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betreffend das deutsche Patent
DE 11 2009 004 636

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 15. Marz 2023 durch die Vorsitzende Richterin
Dr. Schnurr sowie die Richter Dr.-Ing. Baumgart, Dipl.-Phys. Univ. Dr.-Ing. Geier,
Dr. Sochtig und Dipl.-Ing. Kortge

fur Recht erkannt:

Das deutsche Patent 11 2009 004 636 wird in vollem Umfang fir nichtig

erklart.

. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

1. Das Urteil ist im Kostenausspruch gegen Sicherheitsleistung in Hohe von

120 % des vollstreckbaren Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des deutschen Patents 11 2009 004 636 (im Folgenden:
LStreitpatent”) mit der Bezeichnung ,Bremssystem ohne Wegsimulator®, das am
3. Februar 2009 angemeldet und dessen Erteilung am 3. August 2017 verdffentlicht
worden ist. Die dem Streitpatent zugrundeliegende internationale Anmeldung
PCT/EP2009/000694 wurde am 12. August 2010 als WO-Schrift 2010/088920 Al

veroffentlicht.



Die Parteien des Rechtsstreits sind durch einen Patent- und Know-How-Lizenzvertrag
vom 12. September 2011 verbunden (zur Akte gereicht als Anlage MB1, Anhang B).

Ziffer 12.3 des Lizenzvertrages enthalt folgende Schiedsabrede:

,12.3 Alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder
uber seine Giiltigkeit ergeben, werden nach der Schiedsgerichtsordnung
der Deutschen Institution flr Schiedsgerichtsbarkeit e. V. (DIS) unter
Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges endgultig entschieden. Das
Schiedsgericht kann auch Uber die Glultigkeit dieses Schiedsvertrages
bindend entscheiden.

Der Vorsitzende des Schiedsgerichts muss die Befahigung zum Richteramt
haben.

Es findet das deutsche Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts
Anwendung. Vorschriften, die sich aus internationalen Vereinbarungen
uber den internationalen Kauf beweglicher Sachen ergeben, sind nicht
anwendbar. Das Schiedsverfahren findet in deutscher Sprache statt.

Erflllungsort und ausschlie3licher Schiedsort ist Stuttgart.”

Anspriiche aus diesem Lizenzvertrag waren Gegenstand eines zwischen den Parteien
bei der Deutschen Institution fir Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) geflhrten, inzwischen
beendeten Schiedsverfahrens, im Rahmen dessen das Schiedsgericht zwei
Teilschiedsspriche vom 19. August 2021 und vom 29. Dezember 2021 sowie eine
Endentscheidung vom 14. Januar 2022 i.V.m. einer diese berichtigenden

Entscheidung vom 25. Marz 2022 erlassen hat.

Das Streitpatent wird von der Klagerin vollumfanglich angegriffen und umfasst in seiner
erteilten Fassung insgesamt 17 Patentanspriche mit dem unabhangigen
Patentanspruch 1 und den auf diesen unmittelbar oder mittelbar rickbezogenen

Unteranspriichen 2 bis 17.

Die Klagerin macht die Nichtigkeitsgrinde der unzuléassigen Erweiterung sowie der
fehlenden Patentfahigkeit in Form mangelnder Neuheit und fehlender erfinderischer
Tatigkeit geltend (88 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 4 PatG).
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Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in der erteilten Fassung sowie mit

insgesamt vierzehn Hilfsantragen.

Der unabhangige Patentanspruch 1 lautet in seiner erteilten Fassung mit eingefugter

Merkmalsgliederung des Senats wie folgt:
1 Bremssystem,

1.1 einen elektromotorischen Bremskraftverstarker mit einem Elektromotor (11,
12) zum Antrieb eines Hauptbremszylinders oder Tandem-

Hauptbremszylinders (5) aufweisend,

1.2 wobei der oder die Arbeitsraume des Bremskraftverstarkers Uber
Hydraulikleitungen (6, 7) mit den Radzylindern von Radbremsen (9a-9d) in
Verbindung sind

1.3 und jeweils einer Radbremse (9a-9d) ein steuerbares Ventil (8a, 8b, 8c, 8d)

zugeordnet ist, und
1.4 dass mittels einer Steuereinrichtung

1.4.1 ein Druckaufbau und Druckabbau in den Radbremsen (9a-9d) mittels
des Bremskraftverstarkers und der gesteuerten Ventile (8a-8d)

gleichzeitig oder nacheinander erfolgt,
dadurch gekennzeichnet, dass
1.5 eine Bremsbetatigungseinrichtung (16, 16a, 14)

1.5.1 im normalen Bremsbetrieb kraftunterstitzend auf den Kolben (24) des

Bremskraftverstarkers wirkt,

1.5.2 wobei die Bremsbetatigungseinrichtung (16, 16a, 14) tiber mindestens
ein Federelement (20, 20b) auf den Kolben (24) des

Bremskraftverstarkers wirkt,

1.6 wobei das Bremssystem Sensoren (4, 22)



1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.4.2
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zur Bestimmung der Kolbenposition

sowie der Position der Bremsbetatigungseinrichtung (16, 16a, 14)

aufweist,

wobei die Sensoren (4, 22) zur Erfassung einer Aufgrund des
Federelements (20, 20b) mdglichen Wegdifferenz zwischen Kolben
(24) und Bremsbetatigungseinrichtung (16, 16a, 24) angeordnet ist,

und

die Steuereinrichtung des Bremssystems in Abhangigkeit der
Wegdifferenz den Antrieb des Bremskraftverstarkers ansteuert.

Wegen des Wortlauts der auf den Patentanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar

rickbezogenen Unteranspriche 2 bis 17 wird auf die Streitpatentschrift
DE 11 2009 004 636 B4 Bezug genommen.

Die Klagerin fuhrt aus, die Streichung des Teilmerkmals ,Spindelantrieb” im

Patentanspruch 1 gegenuber dessen urspringlich eingereichter Fassung stelle

eine unzulassige Erweiterung der urspringlich offenbarten technischen Lehre dar.

Entsprechend verhalte es sich auch bezlglich der Streichung des Teilmerkmals

der Anbindung des Elektromotors an den Hauptbremszylinder zum Druckabbau im
ABS-Betrieb.

Hinsichtlich der fehlenden Patentfahigkeit beruft sich die Klagerin auf die folgenden

Druckschriften:

NK1:

NK2:

NK2a

NK3:

EP 1 964 739 A2,

FR 2 860 474 A1,

deutsche Maschinenlbersetzung der NK2;

DE 10 2005 018 649 A1;



NK4:

NK4a:

NKS5:

NK6:

NK6a:

NK7:

JP 2006-281992 A,

engl. Maschinentbersetzung der NK4;

uUS 7,367,187 B2;

Auszige aus Breuer/Bill: Bremsenhandbuch, Grundlagen Kom-
ponenten, Systeme, Fahrdynamik, ATZ/MTZ-Fachbuch, Vieweg
Verlag, 2. Auflage 2004, Seiten 27, 89;

Auszige aus Breuer/Bill: Bremsenhandbuch, Grundlagen Kom-
ponenten, Systeme, Fahrdynamik, ATZ/MTZ-Fachbuch, Vieweg
Verlag, 2. Auflage 2004, Seiten 5, 6, 26 bis 28, 89;

Kinne: Einfuhrung in die Maschinenelemente, Gestaltung — Be-
rechnung — Konstruktion, Teubner Verlag, 2. Auflage 2001, Sei-
ten 168, 171.

Die Klagerin ist der Auffassung, der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1

sei durch den Inhalt der Druckschrift NK1 neuheitsschadlich vorweggenommen.

Zumindest beruhe dieser nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit gegentber dem
Inhalt der Druckschrift NK2 in Kombination mit der Druckschrift NK3 oder der
Druckschrift NK4. Auch die Gegenstande der Unteranspriiche enthielten nichts Pa-

tentfahiges.

Die Klagerin beantragt,

das deutsche Patent 11 2009 004 636 in vollem Umfang fir nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, hilfsweise,
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die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent in einer seiner

Fassungen gemal3 den Hilfsantragen 1 bis 6 vom 2. November 2021 sowie den

Hilfsantragen 7 bis 14 vom 21. November 2022 - in dieser Reihenfolge — richtet.

In Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 1 sind gegentiber der erteilten

Fassung das Merkmal 1.5.2 sowie das Merkmal 1.6.3 durch die Merkmale 1.5.2"*

sowie 1.6.3M"1 ersetzt, sowie das Merkmal 1.5.3"1 nach dem Merkmal 1.5.2"1 neu

eingefugt. Die gednderten Merkmale bzw. das neue Merkmal lauten:

1.5.2H1

1.5.3H1

1.6.3H1

wobei die Bremsbetatigungseinrichtung (16, 16a, 14) uber
mehrere Federelemente (20, 20b) auf den Kolben (24) des
Bremskraftverstarkers wirken,

wobei die mehreren Federelemente (20, 20b) eine progressive
Federkennlinie erzeugen,

wobei die Sensoren (4, 22) zur Erfassung einer aufgrund der
Federelemente (20, 20b) mdoglichen Wegdifferenz zwischen
Kolben (24) und Bremsbetatigungseinrichtung (16, 16a, 24)

angeordnet ist.

In Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 2 sind gegenuber der erteilten

Fassung das Merkmal 1.5.2 sowie das Merkmal 1.6.3 durch die Merkmale 1.5.2H?

sowie 1.6.3M"2 ersetzt, sowie das Merkmal 1.5.3"2 nach dem Merkmal 1.5.2"2 neu

eingefugt. Die gednderten Merkmale bzw. das neue Merkmal lauten:

1.5.2H2

1.5.3H2

1.6.3H2

wobei die Bremsbetatigungseinrichtung (16, 16a, 14) uber
mindestens zwei in Reihe geschaltete Federelemente (20a, 20b)
auf den Kolben (24) des Bremskraftverstarkers wirken,
und die mindestens zwei in Reihe geschalteten Federelemente
(20a, 20b) eine progressive Federkennlinie definieren,
wobei die Sensoren (4, 22) zur Erfassung einer aufgrund der

Federelemente (20a, 20b) moglichen Wegdifferenz zwischen
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Kolben (24) und Bremsbetatigungseinrichtung (16, 16a, 24)

angeordnet ist.

In Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 3 sind gegentiber der erteilten
Fassung das Merkmal 1.5.1 sowie das Merkmal 1.5.2 durch die Merkmale 1.5.1"3

sowie 1.5.2"3 ersetzt. Die geanderten Merkmale lauten:

1.5.1"3%  (ber einen mit einem StoRelbund (21a) versehenen StéRel (21) im
normalen Bremsbetrieb mittels des Stol3els (21) kraftunterstitzend auf
den Kolben (24) des Bremskraftverstarkers wirkt,

1.5.2"2 wobei die Bremsbetatigungseinrichtung (16, 16a, 14) Giber mindestens
ein Federelement (20, 20b) und Uber den StoRel (21), welcher dem
Federelement in Kraftflussrichtung im Normalzustand nachgeordnet

ist, auf den Kolben (24) des Bremskraftverstarkers wirkt.

In Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 4 ist gegenluber der erteilten
Fassung das Merkmal 1.7%% nach dem Merkmal 1.4.2 hinzugefligt. Das neue

Merkmal lautet:

1.7H4 wobei das Bremssystem derart konfiguriert ist, dass eine Verstellkraft
des Elektromotors (11, 12) und eine durch die
Bremsbetéatigungseinrichtung (16, 16a, 24) eingetragene Kraft auf den
Kolben (24) wirkt.

Der Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 5 kombiniert die Merkmale

der Hilfsantrage 2, 3 und 4 und lautet wortlich wie folgt:

Bremssystem, einen elektromotorischen Bremskraftverstarker mit einem
Elektromotor (11, 12) zum Antrieb eines Hauptbremszylinders oder Tandem-
Hauptbremszylinders (5) aufweisend,

wobei der oder die ArbeitsrAume des Bremskraftverstarkers Uber
Hydraulikleitungen (6, 7) mit den Radzylindern von Radbremsen (9a-9d) in

Verbindung sind und jeweils einer Radbremse (9a-9d) ein steuerbares Ventil
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(8a, 8b, 8c, 8d) zugeordnet ist, und dass mittels einer Steuereinrichtung ein
Druckaufbau und Druckabbau in den Radbremsen (9a-9d) mittels des
Bremskraftverstarkers und der gesteuerten Ventile (8a-8d) gleichzeitig oder
nacheinander erfolgt,

dadurch gekennzeichnet, dass

eine Bremsbetatigungseinrichtung (16, 16a, 14) dber einen mit einem
StoRRelbund (21a) versehenen Stél3el (21) im normalen Bremsbetrieb mittels des
StoRels (21) kraftunterstitzend auf den Kolben (24) des Bremskraftverstarkers
wirkt,

wobei die Bremsbetatigungseinrichtung (16, 16a, 14) tber mindestens zwei in
Reihe geschaltete Federelemente (20a, 20b) und tGber den StoéRel (21), welcher
den Federelementen in Kraftflussrichtung im Normalzustand nachgeordnet ist,
auf den Kolben (24) des Bremskraftverstarkers wirkt und die mindestens zwei
in  Reihe geschalteten Federelemente (20a, 20b) eine progressive
Federkennlinie definieren,

wobei das Bremssystem Sensoren (4, 22) zur Bestimmung der Kolbenposition
sowie der Position der Bremsbetatigungseinrichtung (16, 16a, 14) aufweist,
wobei die Sensoren (4, 22) zur Erfassung einer aufgrund der Federelemente
(20a, 20b) moglichen Wegdifferenz zwischen Kolben (24) und
Bremsbetéatigungseinrichtung (16, 16a, 24) angeordnet ist,

und die Steuereinrichtung des Bremssystems in Abhangigkeit der Wegdifferenz
den Antrieb des Bremskraftverstarkers ansteuert,

wobei das Bremssystem derart konfiguriert ist, dass eine Verstellkraft des
Elektromotor (11, 12) und eine durch die Bremsbetéatigungseinrichtung (16, 16a,
24) eingetragene Kraft auf den Kolben (24) wirkt.

In Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 6 ist gegenluber seiner

Fassung nach Hilfsantrag 5 das Merkmal 1.1 durch das Merkmal 1.1"¢ ersetzt,

sowie am Ende das Merkmal 1.8"¢ hinzugefligt. Die geanderten Merkmale lauten:

1.1H6 das einen elektromotorischen Bremskraftverstarker aufweist mit
einem Elektromotor (11, 12), der einen Hauptbremszylinders oder

Tandem-Hauptbremszylinders (5) tber eine Spindel (13) antreibt,



-10 -

1.8H6 und wobei die Spindel Uber den StoBelbund (21a) zur
Kraftibertragung an den Kolben (24) ankoppelbar ist.

In Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 7 ist - neben einer
redaktionellen Anderung in Merkmal 1.6.3 (Anderung der Bezugsziffer 24 in 14) -
der erteilten Fassung das Merkmal 1.9"" in Anschluss an Merkmal 1.4.2

hinzugefugt. Dieses lautet:

1.9H7 wobei ein Leerhub As vorgesehen ist, der bei jeder Bremsung

Uberwunden werden muss.

In Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 8 sind - neben der oben

genannten redaktionellen Anderung in Merkmal 1.6.3 - der erteilten Fassung das
Merkmal 1.5a"® in Anschluss an Merkmal 1.5 eingefligt sowie das Merkmal 1.10"8

in Anschluss an Merkmal 1.4.2 hinzugefiigt. Diese Merkmale lauten:

1.5a"®  umfassend ein Bremspedal (16) und eine
Ubertragungseinrichtung (14),

1.10"®  wobei bei Nichtbetatigung des Bremspedals (16) eine Feder (17) die
Ubertragungseinrichtung (14) um einen Leerhub As vom Kolben (24)
abhebt.

In Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 9 ist - neben der genannten

redaktionellen Anderung in Merkmal 1.6.3 - der erteilten Fassung das folgende

Merkmal 1.11"° in Anschluss an Merkmal 1.4.2 hinzugeflgt:

1.11H%  wobei bei Druckabsenkung fur eine ABS-Regelung eine schnelle

Rickstellung des Kolbens (24) erfolgt.

In Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 10 ist — neben der genannten

redaktionellen Anderung in Merkmal 1.6.3 - der erteilten Fassung das

Merkmal 1.1a"1%in Anschluss an Merkmal 1.1 eingefiigt. Dieses lautet:
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1.1a"1% wobei im Hauptbremszylinder oder Tandem-Hauptbremszylinder (5)
genau ein Druckstangenkolben (24) gefthrt ist, der einen Arbeitsraum
des Bremskraftverstarkers begrenzt.

Darlber hinaus ist in den Merkmalen 1.5.1, 1.5.2 und 1.6.3 der Begriff ,Kolben*

jeweils durch den Begriff ,Druckstangenkolben” ersetzt.

Der Patentanspruch 1 gemdaf} Hilfsantrag 11 kombiniert die Merkmale der

Hilfsantrdge 7 und 8.

Der Patentanspruch 1 gemdafl Hilfsantrag 12 kombiniert die Merkmale der

Hilfsantrdge 8 und 9.

Der Patentanspruch 1 gemdaf} Hilfsantrag 13 kombiniert die Merkmale der

Hilfsantrdge 8 und 10.

Der Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 14 kombiniert die Merkmale der Hilfsan-

trage 9 und 10.

Der Wortlaut der auf den jeweiligen Patentanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar
rickbezogenen Unteranspriche 2 bis 17 der Hilfsantrage 1 bis 14 entspricht ihrer

erteilten Fassung.

Die Beklagte rugt die Zustandigkeit des angerufenen Gerichts, erhebt die Einrede
der Schiedsbefangenheit (8§ 1032 ZPO) und beruft sich einredeweise darauf, dass
einer Entscheidung des Senats Uber die Nichtigerklarung des Streitpatents nach
Beendigung des zwischen den Parteien gefihrten Schiedsverfahrens die
Rechtskraft der Teilschiedsspriche vom 19. August und 29. Dezember 2021
entgegenstehe (8 1055 ZPO). Da die Zurlckweisung einer negativen
Feststellungsklage als unbegrindet im Umkehrschluss bedeute, dass das
kontradiktorische = Gegenteil  positiv  feststehe, stehe aufgrund des
Teilschiedsspruchs vom 19. August 2021 rechtskréaftig fest, dass das

Schiedsgericht befugt sei auszusprechen, dass die Schiedsklagerin verpflichtet ist,
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die Léschung der Vertragsschutzrechte nach 88 22, 81 PatG zu beantragen. Durch
die  Zurickweisung des Zwischenfeststellungswiderklageantrags 1b  der
Schiedsbeklagten vom 16. August 2021 stehe aufgrund des Teilschiedsspruchs
vom 19. August 2021 rechtskraftig fest, dass fur die Beurteilung des
Rechtsbestandes der Vertragsschutzrechte anstelle des erkennenden Senats das
Schiedsgericht zustandig sei.

Dem Vorbringen der Klagerin tritt die Beklagte in allen Punkten entgegen. Sie ist
der Ansicht, zumindest in einer der zur Akte gereichten Fassungen erweise sich
das Streitpatent als rechtsbestandig.

Die Beklagte stitzt ihren Vortrag u. a. auf folgende Unterlagen:

MB1: Lizenzvertrag vom 12. September 2011;

NB3: Teilschiedsspruch des DIS Deutsche Institution  fir
Schiedsgerichtsbarkeit e. V. vom 19. August 2021;

NB4: Teilschiedsspruch des DIS Deutsche Institution  fir
Schiedsgerichtsbarkeit e. V. vom 29. Dezember 2021 ;

NB5: Endschiedsspruch des DIS Deutsche Institution  fr
Schiedsgerichtsbarkeit e. V. vom 14. Januar 2022 ;

NB6: Berichtigung des Endschiedsspruchs des DIS Deutsche
Institution flr Schiedsgerichtsbarkeit e. V. vom 25. Marz 2022;

NB7: Auszug aus des DIS-Schiedsordnung 2018, S. 28-29.
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Die Klagerin halt ihre Klage fur zulassig und erachtet die Schiedseinrede sowie die
Einrede entgegenstehender Rechtskraft als unzulassig. Die Beklagte verhalte sich
widerspriichlich, da sie im Schiedsverfahren eine Entscheidungsbefugnis des
Schiedsgerichts Uber den Bestand der dortigen Vertragsschutzrechte in Abrede gestellt
habe.

