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hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 19. Januar 2021 durch die Vorsitzende Richterin
Grote-Bittner sowie die Richterin Kopacek und die Richter Dr.-Ing. Kriger,
Dipl.-Ing. Univ. Richter und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Ausfelder

fur Recht erkannt:

I. Das europdaische Patent 1 441 142 wird mit Wirkung fir das Hoheitsgebiet
der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise fur nichtig erklart, dass
die Patentanspriche folgende Fassung erhalten:

1. Adiscbrake comprising a disc brake caliper, the disc brake caliper comprising a housing
(124), a friction element (102), and a force transmission device (105) for the disc brake
operable to move the friction element (102) into engagement with a rotary brake disc (4)

along a first axis in response to a loading from a thrust member,
wherein the force transmission device comprises two tappets (117, 118),

the device being restrained from movement transverse to the first axis proximate a first

end (150) engageable with the thrust member,

characterised in that the force transmission device is guided only by the housing at the

first end, and in that a second end (174) is engageable with the friction element,

wherein the friction element comprises a backplate (138), wherein the backplate is
generally arcuate having circumferential ends (178, 180), which are locally thickened (T)

when compared with the thickness (t) of a main portion of the backplate.

2. Adisc brake according to claim 1 wherein the second end is remote from the first, the
second end being provided with a formation (175, 274B) to engage the friction element

and restrict relative movement therebetween in a direction transverse the first axis.

3. A disc brake according to claim 1 or claim 2 wherein the housing restrains movement

transverse the first axis at the first end.



4.  Adisc brake according to claim 1 wherein the tappets are extensible.

5.  Adiscbrake according to claim 4 wherein each of the tappets is capable of extending by

virtue of relative rotation of a tappet shaft (125) and adjuster shaft (122).

6. A disc brake according to claim 4 or claim 5 when dependent on claim 2 wherein the
formation (175, 274B) is capable of restricting the rotation of one element of one of the

tappets to permit the tappet to extend.

7. Adiscbrake according to claim 6 wherein the formation comprises complementary non-

circular portions of friction element (173) and one of the tappets (175).

8. A disc brake according to any one of claims 4 and 6 wherein a co-operating formation
(190) between the housing and one of the tappets is provided to prevent relative rotation

between the housing and one element of the tappet when in a retracted position.

Il. Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

lll. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klagerin 30 % und die
Beklagte 70 %.

IV. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Hohe von

120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Klagerin begehrt die Nichtigerklarung des auch mit Wirkung fur die Bundes-
republik Deutschland erteilten européischen Patents 1 441 142 (im Folgenden:
Streitpatent). Die Beklagte ist Inhaberin des Streitpatents mit der Bezeichnung
.Force transmission device for a disc brake" (,Vorrichtung zur Krafttibertragung fur
eine Scheibenbremse*), das am 22. Januar 2004 angemeldet und dessen Erteilung

am 17. Dezember 2008 veroffentlicht worden ist. Das Streitpatent, das die Prioritat



der britischen Patentanmeldung GB 0301798 vom 25. Januar 2003 in Anspruch
nimmt, wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen
DE 60 2004 018 404.7 gefihrt.

Das Streitpatent umfasst in seiner erteilten Fassung 10 Patentanspriche mit dem
unabhéngigen Anspruch 1, dem nebengeordneten Anspruch 10 und den Unteran-

spruchen 2 bis 9, die auf Anspruch 1 riickbezogen sind.

Die Klagerin greift das Streitpatent — und alle von der Beklagten eingereichten geéan-
derten Fassungen — in vollem Umfang an und macht die Nichtigkeitsgriinde der
unzulassigen Erweiterung und der fehlenden Patentfahigkeit mangels Neuheit und
erfinderischer Tatigkeit geltend. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in der erteil-
ten Fassung sowie in gednderten Fassungen mit den Hilfsantragen 1 bis 4a, Hilfs-
antrag 1 eingereicht mit Schriftsatz vom 14. Oktober 2020, Hilfsantrage 1a bis 4a
erstmals eingereicht mit Schriftsatz vom 21. Dezember 2020 und sodann samtliche

Hilfsantrage in englischer Verfahrenssprache mit Schriftsatz vom 15. Januar 2021.

Die erteilten unabhéngigen Anspriche 1 und 10 lauten in der Verfahrenssprache
Englisch — mit nachfolgender Merkmalsgliederung auch in deutscher Sprache — wie

folgt:

1. A disc brake caliper comprising a housing (124) and a force trans-
mission device (105) for a disc brake operable to move a friction ele-
ment (102) of the brake into engagement with a rotary brake disc (4)
along a first axis in response to a loading from a thrust member, the
device being restrained from movement transverse to the first axis
proximate a first end (150) engageable with the thrust member, char-
acterised in that the force transmission device is guided only by the
housing at the first end, and in that a second end (174) is engageable

with the friction element.



10. A disc brake incorporating a disc brake caliper according to any one
of claims 1 to 9.

Merkmal | in deutscher Ubersetzung in engl. Verfahrenssprache

MO Scheibenbremssattel fur eine | A disc brake caliper [for a disc

Scheibenbremse, umfassend brake], comprising

M1 ein Gehause (124) und a housing (124) and

M2 eine  Kraftibertragungsvorrich- | a force transmission device (105)
tung (105), [for a disc brake]

M2.a |die zum Bewegen eines Reib- | operable to move a friction ele-
elements (102) der Bremse in | ment (102) of the brake into enga-
Eingriff mit einer Drehbrems- | gement with a rotary brake disc (4)
scheibe (4)

M2.b | entlang einer ersten Achse als | along a first axis in response to a
Reaktion auf eine Belastung von | loading from a thrust member,

einem Schubglied betatigbar ist,

M3 wobei die [Kraftibertragungs-] | the device being restrained from
Vorrichtung an einer quer zur | movement transverse to the first
ersten  Achse verlaufenden | axis proximate a first end (150)
Bewegung nahe einem ersten | engageable with the thrust mem-
Ende (150), das mit dem Schub- | ber,

glied in Eingriff gebracht werden
kann, gehindert wird,

M4 wobei die Kraftibertragungsvor- | characterised in that the force

richtung [(105)] transmission device

M4.a | nur durch das Gehause (124) an | is guided only by the housing at the
dem ersten Ende (150) gefihrt | first end, and

wird, und




M4.b

ein zweites Ende (174) mit dem
Reibelement in Eingriff gebracht

werden kann.

in that a second end (174) is

engageable with the friction ele-

ment.

In den Fassungen nach den Hilfsantragen 1, 1a und 2 wird der Anspruch 1 durch
die Merkmale M1‘, M6, M6.a und M6.b erganzt und zudem das Merkmal M2.a durch

das Merkmal M2.a‘ ersetzt.

AulRerdem weist der Anspruch 1 in den Fassungen nach den Hilfsantragen 1 und 2

das Merkmal M5 auf. In der Fassung nach Hilfsantrag 1a ist das Merkmal M5 durch

das Merkmal M5 ersetzt.

Schlief3lich ist im Anspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 2 noch das Merk-

mal MO durch das Merkmal MO* ersetzt.

Die vorgenannten Merkmale lauten in den Sprachen Englisch und Deutsch wie folgt:

MO Scheibenbremse  mit  einem | A disc brake comprising a disc
Scheibenbremssattel, wobei der | brake caliper, the disc brake
Scheibenbremssattel caliper comprising

M1’ ein Reibelement (102), und a friction element (102), and

M2.a’ die zum Bewegen des Reibele- | operable to move the friction ele-
ments (102) in Eingriff mit einer | ment (102) into engagement with
Drehbremsscheibe (4) the rotary brake disc (4)

M5 wobei die Kraftibertragungsvor- | wherein the force transmission
richtung zwei StoRel (117, 118) | device comprises two tap-
umfasst pets (117, 118)

M5’ wobei die Kraftibertragungsvor- | wherein the force transmission

richtung zwei parallel zueinander
angeordnete StoRel (117, 118)

umfasst

device comprises two tap-

pets (117, 118) which are arranged
parallel to each other




M6 wobei das Reibelement eine | wherein the friction element com-
Ruckenplatte (138) umfasst prises a backplate (138),

M6.a wobei die Ruckenplatte im Allge- | wherein the backplate is generally
meinen bogenfdrmig ist arcuate

M6.b und Umfangsenden (178, 180) | having circumferential ends (178,

hat, welche im Vergleich zur
Dicke (t) eines Hauptteils der

Ruckenplatte lokal verdickt sind.

180), which are

ened (T) when compared with the

locally thick-

thickness (t) of a main portion of

the backplate.

Wegen des Wortlauts der Anspruchsséatze gemal} Hilfsantrag 2a bis 4a wird auf den

Akteninhalt verwiesen.

Die Klagerin vertritt die Auffassung, der Gegenstand des erteilten Patentan-
spruchs 1 (und des hierauf rickbezogenen Patentanspruchs 10) gehe Uber den
Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung hinaus. Die dort
vorgesehene Anordnung und Ausgestaltung, wonach ,die Kraftibertragungsvor-
richtung nur durch das Gehause (124) an dem ersten Ende (150) gefuhrt wird..."
(Merkmal M4.a), sei in den urspringlichen Anmeldeunterlagen nicht offenbart. Auch
die urspringlichen Anspriiche boten hierfir keine Grundlage. Der Offenbarung
(Anlage K3) sei vielmehr zu entnehmen, dass die Kraftibertragungsvorrichtung
auch andernorts als an dem ersten Ende geftihrt werde, namlich an ihrem zweiten
Ende. Sie nenne sogar ausdricklich die Langsfuhrung der Kraftiibertragungsvor-
richtung auch in einem Bereich, der nicht das erste Ende sei. Die in der erteilten
Fassung beanspruchte ,nur“-Fihrung an dem ersten Ende stehe daher im

Widerspruch zu den urspriinglichen Unterlagen.

