelnden Patentfahigkeit, der
unzureichenden Offenbarung und der unzulassigen Erweiterung (Art. Il 8 6 Abs. 1
Nr. 1 bis 3 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) bis c), Art. 54, 56 EPU)
geltend.

Den Nichtigkeitsgrund der unzureichenden Offenbarung bezieht die Klagerin auf
die erteilten Patentanspriche 6 und 7. Gemall Anspruch 6 sei die Scheiben-
bremse durch einen Rechteckquerschnitt gekennzeichnet. Gemald dem auf An-
spruch 6 riickbezogenen Anspruch 7 sei die Offnung U-férmig, was im Wider-

spruch hierzu stehe.

Der Nichtigkeitsgrund der unzulédssigen Erweiterung wird von der Klagerin im Hin-
blick auf Merkmal 1.1.1 damit begriindet, dass die ,schwimmende Lagerung“ eines
Bremssattels nicht im allgemeinen Teil der urspringlichen Beschreibung (vgl.
WO 2007/082520), sondern nur im Zusammenhang mit einer der Ausfuhrungs-
formen offenbart sei. Dieses Merkmal dirfe daher nicht ohne klare Begrindung

verallgemeinert werden.

Den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit stitzt die Klagerin auf fol-

gende Publikationen:



D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19

Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 sei nicht neu gegenuber D3. Zu-
dem sei er dem Fachmann durch Kombination der Schriften D1 und D19 bzw. D3,
D2 und D3 oder D18 und D19 nahegelegt gewesen. Auch der Patentanspruch 16
werde von D3 neuheitsschadlich getroffen. Die Merkmale der Ubrigen Unteran-

spruche entsprachen fachméannischer Routine bzw. seien durch die Entgegenhal-

europdaische Patentanmeldung 1 375 952 A2
deutsche Offenlegungsschrift 37 29 154 Al
US-Patentschrift 6,223,866 B1
GB-Patentanmeldung 2 172 068 A

deutsche Offenlegungsschrift 103 12 480 Al
US-Patentschrift 4,460,071

deutsche Offenlegungsschrift 1 630 140
deutsche Offenlegungsschrift 28 52 277
deutsche Offenlegungsschrift 36 34 218 Al
europdaische Patentanmeldung 1 234 996 A2
US-Patentschrift 3,194,351

europdische Patentanmeldung 1 473 481 Al
europdaische Patentanmeldung 0 979 770 A2
deutsche Offenlegungsschrift 32 09 389 Al
europdaische Patentschrift 1 288 029 B1
europdaische Patentanmeldung 1 293 405 A3
US-Patentanmeldung 2005/0168056 Al
US-Patentschrift 4,629,037

deutsche Offenlegungsschrift 198 57 074 Al

tungen nahegelegt gewesen.

Die Klagerin beantragt,

das europdische Patent 1 974 150 mit Wirkung fur das Hoheitsge-

biet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang flr nichtig

zu erklaren.



Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen die Patentanspriiche
in der Fassung des mit Schriftsatz vom 15. Dezember 2017 einge-
reichten Hauptantrags richtet;

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen die Pa-
tentanspriiche in der Fassung der mit selbigem Schriftsatz einge-
reichten, in der Reihenfolge ihrer Nummerierung gestellten Hilfs-

antrage 1 bis 3 richtet.

In der Fassung des Hauptantrags lautet Patentanspruch 1 wie folgt (Anderungen

gegenuber der erteilten Fassung durch Streichung kenntlich gemacht):

dadurch gekennzeichnet,

dass der Bremstrager (3) als eine ebene—Platte, verzugs-
weise—eine-flache Stahlplatte; ausgebildet ist, und dass zur
Austauschbarkeit der an dem Belagschacht (10) angeord-

neten Fuhrungsflachen (11, 12)

Die Unteranspriche 2 bis 20 sollen sich bei unverandertem Wortlaut auf die geén-

derte Fassung des Patentanspruchs 1 riickbeziehen.

Wegen der Patentanspriche in der Fassung der Hilfsantrage wird auf Bl. 85

bis 102 der Gerichtsakte verwiesen.

Nach Meinung der Beklagten liegen die geltend gemachten Nichtigkeitsgrinde in
Bezug auf den Gegenstand des Patentanspruchs 1 in seinen mit Haupt- und Hilfs-

antragen verteidigten Fassungen nicht vor.



Die Klagerin halt diese Anspruchsfassungen fur unzuldssig, weil durch die nun-
mehrige Angabe ,ebene, flache Stahlplatte* eine Unklarheit entstehe, und weil der
Ausdruck ,eben” keine Stltze in der Beschreibung finde. Die neue Merkmalskom-
bination ,ebene, flache Stahlplatte” fiihre auch zu einer zusatzlichen unzuléassigen
Erweiterung und sei auRerdem wegen ihrer Widersprichlichkeit nicht ausfuhrbar.
Im Ubrigen sei auch der mit Haupt- und Hilfsantragen beanspruchte Gegenstand

nicht patentfahig.

Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 6. Juni 2018 einen frihen gerichtli-

chen Hinweis gemal § 83 Abs. 1 PatG zukommen lassen.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Ubrigen wird auf deren Schriftsatze mit
samtlichen Anlagen sowie auf das Protokoll der mindlichen Verhandlung verwie-

sen.