Das Streitpatent erweise sich auch in den jeweiligen Fassungen der Hilfsantrage als
nicht patentfahig, wobei es dem Hilfsantrag 9 durch die Verwendung des Begriffes
,schnell* auch an der erforderlichen Klarheit fehle.

Nach einem Wechsel der Verfahrenszusténdigkeit hat der Senat mit Verfigung vom
27. Januar 2022 zur Frage der Zulassigkeit der Klage Stellung genommen. Am
11. Oktober 2022 hat er den Parteien einen friihen gerichtlichen Hinweis geman § 83
Abs. 1 PatG zukommen lassen. In der mindlichen Verhandlung vom 15. Marz 2023 hat

der Senat den Parteien einen weiteren rechtlichen Hinweis erteilt.

Im Termin am 15. Méarz 2023 hat die Beklagte klargestellt, dass sie das Streitpatent
in seiner erteilten Fassung, als auch in den Fassungen der vierzehn Hilfsantrage
jeweils als geschlossene Anspruchssatze verteidigt. Wegen der weiteren Einzelhei-
ten wird auf das Protokoll der mundlichen Verhandlung vom 15. Marz 2023 und auf die

weitere Verfahrensakte Bezug genommen.
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Entscheidungsgriinde

Die Klage ist zulassig und begriindet. Das Streitpatent erweist sich weder in seiner
erteilten Fassung, noch in einer der Fassungen der Hilfsantrdge als rechtsbestandig.
Dem steht jeweils der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit entgegen (88 22
Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG).

Die Klage ist zulassig.

1. Die - vor Beginn der mindlichen Verhandlung rechtzeitig erhobene - Einrede der
Schiedsvereinbarung, 8 1032 Abs. 1 ZPO, lasst die Zulassigkeit der Klage unberthrt.
Unabhangig davon, ob die 88 1025 ff. ZPO Uberhaupt zu denjenigen Vorschriften der
Zivilprozessordnung gehoren, die im Patentnichtigkeitsverfahren tber die Verweisung
des 8 99 Abs. 1 PatG Anwendung finden (verneinend: Busse/Keukenschrijver, PatG,
9. Auflage, 8 99 Rdnr. 15) und diese Einrede im Patentnichtigkeitsverfahren statthaft

ist, vermag sich die Beklagte auf sie nicht mit Erfolg zu berufen.

a. Dem Schiedsvertrag ist keine Regelung zu entnehmen, die einem
Schiedsgericht die Befugnis einrdumen wirde, die Beklagte zur Beseitigung nicht
rechtsbestandiger Schutzrechte zu verpflichten. Dies steht der seitens der Beklagten

erhobenen Schiedseinrede entgegen.

Zwar ist im Zweifel davon auszugehen, dass eine Schiedsvereinbarung, wonach
alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit einem Vertrag durch ein
Schiedsgericht entschieden werden sollen, bedeutet, dass das Schiedsgericht
auch uber die Frage der Gultigkeit und des Bestehens des Vertrags und die bei
Unwirksamkeit oder Beendigung des Vertrags bestehenden Anspriche
entscheiden soll (vgl. BGH Beschl. v. 31. 2018 — | ZB 17/18 Rdnr. 9, NJOZ 2020,
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234). Hiervon zu unterscheiden ist jedoch die Frage der Rechtsbestandigkeit von
Vertragsschutzrechten, die der jeweiligen vertraglichen Vereinbarung zugrunde
liegen. Zumindest ohne diesbezlgliche Regelung - die hier fehlt — ist eine
Regelungskompetenz zur Rechtsbestandigkeit von Vertragsschutzrechten nicht
als von der Schiedsvereinbarung als mitumfasst anzusehen. Hiervon ist im
Ubrigen auch das Schiedsgericht in seinem Teilschiedsspruch vom 29. Dezember
2021 ausgegangen (vgl. hierzu auch nachfolgend unter Ziff. 3).

Die Zulassigkeit vorliegender Klage ergibt sich aber auch aus den nachfolgenden
Gesichtspunkten:

b. In dem Schiedsverfahren, auf welches die Beklagte zur Geltendmachung dieser
Einrede Bezug nimmt, ist am 14. Januar 2022 ein Endschiedsspruch ergangen.
Nachdem das Schiedsgericht seine Tatigkeit beendet und die in diesem Verfahren in
Bezug genommene, in Ziffer 12.3 des Lizenzvertrages vom 12. September 2011
enthaltene Schiedsabrede damit voll ausgeschopft hat, ist die Einrede der
Schiedsvereinbarung jedenfalls entfallen (vgl. BGH, Urteil vom 13. Januar 2009 — Xl
ZR 66/08, NJW-RR 2009, 790 ff. Rdnr. 33 unter Verweis auf OLG Karlsruhe WM 2008,
1854, 1856, Rdnr. 26; MuKo/Mlnch, ZPO, 6. Auflage, 8 1032 Rdnr. 23 m. w. N.).

Auf den Seiten6 und 10 des Endschiedsspruchs ist ausgefihrt, dass der
Teilschiedsspruch vom 19. August 2022 den Parteien am 20. August 2021, der
Teilschiedsspruch vom 29. Dezember 2022 den Parteien am 10. Januar 2022
zugestellt wurde, dies jeweils unter Setzung einer Frist zur Stellung etwaiger
Berichtigungs-, Ergdnzungs- und Auslegungsantrage im Sinne des Art. 40.1 und 40.2
DIS-SchO, wobei Antrage dieser Art nicht gestellt wurden. Wie auf Seite 10 des
Endschiedsspruchs vermerkt ist, wurde die Schlussverfiigung des Schiedsgerichts
gem. Artikel 31 DIS-SchO den Parteien am 13. Januar 2022 Ubermittelt. Das
Schiedsverfahren hat daher mit dem — am 25. Marz 2022 auf Antrag im Kostenpunkt
berichtigten — Endschiedsspruch im Sinne des 81056 Abs.1ZPO vom
14. Januar 2022 sein Ende gefunden. Die Monatsfrist des Art. 40.3 DIS-SchO st

anschlieRend verstrichen, ohne dass ein gem. Art. 40.2 DIS-SchO auf Auslegung des
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Schiedsspruchs oder Prazisierung des Tenors gerichteter Antrag gestellt worden ware.
An die Stelle einer Schiedseinrede ist somit, - ihre vorab zu prufende Zulassigkeit im
Patentnichtigkeitsverfahren zugunsten der Beklagten einmal vorausgesetzt -, ggf. der
von der Beklagten ebenso geltend gemachte Einwand entgegenstehender Rechtskraft
gemald § 1055 ZPO getreten (vgl. hierzu MiUKo/Minch, a.a.O., § 1032 Rdnr. 23
m. w. N. in FN 119).

2. Die von der Beklagten erhobene Einrede entgegenstehender Rechtskraft des
Teilschiedsspruchs vom 19. August 2021 gemal3 8§ 1055 ZPO steht der Zulassigkeit
dieser Patentnichtigkeitsklage ebenfalls nicht entgegen.

Auch an dieser Stelle bedarf es keiner Entscheidung dartber, ob die 88 1025 ff. ZPO
im Patentnichtigkeitsverfahren tber die Verweisung des § 99 Abs. 1 PatG Uberhaupt
Anwendung finden (vgl. dazu oben Ziffer 1), ob die Nichtigerklarung eines Patents oder
die schiedsgerichtliche Entscheidung, die Patentinhaberin zu verpflichten, gegeniber
dem Deutschen Patent- und Markenamt den Verzicht auf ein Patent zu erklaren,
wirksam Gegenstand einer Schiedsvereinbarung zwischen den Parteien sein kdnnen
(vgl. hierzu ndher Busse/Keukenschrijver/Kaess, PatG, 9. Auflage, Vor § 143, Rdnr. 21
m. w. N; Zoller/Greger, ZPO, 34. Auflage, 8 1030, Rdnr. 14 ff. m. w. N.; Anders/Gehle,
ZPO, 80. Auflage, 8§ 1030 Rdnr. 6 Stichwort ,Patentsachen“ m. w. N; Musielak/Voit,
ZPO, § 1030 Rdnr. 3 m. w. N; Miko/Miinch, a. a. O., 8 1030 Rdnr. 34, § 1025 Rdnr. 9,
§ 1029 Rdnr. 93-99). Inwieweit ein auf eine dieser Rechtsfolgen gerichteter
Schiedsspruch gemald 8 1055 ZPO in materielle Rechtskraft erwachsen wirde und
welche Auswirkungen dies ggf. nach Erhebung der Einrede der Rechtskraft gem.
§ 1055 ZPO auf die Zulassigkeit dieser Patentnichtigkeitsklage hatte, ist in diesem

Verfahren ebenfalls nicht entscheidungserheblich.

Namliches gilt fur die Frage, ob die hier erhobene Einrede wegen eines mdglicherweise
widersprichlichen Verhaltens der Beklagten unbeachtlich sein kénnte, nachdem die
Beklagte im Schiedsverfahren die Entscheidungsbefugnis des Schiedsgerichts tber

den Rechtsbestand der dortigen Vertragsschutzrechte verneint, diese in vorliegendem
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Verfahren hingegen bejaht hat (vgl. hierzu BGH, Urteil vom 20. April 2021 — 11 ZR 29/19,
NJW-RR 2021, 791 — Schiedseinrede und widersprichliches Verfahrensverhalten).