Die Klagerin stutzt ihr Vorbringen wegen fehlender Patentfahigkeit insbesondere auf

folgende Druckschriften:



D1 EP 0852 301A1 (= D13)
D2  US 6269914 B1
D3  US6435319B1
D4 US 6354 407 Bl
D5  US 2820530

D6 US4 771869

D7 US4 645038

D8 DE 1009504 B
D9 EP 1160478 A2
D10 US 5000 294
D11 DE 2659 613 C3
D12 EP 0589 206 B1
D13 EP 0852 301 Al (= D1)
D14 DE 196 00 819 Al
D15 GB 747 965B
D16 DE 4307 019 Al
D17 DE 4127113 Al
D18 EP 0842371 B1
D19 US 4508 199
D20 DE 197 06 123 Al
D21 US 6367 594 B1

und meint, der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 des Streitpatents sei
nicht neu gegenuber der D5 (dort konkret die Ausfihrungsformen Fig. 4 bis 7), D7,
D8, D9, D10, D11, D15 und D16, die jeweils sdmtliche Merkmale offenbarten. Ent-
sprechendes gelte in Bezug auf Patentanspruch 10, der unter dem Oberbegriff der

Scheibenbremse dieselben Merkmale umfasse.

Jedenfalls sei die Lehre des erteilten Patentanspruchs 1 dem Fachmann durch D4
in Kombination mit D6 nahegelegt und damit nicht erfinderisch. Entsprechendes

gelte fur den Patentanspruch 10.



Auch die abhangigen Anspriiche 2 bis 9 seien nicht geeignet, die Patentfahigkeit
des Gegenstands des Streitpatents zu begriinden, denn sie seien nicht neu bzw.

beruhten jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Den Hilfsantrag 1 sowie die neuen Hilfsantrage la bis 4a, deren Verspatung die
Klagerin rugt, sieht sie wegen unzulassiger Erweiterung und Schutzbereichserwei-
terung bereits als unzulassig an. Denn das Reibelement sei in der urspringlich ein-

gereichten Fassung nicht Bestandteil des Scheibenbremssattels gewesen.

Die Hilfsantrage seien zudem auch unbegrindet, weil es den jeweiligen Fassungen
der Patentanspriiche an Neuheit sowie erfinderischer Tatigkeit fehle. Sie halt, wie
sie in der mundlichen Verhandlung ausfuhrt, die Druckschrift D15, dort Fig. 1, fur
neuheitsschadlich, und den Gegenstand der Anspriiche in den Hilfsantragsfassun-
gen ausgehend von der D15 i.V.m. D9 oder D9 i.V.m. einer der Druckschriften D17
bis D21 jedenfalls fur nahegelegt.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 10. Juli 2020 mit einer
Frist zur abschlielenden Stellungnahme bis 30. Oktober 2020 gesetzt sowie einen
weiteren rechtlichen Hinweis in der mindlichen Verhandlung am 19. Januar 2021

erteilt.

Die Klagerin beantragt,

das europdaische Patent 1 441 142 mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland fiir nichtig zu erklaren.
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Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage mit der Mal3gabe abzuweisen, dass das Streitpatent
die Fassung eines der Hilfsantrdge 1, l1a, 2, 2a, 3, 3a, 4 und 4a, einge-
reicht zuletzt in der englischen Verfahrenssprache mit Schriftsatz vom
15. Januar 2021, erhalt.

Sie tritt der Auffassung der Klagerin in allen Punkten entgegen. Der Gegenstand
des Streitpatents gehe nicht tUber den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich ein-
gereichten Fassung hinaus. Das Merkmal M4.b sei bereits Teil des urspriinglichen
Anspruchs gewesen. Auch das Merkmal M4.a habe keinen anderen technischen
Inhalt als die im Prufungsverfahren vor dem EPA gestrichene Wortfolge (,being
unguided proximate a second end...”). Erfindungsgemall werde die Kraftiber-
tragungsvorrichtung (105) nur durch das Gehause (124) an ihrem ersten Ende
gefuhrt (Merkmal M4.a), nicht aber am gegenuberliegenden zweiten Ende. Nichts
Anderes entnehme der Fachmann der urspriinglichen Beschreibung (vgl. Abs.
[0014], Z. 38-42 der Offenlegungsschrift EP 1 1 441 142 A1, nachfolgend OS
genannt, als Anlage K3 von der Klagerin eingereicht) und der Figur 3. Das Merk-
mal M4.a sei daher durch die Anmeldeunterlagen als zur Erfindung gehérend offen-
bart.

Die Beklagte, die sich wegen der Patentfahigkeit insbesondere auf folgende einge-

reichte Dokumente bezieht:

BB2 Klageerwiderung vom 05.06.2018 aus dem Verletzungsverfahren
(LG Dusseldorf, Az.: ...)
BB4 Auszug aus Fachworterbuch Kraftfahrzeugtechnik,

2. Auflage 2002, B... GmbH, zum Begriff ,thrust member® des
englischsprachigen Anspruchs 1
BB5 Bescheid des EPA vom 05.02.2007 zur Anmelde-Nr. 04 250 341.7
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BB6 FR 1317919 A

BB6a Maschinenubersetzung der BB6

BB7 DE 1 726 682 U

BB24 Lehrbuch Tabellenbuch Metall. Verlag Europa-Lehrmittel. Wuppertal
1987, S. 61 1.

BB26-27 Internetseiten der T... GmbH, Textar,

erachtet die Gegenstande des Streitpatents in der erteilten Fassung sowie in den

Fassungen der Hilfsantrage 1 bis 4a als patentfahig.

Die Lehre des erteilten Patentanspruchs 1 sei gegeniber dem vorliegenden Stand
der Technik neu. Die D5 offenbare jedenfalls das Merkmal M4.a nicht, ebenso nicht
die D7. Die D8 nehme ebenfalls den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neuheits-
schadlich vorweg, weil diese Druckschrift jedenfalls nicht die Merkmale M2.b, M3
und M4.a zeige. Auch die weiteren von der Klagerin als neuheitsschadlich bezeich-
neten Entgegenhaltungen zeigten jeweils zumindest nicht alle Merkmale des

Anspruchs 1.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents beruhe auch auf erfinderischer
Tatigkeit. Ausgehend von der D4 habe der Fachmann keinen Grund gehabt, zum
Losen der objektiv zugrundeliegenden Aufgabe, namlich den Fertigungs- und Kos-
tenaufwand zu verringern, die D6 heranzuziehen, da die dort gelehrte Scheiben-
bremse als Federspeicherbremse ausgestaltet sei, deren Funktionsweise sich
wesentlich von der durch die D4 offenbarte Betriebsbremse unterscheide. Selbst
wenn der Fachmann die D6 heranziehen wirde, kdnne er dieser entgegen dem
Vortrag der Klagerin insbesondere das Merkmal M4.a nicht entnehmen. Aus den
oben dargestellten Grinden seien auch die auf Anspruch 1 riickbezogenen ange-

griffenen Anspriche 2 bis 9 neu und erfinderisch.
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Die Anspriche nach den Hilfsantrdgen 1 bis 4a seien zulassig, sie seien weder
unzulassig erweitert noch enthielten sie eine Schutzbereichserweiterung. Samtliche
neuen Merkmale seien der Offenlegungsschrift zu entnehmen, wie etwa den
Ansprichen 1, 2 und den Fig. 3 und 4, dass der beanspruchte Scheibenbremssattel
ohne Reibelement nicht funktioniere. Der Fachmann lese daher das Reibelement
als einen Bestandteil des Scheibenbremssattels beim erteilten Anspruch 1 mit.

Das Streitpatent in den Fassungen nach den Hilfsantragen 1 bis 4a sei auch patent-
fahig, namlich neu und erfinderisch. Die von der Klagerin insbesondere zu Hilfsan-
trag 2 angefiuihrten Argumente seien unzutreffend. So zeige die D15 eine zu einer
anderen Gattung gehorende Scheibenbremse als die im Streitpatent beanspruchte,
weshalb auch der Fachmann keine Veranlassung habe, diese mit einer anderen

Druckschrift zu kombinieren.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf die
Schriftsétze der Parteien nebst Anlagen und den weiteren Inhalt der Akte Bezug

genommen.

Entscheidungsgrinde

Die Klage, mit der die Nichtigkeitsgrinde unzuléssiger Erweiterung und fehlender
Patentfahigkeit geman Art. 138 Abs. 1 Buchstabe a), ) i.V.m. Art. 54, 56 EPU i.V.m.
Art. 11 8 6 Abs. 1 Nr. 1, 3 IntPatUG geltend gemacht werden, ist zulassig.

Sie ist insoweit begriindet, als das Streitpatent fur nichtig zu erkléren ist, soweit es
uber die von der Beklagten beschréankt verteidigte Fassung nach Hilfsantrag 2
hinausgeht. Das Streitpatent erweist sich ndmlich in der erteilten Fassung als nicht
patentfahig. Die nach den Hilfsantragen 1 und la verteidigten Fassungen der

Patentanspriche sind unzulassig. Dagegen ist das Streitpatent in der Fassung nach
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Hilfsantrag 2, der weder unzul&ssig erweitert ist noch eine Schutzbereichserweite-
rung enthalt, patentfahig, namlich neu und zudem auf erfinderischer Tatigkeit beru-

hend. Die Klage ist insoweit unbegriindet.

Die von der Beklagten erstmals mit den Schriftsatzen vom 14. Oktober 2020 und
21. Dezember 2020 und damit nach Ablauf der im qualifizierten Hinweis vom
10. Juli 2020 gesetzten Frist eingereichten Hilfsantrage 1 bis 4a sind nicht gemaf
8 83 Abs. 4 Satz 1 PatG als verspétet zuriickzuweisen. Denn sie machten eine Ver-
tagung nicht erforderlich. Das Merkmal M5* in Hilfsantrag la stellt lediglich eine
Prazisierung des Merkmals M5 des bereits am 14. Oktober 2020 eingereichten
Hilfsantrags 1 dar. Ab Hilfsantrag 2 ist der Patentgegenstand nur noch auf eine
Scheibenbremse (vormals Anspruch 10) gerichtet. Bei den neu in den Hilfsantra-
gen 3 bis 4a aufgenommenen Merkmalen, die der Beschreibung entnommen sind,
handelt es sich um einfache MalRnahmen, deren bauliche Ausgestaltungen bereits
dem vorliegenden Stand der Technik zu entnehmen sind. Die Klagerin hat sich
zudem auch in der mindlichen Verhandlung zu den neuen Hilfsantréagen in der

Sache einlassen kdnnen.