Entscheidungsgriinde

Die Klage ist zulassig und in der Sache teilweise begriindet. Das Streitpatent ist
ohne Sachprifung insoweit fur nichtig zu erklaren, als es Uber die von der Be-
klagten in zuldssiger Weise nur noch beschréankt verteidigte Fassung hinausgeht
(vgl. Schulte/Voit, PatG, 10. Aufl., 8 81 Rn. 127). In Bezug auf die mit Hauptantrag
verteidigte Anspruchsfassung liegen die geltend gemachten Nichtigkeitsgriinde
der mangelnden Patentfahigkeit, der unzureichenden Offenbarung und der unzu-
lassigen Erweiterung (Art. 11 8§ 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1
Buchst. a) bis ¢) EPU) nicht vor, weshalb die Klage in diesem Umfang abzuweisen
war. Uber die von der Beklagten mit Hilfsantragen verteidigten Fassungen des

Streitpatents war demnach nicht zu entscheiden.



1. Die vorliegende Erfindung betrifft nach ihrer Beschreibung in der
Streitpatentschrift (Abs. [0001]) eine Scheibenbremse mit einem gegentber einem
Achskorper fest angeordneten Bremstrager, an dem Aufnahmeelemente fur die

Befestigung und schwimmende Lagerung eines Bremssattels angeordnet sind.

Die Beschreibung bezieht sich auf verschiedene gattungsgemalfle Vorveré6ffentli-
chungen, u. a. auf die Offenlegungsschrift DE 198 57 074 A1 (D19), aus der die
Merkmale des im vorliegenden Patentanspruch 1 enthaltenen Oberbegriffs be-
kannt seien. Bei der ersten darin beschriebenen Ausfihrungsform sei der Brems-
trager baulich stark reduziert, indem nur der innere Bremsbelag im Bremstrager
gehalten und gefuhrt werde, hingegen der dul3ere Bremsbelag in dem Bremssat-
tel. Die durch den &auf3eren Bremsbelag aufgenommenen Bremsmomente muss-
ten daher auf den Bremstrager tUbertragen werden. Der Bremssattel sei hierzu als
Schiebesattel mit Schiebefiihrungselementen ausgebildet, die sich an korrespon-
dierenden Schiebefihrungselementen des Bremstragers ahnlich einer Kulissen-
fuhrung abstitzten. Zur Bereitstellung der Schiebefiihrungselemente sei der
Bremstrager mit Stitzarmen versehen, die sich nach auf3en bis Uber die Brems-
scheibe hintber erstreckten. Die Stutzarme fiihrten, da sie einteiliger Bestandteil
des Bremstragers seien, zu einem weiterhin hohen Gewicht des Bremstragers
(Beschreibung, Absatz [0003]).

Als Aufgabe der Erfindung sieht die Streitpatentschrift die Bereitstellung einer an
einem Achskorper montierbaren Scheibenbremse, die sich aus wenigen Einzel-
teilen zusammensetzt, in wenigen Montageschritten zusammensetzbar und im

Verschlei3fall wartungsfreundlich ist (Beschreibung, Absatz [0005]).

2. Diese Aufgabe soll erfindungsgemaf durch ein Erzeugnis mit den Merk-
malen gemal Patentanspruch 1 gelost werden. Diese Merkmale kdnnen - unter
Einbeziehung der Anderung in Anspruch 1 gemaR Hauptantrag der Beklagten -

entsprechend einem Vorschlag der Klagerin wie folgt gegliedert werden:



1. Scheibenbremse

1.1 mit einem gegenuber einem Achskorper (1) fest
angeordneten Bremstrager (3)

1.1.1 mit daran angeordneten Aufnahmeelementen (21) fur die
Befestigung und schwimmende Lagerung eines Brems-
sattels,

1.1.2 wobei der Bremstrager (3) einen Belagschacht (10) zur
Aufnahme eines gegen eine Bremsscheibe der Scheiben-
bremse anliegenden Bremspads aufweist und jeder wei-
tere Bremspad in einer Aufnahme des Bremssattels ange-
ordnet ist,

1.1.2.1 wobei an dem Belagschacht (10) Fuhrungsflachen (11,
12) zur radialen und tangentialen Fiihrung des Bremspads
angeordnet sind,

1.1.3 und wobei der Bremstrager (3) direkt an dem Achskor-
per (1) angeordnet ist und sich im Wesentlichen quer
hierzu erstreckt,

1.2 wobei der Bremstrager (3) als eine ebene, flache Stahl-
platte ausgebildet ist

1.3 und wobei zur Austauschbarkeit der an dem Belag-
schacht (10) angeordneten Fuhrungsflachen (11, 12) min-
destens ein innen an dem Belagschacht (10) angeordne-
tes Verschleil3blech (40, 40a) vorgesehen ist,

1.3.1 an dem eine radiale (11) und

1.3.2 eine tangentiale (12) Fuhrungsflache fir den Bremspad
ausgebildet ist.