Denn eine Sperrwirkung im Sinne eines Wiederholungsverbots vermag der
Teilschiedsspruch vom 19. August 2021, die materielle Rechtskraft seines Tenors (vgl.
hierzu naher MiKo/Minch, a. a. O., 8 1055 Rdnr. 16) einmal vorausgesetzt, in diesem
Patentnichtigkeitsverfahren  schon deshalb nicht zu entfalten, weil die
Streitgegenstande jenes Teilschiedsspruchs und dieser Patentnichtigkeitsklage nicht
identisch sind:

Die materielle Rechtskraft einer gerichtlichen Entscheidung verbietet eine erneute
Verhandlung Uber denselben Streitgegenstand. Unzuldssig ist deshalb eine erneute
Klage, deren Streitgegenstand mit dem eines rechtskraftig entschiedenen Rechtsstreits
identisch ist (vgl. naher Zoéller/Vollkommer, ZPO 34. Aufl., Vor § 322 Rdnr. 17, 22;
m. w. N.). Auch der Teilschiedsspruch vom 19. August 2021 hat zwischen den Parteien
grundsatzlich die Wirkung eines rechtskraftigen gerichtlichen Urteils (88 1055, 322
Abs. 1 ZPO). Ziffer 2 seines Tenors hat jedoch einen anderen Streitgegenstand als

diese Patentnichtigkeitsklage.

In Ziffer 2 des Tenors (vgl. Teilschiedsspruch vom 19. August 2021, Seite 1) hat das
Schiedsgericht den Antrag der hiesigen Nichtigkeitsbeklagten und dortigen
Schiedsklagerin ~ vom 4. Januar 2021  (vgl.  Teilschiedsspruch,  Seite 19)

zurickgewiesen.

Dieser Antrag war darauf gerichtet,

m Wege der Zwischenfeststellungswiderklage festzustellen, dass das
Schiedsgericht nicht befugt ist, auszusprechen, dass die Schiedsklagerin
verpflichtet ist, die Léschung der Vertragsschutzrechte nach 88 22, 81 PatG zu
beantragen”.

Analog 8 133 BGB hat der Senat den Tenor ,aus sich selbst heraus®, unter
Heranziehung der Entscheidungsgriinde auszulegen, nachdem die Monatsfrist fir eine
Interpretation beim Schiedsgericht, § 1058 Abs. 1 Nr. 2 ZPO, nicht mehr offensteht.
Diese Auslegung ergibt, dass das Schiedsgericht in seinem ersten Teilschiedsspruch

Uber eine Verfahrensfrage grundséatzlicher Art, aber nicht tber den Rechtsbestand des
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Streitpatents entschieden hat. Ziffer 2 des Tenors betrifft die abstrakte Frage, ob der
Inhaber eines Vertragsschutzrechts, die dortige Schiedsklagerin, im Rahmen des
anhangigen Schiedsverfahrens grundsatzlich verpflichtet werden kann, auf seine
vertraglichen Schutzrechte zu verzichten — mithin, ob eine Verpflichtung zum Widerruf
von Schutzrechten grundsatzlich schiedsféahig ist. Diese Frage hat das Schiedsgericht
im Ergebnis bejaht.

So heil3t es unter Ziffer B.2 der Entscheidung vom 19. August 2021 (Seite 47) zur Frage
der Zulassigkeit des Feststellungsantrags: ,Insbesondere hat die Schiedswiderbeklagte
ein rechtliches Interesse an der vorab zu treffenden Feststellung, ob der den Streitstoff
erheblich ausweitende Antrag auf Loschung der Vertragsschutzrechte uberhaupt
schiedsfahiqg ist“. Entsprechend fuihrt das Schiedsgericht nachfolgend unter Ziffer B.3
zur Begrundetheit des Antrags aus (Seite 47): ,Die Zwischenfeststellungswiderklage ist
unbegrindet, denn der Schiedswiderklageantrag IV. in seiner in der
Verfahrenskonferenz erlauterten Bedeutung ist schiedsfahig” (Unterstreichungen

jeweils durch den Senat).

Dies korrespondiert mit den Ausfihrungen des Schiedsgerichts in seinem weiteren
Teilschiedsspruch vom 29. Dezember 2021 zum gleichen Verfahren. Hier heil3t es zur
Frage der Schiedsfahigkeit einer Vereinbarung betreffend die Verpflichtung zum
Widerruf von Schutzrechten (Seite 14): ,Zwar ware eine solche Regelung grundsétzlich
schiedsfahig, wie in Ziff. B.3. des Teilschiedsspruchs vom 19.8.2021, S. 47/48, im

Einzelnen ausgefuhrt ist.” Das Schiedsgericht verweist hier zur Frage der
grundsatzlichen Schiedsfahigkeit einer entsprechenden Schiedsklausel auf seine
Ausfuhrungen zur Unbegriindetheit des Zwischenfeststellungswiderklageantrags in

seiner Entscheidung vom 19. August 2021.

Die Parteien verbindet damit zwar der als Anlage M1 vorgelegte Lizenzvertrag vom
12. September 2011, welcher in Ziffer 12.3 die oben zitierte Schiedsklausel enthalt. Die
am 12. August 2010 veroffentlichte Anmeldung zum Streitpatent ist in der Liste der im
Lizenzvertrag benannten Vertragsschutzrechte und Patentanmeldungen bezeichnet,

vgl. Anlage MB1, AnhangB, Patentfamilie 17, ,E112“, Anmeldenummer
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PCT/EP2009/000694, Veroffentlichungsnummer wO 2010/088920 Al,
Veroffentlichungsdatum 12. August 2010, Titel: ,,Bremssystem ohne Wegsimulator*) .

Da sich der Streitgegenstand des Tenors Ziffer 2 des Teilschiedsspruchs vom
19. August 2021, die abstrakte Frage der generellen Schiedsfahigkeit einer
Verpflichtung zum Widerruf von Vertragsschutzrechten, nicht mit dem Streitgegenstand
dieser auf die Beseitigung des Streitpatents gerichteten Patentnichtigkeitsklage deckt,
steht die Einrede entgegenstehender Rechtskraft gemaf § 1055 ZPO der Zul&ssigkeit
dieser Patentnichtigkeitsklage jedoch insoweit nicht entgegen.

3. Gleiches gilt fur die von der Beklagten weiter erhobene Einrede
entgegenstehender Rechtskraft des Teilschiedsspruchs vom 29. Dezember 2021
gemaf § 1055 ZPO:

In Ziffer 1 des Tenors seiner Entscheidung vom 29. Dezember 2021 (vgl. dort Seite 9)
hat das Schiedsgericht die folgenden Zwischenfeststellungswiderklageantrage 1 und 2
der  Schiedsbeklagten und  Schiedswiderklagerin ~ vom  18. August 2021

zuruckgewiesen:

1. ,Es wird festgestellt, dass fiir die Beurteilung des Rechtsbestandes der
Vertragsschutzrechte

1. (a) das Schiedsgericht zustandig ist, falls das Schiedsgericht davon ausgeht,
dass Ziffer 2.3 LV bei unterstellter Nutzung der technischen Lehre der
Vertragsschutzrechte die Streitgegensténde erfasst, und andernfalls

(b) das Schiedsgericht nicht zustandig ist.

2. festzustellen, dass das Schiedsgericht die Schiedsklagerin im Fall der
Annahme seiner Zustandigkeit fur die Beurteilung des Rechtsbestands eines
Vertragsschutzrechts zum vollstandigen bzw. teilweisen Widerruf des
Vertragsschutzrechts verpflichten kann, wenn das Schiedsgericht dieses
Vertragsschutzrecht vollstandig bzw. teilweise fir nicht rechtsbesténdig
erachtet.

Eine analog 8§ 130 BGB vorzunehmende Auslegung von Ziffer 1 des Tenors der
Entscheidung vom 29. Dezember 2021 ergibt, dass das Schiedsgericht durch die

Zurickweisung dieser Antrdge vom 18. August 2021 ebenfalls keine den
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Rechtsbestand des Streitpatents berihrende Entscheidung getroffen hat. Zum
Ausdruck gebracht hat das Schiedsgericht vielmehr die Befassung mit einem
prozessualen Gesichtspunkt des Schiedsverfahrens: Es hat sich nicht fur befugt
erachtet, die Schiedsklagerin zum vollstandigen bzw. teilweisen Widerruf eines der
Vertragsschutzrechte des Lizenzvertrags vom 12. September 2011 zu verpflichten.

So heil3t es auf Seite 14 unter Ziffer 2 der Entscheidungsgrinde wdrtlich: ,Die
Zwischenfeststellungsantrage 1. und 2. sind unbegriindet. Das Schiedsgericht hat nicht
die Befugnis, die Schiedsklagerin zum vollstandigen bzw. teilweisen Widerruf eines
Vertragsschutzrechtes zu verpflichten, auch dann nicht, wenn und soweit es der
Auffassung ware, dass ein Streitgegenstand bei unterstellter Nutzung der technischen
Lehre dieses Vertragsschutzrechtes von der Lizenzerteilung gemafd ziff. 2.3 LizV
Gebrauch mache. Zwar wére eine solche Regelung grundsétzlich schiedsfahig, wie in
Ziff. B.3. des Teilschiedsspruchs vom 19.8.2021, S. 47/48, im Einzelnen ausgeflhrt ist.
Hierauf wird verwiesen. Eine solche Regelung ist dem Lizenzvertrag vom
1.9./12.9.2011 jedoch nicht zu entnehmen. (...)".

Zur Begrundung folgen im Teilschiedsspruch vom 29. Dezember 2021 Ausfiihrungen
dazu, dass eine ausdrickliche Regelung des genannten Inhalts in dem Lizenzvertrag
nicht enthalten sei (Seite 14, 2. a), und eine Pflicht der Lizenzgeberin zur Beseitigung
nicht rechtsbestandiger Schutzrechte weder der von der Schiedsbeklagten
herangezogenen Ziff. 5.4 LizV (Seite 14, 2. b) noch der von der Schiedsbeklagten
zitierten Ziff. 11.2 LizV (Seite 15, 2.c) zu entnehmen sei. Auch aus anderen
vertraglichen oder rechtlichen Gesichtspunkten sei eine Beseitigungspflicht mit Wirkung
erga omnes gemall dem gestellten Antrag nicht erkennbar (Seite 15, 2. d). Dem
vorliegenden Antrag kdnne auch nicht als ,minus" ein Anspruch der Schiedsbeklagten
auf einen Verzicht der Schiedsklagerin auf Vertragsschutzrechte inter partes

entnommen werden (Seite 15, 2. e).