1. Das Streitpatent mit der Bezeichnung ,Vorrichtung zur Kraftiibertragung fur
eine Scheibenbremse* bezieht sich auf einen Scheibenbremssattel einer Scheiben-
bremse, der eine Kraftiibertragungsvorrichtung aufweist, sowie auf eine Scheiben-
bremse mit einem derartigen Scheibenbremssattel (vgl. Abs. [0001] und Abs. [0002]
der Streitpatentschrift, im Folgenden SPS).

Nach Absatz [0002] SPS seien Kraftlibertragungsvorrichtungen bei Scheibenbrem-
sen, insbesondere bei druckluftbetatigten Scheibenbremsen, in einen Bremssattel

eingebaut und Ubertriigen mittels StoReln oder Kolben die Betatigungskraft von der
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Betatigungseinrichtung auf Reibelemente der Bremse. Kraftibertragungsvorrich-
tungen enthielten in der Regel einen Einstellmechanismus zum Ausgleich des Ver-

schleil’es der Reibelemente im Gebrauch.

Nach Absatz [0003] SPS wirden bei bekannten Krafttibertragungsvorrichtungen
eine Reihe von Problemen auftreten. Zum Beispiel werde durch eine grof3e Anzahl
von Flachen in diesen Vorrichtungen, bei denen Metall gleitet, die Effizienz redu-
ziert. Die zur Bereitstellung einer engen Passung zwischen den StoRelschaften und
dem Gehause dieser Vorrichtung notwendige Bearbeitung sei verhaltnismafig kos-
tenintensiv. Dichtungen befanden sich héufig in grof3er Nahe zum Bereich hinter
dem Reibelement und konnten bei extremen Temperaturen beschadigt werden.
DarlUber hinaus mussten die StoRRelkdpfe dieser Vorrichtungen, da sie Einzelkom-
ponenten seien, fest an den Stdl3elschaften angebracht werden, in der Regel mittels
eines Halte- oder Sprengrings, wodurch die Anzahl der Teile weiter erhdht wirde.
DarlUber hinaus seien, obwohl Gusseisenriickenplatten beim Reibelement immer
haufiger auf dem kommerziellen Fahrzeugmarkt eingesetzt wiirden, mit der Bear-
beitung der Rickenplatte hohe Kosten verbunden, um sicherzustellen, dass sie
flach sei und damit die Last der Kraftiibertragungsvorrichtung angemessen tber die

Ruckenplatte verteilt wirde.

2. Mit der Lehre des Streitpatents sollen die zuvor genannten Probleme des
Standes der Technik Uberwunden oder wenigstens vermindert werden (vgl. Abs.
[0004] SPS).

3. Als Losung wird in Abs. [0005] SPS ein Scheibenbremssattel vorgeschlagen,
der ein Gehéuse und eine Kraftibertragungsvorrichtung fiir eine Scheibenbremse
umfasst, die zum Bewegen eines Reibelements der Bremse in Eingriff mit einer
Drehbremsscheibe entlang einer ersten Achse als Reaktion auf eine Belastung von
einem Schubglied betatigbar ist, wobei die Vorrichtung an einer quer zur ersten
Achse verlaufenden Bewegung nahe einem ersten Ende, das mit dem Schubglied

in Eingriff gebracht werden kann, gehindert wird, dadurch gekennzeichnet, dass die



-15 -

Vorrichtung nur durch das Geh&ause an dem ersten Ende gefiihrt wird und dass ein
zweites Ende mit dem Reibelement in Eingriff gebracht werden kann.

4. Der Senat geht von einem Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Maschi-
nenbau mit mehrjahriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Konstruktion und Fer-
tigung von Scheibenbremsen, insbesondere fiur Kraftfahrzeuganwendungen, als

Fachmann aus.

5. Der mal3gebliche Fachmann wird den Merkmalen des erteilten Anspruchs 1
folgendes Verstandnis zugrunde legen:

Das Streitpatent geht gemaf den Merkmalen MO, M1 und M2 von einem Scheiben-
bremssattel aus, der im Wesentlichen ein Gehause (124) und eine Kraftibertra-
gungsvorrichtung (105) umfasst. Wahrend es sich bei dem Scheibenbremssattel,
der selbstverstandlich immer ein Gehause aufweist, um ein dem Fachmann gelau-
figes Bauteil handelt, bedarf die streitpatentgemale Kraftlibertragungsvorrichtung
einer Erlauterung. Entsprechend ihrer Bezeichnung wird damit zun&chst eine Vor-
richtung beansprucht, die durch ihre Funktion, Krafte zu Ubertragen, gekennzeich-
net ist. Dabei kann es sich um ein einzelnes Bauteil, wie z.B. eine StdRelstange,
oder um eine ganze Baugruppe, die z. B. auch eine Einstelleinrichtung zum Aus-
gleich von Verschleil3 enthalt, handeln (s.a. Abs. [0002] SPS). Weitere Ausgestal-
tungen ergeben sich aus den nachfolgenden Merkmalen.

Die funktionelle Festlegung der Kraftibertragungsvorrichtung erfolgt entsprechend
den Merkmalen M2.a und M2.b in der Weise, dass sie eine Schubkraft, die von
einem Schubglied ausgeubt wird, auf ein Reibelement Ubertragen kann. Dazu muss
diese Vorrichtung zwangslaufig zwischen den vorgenannten Elementen angeordnet
und so ausgestaltet sein, dass sie zur Kraftaufnahme vom Schubglied einerseits
und zur Kraftabgabe auf das Reibelement andererseits geeignet ist. Die Ubertra-
gung erfolgt auRerdem entlang einer ersten Achse, wobei die Ubertragungsrichtung

dadurch vorgegeben ist, dass das Reibelement der Scheibenbremse in Eingriff mit



-16 -

der Drehbremsscheibe gebracht werden soll. Die Kraftibertragungsvorrichtung
wirkt somit in Richtung auf die Drehbremsscheibe zu, d.h. die erste Achse verlauft

parallel zu der Rotationsachse der Drehbremsscheibe.

Obwohl Schubglied und Reibbelag nicht unmittelbar beansprucht werden, so ist
dennoch eine Auslegung angebracht, da durch diese Elemente der (Wirkungs-)Be-
reich der Kraftiibertragungsvorrichtung definiert wird und sich diese auf die Ausge-
staltung der Schnittstelle auswirken. Beim Schubglied handelt es sich um dasjenige
mechanische Bauteil, das eine Schub- bzw. Druckkraft auf die Kraftibertragungs-
vorrichtung ausubt bzw. in diese einleitet. Dabei geht aus dem englischen Begriff
Lthrust member* eindeutig hervor, dass hierbei ein festes Bauteil bzw. Bauglied
(,member“ im technischen Kontext) gemeint ist, das eine Schubkraft (,thrust”) aus-
Ubt; fur eine Interpretation im Sinne der Klagerin, dass davon auch ein fluides
Medium, das einen Druck (Ublicherweise ,pressure®) ausibt, umfasst sein kdnnte,
gibt somit weder der Begriff selbst noch die SPS einen Anlass. So zielt die von der
Klagerin zitierte Stelle in Absatz [0036] der SPS darauf ab, dass anstelle von luft-
druckbetatigten (,rather than air actuated”) Scheibenbremsen diese auch hydrau-
lisch betatigt werden kdonnen. Damit soll also lediglich zum Ausdruck gebracht
werden, dass der Druckluftzylinder der SPS durch einen Hydraulikzylinder ausge-
tauscht werden kann, wobei Ublicherweise deren jeweilige Kolbenstange einen
Betéatigungshebel der schuberzeugenden Mechanik der Scheibenbremse und dabei
das Schubglied betatigt (siehe hierzu Abs. [0007] SPS, Z. 16 bis 22).

Beim Reibelement kann es sich um eine mehrteilige Baugruppe handeln, die
zumindest den eigentlichen Reibbelag sowie eine Rickenplatte umfasst (siehe
Figuren 1 und 3, Bez. 2, 30, 40 bzw. 102, 130, 140). Die Rickenplatte dient tbli-
cherweise neben der Aufnahme/Befestigung des Reibbelags der gleichmalRigeren
Verteilung der eher punktuell von der Kraftlibertragungsvorrichtung tbertragenen
Schubkraft auf den Reibbelag, der Fihrung des Reibelements innerhalb des Brems-

tragers sowie der Ubertragung der Reaktionskrafte auf den Bremstrager bzw. das
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Fahrzeug, so wie dies auch aus Abs. [0008] SPS hervorgeht. Dartber hinaus kon-
nen noch weitere Bauteile wie z.B. Haltefedern, Verschleil3sensoren vorhanden
sein, die zusammen mit dem eigentlichen Reibbelag eine zusammenhéngende

funktionelle Baueinheit, namlich das ,Reibelement”, bilden.

Zusétzlich zu den genannten Schnittstellen wird in Merkmal M3 das erste Ende der
Kraftiibertragungsvorrichtung als die Stelle definiert, an der das Schubglied in Ein-
griff gebracht wird, d.h. der Ort, wo die Kraft eingeleitet wird. In der Nahe dieses
ersten Endes wird die Kraftibertragungsrichtung an (irgend-)einer quer zur ersten
Achse verlaufenden Bewegung, d.h. senkrecht zur Ubertragungsrichtung, gehin-
dert. Somit ist im Bereich des ersten Endes lediglich eine Bewegung in Kraftiber-
tragungsrichtung maoglich, eine Querbewegung dazu jedoch nicht. Hierbei wird die
Auffassung vertreten, dass auf Grund der englischen Formulierung ,device being
restrained from movement transverse to the first axis* allgemein eine Bewegung
quer zur ersten Achse verhindert werden soll; Hinweise dahingehend, dass lediglich

eine Bewegung in einer bestimmten Querrichtung verhindert werden soll, finden

sich im Streitpatent nicht und sind eher der deutschen Ubersetzung geschuldet.
Beziglich der Formulierung ,nahe am ersten Ende* ist anzumerken, dass hierdurch
keine exakte Position festgelegt wird, sondern vielmehr ein Bereich am bzw. nahe
am ersten Ende (,proximate a first end”). Somit wird der Fachmann im weitesten
Sinne jeden Fuhrungsbereich davon umfasst sehen, der zumindest deutlich kleiner
als die erste Halfte der axialen Erstreckung der Kraftibertragungsvorrichtung ist.
Damit wird in Merkmal M3 bereits eine Filhrung im Bereich des ersten Endes bean-
sprucht, bei der lediglich eine Bewegung in Axialrichtung bzw. in Richtung der ersten

Achse mdglich ist, nicht aber quer dazu.