3. Zustandiger Durchschnittsfachmann, auf dessen Wissen und Kdnnen es
insbesondere fur die Auslegung der Merkmale des Streitpatents und fir die Inter-
pretation des Standes der Technik ankommt, ist im vorliegenden Fall ein Diplom-

ingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau oder Fahrzeugtechnik mit mehr-
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jahriger Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Bremsen, insbeson-

dere auf dem Gebiet der Scheibenbremsen fur Nutzfahrzeuge.

4. Dieser Fachmann legt den Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 fol-

gendes Verstandnis zu Grunde:

a) Gegenstand des Streitpatents ist - wie aus Merkmal 1.1.1 hervorgeht - eine
Scheibenbremse, bei der der Bremssattel an dem Bremstrager mit Hilfe von dort
angeordneten Aufnahmeelementen schwimmend gelagert ist, d. h. eine soge-
nannte Gleitsattel-Scheibenbremse (Streitpatentschrift, Absatz [0002]); eine starre
Befestigung des Bremssattels ist hingegen anspruchsgemalfd nicht vorgesehen.
Der Bremstrager wiederum ist gemafld den Merkmalen 1.1 und 1.1.3 gegenuber
einem Achskdrper 1 direkt und fest angeordnet (z. B. mittels einer Schweil3verbin-
dung, Absatz [0012]) und erstreckt sich im Wesentlichen quer dazu.

b) Gemald Merkmal 1.1.2 weist der Bremstrager einen Belagschacht zur Auf-
nahme eines Bremspads (d. h. eines mit einem Trager verbundenen Bremsbe-
lags) auf. Der zweite (oder jeder weitere) Bremspad ist hingegen in einer Auf-
nahme des Bremssattels angeordnet. Die nahere Ausgestaltung der Aufnahme
des Bremssattels, insbesondere die Ausgestaltung der Fihrung/Befestigung
des/der weiteren Bremspads, bleibt hierbei offen (siehe auch Absatz [0020], letzter
Satz), wahrend bezuglich des dem Bremstrager zuzuordnenden Belagschachts in
den Merkmalen 1.1.2.1 und 1.3 néhere Festlegungen getroffen werden. Hier wird
namlich des Vorhandensein radialer und tangentialer Fuhrungsflachen sowie ei-
nes VerschleiRblechs mit ebensolchen Fuhrungsflachen gefordert (vgl. Merkmale
1.3.1, 1.3.2). Bezuglich der Definition von ,radial* und ,tangential” im streitpatent-
gemalen Sinn, z. B. auch im Sinne von ,horizontal* und ,vertikal”, wird auf Ab-

satz [0017] des Streitpatents verwiesen.

C) Gemald Merkmal 1.2 ist der Bremstrager (3) als eine ebene, flache

Stahlplatte ausgebildet.
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Hierbei bringt das Attribut ,flach® zum Ausdruck, dass die Stahlplatte, im Vergleich
zu ihrer Lange, von geringer Dicke ist (vgl. Absatz [0019], wonach die Dicke z. B.
3 cm betragen kann). Zu diesem Verstandnis gelangt der Fachmann auch auf
Grund seiner Fachsprache, da ihm dieses Attribut z. B. in Zusammenhang mit
dem im Fahrzeugbau verwendeten ,Flachzeug” gelaufig ist; dabei handelt es sich
um Bleche und Bander, bei denen die Dicke im Verhaltnis zur Breite bzw. Lange

gering ist.

.Eben” ist die Stahlplatte, wenn sie - wie aus Figur 2 der Streitpatentschrift ersicht-
lich - nicht gebogen oder gekrimmt ist und wenn ihre Oberflache - worauf auch
die Klagerin in der mundlichen Verhandlung abgestellt hat - keine Erhebungen
aufweist, d. h. wenn die gerade Kante eines Lineals an ihren Flachseiten tberall
anliegen kann (vgl. Wikipedia zum Stichwort ,eben® im weiteren Sinne). Somit liegt
die Platte mit ihren Flachseiten jeweils in einer Ebene (siehe Figur 2, Bezugszei-
chen 25, 26).

Gewichtsreduzierende Ausnehmungen oder Offnungen innerhalb der Platte sind
hierbei unschédlich (siehe Figuren 4 und 5, Bezugszeichen 16a bis 16c, i. V. m.
Abséatzen [0014] und [0019], sowie Patentanspruch 14); gleiches gilt fir Locher
und Versenkungen, die zur Befestigung und planen Auflage der Aufnahmeele-
mente in der Platte vorgesehen sind (siehe insbesondere Figur 8 mit den kreis-
formigen Versenkungen an den Flachseiten 25 und 26 i.V.m. den Absat-
zen [0022] und [0023]). Diese Abweichungen vom allgemeinen Sprachgebrauch
des Begriffs ,,eben” (vgl. Wikipedia zum Stichwort ,eben“ im engeren Sinne: “waa-
gerecht ohne gréfieren Erhebungen oder Senkungen...”) ergeben sich wie darge-
legt aus der Streitpatentschrift, wobei diese gleichsam ihr eigenes Lexikon darstellt
(vgl. BGH GRUR 1999, 909 - Spannschraube). Ebenso unschadlich sind ggf. aus
der Plattenebene herausragende Gewindebuchsen 22, da diese lediglich in eine
Bohrung der Stahlplatte nachtraglich eingesetzt werden, nicht jedoch integraler
Bestandteil der Platte sind (siehe Figur 6, Bezugszeichen 22, i.V.m. Ab-
satz [0021]).