Lediglich erganzend ist anzumerken, dass von dieser Auslegung die Beklagte selbst
ausgegangen ist, als sie in ihrem Schriftsatz vom 14. Januar 2022 (dortige Seite 3)
unter Verweis auf den angeflihrten Teilschiedsspruch — im Ergebnis zutreffend —

ausgefuhrt hat: ,Das Schiedsgericht kommt damit letztlich zu dem Ergebnis, dass
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dieses nicht zustandig fur eine Entscheidung Uber den Rechtsbestand der
Vertragsschutzrechte im beantragten Umfang ist.”

Der Streitgegenstand des Tenors Zifferl des Teilschiedsspruchs vom
29. Dezember 2021 entspricht somit ebenfalls nicht dem Streitgegenstand dieser
Patentnichtigkeitsklage. Diese ist ungeachtet der von der Beklagten erhobenen
Einreden und auch im Ubrigen zulassig.

1. Die Erfindung betrifft gemald Absatz [0001] der Streitpatentschrift ein

Bremssystem.

Dabei liegt dem Streitpatent nach der Beschreibung der Streitpatentschrift als
technisches Problem die Aufgabe zugrunde, ein Bremssystem mit
elektromotorischem Bremskraftverstarker derart weiter zu entwickeln, dass es
ohne einen Wegsimulator auskommt und auch im Stérungsfall, d. h. bei Ausfall des
elektromotorischen Antriebs des Hauptbremszylinder-Kolbens, ein
Bremskraftaufbau in den Radbremsen mdglich ist. Dies geschehe
erfindungsgemal dadurch, dass das Bremspedal direkt Giber den Pedalsté3el und
evtl. Uber zusatzliche Ubertragungsglieder auf das Kolbensystem des
Bremskraftverstarkers wirkt. Uber das Bremspedal werde somit eine Kraft auf das
Kolbensystem ausgelbt, die im normalen Bremsbetrieb von dem
Bremskraftverstarker verstarkt bzw. der Fahrer vom Bremskraftverstarker
unterstitzt wird (vgl. Absatze [0011] und [0013] der Streitpatentschrift).

2. Als hierflr zustandigen Fachmann sieht der Senat ein Team an, welches aus
einem Ingenieur der Fachrichtung Fahrzeugtechnik (Dipl.-Ing. oder M. Eng.) und einem
Ingenieur der Elektrotechnik (Dipl.-Ing. oder M. Sc.) besteht. Dieses Team ist bei einem
Fahrzeughersteller oder Zulieferer mit der Entwicklung und Konstruktion von
Bremssystemen befasst und verfugt auf diesem Gebiet Uber mehrere Jahre

Berufserfahrung.
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Dieses Team geht bei den Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 von

folgendem Verstandnis aus:

Das gemall Merkmal 1 beanspruchte Bremssystem ist, wie sich aus der

Gesamtoffenbarung der Streitpatentschrift ergibt, zum Einsatz in einem Fahrzeug

vorgesehen.

Es umfasst folgende Bauteile:

a)

b)

d)

Einen Bremskraftverstarker, der gemafll Merkmal 1.1 einen Elektromotor
umfasst, wobei der Elektromotor zum Antrieb eines Hauptbremszylinders
oder eines Tandem-Hauptbremszylinders als weiteren Bestandteil des

Bremssystems vorgesehen ist.

Hydraulikleitungen, mittels derer gemaR Merkmal 1.2 der Arbeitsraum oder
die Arbeitsraume des Bremskraftverstarkers mit den Radzylindern von
Radbremsen in Verbindung steht oder stehen. Fachublich sind der oder die
Arbeitsrdume dabei dem Hauptbremszylinder bzw. dem Tandem-

Hauptzylinder zuzuordnen (vgl. auch Absatz [0029] der Streitpatentschrift).

GemalR Merkmal 1.3 fir jede Radbremse ein steuerbares Ventil, welches

dieser Radbremse zugeordnet ist.

Eine Steuereinrichtung (Merkmal 1.4), die gemall Merkmal 1.4.1 derart
hergerichtet ist, dass durch sie sowohl der Bremskraftverstarker als auch die
gesteuerten Ventile angesteuert werden kdnnen, um einen Druckaufbau und
einen Druckabbau in den Radbremsen zu bewirken, wobei dieser gleichzeitig
in allen Radbremsen oder in Bezug auf die Radbremsen nacheinander
erfolgen kann. Die Steuereinrichtung ist insofern in der Lage, den
Druckaufbau und den Druckabbau in den Radbremsen sowohl in den
Radbremsen gleichzeitig wie auch in den Radbremsen nacheinander

einzusteuern, wobei je nach Bremsanforderung und je nach Bedarf, etwa im
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ABS-Betrieb zum Blockieren oder Losen einzelner oder mehrerer Rader
gleichzeitig, die eine oder andere Ansteuerungsvariante gewahlt wird.

e) Gemall Merkmal 1.5 eine Bremsbetatigungseinrichtung. Diese kann etwa
wie in den Ausfuhrungsbeispielen ein Bremspedal 16 einen
BremspedalstofR3el 16a sowie eine mit dem BremspedalstoRel 16 verbundene
Betatigungseinrichtung 14 umfassen.

Die Bremsbetatigungseinrichtung wirkt gemall Merkmal 1.5.2 dabei Uber
mindestens ein Federelement auf den Kolben des Bremskraftverstarkers.
Um dieses zu gewdhrleisten, ist dabei eine Serienschaltung von
Bremsbetéatigungseinrichtung, mindestens einem Federelement und Kolben

Zu unterstellen.

f) GemalR Merkmal 1.6 mehrere Sensoren, wobei diese gemal Merkmal 1.6.1
zumindest zur Bestimmung der Position des Kolbens sowie gemafl Merkmal
1.6.2 zur Bestimmung der Position der Bremsbetatigungseinrichtung
geeignet sind. Die Sensoren sind gemall Merkmal 1.6.3 derart angeordnet,
dass sie die Erfassung einer moglichen Wegdifferenz zwischen dem Kolben
und der Bremsbetatigungseinrichtung erméglichen, welche sich aufgrund
der Stauchung oder Langung des zwischen Kolben und
Bremsbetéatigungseinrichtung angeordneten, mindestens einen
Federelements unter Einwirkung der Betdtigungskraft ergeben kann. So
kann im Bremsbetrieb etwa der Hub der Bremsbetéatigungseinrichtung

groRer als der Kolbenweg sein (vgl. Absatz [0014] der Streitpatentschrift).

Die Bremsbetatigungseinrichtung wirkt gemal Merkmal 1.5.1 im normalen
Bremsbetrieb kraftunterstiitzend auf den Kolben des Bremskraftverstarkers, wobei
hierunter wiederum der Kolben des Hauptbremszylinders bzw. des Tandem-
Hauptbremszylinders zu verstehen ist. Im normalen Bremsbetrieb, in Abgrenzung
zu etwa einem ABS-Betrieb, addieren sich daher die Kraft, welche von der
Bremsbetatigungseinrichtung bewirkt wird, und die Kraft, welche von dem

Elektromotor des Bremskraftverstarkers bewirkt wird, auf. Das mindestens eine
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Federelement liegt  dann unter dem Einfluss der von der
Bremsbetatigungseinrichtung bewirkten Betatigungskraft verformt vor, wenngleich
sich der Anspruch ansonsten dariber ausschweigt, wie der elektrische
Bremskraftverstarker notwendigerweise am Kolben nach dem Federelement im

Kraftfluss angreift.

Das Merkmal 1.4.2 schlie3t dies in der allgemein gehaltenen sprachlichen Fassung
ein. Demnach umfasst das Bremssystem eine Steuereinrichtung in einer
Herrichtung, die auf Grundlage von Sensorsignalen, die die Position des Kolbens
und der Bremsbetatigungseinrichtung wiedergeben (vgl. Merkmale 1.6.1 und
1.6.2), den physikalischen Gesetzmaligkeiten folgend den Elektromotor ansteuert.
Die notwendige Bestimmung der elektrischen Betéatigungskraft wird somit auf eine
mittelbare Messung der Verformung des zumindest einen Federelements
zuruckgefuhrt. In einem Ausfihrungsbeispiel des Streitpatents steuert die
Steuereinrichtung den Elektromotor etwa so an, dass dieser mittelbar den Kolben
des Hauptbremszylinders mit einer ergdnzenden Kraft in Abhangigkeit von der sich
unter dem Einfluss der Pedalbetatigungskraft aufgrund der Verformung des
Federelements einstellenden Wegdifferenz zwischen Pedalhub und Kolbenhub
beaufschlagt (vgl. Absatz [0032] der Streitpatentschrift).

In seiner erteilten Fassung hat das Streitpatent keinen Bestand.

1. Der Patentanspruch 1 erweist sich in seiner erteilten Fassung als nicht
rechtsbesténdig. Eine Kombination der Lehren der Druckschriften NK2 und NK1
fuhrt den Fachmann zum Gegenstand des Patentanspruchs 1, ohne dass der

Fachmann hierzu erfinderisch tatig werden muss.

a. Die in Absatz [0007] der Streitpatentschrift bereits genannte Druckschrift
NK2 offenbart ein Bremssystem, welches einen elektromotorisch betriebenen
Bremskraftverstarker mit einem Elektromotor 4 (moteur électrique rotatif) aufweist

(Seite 5, Zeilen 4 bis 10). Der Bremskraftverstarker ist zum Antrieb eines
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Hauptbremszylinders 48 (maitre cylindre) als weiterem Bestandteil des
Bremssystems vorgesehen, wobei der Hauptbremszylinder 48 einen Kolben 49
(piston) umfasst. Der Elektromotor 4 steht tber einen Spindelantrieb mit dem
Kolben 49 in Wirkverbindung.