Diese geméall Merkmal M3 ausgebildete Fihrung am ersten Ende wird in Merk-
mal M4a zusatzlich noch in der Weise konkretisiert, dass die Kraftiibertragungsvor-
richtung nur am ersten Ende durch das Gehause gefihrt wird, d.h. eine Fuhrung
durch das Gehdause ist nur am ersten Ende vorgesehen. Dies schliel3t andere Arten

der Fuhrung wie z.B. zwischen der Kraftiibertragungsvorrichtung (105) und dem
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Reibelement (102), die eine quer zur (ortsfesten) ersten Achse verlaufende Bewe-
gung der Kraftiibertragungsvorrichtung (105) nicht verhindern (Fihrung des Reib-
elements im Bremstrager ist spielbehaftet!) und bei der auch keine Relativbewe-
gung zum fiihrenden Teil erfolgt, nicht aus. Gerade eine solche Art der Fihrung
zwischen der Kraftibertragungsvorrichtung (105) und dem Reibelement (102) ist
namlich mit dem Merkmal M4b ausdricklich vorgesehen. Dabei wird das dem ers-
ten Ende entgegengesetzte zweite Ende der Kraftibertragungsvorrichtung mit dem
Reibelement (102) in Eingriff gebracht, so dass es mit diesem verbunden bzw.

gekoppelt ist. Dadurch ist es gegenuber diesem unverschieblich positioniert und

wird Uber das im Bremstrager 3 spielbehaftet gefihrte Reibelement 2 mit-,gefuhrt*

(,is guided due to location with a formation on backplate® in Abs. [0014] SPS, letzter

Satz). Im Gegensatz zum ersten Ende wird das zweite Ende somit nicht selbst und
insbesondere nicht durch eine vom Gehéause ausgebildete Fuhrungsflache gefuhrt,
sondern nur mittelbar tGber die Verbindung mit dem seinerseits spielbehaftet im

Bremstrager gefiihrten Reibelement.

Zusammengefasst ist die beanspruchte Kraftibertragungsvorrichtung mit den Merk-
malen M2 bis M4.b somit
- zwischen dem Schubglied und dem Reibelement angeordnet, wobei
- das erste Ende der Ubertragungsvorrichtung dort ist, wo die Schubkraft vom
Schubglied eingeleitet wird,
- das zweite Ende der Ubertragungsvorrichtung dort ist, wo der ,Eingriff in“
das Reibelement erfolgt, d.h. wo die Kraft wieder abgeleitet wird,
und wobei
- die Vorrichtung nur am ersten Ende durch das Gehduse des Bremssattels
gefuihrt wird und am zweiten Ende sich im Eingriff mit dem Reibelement
befindet.

Eine solche streitpatentgemalie Ausgestaltung ist in dem nachfolgenden Ausfiuh-
rungsbeispiel nach Figur 3 der SPS dargestellt (Hervorhebungen/Anmerkungen

diesseits hinzugefigt):
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Abschliel3end ist noch darauf hinzuweisen, dass der in den Merkmalen 2a, 3 und
4b verwendete Begriff ,in Eingriff bringen* bzw. ,engagement, engageable” konse-
quenterweise einheitlich breit im Sinn von ,in Verbindung bringen* ausgelegt wer-
den muss. Damit fallen nicht nur formschlissige Eingriffe (wie beim Reibelement im
Ausfuhrungsbeispiel des Streitpatents, siehe Bezugszeichen 175 in obiger Figur)

unter diese Formulierung, sondern auch reibschlissige Verbindungen.
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1. Der erteilte Anspruch 1 weist keine unzulassige Erweiterung auf.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 geht nicht dadurch Uber den Inhalt der
ursprunglichen Anmeldung hinaus, dass das letzte Teilmerkmal im urspringlich ein-
gereichten Anspruch 1 ,but being unguided proximate a second end (174) engage-
able with the friction element” durch die Merkmale M4.a und M4.b ersetzt worden
ist (siehe Anspruch 1 der OS).

Hierbei entspricht das Merkmal M4.b ,in that a second end (174) is engageable with
the friction element® dem letzten Teilsatz des urspringlich eingereichten An-

spruchs 1 und ist damit offenbart (siehe hierzu auch OS, Sp. 1, Z. 42 1.).

Das Merkmal M4.a ist in Verbindung mit dem Merkmal M3 zu sehen. In dem Merk-
mal M3, das auch in der urspriinglichen Fassung enthalten ist, wird namlich mit der
Formulierung ,the device being restrained from movement transverse to the first
axis proximate a first end (150) engageable with the thrust member” bereits eine
Fuhrung der Kraftibertragungsvorrichtung in der Weise beansprucht, dass im
Bereich des ersten Endes eine Bewegung quer zur ersten Achse verhindert wird.
Diese Fuhrung wird noch weiter durch die Aufnahme der Merkmale des urspringli-
chen Anspruchs 3 konkretisiert, wonach ,a housing restrains movement transverse
the first axis at the first end“. Damit sind ebenfalls die diesbezlglichen Merkmale
der Gruppe M4.a offenbart, wobei die Kraftibertragungsvorrichtung durch das
Geh&use an dem ersten Ende gefiihrt wird, und zwar so, dass eine Bewegung quer

zur ersten Achse verhindert wird (i.V.m. Merkmal M3).

Dieser Fuhrung im Bereich des ersten Endes wird mit der Formulierung ,but” bzw.
»=aber® im ursprunglichen Anspruch sowie in Absatz [0005] OS gegenubergestellt,
dass der Bereich um das zweite Ende ,unguided” bzw. ,ungefihrt* sein soll. Somit

soll dort im Gegensatz zur Fiuhrung am ersten Ende eben keine solche Fihrung
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vorhanden sein, bei der durch das Gehause eine Bewegung quer zur Achse verhin-
dert wird. Diese Ausgestaltung entspricht allerdings vom Sachverhalt her der For-
mulierung im Merkmal M4.a, demnach eine Fihrung nur am ersten Ende durch das
Gehause erfolgt. Die Formulierung im erteilten Anspruch 1 stellt dariiber hinaus
gegenuber der urspringlich eingereichten Anspruchsfassung zudem klar, dass im
zundefinierten“ Bereich zwischen dem ersten und dem zweiten Ende keine weitere

Fuhrung durch das Gehause erfolgt.

Die Ausgestaltung nach Merkmal M4.a geht aber auch aus dem erfindungsgema-
Ren Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 3 i.V.m. dem zugehorigen Absatz [0014] OS
hervor. Hier wird namlich offenbart, dass eine Fuhrung Uber die gesamte Schaft-
lange 25 gemal dem Stand der Technik (vgl. Figur 1) nicht mehr vorhanden ist;
stattdessen wird nur noch eine Fihrung im Bereich am ersten Ende angegeben
(Unterstreichungen diesseits hinzugefugt):

.-..no longer ... guide a tappet shaft along its axial length. Thus, the prior art guid-

ance for tappet assemblies 117 and 118 is no longer present. Instead, end 150 of

each tappet assembly proximate actuating member 13 in use is guided by the inter-

face of the gear ring 152 of adjuster shaft 122 with the housing 124"

Dieser Sachverhalt ist auch in Figur 3 ersichtlich, wobei die Fihrung zwischen Zahn-
kranz 152 der Kraftibertragungsvorrichtung und dem Gehéuse 124 und damit im
Bereich des ersten Endes 150 erfolgt. Eine weitere Fuhrung durch das Geh&u-
se 124 aul3er der am ersten Ende 150 erwéhnten Fuhrung kann der Fachmann der
Figur 3 jedenfalls nicht entnehmen, was bereits durch das ,instead im oben zitierten
Absatz zum Ausdruck gebracht wird. Eine solche verbietet sich dem Fachmann
auch aus fachmannischer Sicht, da eine weitere Beschrankung der Querbeweglich-

keit in der Nahe des zweiten Endes in Kombination mit dem Eingriff in das Reibele-

ment nach Merkmal 4b am zweiten Ende zu einer Gberbestimmten Lagerung fuhren
wirde. Gerade die Festlegung des zweiten Endes der Kraftiibertragungsvorrichtung

am Reibelement ermdglicht allerdings erst die Reduzierung der Fuhrungslange in
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Axialrichtung, was in Absatz [0026] OS zum Ausdruck gebracht wird. Hier wird n&dm-
lich ausdriicklich darauf hingewiesen, dass auf Grund der Ausgestaltung geman
Merkmal M4.b, d.h. durch den Eingriff des zweiten Endes in das Reibelement, die
im Stand der Technik von der Gehausebohrung 24a bereitgestellte Flihrung nicht

mehr erforderlich ist:

,since end 174 of the tappet shaft is radially and circumferentially restrained by
engagement with the backplate, the guidance by bore 24A of prior art devices is no

longer needed.”

Damit entnimmt der Fachmann aus den oben angefuhrten Offenbarungsstellen,
wonach
- eine Fuhrung Uber einen Grol3teil der axialen Lange der Kraftibertragungs-
vorrichtung durch das Gehause nicht mehr vorhanden ist bzw. sich durch die
Ausgestaltung gemalfd Merkmal M4.b ertbrigt,

und stattdessen (,instead")

- eine Fuhrung durch das Gehause am ersten Ende vorgesehen ist,
eindeutig das Merkmal M4.a, demnach die Kraftibertragungsvorrichtung nur am

ersten Ende durch das Gehause gefihrt ist.

Schlief3lich ergibt sich — wie bereits bei der Auslegung zu Merkmal M4.b ausge-
fuhrt — bei fachmannischer Wirdigung der Formulierung ,the opposite end is guided

due to location® am Ende des Absatzes [0014] OS kein Widerspruch, da unter-

schiedliche Arten von Fuhrungen, hier konkret eine lediglich mittelbare Fuhrung
Uber die Festlegung am Reibelement, gemeint sind. Damit belegt das Streitpatent
selbst auf Grund der Ausgestaltungen am zweiten Ende, dass im Streitpatent zwei
verschiedene Arten von Flhrungen gemeint sind. So ist das zweite Ende zwar
,2gefuhrt auf Grund der Festlegung am Reibelement”, jedoch auch ,ungefihrt*
gegenuber dem Gehause bzw. Ausgestaltungen zum Verhindern einer Querbewe-
gung. Insgesamt betrachtet fuhrt der Ersatz der urspringlichen Formulierung ,but

being unguided proximate a second end” durch ,guided only by the housing at the
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first end“ somit bezlglich der Art der Fuhrung lediglich zu einer klareren Formulie-

rung, aber nicht zu einer unzulassigen Erweiterung.