-12 -

Zusammenfassend betrachtet ist der Bremstrager somit aus einer sowohl ebenen
wie flachen Stahlplatte gebildet bzw. hergestellt, wobei bzw. weshalb er zwar Aus-

nehmungen, aber keine Erhebungen aufweisen kann.

Die mit Hauptantrag der Beklagten beanspruchte Anspruchsfassung ist zulassig.

1. Die Anderung der in der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 enthalte-
nen Merkmalsangabe ,ebene Platte, vorzugsweise eine flache Stahlplatte” in die
Angabe ,ebene, flache Stahlplatte” ist nicht etwa deshalb unzulassig, weil sie zu
einer bislang noch nicht vorhandenen Unklarheit fihren wirde (vgl. BGH GRUR
2016, 361 - Fugenband). Die Bedeutung der Attribute ,eben“ und ,flach® (s. o.
I.4.c) bleibt in der geanderten Anspruchsfassung die gleiche, weshalb mit ihr fur
den Fachmann keine neuen Unklarheiten verbunden sind; daran andert auch
nichts, dass die Kombination der Attribute nicht mehr nur fakultativ, sondern obli-
gatorisch vorgesehen ist (siehe auch nachfolgend unter 3.).

2. Die Unzuléassigkeit folgt auch nicht daraus, dass der Ausdruck ,eben* keine
zusatzliche Erlauterung in der Beschreibung findet. Zur Offenbarung eines Merk-
mals als zur Erfindung gehérend kann die Darstellung in einer Zeichnung geni-
gen, auf die sich die Patentanspriiche der Anmeldeunterlagen beziehen. Mal3geb-
lich ist, ob die merkmalsgemalie Ausgestaltung nach der Gesamtoffenbarung aus
fachmannischer Sicht als mégliche Ausfihrungsform der zum Patent angemelde-
ten Erfindung erscheint (vgl. BGH GRUR 2010, 599 - Formteil). Im vorliegenden
Fall ist fur den Fachmann - insbesondere aus der Figur 2 - klar ersichtlich, dass

der Bremstrager ,eben” in dem genannten Sinn ist.

3. Die geanderte Anspruchsfassung ist auch nicht deshalb unzulassig, weil die
nunmehrige Merkmalskombination ,ebene, flache Stahlplatte in der urspringli-
chen Anmeldung nicht vorhanden war und somit - wie die Klagerin meint - einen
neuen Schutzgegenstand begrindet. Bereits der urspriinglich eingereichte Pa-
tentanspruch 10 (siehe WO 2007/082520 A2) beansprucht eine ,ebene Platte,
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vorzugsweise eine flache Stahlplatte, als Bremstrager (3)“. Die Verkntpfung ,vor-
zugsweise” bringt dort eindeutig zum Ausdruck, dass die Platte in jedem Fall
.eben” zu sein hat; das ,vorzugsweise* Merkmal ,flache Stahlplatte” ist dagegen
nur fakultativ zu verstehen (vgl. Schulte, a. a. O., § 14 Rn. 40, § 34 Rn. 129), d. h.
in dem urspriinglichen Anspruchsmerkmal ,ebene Platte, vorzugsweise eine fla-

che Stahlplatte” ist die ,ebene, flache Stahlplatte” als Teilmenge enthalten.

Auch in der insoweit mit dem urspringlichen Patentanspruch 10 wortgleichen er-
teilten Fassung des Patentanspruchs 1 stellt die ,flache Stahlplatte” - entgegen
den Darlegungen der Klagerin in der mundlichen Verhandlung - keine Alternative
zu der ,ebenen Platte” dar, vielmehr ist sie auch hier lediglich eine bevorzugte
Auswahl unter verschiedenen alternativen Ausgestaltungsmdglichkeiten einer
ebenen Platte, die gemal’ der Streitpatentschrift z. B. als (flaches) Stahlgussteil,
Schmiedeteil oder auch als Stahlplatte ausgestaltet sein konnte (siehe Ab-
satz [0019]). Diese Auslegung ergibt sich nicht nur zwingend aus dem Wortlaut
des erteilten Anspruchs und dem ublichen Verstandnis von ,vorzugsweise®, son-
dern sie entspricht auch dem Grundsatz, wonach im Zweifel ein Verstandnis der
Beschreibung und des Anspruchs geboten ist, das beide Teile der Patentschrift
nicht in Widerspruch zueinander bringt, sondern sie als aufeinander bezogene
Teile der dem Fachmann mit dem Patent zur Verfliigung gestellten technischen
Lehre als eines sinnvollen Ganzen versteht (vgl. BGH GRUR 2015, 875 [16] -
Rotorelemente).

Die von der Klagerin unter dem Gesichtspunkt unzureichender Offenbarung bzw.
mangelnder Ausfihrbarkeit gefihrten Angriffe, die sich gegen die Patentanspru-
che 1 und 7 in der Fassung gemaf Hauptantrag der Beklagten richten, haben kei-

nen Erfolg.