Der Arbeitsraum des Hauptzylinders 48 ist uUber Hydraulikleitungen mit den
Radzylindern von Radbremsen verbunden (Seite 11, Zeilen 28 bis 32; Figur 6),
wobei jeweils einer Radbremse mindestens ein steuerbares Ventil zugeordnet ist
(Seite 13, Zeilen 7 bis 9). Eine Steuereinrichtung (calculateur C de commande du
servomoteur), mittels derer ein Druckaufbau oder Druckabbau in den Radbremsen
Uber den Betrieb des Bremskraftverstarkers und der gesteuerten Ventile

gleichzeitig oder nacheinander erfolgt, ist ebenso vorhanden.

Damit ist aus der Druckschrift NK2 zunachst ein Bremssystem gemall dem
Oberbegriff des erteilten Patentanspruchs 1 (Merkmale 1 bis 1.4.1) vorbekannt.
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Fig. 1
Figur 1 der Druckschrift NK2
Das der Druckschrift NK2 entnehmbare Bremssystem weist ferner gemali

Merkmal 1.5 eine Bremsbetatigungseinrichtung auf, die einen Plungerkolben 32

(plongeur) umfasst (vgl. Seite 9, ab Zeile 43). Plungerkolben 32 und Kolben 49 sind
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dabei nicht unmittelbar fest, sondern nur mittelbar miteinander verbunden. So ist
zwischen dem Plungerkolben 32 der Bremsbetatigungseinrichtung und einer mit
dem Kolben 49 verbundenen Schubstange (tige de poussée) 47 sowohl ein
Federelement 68 (moyen élastique) als auch eine elastisch verformbare
Reaktionsscheibe (disque de réaction) 40 angeordnet (vgl. NK2, Seite 5, Zeilen 40
bis 44; Seite 6, Zeilen 1 bis 6 und 34 bis 42). Im normalen Bremsbetrieb wirkt die
Bremsbetatigungseinrichtung  tUber das Federelement 68 und die
Reaktionsscheibe 40 kraftunterstiutzend auf den Kolben des Bremskraftverstarkers
und erfullt so die Bedingungen der Merkmale 1.5.1 und 1.5.2 (vgl. auch Figuren 2a
bis 2c).

Gemal Seite 6, Zeilen 27 bis 30, sowie Seite 7, Zeile 25 bis Seite 8, Zeile 11 der
Druckschrift NK2 umfasst der Bremskraftverstarker Mittel 66 (moyens), mittels
derer jedenfalls indirekt die aus der Kraftbeaufschlagung der bezeichneten
Elemente folgende relative Verlagerung zwischen der
Bremsbetatigungseinrichtung und dem Kolben erfassbar ist, um so mithilfe eines
Computers die Betatigung des Elektromotors und damit die Verschiebung des
Kolbens zu steuern. Damit ist auch das Merkmal 1.4.2 aus der Druckschrift NK2
vorbekannt, denn die relative Verlagerung zwischen der
Bremsbetatigungseinrichtung und dem Kolben aufgrund der Verformung u. a.

dieser Elemente entspricht letztendlich einer Wegdifferenz.

Als Konstruktionsbeispiel flr ein derartiges Mittel 66 schlagt die Druckschrift NK2
einen Kraftsensor (capteur d’ effort) 70 vor, wobei sich das Federelement 68 mit
seinem ersten Ende gegen den Plungerkolben 32 und mit seinem zweiten Ende
gegen den Kraftsensor 70 abstiutzt (Seite 6, Zeilen 34 bis 42). Die auf den Sensor
wirkende Kraft und die Stauchung des Federelements stehen dabei in einem
unmittelbaren physikalischen Zusammenhang. Im Weiteren schlagt die
Druckschrift NK2 alternativ die Verwendung eines Dehnungsmessstreifens (jauge
de contrainte) 170 vor (vgl. NK2, Seite 8, Zeile 45 bis Seite 9, Zeile 7), wobei das
Messprinzip hierbei auf der Erfassung der gemeinsamen Verformung von

Dehnungsmessstreifen und dem damit versehenen federnden Bauteil im Kraftfluss
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beruht. Auch bei dieser bekannten Anwendung ist somit eine relative Weganderung
erfassbar.

Die Anordnung mehrerer, also zumindest zweier Sensoren, ist der Druckschrift NK2
nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen. So ist weder die Bestimmung der
Position des Kolbens, noch der Bremsbetéatigungseinrichtung fiur sich mit den
beiden alternativ offenbarten Sensoren méglich - wenngleich die Sensoren bei den
beschriebenen Aufbauten Signale fur eine folgerichtige Ansteuerung des zum
Antrieb des Kolbens vorgesehenen Servomotors (,servomoteur®) bereitstellen. Da
dort auf den Betrieb des Motors nicht ndher eingegangen ist, bleibt offen, ob dieser
lediglich gesteuert oder auch positions- und lageregelt betrieben wird, was eine
entsprechende Sensorik erforderlich macht. Die Druckschrift NK2 nimmt somit den
Merkmalskomplex 1.6x des erteilten Patentanspruchs 1 des Streitpatents nicht

vorweg.

b. Der Druckschrift NK1 ist ein Bremssystem zu entnehmen, welches einen
elektromotorisch betriebenen Bremskraftverstarker 3 (electric booster) aufweist,
der Uber einen Elektromotor 10 (electric motor) verfligt und der zum Antrieb eines
Tandem-Hauptbremszylinders 2 (tandem master cylinder) vorgesehen ist, welcher
unter anderem einen ersten Kolben (assist member) 9 umfasst. Das Bremssystem
weist ferner eine Bremsbetatigungseinrichtung auf, die sich aus einem
Bremspedal 4 (brake pedal) und einem unmittelbar mit diesem verbundenen
Eingangselement 8 (input member) zusammensetzt (vgl. NK1, Absatze [0007] und
[0008]; Figur 1).

Zwischen dem Eingangselement 8 der Bremsbetatigungseinrichtung und dem
ersten Kolben 9 ist jeweils in Schub- bzw. Zugrichtung des Eingangselements 8 ein
Federelement 81 angeordnet (vgl.NK1, Absatz [0017]; Figuren 3 und 4).
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Figur 3 der Druckschrift NK1

Die Ansteuerung des Elektromotors 10 zur Kraftunterstitzung erfolgt dabei auf
Basis einer relativen Verschiebung AX zwischen dem Eingangselement 8 und dem
ersten Kolben 9 (vgl. NK1, Absatze [0021] und [0022]). Um diese zu erfassen, sind
in dem offenbarten Bremssystem zwei Sensoren vorgesehen. Dies sind zum einen
ein Sensor 13 (stroke sensor) zur Bestimmung der Position der
Bremsbetatigungseinrichtung (vgl. Absatz [0007]; Figur 2) sowie zum anderen ein
am Elektromotor 10 angeordneter Drehpositionssensor 14 (rotational position
sensor), mit dem die Position des Kolbens 9 berechnet (calculated) werden kann
(vgl. NK1, Absatz [0018]).

Das der Druckschrift NK1 entnehmbare Bremssystem weist somit Sensoren auf,

die den Merkmalskomplex 1.6x erfullen.

C. Die beiden der Druckschrift NK1 entnehmbaren Sensoren stellen fir den
Fachmann ein gleichwertiges Aquivalent zu dem einen Sensor dar, welcher der
Druckschrift NK2 zu entnehmen ist, denn die der Druckschrift NK1 entnehmbaren
Mittel (zwei Sensoren) erflllen die gleiche Funktion wie der eine Sensor, welchen
die Druckschrift NK2 offenbart. Wie der Fachmann weil3, dienen beide ihm zur
Auswahl stehenden Varianten (vgl. hierzu BGH, Urteil vom 22. Mai 2007 -
X ZR 56/03, GRUR 2008, 56, Rdnr. 25 — Injizierbarer Mikroschaum) zumindest
mittelbar der Erfassung einer Wegdifferenz zwischen einem Eingangsglied und

einem Kolben eines Bremssystems, wobei Kolben und Eingangsglied lber ein
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Federelement gegeneinander verschiebbar miteinander verbunden sind.

Fur den Fachmann bedarf es daher keiner erfinderischen Tatigkeit, die der
Druckschrift NK1 entnehmbare Sensorik anstelle der in der Druckschrift NK2
offenbarten Sensorik auszuwahlen und einzusetzen, so dass im Ergebnis auch das
in dem erteilten Patentanspruch 1 beanspruchte Bremssystem nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruht.

Da sich der erteilte Patentanspruch 1 nicht als rechtsbestandig erweist, kommt es auf
die im Laufe des Verfahren zuséatzlich aufgeworfenen Fragen nach der Neuheit des
beanspruchten Gegenstands gegenuber der Offenbarung der Druckschrift NK1 und

nach dessen urspringlicher Offenbarung nicht entscheidungserheblich an.

2. Wie in der mindlichen Verhandlung zu Protokoll erklart, verteidigt die Beklagte
das Streitpatent in der erteilten Fassung ausdricklich als geschlossenen
Anspruchssatz. Demnach hat (ber den erteilten Patentanspruch 1 hinaus das
Streitpatent in seiner erteilten Fassung insgesamt keinen Bestand. Dem Begehren der
Beklagten entsprechend sind an ihrer Stelle die Fassungen der Hilfsantrage in der

beantragten Reihenfolge zu prifen.

V.

In den - ebenso als geschlossene Anspruchssatze verteidigten Fassungen - der

Hilfsantrage 1 bis 14 hat das Streitpatent jedoch ebenfalls keinen Bestand.

1. Der jeweilige Gegenstand des Patentanspruchs 1 in den Fassungen der

Hilfsantrdge 1 bis 5 erweist sich — selbst wenn man deren Zulassigkeit zu Gunsten

der Beklagten unterstellte - als nicht patentfahig. Eine Kombination der Lehren der
Druckschriften NK2 und NK1 fuhrt den Fachmann zum jeweils beanspruchten
Anspruchsgegenstand, ohne dass der Fachmann hierzu erfinderisch tatig werden

Mmuss.
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a. GemaR den Merkmalen 1.5.2H1 sowie 1.6.3"! des Hilfsantrags 1 wirkt die

Bremsbetatigungseinrichtung nun nicht mehr, wie im erteilten Patentanspruch 1
gefordert, Uber mindestens ein Federelement auf den Kolben des
Bremskraftverstarkers, sondern Uber mehrere Federelemente, also mindestens
zweier derer. Das Federverhalten dieser zusammenwirkenden Federelemente
erzeugt dabei gemaR Merkmal 1.5.3"! eine progressive Federkennlinie, die
Federsteifigkeit der beiden Federelemente in ihrer Kombination nimmt mit der

Belastung somit zu.