Der Auffassung der Klagerin, dass der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1
(und des hierauf rickbezogenen Patentanspruchs 10) gegentuber den urspriinglich
eingereichten Unterlagen unzuléssig erweitert sei, da das Merkmal M4.a, wonach
.die Kraftiibertragungsvorrichtung nur durch das Gehause (124) an dem ersten
Ende (150) gefluhrt wird...“ nicht offenbart sei, wird aus den oben dargelegten Grin-

den somit nicht gefolgt.

2. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist nicht patentfahig, weil dieser
durch die Druckschriften D7, D10 sowie D11 jeweils neuheitsschadlich vorwegge-

nommen ist.

2.1. Die D7 (US 4 645 038) nimmt den Gegenstand des Anspruchs 1 neuheits-

schéadlich vorweg.
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D7, Ausschnitt aus Figur 1 D7, Figur 2 (Colorierung hinzugefiigt)
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Die D7 zeigt in den Figuren 1 bis 3 einen Scheibenbremssattel 10 mit einem zwei-
teiligen Gehause 20 und einem Reibelement, das aus einem auf einer Verstar-
kungsplatte 34 aufmontierten Reibbelag 14 besteht (siehe insb. Figur 3i.V.m. Sp. 3,
Z. 4 f.; Merkmale MO, M1). Die Kraftlibertragungsvorrichtung besteht hierbei aus
einem Gleitelement 26, einer Mutter 30 und einem St63el 28 mit einem StoRel-
kopf 36. Die Vorrichtung wird am ersten Ende Uber ein Schubglied, das hier von
einer Rolle 24 gebildet wird, bei einer Betatigung der Schubstange 22 in Richtung B
mit einer Druckkraft beaufschlagt, die zu einer Bewegung der Kraftibertragungs-
richtung entlang der Richtung C, also in Richtung des Reibelements 14, 34 fuhrt
(s. Sp. 2, Z. 21 bis 27; Merkmale M2.a und M2.b). Das Gleitelement 26 wird hierbei
von dem unteren Gehauseteil 20 gefihrt, wobei es sich nur in Richtung C, aber nicht
quer hierzu bewegen kann (Merkmal M3). Das zweite Ende der Kraftlibertragungs-
vorrichtung greift mit seinem sechseckigen Kopf 36 in eine Aussparung der Ver-
starkungsplatte 34 des Reibelements ein, wobei ein gabelférmiges Teil 42 eine
zusatzliche Verdrehsicherung fur den StoRel 28 herstellt (siehe Figuren 1 bis 3;
Merkmal M4.b). Die Fihrung der aus Gleitelement 26, Mutter 30 und StoR3el 28 mit
StoRelkopf 36 bestehenden Kraftibertragungsvorrichtung erfolgt erkennbar nur am
ersten Ende durch das untere Gehauseteil 20, und zwar in etwa auf einem Drittel
der Gesamtlange der Kraftibertragungsvorrichtung. Da der Bereich des ersten
Endes nicht exakt definiert ist und die Fuhrungslange deutlich weniger als die Halfte
der Gesamtlange betragt, wird auch das Merkmal M4.a neuheitsschadlich vorweg-

genommen.

Der Einwand der Beklagten, dass durch die automatische Nachstelleinrichtung 32
eine weitere FUhrung bereitgestellt wird, Gberzeugt nicht. So dient die Nachstellvor-
richtung 32 der Verdrehung der Mutter 30 gegentiber dem drehgesicherten Sto-
Rel 28 und nicht der FUhrung der Kraftlibertragungsvorrichtung; eine Fiihrungsfunk-
tion mit zugeordneten Fuhrungsflachen kann der Fachmann den Figuren oder der
Beschreibung jedenfalls nicht entnehmen (s. Sp. 2, Z. 28 bis 32; Briickensatz von
Sp. 3 auf Sp. 4). Darlber hinaus wirde er eine weitere Filhrung zwischen den bei-

den Lagerstellen am ersten und am zweiten Ende der Kraftibertragungsvorrichtung
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auch vor seinem fachmannischen Hintergrund nicht als in D7 beabsichtigt entneh-

men, da eine solche zu einer Uberbestimmten Lagerung fiihren wirde.

Der weitere Einwand der Beklagten, dass die Verstarkungsplatte 34 nicht dem Reib-
element zuzuordnen sei, Uberzeugt ebenfalls nicht. So spricht bereits die feste Ver-
bindung der Verstarkungsplatte 34 mit der Reibkomponente 14 tber Schrauben 50,
53 fur eine Zuordnung zum Reibelement, wohingegen der StéRelkopf 36 nur form-
schlissig eingreift. Dartber hinaus GUbernimmt die Verstarkungsplatte 34 auch die
Fuhrungsfunktion im Bremstréager sowie die Ableitung der Reaktionskrafte auf den
Bremstrager (siehe Figur 3), so wie dies im Streitpatent auch fur das streitpatentge-
malfe Reibelement beschrieben ist (siehe SPS, Abs. [0008], Z. 36 — 40).

2.2. Die D10 (US 5 000 294) nimmt den Gegenstand des Anspruchs 1 ebenfalls
neuheitsschadlich vorweg.
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In der Figur 4 der D10 wird ein selbstnachstellender Bremssattel offenbart, bei dem
drei Kugeln 52 nach dem bekannten Rampenprinzip als Schubglied(er) eine im

Gehause 12 gefiuihrte Mutter 28 (,,stator”) mit einer Druckkraft beaufschlagen. Damit
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stellt die Mutter 28 das erste Ende der Kraftibertragungsvorrichtung dar, wobei der
Kraftfluss von der Mutter 28 tUber den Gewindebolzen 40 und dessen Bolzenkopf
zur Bremsbelagplatte 22 (,brake pad plate, siehe Sp. 2, Z. 18) des Reibbelags 14
(,brake pad”) verlauft (Merkmale MO bis M2.b); die Bremsbelagplatte 22 gehort auf
Grund ihrer Funktionalitat, d.h. insbesondere Fuhrung und Halterung des Reibbe-
lags, entsprechend der Auslegung (siehe unter 1.5.) zum Reibelement. Da die Kraft-
Ubertragungsvorrichtung im Streitpatent und insbesondere im Anspruch 1 ebenfalls
funktionell beansprucht ist, befindet sich auslegungsgeman das erste Ende dort, wo
das Schubglied angreift (s.a. Anspruch 3, vorletzte Funktionsgruppe). Eine rein
gegenstandliche Betrachtung, bei der das erste Ende am linken Ende der oben dar-
gestellten Spindel 40 angeordnet ware, ist hier nicht angezeigt, zumal das heraus-
stehende Schraubenende keine Funktion in Bezug auf die Kraftiibertragung hat. Die
Mutter 28 bzw. das erste Ende der Kraftubertragungsvorrichtung wird vollumfang-
lich gefihrt, so dass sich dieses nur in axialer Richtung, nicht aber quer hierzu
bewegen kann (Merkmal M3). Da die Fuhrung nur an der Mutter 28 erfolgt und
ansonsten bis zum Reibelement 22, 14 keine weitere Fihrung im Gehause 12 vor-
handen ist, ist auch das Merkmal M4.a gegeben. Das zweite Ende der Kraftiibertra-
gungsvorrichtung, konkret das rechte Ende des Gewindebolzens 40 in obiger
Figur 4, gelangt schliel3lich bei Betatigung der Bremse in Eingriff mit der Bremsbe-
lagplatte 22, wobei es gemald der Auslegung fir die Erfullung des Merkmals M4.b
nicht darauf ankommt, ob der Eingriff nur reibschliissig oder wie in Figur 4 angedeu-
tet formschlissig (siehe hierzu die durchbrochenen Linien in der Bremsbelag-
platte 22) erfolgt.

2.3. Zudem trifft auch die D11 (DE 26 59 613 C3) den Gegenstand des
Anspruchs 1 neuheitsschadlich.
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D11, Figur 1 und vergrof3erter, um 90° gedrehter Ausschnitt (Colorierung hinzugefiigt)

Die Figur 1 der D11 zeigt eine Scheibenbremse, die in einem Geh&use 1 eine Kraft-
Ubertragungsvorrichtung 12, 16 aufweist (Merkmale MO, M1, M2). Die Kraftibertra-
gungsvorrichtung besteht aus einer Mutter 12 und einem darin verstellbaren Stell-
bolzen 16, der ein Reibelement 8 der Bremse in Eingriff mit der Drehbrems-
scheibe D bringen kann (Merkmal M2.a). Als Schubglied im Sinne des Merkmals
M2.b sind (wie bei D10) die Kugeln 14 anzusehen, die bei einer Relativdrehung der
Mutter 12 gegenuber dem Rampenglied 10 eine Schubkraft in Richtung des Reib-
elements 8 erzeugen (s.a. Ausfihrungen zur D10); die Tatsache, dass die von den
Kugeln 14 bewirkte Schubkraft und Bewegung dadurch ausgel6st wird, dass die
Mutter 12 selbst mittels des Hebels 15 verdreht wird, wird vom Anspruch 1 nicht

ausgeschlossen.

Die Kraftibertragungsvorrichtung ist am ersten Ende der Kraftibertragungsvorrich-
tung, d.h. an der Mutter 12, im Gehause 1 gefuhrt, wodurch sich das erste Ende nur

in axialer Richtung, nicht aber quer dazu bewegen kann (siehe untere rote Kasten
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an der Mutter im obigen rechten Bildausschnitt, Merkmale M3 und M4.a). Das
zweite Ende (siehe das im oberen Kasten dargestellte Sechskantende der
Schraube 16 im obigen Bildausschnitt) der Kraftibertragungsvorrichtung greift zwi-
schen den Blattfederelementen 17 des Reibelements in das Reibelement 8, 8a, 17

ein, so dass auch Merkmal M4.b vorweggenommen ist.