1. So ist die Ausbildung des Bremstragers als eine ebene, flache Stahlplatte

fur den Fachmann ohne weiteres ausfiihrbar. Bereits die Streitpatentschrift liefert
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hierfir sachdienliche Hinweise. Nach dem dortigen Absatz [0019] kann der
Bremstrager z. B. als flache Stahlplatte mit einer Dicke von z. B. 3 cm gestaltet
werden. Ebenso ist es mdglich, ihn aus mehreren parallel geschichteten und ent-
sprechend dinnen Platten zusammenzusetzen, wobei sich Ausnehmungen in der
Platte besonders einfach dadurch herstellen lassen, dass einzelne der so ge-
schichteten Platten an den Orten der Ausnehmungen Offnungen aufweisen.

2. Ebenso ist die in Patentanspruch 7 beanspruchte U-férmige Offnung (4)
des Bremstragers, der gemal Patentanspruch 3 zu dessen Befestigung auf dem
Achskorper dient, fir den Fachmann ausfuhrbar. Der Riickbezug des Patentan-
spruchs 7 auf den Patentanspruch 6, wonach die Offnung (4) einen Rechteck-
querschnitt mit zwei einander gegenuberliegenden Flachen (5a, 5b) beschreibt,

steht dem nicht entgegen.

Der Fachmann entnimmt der Figur 5 des Streitpatents samt zugehdrigem Be-
schreibungsabsatz [0015] eine U-formige Offnung, deren Querschnitt rechteckig
ist, um den rechteckigen bzw. quadratischen Achskorper aufnehmen zu kénnen.
Er wird Anspruch 7 in Verbindung mit Anspruch 6 daher so verstehen, dass die
Offnung 4 einen rechteckigen Querschnitt aufweist, bei dem eine Seite - in Figur 5
die der Flache 5c¢ gegenuberliegende Seite - offen ist. Damit ergibt sich bezogen
auf die Flachen 5a, 5b und 5c in dem Bremstrager eine U-formige Offnung, welche
an den Achskorper mit seinem rechteckigen Querschnitt angepasst ist.

Eine entsprechende Ausgestaltung ergibt sich auch aus dem Ruckbezug beider
Anspriiche 6 und 7 auf Anspruch 3, wo eine maulférmige Offnung 4 vorgesehen
ist, die den quadratischen Achskoérpers 1 Ubergreift und im Querschnitt daher
rechteckig ausgefuhrt sein kann. Das Ubergreifen des quadratischen Achskor-
pers 1 erfordert, dass eine Seite des Rechtecks offen ist, wodurch sich eine U-

formige Ausgestaltung ergibt.
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V.

Auch der Nichtigkeitsgrund der unzulassigen Erweiterung liegt nicht vor.

Diesen Nichtigkeitsgrund bezieht die Klagerin auf die ,schwimmende Lagerung®
eines Bremssattels (Teilmerkmal 1.1.1), die urspringlich nur im Rahmen einer
Ausfuhrungsform offenbart sei und daher nicht allgemein beansprucht werden

kdnne.

Die Beschrankung auf die in dem Ausfihrungsbeispiel der urspringlichen Anmel-
dung offenbarte Ausfihrungsform eines schwimmend gelagerten Bremssattels
nebst entsprechender Aufnahmeelemente 21 (siehe WO-Schrift 2007/082520,
Seite 6, erster Absatz, zweiter Satz und zweiter Absatz, erster Satz) ist jedoch
zuldssig. Die Patentinhaberin hatte es in der Hand, den beanspruchten Gegen-
stand durch die Aufnahme einzelner Merkmale des Ausflhrungsbeispiels, die fir
den Fachmann ohne weiteres als eine mogliche Ausgestaltung der Erfindung er-
kennbar waren, zu beschréanken (vgl. BGH GRUR, 2008, 60 - Sammelhefter II,
insbesondere Absatz 30).

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der mit Hauptantrag der Beklagten
verteidigten Fassung des Streitpatents ist gegentber dem von der Klagerin ange-

fuhrten Stand der Technik auch patentfahig.

1. Dieser Gegenstand ist als neu anzusehen, weil aus keiner der entgegenge-
haltenen Druckschriften eine Scheibenbremse mit samtlichen Anspruchsmerkma-

len hervorgeht.

a) Dies gilt insbesondere auch fur die von der Klagerin als neuheitsschadlich
angesehene US-Patentschrift 6,223,866 B1 (D3), die verschiedene Ausfihrungs-