Der Plungerkolben 32 der Bremsbetatigungseinrichtung der Druckschrift NK2 wirkt
sowohl Uber das Federelement 68 wie auch lUber die Reaktionsscheibe 40 auf die
Schubstange 47 und somit auf den Kolben 49 des Bremskraftverstarkers. Da, wie
die Figuren 2a bis 2c erlautern, zunachst nur das Federelement 68 und erst bei
weiter eingeschobenem Plungerkolben 32 auch die Reaktionsscheibe 40 federnd
wirken, unterstellt der Fachmann dieser Kombination unmittelbar eine gemeinsame
progressive Federkennlinie. Das hierflr vorausgesetzte Fachwissen, dass eine
solche Kombination aus Reaktionsscheibe und Federelement eine progressive
Federkennlinie erzeugt, belegt die Druckschrift NK4. So stellt das Diagramm der
Figur 4 einen progressiven Federverlauf (Linie A3) dar, welcher sich durch die
Kombination aus Reaktionsscheibe 10 und Feder 14 bei einem
Bremskraftverstarker (vgl. NK 4, Figur 3, Absatz [0020]) ergibt.

Damit ergeben sich fir den Fachmann aus der Druckschrift NK2 auch die Merkmale
1.5.2H1 und 1.5.3"! unmittelbar, so dass in der Folge die Druckschrift NK2 den
Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemall Hilfsantrag 1 bis auf den
Merkmalskomplex 1.6x vorwegnimmt. Der Merkmalskomplex 1.6x vermag aber,
wie vorstehend zum Hauptantrag unter Bertcksichtigung der Druckschrift NK1
dargelegt, ausgehend von der Lehre der Druckschrift NK2 eine erfinderische
Tatigkeit nicht zu begrinden. Das Merkmal 1.6.3"! stellt hierbei nur eine
sprachliche Anpassung des Merkmals 1.6.3 an die nun mehreren Federelemente

des Merkmals 1.5.2H1 dar.

b. GemaR den Merkmalen 1.5.242 sowie 1.6.3"2 des Hilfsantrags 2 wirkt die




-31 -

Bremsbetatigungseinrichtung nun nicht mehr, wie in Patentanspruch 1 in der
erteilten Fassung gefordert, iber mindestens ein Federelement auf den Kolben des
Bremskraftverstarkers, sondern Uber mindestens zwei in Reihe geschaltete, also
baulich hintereinander angeordnete Federelemente. Die mindestens beiden
Federelemente erzeugen dabei in ihrem Zusammenwirken eine wiederum

progressive Federkennlinie.

Hinsichtlich der Patentfahigkeit wird auf die Ausfuhrungen zum Hilfsantrag 1
verwiesen. Neben dem beschriebenen unmittelbaren Zusammenwirken zwischen
dem Plungerkolben 32 wund der Reaktionsscheibe 40 stitzt sich der
Plungerkolben 32 in der in Figur 2a der Druckschrift NK2 gezeigten Stellung auch
Uber das Federelement 68 an dem Unterstitzungskolben 20 und mit diesem -
baulich in Reihe geschaltet - Uber die Flache 44 der Reaktionsscheibe 40 an dem
hinteren ersten Ende 46 der Schubstange 47 ab. Denn ausweislich Seite 6, Zeilen
1 bis 6, ist die elastische Reaktionsscheibe 40 in einer Aussparung 42 in der
Stirnseite des Unterstitzungskolbens 20 so angeordnet, dass sie sich mit einer
ersten Flache 38 Uber einen radial au3eren Teil gegen den Unterstitzungskolben
20 und sie sich mit einer zweiten Flache 44 gegen das erste hintere Ende 46 der
Schubstange 47 abstitzt. Die mindestens beiden Federelemente erzeugen dabei

in ihrem Zusammenwirken eine wiederum progressive Federkennlinie.

Somit sind aus der Druckschrift NK2 die Merkmale 1.5.2H2 und 1.5.3"2? bereits
bekannt, so dass die Druckschrift NK2 auch den Gegenstand des
Patentanspruchs 1 gemafl Hilfsantrag 2 bis auf den Merkmalskomplex 1.6x
vorwegnimmt. Der Merkmalskomplex 1.6x vermag aber, wie vorstehend zum
Hauptantrag unter Berlcksichtigung der Druckschrift NK1 dargelegt, ausgehend
von der Lehre der Druckschrift NK2 eine erfinderische Tatigkeit nicht zu begrinden.
Das Merkmal 1.6.3"2 stellt hierbei ebenfalls nur eine sprachliche Anpassung des
Merkmals 1.6.3 an die nun mindestens zwei Federelemente des Merkmals 1.5.2"2

dar.

C. GemaR der Merkmale 1.5.1"3 und 1.5.2H3 des Hilfsantrags 3 umfasst die

Bremsanlage als weiteres Bauteil einen mit einem Stoé3elbund versehenen Stol3el.



-32-

Dieser ist in  Kraftflussrichtung im  Normalzustand zwischen der
Bremsbetatigungseinrichtung und dem Kolben angeordnet und dem mindestens
einen Federelement nachgeordnet. Der Begriff ,Normalzustand® beschreibt hierbei
eine Bremsung im normalen Bremsbetrieb, in der, vom Fahrer initiiert, Uber die
Bremsbetatigungseinrichtung eine Kraft zur Kraftunterstiitzung nach Merkmal 1.5.1
in Richtung des Kolbens zum Druckaufbau im Arbeitsraum ausgetbt wird.

Die der Druckschrift NK2 entnehmbare Bremsbetéatigungseinrichtung wirkt im
normalen Bremsbetrieb ebenfalls Uber einen mit einem StdéRelbund versehenen
StoRel 47 kraftunterstitzend auf den Kolben 49.

Stsielbund

StoRel

Figur 1c der Druckschrift NK2 mit zusatzlicher Beschriftung

Dieser StoRel ist in Kraftflussrichtung im normalen Bremsbetrieb sowohl dem

Federelement 68 wie auch der Reaktionsscheibe 40 nachgeordnet.

Somit sind aus der Druckschrift NK2 auch die Merkmale 1.5.1"% und 1.5.2H3
bekannt, so dass in der Folge die Druckschrift NK2 bis auf den
Merkmalskomplex 1.6x auch den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemaf dem
Hilfsantrag 3 vorwegnimmt. Der Merkmalskomplex 1.6x vermag aber, wie
vorstehend zum Hauptantrag unter Bertcksichtigung der Druckschrift NK1

dargelegt, eine erfinderische Tatigkeit nicht zu begrinden.

d. Das Merkmal 1.7"4 des Hilfsantrags 4 formuliert eine Konfiguration im Sinne

einer Eignung des beanspruchten Bremssystems. Diese schreibt vor, dass sowohl

eine Verstellkraft des Elektromotors als auch eine durch die
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Bremsbetatigungseinrichtung eingetragene Kraft auf den Kolben wirken.

Bereits die Merkmale 1.1, 1.5 und 1.5.1 nehmen das Merkmal 1.7"4 inhaltlich
vorweg, denn schon der Begriff kraftunterstitzend” in Merkmal 1.5.1 bedingt
sowohl eine Verstellkraft des Elektromotors als auch eine durch die
Bremsbetéatigungseinrichtung eingetragene Kraft auf den Kolben.

Da der im Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 4 beanspruchte Gegenstand dem
Gegenstand seiner erteilten Fassung daher inhaltlich nichts hinzufligt, gelten die
obigen Ausfihrungen zur Patentfahigkeit sinngemal3. Das beanspruchte
Bremssystem beruht daher unter Berlcksichtigung der Druckschriften NK2 und

NK1 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

e. Die Fassung des Hilfsantrags 5 stellt inhaltlich eine Kombination der

Fassungen der Hilfsantrage 2, 3 und 4 dar. Wie ausgefihrt, erweisen sich die
Gegenstande ihres jeweiligen Patentanspruchs 1 nicht als patentfahig. Das in
Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 5 beanspruchte Bremssystem beruht daher

ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags 6

erweist sich — selbst wenn man deren Zulassigkeit zu Gunsten der Beklagten
unterstellte - ebenfalls als nicht patentfahig. Zu der in diesem Hilfsantrag
zusammengefassten Aggregation voneinander unabhangiger Merkmalsgruppen
fuhrt den Fachmann eine Kombination der Lehren der Druckschriften NK2, NK1

und NK3, ohne dass der Fachmann hierzu erfinderisch tatig werden muss.

GemaR Merkmal 1.1M8 beinhaltet das beanspruchte Bremssystem nun zusatzlich
eine Spindel, Uber welche der Elektromotor den Hauptbremszylinder oder Tandem-
Hauptbremszylinders antreibt. Das Merkmal 1.8H% spezifiziert die Verbindung
zwischen StéRel und Spindel weiter, in dem es beansprucht, dass die Spindel tber
den StoRRelbund an den Kolben ankoppelbar ist. Dies suggeriert dem Wortlaut des
Merkmals 1.8"% nach eine wahlweise und jederzeit durchfiihrbare Koppelbarkeit

der Spindel an den StoR3elbund. Das in Figur 4 der Streitpatentschrift dargestellte
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Ausfuhrungsbeispiel weist diesbezlglich einen Hubmagneten 39 und ein durch
diesen bewegbares Kupplungselement 40 auf, wobei mit dieser Vorrichtung eine
wahlweise ankoppelbare Kuppelbarkeit gegeben ist und das Kupplungselement 40
mit dem StoRRelbund 21a zusammenwirkt. Mittels dieser Kupplung konnen dabei
gemal Absatz [0040] der Streitpatentschrift Fehlfunktionen verhindert werden, die
bei einem blockierten elektrischen Antrieb auftreten kdnnen.