Eine weitere Fihrung der Kraftibertragungsvorrichtung zwischen dem ersten und
dem zweiten Ende gibt es nicht. Dies gilt auch fir den Hebel 15, der an der Mutter 12
befestigt ist. Dieser ist nicht am Zapfen 24 gefiihrt, da dieser nur dazu dient, die
Federn 26, 28 festzuhalten, um ein Schwingen des Hebels in Querrichtung (bezig-
lich der Zeichenebene der Figur 1) zu dampfen (siehe D11, Absatz im Ubergang
von Spalte 3 auf 4). Mit dem Hebel 15 kommt der Zapfen 24 nicht direkt in Kontakt,
da er mit erkennbarem Spiel durch den Schlitz 15b im Hebel 15 gefuhrt wird, wobei
es in der Beschreibung sogar heil3t, dass der Schlitz 15b die Bewegung des

Hebels 15 ,nicht stort* (Satz im Ubergang von Spalte 3 auf 4).

Eine weitere Fuhrung ist auch nicht erforderlich, da die Kraftibertragungsvorrich-
tung bereits am ersten Ende mit der Mutter 12 am Gehause 1 und am zweiten Ende
mit dem Schraubenkopf 16 zwischen den Federn 17 ausreichend festgelegt ist. Ein
Verkippen der Mutter 12 ist bei der vorliegenden Betatigungsart nicht zu befurchten,
da die drei am &ufReren Umfang der Mutter 12 angeordneten Kugeln 14 ein gleich-
mafiges Herausdriicken der Mutter 12 mit einer gewissen Zentrierwirkung bewir-
ken, so dass keine grof3en Kippkrafte zu erwarten sind. Dartber hinaus verhindert
auch die Fixierung des zweiten Endes im Reibelement 8, 8a, das in einer Offnung 7

des Bremstragers 2 gefuhrt ist, ein Verkippen der Kraftibertragungsvorrichtung.

2.4. Die weiteren von der Klagerin in das Verfahren eingefiihrten Entgegenhal-
tungen, insbesondere auch die D15, stehen dagegen dem Anspruch 1 nicht neu-

heitsschadlich entgegen:
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2.4.1. Die D8 (DE 1 009 504 B) betrifft nach Figur 2
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Ausschnitt aus Figur 2 der D8 (Colorierung hinzugefugt)

eine hydraulisch betatigte Scheibenbremse, bei der ein hydraulisch betatigter Kol-
ben 20 in einem Zylinder 19 gefuhrt wird (s. Sp. 4, Z. 15 bis 22, Z. 26 bis 36). Da
der Kolben 20 allerdings durch den hydraulischen Druck in Richtung des Reibele-
ments bewegt wird und nicht durch ein (mechanisches) Schubglied und die Kraft-
Ubertragungsvorrichtung bzw. der Kolben 20 auch nicht so ausgefiuhrt ist, dass dies
madglich ware, sind die Merkmale M2.b und M3 in der D8 nicht verwirklicht — siehe
hierzu die diesbezigliche Auslegung unter 1.5. Die Neuheit des Streitgegenstands
gegenuber der D8 ist bereits dadurch gegeben.

2.4.2. Gleiches gilt fur die D15 (GB 747 965 B), die ebenfalls eine hydraulisch
betatigte Festsattel-Scheibenbremse betrifft. Deren Kolben 17 sind namlich eben-
falls nicht dazu ausgebildet, von einem (mechanischen) Schubglied beaufschlagt zu
werden (fehlende Merkmale M2.b, M3):
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Und auch wenn der Kolben 17 als mechanisches Schubglied, das die aus einem
zylindrischen Distanzstuck 19 (,cylindrical distance part‘) und dem Schwenkzap-
fen 20 (,pivoting member“) bestehende Kraftibertragungsvorrichtung beaufschlagt,
betrachtet wird, so fuhrt dies nicht zu einer neuheitsschadlichen Vorwegnahme.
Einer derartig festgelegten Kraftiibertragungsvorrichtung mangelt es dann namlich
an den Merkmalen M3 und M4.b, da das erste Ende des Distanzstiicks 19 nicht
(nur) im Gehause 13, 11 gefuhrt bzw. an einer Querbewegung gehindert wird, son-

dern in dem als Schubglied angesehenen Kolben 17 gelagert ist.

Damit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 neu gegentber der D15.

2.4.3. Die D9 (EP 1 160 478 A2) zeigt in den Figuren 1 bis 3 bzw. 4 bis 7 zwei

Ausfuhrungsformen einer Scheibenbremse, siehe bspw. die Figuren 4 und 7:
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Ausschnitte aus den Figuren 4 und 7 der D9 (Colorierung hinzugefugt)

Hierbei wird durch ein hebelbetétigtes Schubglied eine Quertraverse 37 der Kraft-
Ubertragungsvorrichtung beaufschlagt, welche die Schubkraft Gber zwei StoRel-
vorrichtungen 39 sowie mit einer gemeinsamen Schubplatte 38 auf ein nicht dar-
gestelltes Reibelement Ubertragt (Merkmale MO bis M2). Die Fuhrung der Kraft-
Ubertragungsvorrichtung erfolgt geman den Figuren (1 bzw.) 4 und 7 mittels vier
Gleitfuhrungen 36, die i.V.m. dem Gehause 16 eine Bewegung nur in vertikaler
Querrichtung behindern (siehe Figur 4 und 7 i.V.m. Abs. [0011], Z. 51 bis 56). Eine

Bewegung in tangentialer Richtung gegeniiber dem Geh&use 16 des Bremssattels

wird ausdriicklich nicht behindert, da die Kraftlibertragungsvorrichtung nach reib-
schlissigem Eingriff mit dem Reibelement dessen tangentialer Bewegung folgt, bis
das Reibelement in seiner Fliihrung am Bremstrager gestoppt wird (s. Abs. [0024]).
Damit ist Merkmal M3, das die Verhinderung jeglicher Bewegung quer zur ersten
Achse fordert, in den beiden Ausfuhrungsbeispielen nicht erfillt (s.a. Figur 1). Des
Weiteren erstrecken sich die Gleitfiihrungen 36 erkennbar Uber ungefahr die Halfte
der axialen Gesamterstreckung der Kraftlibertragungsvorrichtung, d.h. von der
Rickseite der Quertraverse 37 bis zu den Zahnradern 24, so dass der Fachmann



-32 -

das Merkmal M4.a einer Fiihrung nur am ersten Ende als nicht verwirklicht ansieht

(s.a. Figur 1).

2.4.4. Den weiteren Entgegenhaltungen mangelt es ebenfalls zumindest an der
Ausgestaltung gemaf} Merkmal M4.a, wonach die Kraftibertragungsvorrichtung nur
am ersten Ende am Gehause gefuhrt wird:

Die D5 (US 2 820 530) offenbart in der Figur 5
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Ausschnitt aus Figur 5 der D5 (Colorierung hinzugeftigt)

einen Scheibenbremssattel mit einem Geh&use 62 und einer Kraftiibertragungsvor-
richtung (83, 82, 78), die zwischen einem Schubglied 84 und einem Reibele-
ment (72 bis 77) angeordnet ist. Die Fuhrungshilse 82 der Kraftibertragungsvor-
richtung ist hierbei nicht nur am ersten Ende (bei 83), sondern deutlich Gber die
Halfte der axialen Gesamterstreckung der Kraftlibertragungsvorrichtung im Ge-
hause 62 gefuhrt (fehlendes Merkmal M4.a).



-33-

Den Entgegenhaltungen D12 (EP 0 589 206 B1), D13 (EP 0 852 301 Al) und D14
(DE 196 00 819 A1) kann der Fachmann ebenfalls keine Ausgestaltung entnehmen,

bei der die Kraftibertragungsvorrichtung deutlich erkennbar nur am ersten Ende am

Gehéause des Bremssattels gefuhrt wird (Merkmal M4.a):
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Figur 2 der D12 Figur 3 der D13 Figur 1 der D14

(Ausschnitte aus 0.g. Druckschriften, Colorierungen und Bemaf3ungslinien hinzugefligt)

So erfolgt nach den Figuren 2 und 3 der D12 die Fuhrung der Kraftiibertragungs-
vorrichtung an den gekrimmten Auf3enseiten 37, 38 der Quertraverse 9 im mittleren
Drittel der Kraftibertragungsvorrichtung. Bei der D13 wird gemafR Figur 3 die Tra-
verse 12 ebenfalls Gber deren gesamte axiale Ladnge und nahezu Uber die erste
Halfte der Haupterstreckung der Kraftibertragungsvorrichtung gefiihrt; bei der D14
erfolgt die Fihrung der Quertraverse 9 entsprechend Figur 1 sogar deutlich Gber
die Halfte der Axialerstreckung.

Schlie3lich erstreckt sich auch bei der D16 (DE 43 07 019 Al) die Fuhrung 25
wesentlich Uber das erste Ende der Kraftiibertragungsvorrichtung hinaus (siehe
Fig. 2 1.V.m. Text auf Sp. 3, Z. 33 bis 36).
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Der mit den Hilfsantragen 1 und 1a verteidigte Patentanspruch 1 ist gegentber dem
Anspruch 1 in der Fassung des erteilten Streitpatents unzuléassig erweitert. Denn
der Anspruch 1 in den Fassungen nach diesen Hilfsantragen ist auf eine Erweite-
rung des Schutzbereichs gerichtet.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs fihrt die nachtragliche Einbe-
ziehung eines vom Streitpatent in der erteilten Fassung nicht geschiitzten Gegen-
stands in einem Patentanspruch zu einer Erweiterung des Schutzbereichs. Das
Patentnichtigkeitsverfahren eroffnet dem Patentinhaber zwar die Mdglichkeit, das
Schutzrecht in eingeschrankter Fassung zu verteidigen. Es dient aber nicht dartber
hinaus der Gestaltung des Patents. Deshalb darf ein Patentanspruch im Nichtig-
keitsverfahren nicht so geandert werden, dass er einen von der erteilten Fassung
nicht umfassten Gegenstand einbezieht (vgl. BGH GRUR 2005, 145, 146 — elektro-
nisches Modul; GRUR 2019, 389 — Schaltungsanordnung III).