formen von Gleitsattelbremsen offenbart.
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In der Ausgestaltung nach D3, Figur 4, ist der Bremstrager 122 tber Schraubge-
winde 122B fest und unmittelbar an einem Achskdrper angeordnet (siehe Bri-
ckenabsatz von Spalte 4 auf Spalte 5; Merkmale 1, 1.1, 1.1.3). Zur Fuhrung der
beiden Zylinderstifte 120, die der Befestigung und der schwimmenden Lagerung
des Bremssattels 112 dienen, weist er zwei Blindlécher 122A in den beiden ab-
ragenden Armen 124, 126 des inneren Bremstragerholms 128 auf (Merkmal
1.1.1). Des Weiteren ist der Figur 4 eine Ausnehmung des Bremstragerholms 128
als ,Belagschacht* fur ein Bremspad 132 entnehmbar, wobei an zwei Fortsat-
zen 124A, 126A innerhalb dieses Belagschachtes radiale und tangentiale Fih-
rungsflachen entsprechend Merkmal 1.1.2.1 angeordnet sind (siehe auch Figu-
ren 7 und 8). Der weitere Bremspad 134 ist zwar auch am Aul3enschenkel 116
des Bremssattels 112 angeordnet, die Fihrung des weiteren Bremspads bzw. die
Ubertragung der Bremskréfte erfolgen jedoch analog zur innenseitigen Aufnahme
in einer Aufnahme des aul3enseitigen Bremstragerholms 130 des Bremstra-
gers 122 (fehlendes Teilmerkmal 1.1.2). Schlief3lich werden in den zugehdrigen
Figuren 7 bis 9 Federelemente 102, 104 als Bremsbelagfedern dargestellt, die
zwischen dem Bremspad 132 bzw. 134 und der (Bremspad-) Aufnahme am
Bremstragerholm 122 bzw. 128 angeordnet sind. Obwohl diese Federn gemal
dem Titel der D3 insbesondere im Zusammenhang mit einer zu erzielenden
Dampfung beschrieben werden, erkennt der Fachmann unmittelbar und ohne da-
fur eigene weitergehende Uberlegungen anstellen zu miissen, dass diese auch
der vollstandigen Fuhrung der Bremspads dienen und durch die Vermeidung eines
Kontaktes zwischen Bremspad und Bremstrager zwangslaufig als Verschleil3-
schutz fur den Bremstrager fungieren. Darlber hinaus sind sie austauschbar am
Bremstrager angebracht, so dass diese im Verschleil3fall ausgetauscht werden
konnen (siehe Spalte 5, Zeilen 49 bis 52). Da diese Bleche tangentiale und radiale
Fuhrungsflachen aufweisen (siehe insbesondere Figuren 7 und 8), offenbart D3
auch die Merkmale 1.3 bis 1.3.2.

Dem Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 4 der Entgegenhaltung D3 ermangelt es je-
doch klar erkennbar an dem Merkmal 1.2, da der dortige Bremstrager 112 nicht

als eine ebene, flache Stahlplatte im streitpatentgemafen Sinn ausgebildet ist,
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sondern aus zwei parallelen Bremstragerholmen 128, 130 besteht, die an ihren
Enden Uber zwei Brickenarme 124, 126 verbunden sind (siehe Spalte 5, Zeilen 8

bis 12). Sie bilden somit ein rAumliches Gebilde, das die Bremsscheibe Ubergreift.

Die weiteren in D3 gegebenen Hinweise auf alternative Ausgestaltungsmaoglich-
keiten bzw. Abwandlungen der in Figur 4 dargestellten Scheibenbremse offenba-
ren ebenfalls keine Ausfuhrungsform, die alle Merkmale des Anspruchs 1 auf-

weist.

So wird in Spalte 5, Zeilen 25 bis 29, zwar beschrieben, dass der Bremstrager aus
nur einem Holm aufgebaut sein kann. Jedoch weist diese Ausflihrungsform aus-
drtcklich immer noch Arme 124 und 126 auf, die seitlich aus dem ansonsten ebe-
nen Bremstragerholm hervorstehen, wobei lediglich die (Querschnitts-) Profilie-
rung der FUhrungsschienen 124A, 126A anders ausgestaltet sein kann. Einen
derartigen Aufbau zeigt die Figur 2 (die in D3 als Stand der Technik, d. h. ohne
Dampfungsfedern, angefihrt wird), wobei die Aufnahme und Fihrung des weite-
ren Bremspads 32 weiterhin tber die Fihrungsschienen 24A, 26A der abragenden
Arme 24, 26 und nicht Uber den Bremssattel 12 erfolgt. Damit mangelt es dieser
alternativen Ausgestaltung weiterhin an den Merkmalen 1.2 und 1.1.2, zweiter
Teil.

Bei der weiteren, in D3, Spalte 5, Zeilen 40 bis 43, beschriebenen Abwandlung
wird der weitere Bremspad 134 von einem Aul3enschenkelabschnitt 116 des
Bremssattels 112 aufgenommen, wahrend der innenseitige Bremspad 132 vom
Bremskolben des Bremssattels 112 getragen wird. Eine derartige Aufnahme bei-
der Bremspads durch den Bremssattel wird sinngemal} in Figur 3 gezeigt, wobei
es dieser Ausgestaltung nunmehr an der Aufnahme eines Bremspads in einem
Belagschacht des Bremstragers mangelt (erstes Teilmerkmal des Merkmals
1.1.2).

Somit offenbaren bei D3 weder die Ausfihrungsform nach Figur 4 noch die beiden

beschriebenen Alternativen eine Scheibenbremse mit allen Merkmalen des An-
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spruchs 1, bei der insbesondere der Bremstrager als ebene, flache Stahlplatte
ausgebildet sein muss. Diese Druckschrift ist daher nicht neuheitsschadlich flr

den Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hauptantrags.

b) Von diesem Gegenstand unterscheidet sich auch der weitere von der
Klagerin herangezogene Stand der Technik zumindest durch das Merkmal 1.2.

aa) So weist der in der europadischen Patentanmeldung 1 375952 A2 (D1)
offenbarte - ebenso wie der aus D3 bekannte - Bremstrager einen aus zwei mitei-
nander verbundenen Holmen bestehenden, die Bremsscheibe 120 umgreifenden
Aufbau auf, wobei die Bremspads auf beiden Seiten von dem jeweiligen Holm des
Bremstragers aufgenommen werden (siehe insbesondere Figur 5, Bezugszei-
chen 112, i. V. m. Figuren 4 und 6; fehlende Merkmale 1.2 und 1.1.2, zweiter Tell).

Die Merkmalsgruppe 1.3 ist in D1 hingegen verwirklicht. Die dort gezeigten
Bremsbelagfedern weisen sowohl radiale als auch tangentiale Fuhrungsfla-
chen 146, 148 gemald den Merkmalen 1.3.1 und 1.3.2 auf. Der Klagerin ist auch
darin zuzustimmen, dass D1 als zusatzlichen Aspekt auch den Verschleil3schutz
durch im Verschlei3fall austauschbare Fihrungsflachen eindeutig offenbart (siehe
Figuren 6 und 7 i. V. m Absatz [0014] und Absatz [0005]; Merkmal 1.3).

bb) Auch die in der deutschen Offenlegungsschrift 37 29 154 A1 (D2) und in der
US-Patentschrift 4,629,037 (D18) gezeigten Bremstrager weisen jeweils ein inne-
res und ein aul3eres Bremstréagerteil zur Aufnahme der Bremspads auf (siehe D2,
Figuren 6A und 6B, Bezugszeichen 10 und 11, i. V. m. Spalte 3, Zeilen 56 bis 63;
D18, Figuren 1 und 3, Bezugszeichen 12, 24, 26, 28, i. V. m. Spalte 4, Zeilen 12

bis 19); das Merkmal 1.2 ist daher auch dort jeweils nicht verwirklicht.

Dartiber hinaus dienen bei D18 die Federn 44 der Rickstellung des Brems-
pads 32 nach einer Bremsbetatigung und entsprechen damit nicht den streitpa-
tentgemalen Verschlei3- bzw. Fuhrungsblechen entsprechend der Merkmals-

gruppe 1.3, da sie keine derartige Funktionalitditen aufweisen. So geht aus D18,
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Spalte 4, Zeilen 28 bis 33, ein direkter Kontakt des Bremstragers 12 mit den
Bremspads 32 ohne Zwischenschaltung eines schutzenden Fuhrungs- bzw. Ver-

schleiBbleches hervor (siehe auch Figur 7, Bezugszeichen 40).

cc) Die deutsche Offenlegungsschrift 198 57 074 A1 (D19) betrifft eine
Nutzfahrzeug-Scheibenbremse, wobei aus dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fi-
gur la die Merkmale 1. bis 1.1.3 hervorgehen (siehe auch Streitpatentschrift, Ab-
satz [0003]). Dabei ist entsprechend Merkmal 1.1.2 ein Bremspad in dem Belag-
schacht 1i des Bremstragers 1 und der weitere Bremspad in der Aufnahme 2e des
Bremssattels angeordnet, wobei die Umfangskrafte des weiteren Bremspads vom
Bremssattel durch Formschluss auf die Stitzarme 1e, 1f abgeleitet werden (siehe
auch Figur 2 i. V. m. der Beschreibung in Spalte 4, Zeilen 32 bis 39). Auf Grund
dieser abstehenden Stutzarme 1e, 1f bildet der Bremstrager, der integral mit dem
Achsschenkel 1a ausgefihrt ist, ein raumliches Gebilde, das die Bremsscheibe
umgreift (siehe Spalte 4, Zeilen 25 bis 28), so dass dessen Gestalt nicht der streit-
patentgemaflRen Ausbildung als ebene, flache Stahlplatte entspricht (fehlendes
Merkmal 1.2). In Figur 3 ist zwar ein als ebene, flache Platte ausgebildeter
Bremstrager 1 gezeigt, jedoch stellt dieser nur eine Halfte des zweigeteilten
Bremstragers (1 mit 6) dar; in den weiteren Figuren werden ebenfalls nur Brems-
trager gezeigt, die ebenfalls nicht als eine ebene, flache Stahlplatte ausgebildet
sind, sondern wiederum einen die Bremsscheibe ubergreifenden Aufbau aufwei-
sen. Aul3er dem fehlenden Merkmal 1.2 sind bei dem Ausfihrungsbeispiel nach
den Figuren 1a (mit 1b, 1c und 2) auch keine am Belagschacht 1i angeordnete

VerschleiRbleche gemaR den Merkmalen 1.3 ff. vorhanden.

Damit ist die Neuheit des Gegenstands nach dem mit Hauptantrag verteidigten

Anspruch 1 gegeniber dem vorgenannten Stand der Technik gegeben.