Im Streitfall stellt Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung einen Scheibenbrems-
sattel mit einer Kraftiibertragungsvorrichtung unter Schutz, bei der das angefihrte
Reibelement nur der Definition der Kraftlibertragungsvorrichtung dient und selbst
nicht als Bestandteil des Gegenstands mitbeansprucht ist. Erst Patentanspruch 10
hat eine Scheibenbremse zum Gegenstand, die neben dem Scheibenbremssattel,
dem Bremstrager und der Drehbremsscheibe ein Reibelement umfasst und damit
auch ein Reibelement beansprucht. Dies betrifft jedoch den Schutzbereich des
Anspruchs 10 und nicht den Schutzbereich des Anspruchs 1. Mit dem Hauptan-
spruch und dem nebengeordneten Anspruch 10 werden also zwei Gegenstande mit

jeweils eigenen Schutzbereichen beansprucht.

Als einen zuséatzlichen Bestandteil weist der Patentanspruch 1 in den Fassungen
nach den Hilfsantragen 1 und la gegeniuber Patentanspruch 1 in der erteilten Fas-

sung jeweils ein Reibelement auf, das Uber speziell ausgestaltete Ruckenplatten
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(Merkmale M6, M6.a, M6.b) verfugt. Damit wird der Schutzbereich des erteilten
Anspruchs 1 auf einen Scheibenbremssattel mit einem Reibelement erweitert.

V.

1. Der Hilfsantrag 2 ist zulassig. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfs-
antrag 2 geht nicht Gber den Inhalt der urspringlichen Anmeldung hinaus und bein-

haltet auch keine Erweiterung des Schutzbereichs.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2, der auf den als zulassig erachteten erteilten
Ansprichen 1 und 10 aufbaut, ist auf eine Scheibenbremse mit einem Scheiben-
bremssattel gerichtet, was aus den urspriinglichen eingereichten Ansprichen 1, 10
und 11 hervorgeht (siehe OS; Merkmal MO").

Die Streichung des Bezugs ,,of the brake” des Reibelements auf die Bremse in Merk-
mal M2.a‘ stellt im Hinblick darauf, dass nunmehr die gesamte Bremse inklusive
eines Reibelements beansprucht ist, lediglich die Streichung eines uberflissigen

Bezugs dar und ist damit zulassig.

Des Weiteren wird im Anspruch 1 ein Reibelement beansprucht (Merkmal M1*), das
entsprechend den Merkmalen M6, M6.a und M6.b ausgebildet ist. Diese Ausgestal-
tungen des Reibelements, das selbst unbestritten zu den Standardkomponenten
einer Scheibenbremse gehért und auch in der OS als zur Erfindung gehorig
beschrieben wird (siehe insb. Figuren 4 bis 8 i.V.m. Absatzen [0015], [0026] bis
[0033], Anspriiche 2 und 8), sind in den Absétzen [0015] und [0027] der OS offen-
bart.

Schlief3lich wird in Merkmal M5 beansprucht, dass die Scheibenbremse zwei Sto3el

umfasst. Diese Ausgestaltung geht u.a. aus dem urspringlichen Anspruch 4 (,at
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least one tappet®) sowie den Figuren 3 f. der OS hervor. Hierbei ist fir den Fach-
mann klar erkennbar, dass als streitpatentgemaRer Stof3el immer eine komplette
StoReleinheit bzw. tappet assembly* angesehen wird. Dies ergibt sich beispiels-
weise aus Abs. [0010] SPS (i.V.m. Abs. [0013]):

»1he tappet assemblies 17 and 18 are of identical construction and operation. Thus,

only assembly 17 is described in greater detail®,

wobei in der SPS neben dem Begriff ,tappet assembly*, der den Aufbau aus meh-
reren Bestandteilen zum Ausdruck bringt, auch der Begriff ,tappet” fir diese Bau-
gruppe verwendet wird, siehe insb. Anspruch 4 sowie Abs. [0011] SPS: , To adjust
the length of the tappet,...".

Die Argumentation der Klagerin, dass Stof3el-Vorrichtungen im Stand der Technik
auch so betrachtet werden kénnen, dass diese auf beiden Enden jeweils einen
StoRel(kopf) aufweisen, mag zwar grundsatzlich nicht falsch sein, trifft aber im streit-
patentgeméaflen Zusammenhang nicht zu. So stellt das Patent sein eigenes Lexikon
dar und ist auch bei der Auslegung in diesem Sinne heranzuziehen. Dies ist gerade
im vorliegenden Fall, in dem nicht einheitlich verwendete bzw. festgelegte Fachbe-
griffe verwendet werden, angebracht (vgl. BGH GRUR 1999, 909 — Spann-

schraube).

Die Klagerin sieht eine unzulassige Erweiterung darin, dass gemalf3 Anspruchswort-
laut nun der Scheibenbremssattel das Reibelement umfasst (MO* in Verbindung mit
M1°). Hierzu verweist sie in der muindlichen Verhandlung auf eine Ubersicht der Ein-
zelkomponenten einer Scheibenbremse, bei der Scheibenbremssattel und Reibele-
mente als einzelne Baugruppen aufgefuhrt sind. Die Beanstandung ist zwar im Hin-
blick auf eine Erweiterung des Schutzbereichs bei dem urspriinglich beanspruchten
Scheibenbremssattel (erteilter Anspruch 1) durchaus berechtigt (siehe Ausfiihrun-
gen unter I11.). Bei der hier in ihrer Gesamtheit beanspruchten Scheibenbremse fihrt

die interne Zuordnung allerdings nicht zu einem Gegenstand, der Uber den Inhalt
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der urspriinglichen Anmeldung hinausgeht. Die in Anspruch 1 beanspruchten (Ein-
zel-)Merkmale sind in der urspriinglichen Anmeldung zweifellos urspringlich offen-
bart (siehe oben). Der Klagerin ist zwar zuzustimmen, dass die fachuntbliche
Zuordnung des Reibelementes zum Scheibenbremssattel der urspriinglichen Offen-
barung nicht unmittelbar entnehmbar ist, jedoch fuhrt diese Zuordnung zu keiner
Erweiterung oder einem Aliud gegenuber dem urspriinglich offenbarten Gegen-
stand, d.h. gegenuber der urspringlich offenbarten Scheibenbremse. Dabei geht
der Fachmann bei der Auslegung des Anspruchs nicht vom Wortlaut, sondern vom
Sachgehalt des Anspruchs aus. Unter diesem Aspekt wird der Fachmann keinen
Unterschied erkennen, ganz gleich, ob er das Reibelement als Bestandteil des
Scheibenbremssattels oder als damit zusammenwirkendes Bauteil der Bremse

betrachtet. Deshalb wird diese Formulierung als unschadlich angesehen.

Daruiber hinaus wird in der OS ein tber das im Stand der Technik Ubliche Zusam-
menwirken hinausgehender, engerer Zusammenhang zwischen Reibelement und
Bremssattel offenbart, wobei insbesondere die komplementaren Ausgestaltungen
der Ruckenplatte des Reibelements und des Sto3elkopfes zu erwdhnen sind (siehe
Anspriiche 2, 8, die Figuren 4 bis 8 und zugehérige Beschreibungsabsatze der OS).
Unter diesem zweifellos urspringlich offenbarten Aspekt ist der Zuordnung des
Reibelements zum Bremssattel somit auch eine sachliche Berechtigung zuzuspre-

chen.

Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 beinhaltet auch keine Schutzbereichserweite-
rung. So fuhren die weiteren Ausgestaltungen (Merkmale M6, M6.a und M6.b) des
Reibelements, das bereits gegenstandlich im Schutzbereich des erteilten
Anspruchs 10 enthalten war, sowie die Aufnahme des Merkmals M5 zu einer
Beschrankung des Gegenstands des erteilten Anspruchs 10 und dessen Schutzbe-

reichs.

2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 ist neu gegentber dem

entgegengehaltenen Stand der Technik, insbesondere auch gegenuber der D15.
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Entsprechend den Ausfihrungen zur Neuheit des erteilten Anspruchs 1 offenbart
die D15 nicht, dass die Kraftiibertragungsvorrichtung von einem mechanischen
Schubglied betéatigt wird und dementsprechend ausgefuhrt ist (siehe 11.2.4.2. sowie
die Auslegung unter 1.5.; fehlende Merkmale M2.b und M3). Damit kommt es nicht
mehr darauf an, ob aus der Figur 2 die D15 neben der eindeutig entnehmbaren
Ausgestaltung einer Krafttiibertragungsvorrichtung mit zwei Stol3eln (Merkmal M5)
sowie einer bogenférmigen Rickenplatte (s.a. S. 3, Z. 69 bis 76: ,arcuate pads of
friction material ... arcuate backing plate 38 ...“; Merkmale M6 und M6.a) auch

(radiale) Umfangsenden hervorgehen, die im Vergleich zur Dicke eines Hauptteils,

d.h. des zentralen Bereichs, verdickt sind (M6.b).

Der Auffassung der Klagerin, dass der Begriff ,thrust member” auch ein Hydraulik-
fluid umfasse, wird mit Verweis auf die diesbezuglichen Ausfihrungen zur Neuheit
und Auslegung nicht zugestimmt — siehe oben.

Des Weiteren ist nunmehr auch die Neuheit gegentber der D7, D10 und D11 gege-
ben, da diese jeweils nur einen streitpatentgemalfen Sté3el aufweisen (fehlendes
Merkmal M5).

3. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 beruht auch auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

3.1. Der Fachmann gelangt ausgehend von der D15 in Verbindung mit D9 nicht

zu einem Gegenstand mit allen Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2.

Die D15 betrifft eine hydraulisch betatigte Doppelkolben-Festsattelbremse. Demge-
genuber handelt es sich bei der D9 um eine mechanische betatigte Schwimmsattel-
bremse, die zwei StdlRel aufweist. Die Verwendung des jeweiligen Bremsentyps
ergibt sich fir den Fachmann aus dem fur die Bremse zur Verfigung stehenden
Betatigungsmedium des Fahrzeugs, wobei hydraulische, pneumatische, elektrische
oder rein mechanische Systeme ublich sind. Ausgehend von der D15 ist keine Ver-

anlassung erkennbar, warum der Fachmann die auf eine hydraulische Betatigung
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ausgelegte und diesbezuglich thermisch optimierte Bremse (vgl. S. 1, Z. 34 bis 42)
auf eine mechanische Betatigung entsprechend der D9 in ihrer Gesamtheit, d.h.
einschlie3lich schwimmend gelagertem Bremssattel und Bremstrager fur eine beid-
seitige mechanische Betatigung, umkonstruieren sollte. Vielmehr wird der Fach-
mann bei Bedarf, d.h. wenn bspw. eine pneumatische Betéatigung gefordert wird,
gleich auf eine hierfur ausgelegte Bremse wie z.B. nach der D9 zurtickgreifen.

Und selbst wenn er rein hypothetisch die Méglichkeit einer Kombination von D15
mit D9 in Betracht ziehen wirde, so wirde er hiermit immer noch nicht zu einem
Gegenstand des Anspruchs 1 gelangen, der eine Fihrung gemafl den Merkma-
len M3 und M4.a und ein Reibelement entsprechend Merkmal M6.b aufweist (siehe

Neuheitsvergleich mit der D9 unter 11.2.4.3.).

3.2. Die D9 fuhrt auch in Kenntnis der D17 bis D21 nicht in naheliegender Weise
zum Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2.

Die D9 offenbart im Neuheitsvergleich eine Scheibenbremse (siehe 11.2.4.3.), bei
der die Kraftiibertragungsvorrichtung an ihrem ersten Ende, d.h. im Bereich der
Quertraverse 34 bzw. 37 (,crossbar), nur an einer Bewegung in vertikaler Richtung
gehindert wird, wogegen in tangentialer Richtung in Verbindung mit der Koppelung
mit dem Reibelement bewusst eine Bewegung gestattet wird (siehe Abs. [0011],
Z.51 bis 55, i.V.m. Abs. [0024]). Dieses Lagerungskonzept der D9, bei dem bei
Bremsbetatigung die gesamte Kraftiibertragungsvorrichtung in tangentialer Rich-
tung mit dem Reibelement mitgefihrt wird, entspricht somit nicht der streitpa-
tentgemal3en Fuhrung, bei der das erste Ende so gefuhrt ist, dass in keiner Quer-
richtung zur Schubachse eine Bewegung mdoglich ist (Merkmal M3). Es ist nicht
erkennbar, warum der Fachmann sich von diesem fertigen, in sich geschlossenem
Lagerkonzept der D9 abwenden sollte, zumal die Behinderung der tangentialen
Bewegung am ersten Ende bei einer Bremsbetéatigung auf Grund der Koppelung
des zweiten Endes mit dem Reibelement zu einer unbestimmten Krafteableitung
bzw. Uberbestimmten Lagerung der Kraftiibertragungsvorrichtung fihren wirde.

Um dies zu vermeiden, misste der Fachmann zudem noch erkennen, dass er dann
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(wie beim Streitpatent) als weitere MalRnahme auch die Fuhrungslénge reduzieren
muss, so dass eine Fuhrung nur noch am ersten Ende erfolgt (Merkmal M4.a).

Da der Fachmann weder aus seinem Fachwissen noch aus dem im Verfahren
befindlichen Stand der Technik Hinweise oder Anregungen erhalt, ist ihm die
anspruchsgemafe Ausfihrung gemall den Merkmalen M3 und M4.a bei der D9
somit nicht nahegelegt; vielmehr wird er auf Grund der zuvor dargelegten Uberle-
gungen sogar davon abgehalten.

Bei den weiteren Ausgestaltungen des Reibelements nach den Merkmalen M6.a
und M6.b handelt es sich um MafRnahmen, die dem einschlagig tatigen Fachmann
bekannt sind und die dieser auch vorsehen wird, wenn sich deren Einsatz als
zweckmaRig oder vorteilhaft anbietet (vgl. BGH GRUR, 2014, 647 — Farbversor-
gungssystem). So ergibt sich eine bogenformige Form des Reibelements bei langen
Reibelementen, die sich Uber ein grol3eres Kreissegment erstrecken, zwangslaufig,
da der Fachmann das Reibelement selbstverstandlich an die Form des Kreisseg-
ments der Bremsscheibe anpassen und dabei eine maximale Uberdeckung anstre-
ben wird (s.a. D15, Figur 2 i.V.m. Seite 3, Z. 56 bis 61 und insb. Z. 69 bis 76). Des
Weiteren ist dem Fachmann auch die Ausfiuihrung von verdickten Umfangsenden
bekannt, um eine bessere Fihrung des Reibelements im Bremstrager, insbeson-
dere bei Verschleil3, zu erzielen (siehe D18, Figur 1 i.V.m. Abs. [0015], Z. 25 bis 27;
D17, Figur 2 i.V.m. Sp. 3, Z. 35 bis 40). Somit kann eine derartige fachiibliche Mal3-
nahme keine eigenstandige erfinderische Tatigkeit begriinden bzw. ist auf Grund

der offensichtlich damit verknipften Vorteile grundsatzlich nahegelegt.

Zusammenfassend betrachtet fuhrt die D9 somit trotz Berlcksichtigung des weite-
ren Standes der Technik, insb. nach D17 bis D21, sowie des Fachwissens nicht in
naheliegender Weise zu einem Gegenstand gemald Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2,
der auch die Merkmale M3 und M4.a aufweist.
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3.3. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 ergibt sich auch nicht
in naheliegender Weise aus dem weiteren im Verfahren befindlichen Stand der
Technik.

Die Scheibenbremsen nach der D5, D7, D10, D11 und D16 weisen jeweils nur einen
streitpatentgemaRen StoRel auf. Der Ubergang auf eine Bauweise mit zwei StoReln
erfordert neben dem Vorsehen zweier St63el auch Anpassungen im Hinblick auf
eine gemeinsame Betatigung und ggf. eine Synchronisation der Nachstelleinrich-
tung. Im Hinblick auf diese weiteren Erfordernisse wird der Fachmann bei groReren
Scheibenbremsen, bei denen ein einzelner StoR3el fur ein gleichméliges Andriicken
des Reibelements nicht mehr ausreichend ist, auf die im vorliegenden Stand der
Technik bereits zahlreich vorhandenen Scheibenbremsen mit zwei Sto3eln zurtick-
greifen bzw. zum Vorbild nehmen und nicht die eingangs genannten einstéf3eligen

Scheibenbremsen aufwandig umkonstruieren.

Die bereits im Neuheitsvergleich unter 11.2.2.4. in Betracht gezogenen Druckschrif-
ten D12, D13 oder D14 offenbaren zwar jeweils zwei StoRel gemanr Merkmal M5,

weisen jedoch wie bereits zum Hauptantrag ausgefuhrt keine Flihrung gemaRi

Merkmal M4.a auf;:
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Figur 2 der D12 Figur 3 der D13 Figur 1 der D14

Alle drei Entgegenhaltungen verfliigen zur Aufnahme der zwei StoRRel Uber eine
Quertraverse, die mittig vom Schubglied beaufschlagt wird, womit dort auch das

erste Ende der Kraftibertragungsvorrichtung festgelegt ist (unterer Strich in den
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Figuren). Die Quertraverse wird Uber die komplette Traversendicke in einer komple-
mentaren Gehéauseausbildung des Bremssattels gefuihrt. Dabei ist in den Figuren
deutlich erkennbar, dass die axiale FUhrungslange, entlang der eine Bewegung
quer zur Schubachse unterbunden wird, sich in etwa Uber die Halfte — bei der D14
auch mehr — der Lange der Kraftibertragungsvorrichtung erstreckt. Dies ist aller-
dings deutlich mehr als das, was mit der Formulierung ,nur am Geh&ause am ersten
Ende" des Merkmals M4a zum Ausdruck gebracht werden soll bzw. der Fachmann
dieser Formulierung entnimmt.

Eine Anregung oder ein Hinweis dahingehend, bei den vorgenannten Scheiben-
bremsen die axiale Fuhrungslange der Kraftibertragungsvorrichtung zu reduzieren
und nur noch einen kleinen Bereich am ersten Ende vorzusehen, ergibt sich aus
dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht. Der Kerngedanke des
Streitpatents, dass in Verbindung mit der Koppelung des zweiten Endes die Fih-
rungslange am ersten Ende und damit der fur die Herstellung erforderliche Bearbei-
tungsaufwand reduziert werden kann, erschlief3t sich dem Fachmann namlich erst
aus einer ex-post-Betrachtung in Kenntnis des Streitpatents und geht ansonsten

aus dem vorliegenden Stand der Technik nicht hervor.

Dies gilt auch unter Berucksichtigung der D7, D10 oder D11, welche die Merk-
male M3, M4.a und M4.b vorwegnehmen. Dort ist zwar eine derartige Ausgestaltung
bei einem einzelnen StoRel gezeigt, es wird jedoch dem Fachmann keinerlei Veran-
lassung oder Hinweis dahingehend gegeben, diese Ausgestaltung im Hinblick auf
die sich daraus ergebenden Bearbeitungsvorteile grundséatzlich bzw. insbesondere
auch bei Scheibenbremsen mit zwei Stél3eln anzudenken und diese dann dort auch
noch auf die Traverse zu Ubertragen.

Damit gelangt der Fachmann nicht zum Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfs-

antrag 2, ohne erfinderisch tétig zu werden.

4. Die Gegenstande der Unteranspriiche 2 bis 8 des Hilfsantrags 2 werden vom

patentfahigen Anspruch 1 getragen.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. 8 92 Abs. 1 ZPO.

Die ausgeurteilte Kostenquote entspricht dem Anteil des Obsiegens und Unterlie-
gens der Parteien. Da der wirtschaftliche Wert, der dem Streitpatent aufgrund des
nach Hilfsantrag 2 als schutzfahig verbleibenden Patentgegenstands gegentiber
der erteilten weiteren Fassung noch zukommt, um einen erheblichen Teil reduziert
ist, ist das Unterliegen der Beklagten mit 70 % und dementsprechend das der Kla-
gerin mit 30 % zu bewerten.

Die Entscheidung uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus 8 99 Abs. 1 PatG
i. V.m. 8 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

VI.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.
Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollstandiger Form
abgefassten Urteils, spatestens aber innerhalb eines Monats nach Ablauf von funf
Monaten nach Verkiindung, durch einen in der Bundesrepublik Deutschland zuge-
lassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Bevollmachtigten schriftlich oder in

elektronischer Form beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, ein-

zulegen.
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