2. Die beanspruchte Scheibenbremse war dem Fachmann durch den
vorliegenden Stand der Technik auch nicht nahegelegt. Weder einzelne Druck-
schriften noch die von der Klagerin geltend gemachten Kombinationen von Druck-

schriften konnten - auch unter Einbeziehung des fachméannischen Wissens - aus-
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reichende Anregungen zu einem Gegenstand mit allen Merkmalen des mit Haupt-
antrag verteidigten Anspruchs 1 liefern. Insbesondere fehlt es im gesamten Stand
der Technik an einer Offenbarung dahingehend, den Bremstrager als eine ebene,
flache Stahlplatte auszubilden, wobei der innere Bremspad in einem Belagschacht
des Bremstragers und (der) weitere Bremspad(s) im Bremssattel aufgenommen
sind.

a) Als nachstkommende Schrift ist die bereits in der Streitpatentschrift gewur-
digte Entgegenhaltung D19 anzusehen, die in Figur 1a den Grundaufbau der
streitpatentgemélflen Scheibenbremse mit den Merkmalen 1 bis 1.1.3 aufweist
(siehe V.1.b.cc). Der ansonsten plattenformig und integral mit dem Achskdrper
ausgebildete Bremstrager 1 verfigt Gber zwei aus der Bremstragerebene heraus-
ragende Stutzarme le und 1f. Diese sind bewusst zur Aufnahme bzw. Ableitung
der Bremskréafte des im Bremssattel aufgenommenen Bremspads vorgesehen,
wozu der Bremssattel 2 im Sinne eines Formschlusses bei 1k an die Stitz-

arme le, 1f angepasst ist (siehe Spalte 4, Zeilen 34 bis 39).

Im Hinblick auf eine fertigungstechnisch einfache Bauweise schlagt D19 in
Spalte 4, funfter Absatz, vor, bei dem Bremstrager nach Figur 1 die Stitzarme
entfallen zu lassen, damit der Bremssattel nicht mehr auf diese abgestimmt bzw.
an diese angepasst werden muss (siehe Figuren 3 ff.). Die Stutzarme werden da-
bei allerdings durch ein weiteres Brickenteil 6 in der Weise ersetzt, dass auch das
weitere Bremspad vom Briickenteil 6 des Bremstragers aufgenommen wird und
die Bremskrafte nunmehr direkt auf das achskoérperseitige Briuckenteil 1 des
Bremstragers ubertragen werden. Damit fuhrt diese abgewandelte Ausfihrungs-
form der D19 in eine andere Richtung und weg von der streitpatentgemafien Lo6-
sung, bei der das weitere Bremspad im Bremssattel aufgenommen wird (Merkmal
1.1.2, zweiter Teil), und der Bremstrager als ebene, flache Platte ausgebildet ist
(Merkmal 1.2).
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Damit kann der Fachmann der Entgegenhaltung D19 jedenfalls keinen Hinweis
entnehmen, bei einer Gleitsattel-Scheibenbremse den (gesamten) Bremstrager als

ebene, flache Stahlplatte auszubilden.

b) Zu einer derartigen Ausgestaltung liefert auch der weitere Stand der Tech-
nik keine Anregungen.

So fuhrt die von der Klagerin in der mundlichen Verhandlung angefiihrte Kombina-
tion der Entgegenhaltungen D1 und D19 ebenfalls nicht zu einer erfindungsgema-
Ren Scheibenbremse, da auch D1 keine Anregungen in Richtung einer solchen
Ausgestaltung liefern kann. So mag D1 zwar nahelegen, Fuhrungsbleche zum
VerschleiRschutz der Fuhrungsflachen 1g‘ bzw. 1j* des Bremstragers der D19 vor-
zusehen (siehe V.1.b.aa), allerdings liefert sie mit ihrem die Bremsscheibe Uber-
greifenden Bremstrager keine Veranlassung dahingehend, die auskragenden Fih-
rungsarme le, 1f wegzulassen, so dass der Bremstrager als ebene, flache Platte
im Sinne der vom Senat zugrunde gelegten Auslegung des Merkmals 1.2 ausge-

bildet werden kann.

Gleiches gilt fur die Kombinationen von D18 mit D19, von D2 mit D3 oder von D1
mit D3, die allesamt keine Veranlassung fur die Ausbildung des Bremstragers ge-
mafl dem Merkmal 1.2 liefern (siehe V.l.a). Selbiges gilt auch fur den weiteren
entgegengehaltenen Stand der Technik, den die Klagerin im Verfahren im Hinblick

auf den Patentanspruch 1 nicht weiter herangezogen hat.

VI.

Somit erweist sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des
Hauptantrags der Beklagten als bestandsféahig. Die in ihrem Wortlaut gegeniber
der erteilten Fassung unverédnderten Unteranspriche 2 bis 20 sind allein durch
den Ruckbezug auf den geanderten Patentanspruch 1 - unabhé&ngig davon, ob
ihre jeweiligen Merkmale einen eigenstandigen erfinderischen Gehalt aufweisen -

ebenfalls als bestandsfahig anzusehen.
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VII.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1
Satz 1 ZPO, der Ausspruch tber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1
PatGi. V. m. 8§ 709 ZPO.

VIII.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas-
senen Rechtsanwaéltin oder Patentanwaéltin oder von einem in der Bundesrepublik
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und
innerhalb  eines  Monats beim  Bundesgerichtshof,  Herrenstral3e 45a,

76133 Karlsruhe eingereicht werden.

Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollstiandiger Form
abgefassten Urteils, spatestens aber mit dem Ablauf von funf Monaten nach der

Verkindung. Die Berufungsfrist kann nicht verlangert werden.
Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung
gerichtet wird, sowie die Erklarung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung

eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte

Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Rauch Pischel Kiest Dr. Groffmann Richter
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