Der der Druckschrift NK2 entnehmbare elektromotorische Bremskraftverstarker
weist ebenfalls einen Elektromotor 4 auf, der den Kolben 49 des
Hauptbremszylinders 48 des Bremssystems uber eine Spindel 12 antreibt. Das
Merkmal 1.1"¢ ist daher durch die Druckschrift NK2 bereits vorweggenommen, so
dass auch das in dem Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 6 beanspruchte
Bremssystem bis auf das Merkmal 1.8"¢ fiir den Fachmann, ausgehend von dem
Inhalt der Druckschrift NK2 in Kombination mit der Lehre der Druckschrift NK1,
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

Mit der Problematik eines blockierenden elektrischen Antriebs und dessen
Auswirkungen auf die Funktionsfahigkeit des Bremssystems befassen sich die
vorgenannten Schriften nicht. Allerdings erhalt der Fachmann hierzu aus der
Druckschrift NK3 eine Anregung fir eine Losung. Denn die Druckschrift NK3 lehrt
fur eine vorteilhafte Ausbildung eines Bremssystems mit einem elektromotorisch
angetriebenen Kolben-Zylinder-System gemal dem dortigen Anspruch 42 eine
Ankoppelbarkeit der Spindel eines Spindelantriebs an den Elektromotor des
Bremskraftverstarkers entsprechend dem Merkmal 1.8H6, um dort der Lehre des
Streitpatents entsprechend Fehlfunktionen bei Ausfall des elektrischen Antriebs

der Spindel zu vermeiden.

Fur den Fachmann liegt es daher nahe, eine solche Koppelbarkeit auch fur das
Bremssystem vorzusehen, welches die Druckschrift NK2 offenbart, denn eine
solche Problematik einer Fehlfunktion bei Ausfall des elektrischen Antriebes ergibt
sich auch dort. Dass die Kraftibertragung dabei tber den St6Relbund erfolgt, stellt
eine konstruktive Umsetzung dar, welche auf keiner erfinderischen Tatigkeit
beruht.
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3. Der jeweilige Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung der

Hilfsantrdge 7 bis 14 erweist sich — selbst wenn man deren Zulassigkeit zu Gunsten

der Beklagten unterstellte - ebenfalls als nicht patentfahig, da eine Kombination
der Lehren der Druckschriften NK2 und NK1 den Fachmann auch zu diesem fihrt,

ohne dass er hierzu erfinderisch tatig werden muss.

a. Das Merkmal 1.977 des Hilfsantrags 7 fordert, dass im Bremssystem nach

dem Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung nun zusétzlich zwingend ein
Leerhub vorgesehen ist, der bei jeder Bremsung uberwunden werden muss. Unter
dem Begriff ,Leerhub” ist im fachublichen Sinn bei einem Bremssystem bzw.
Bremskraftverstarker allgemein jener Weg, Winkel oder Hub zu verstehen, der bei
Betatigung der Bremsbetatigungseinrichtung zunachst tberwunden werden muss,
bevor bei weiterer Betatigung der Bremsbetatigungseinrichtung, insbesondere des
Bremspedals, in dem Arbeitsraum des Hauptbremszylinders ein Bremsdruck
aufgebaut wird, der im Anschluss an die Radbremsen weitergeleitet werden kann.
In diesem Sinn ist auch das Merkmal 1.9"7 auszulegen, insofern das Bremssystem
einen solchen Leerhub aufweist, der bei jeder Bremsung aufgrund einer Betétigung
der Bremsbetatigungseinrichtung vor einem Druckaufbau im Arbeitsraum
Uberwunden werden muss. Wodurch der Leerhub bedingt wird, in welcher
GroRenordnung dieser definiert ist oder an welcher Stelle das Bremssystem hierzu
baulich hergerichtet ist bzw. sich ein solcher zwangslaufig, etwa aufgrund von

Toleranzen, ergibt, lasst der Patentanspruch jedoch offen.

Eine diesbezliglich engere Auslegung des Begriffs ,Leerhub® in Merkmal 1.9"7, wie
sie die Beklagte mit Verweis auf Absatz [0030] der Streitpatentschrift argumentiert
und die den Leerhub alleinig zwischen bestimmten Bauteilen verorte, greift daher
fehl, denn allein aus Ausfihrungsbeispielen darf nicht auf ein engeres Verstandnis
eines Patentanspruchs geschlossen werden, als es dessen Wortlaut fir sich
genommen nahelegt (vgl. BGH, Urteil vom 12. Februar 2008 — X ZR 153/05, GRUR
2008, 779 — Mehrgangnabe).
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PHY Fentrée

Figur 1a der Druckschrift NK2

Die Figur 1a der Druckschrift NK2 zeigt in einem Diagramm die Entwicklung des
Ausgangsdrucks P, also des Drucks in dem Arbeitsraum des Hauptbremszylinders
in Abhangigkeit von der Pedalkraft Fentrée. Die Entwicklung umfasst vier Phasen
PH1 bis PH4, wobei in der erste Phase Tothibe (courses mortes) aufgeholt werden
(vgl. Seite 7, Zeilen 25 bis 32). In dieser ersten Phase bt der Fahrer dabei eine
Kraft Fenree auf das Pedal aus, die uUber die Steuerstange auf den Plungerkolben
(plongeur) Ubertragen wird, wobei jedoch noch kein Druck P im
Hauptbremszylinder aufgebaut wird (vgl. Seite 7, Zeilen 38 bis 40). Pedal und
Steuerstange werden somit zwar schon bewegt, eine Bewegung des Kolbens des
Hauptbremszylinders erfolgt aber noch nicht, da von diesem noch kein Druck in
dem durch diesen begrenzten Arbeitsraum aufgebaut wird. Dieses Aufholen von
Tothliben entspricht einem Uberwinden eines Leerhubs gemaR der vorstehenden
Auslegung, wobei dies bei jeder Betatigung der Bremsbetéatigungseinrichtung, also

bei jeder Bremsung im Sinne des Merkmals 1.97, vollzogen werden muss.

Somit ist aus der Druckschrift NK2 auch das Merkmal 1.9"7 bereits vorbekannt, so
dass in der Folge die Druckschrift NK2 bis auf den Merkmalskomplex 1.6x auch
den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemafd Hilfsantrag 7 vorwegnimmt. Der
Merkmalskomplex 1.6x vermag aber, wie vorstehend zum Hauptantrag unter
Berucksichtigung der Druckschrift NK1 dargelegt, eine erfinderische Tatigkeit nicht

zu begrinden.
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b. Das Merkmal 1.10"® des Hilfsantrags 8 greift wiederum den Begriff des

.Leerhubs” auf, welchen das beanspruchte Bremssystem umfasst. Allerdings wird
dieser im Gegensatz zu der sehr breit auszulegenden Definition des Begriffes
.Leerhub® in Merkmal 1.9"" des Hilfsantrages 7 mit dem Merkmal 1.10"8 weiter
eingeschrankt.

So handelt es sich bei dem im Bremssystem nun anspruchsgemal vorhandenen
Leerhub um eine Wegdifferenz zwischen einer zur Bremsbetéatigungseinrichtung
zahlenden Ubertragungseinrichtung und dem Kolben, die sich dadurch einstellt,
dass bei Nichtbetatigung eines ebenfalls zur Bremsbetatigungseinrichtung
zahlenden Bremspedals die Ubertragungseinrichtung vom Kolben durch eine
Feder abgehoben wird. Zwischen der Ubertragungseinrichtung und dem Kolben ist
somit im Bremssystem wirkend eine Feder angeordnet, die bei nichtbetatigtem
Bremspedal die Ubertragungseinrichtung von dem Kolben um einen zusatzlichen
als Leerhub  bezeichneten Weg gegeniber dem  Abstand von
Ubertragungseinrichtung und Kolben bei betatigtem und einen Bremsdruck

bewirkenden Bremspedal abhebt.

Ein solcher zwischen der Ubertragungseinrichtung und dem Kolben verorteter und
durch eine Feder bewirkter Leerhub ist aber auch dem Bremssystem zu
entnehmen, welches die Druckschrift NK2 offenbart. Die dortige
Bremsbetatigungseinrichtung umfasst neben dem Plungerkolben 32, eine
Steuerstange 36 (tige de commande) und ein Bremspedal (pédale de frein) (vgl.
Seite 5, Zeilen 40 bis 48), wobei eine Betdtigung des Bremspedals zu einer
Verschiebung der Steuerstange 36 und des Plungerkolbens 32 fihrt. Zwischen
dem Kolben 49 und der Ubertragungseinrichtung, etwa dem Plungerkolben 32, ist
das Federelement 68 angeordnet. Dieses ist in den dargestellten Beispielen eine
vorgespannte Zylinderfeder (ressort cylindrique ... est précontraint) (vgl. Seite 6,
Zeilen 44 und 45). Aufgrund ihrer Vorspannung bewirkt diese Zylinderfeder
grundsatzlich ein Abheben der Ubertragungseinrichtung von dem Kolben, wenn
keine gegengerichtete Kraft auf die Ubertragungseinrichtung wirkt, etwa durch
Betatigung des Bremspedals. Bei Nichtbetéatigung der Bremse, also bei maximal

moglicher Entspannung der vorgespannten Feder, in der NK2 auch als
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Ruhestellung (position repos) bezeichnet, wird von dem Kraftsensor 70 dabei ein
Wert detektiert, der als Referenzwert V der Steuereinrichtung dient (vgl. Seite 6,
Zeilen 45 bis 47).

Wie zum Hilfsantrag 7 erlautert, tbt der Fahrer zu Beginn einer Bremsung bei dem
Bremssystem der Druckschrift NK2 in der Phase PH1 eine Kraft auf das
Bremspedal aus, die Uber die Steuerstange 36 auf den Plungerkolben 32
ubertragen wird, ohne dass wahrend der Uberwindung des Spiels (,rattrapage du
jeu”, vgl. Seite 7, Zeilen 38 bis 40) bereits ein Druck P im Hauptbremszylinder
aufgebaut wird. Bei der fur die Figur 1 gezeigten Ausfihrungsform ist der Aufbau
konstruktiv so getroffen, dass im unbetatigten Zustand (,au repos”) ein dann bei
Betatigung zunachst zu tberwindendes Spiel bis zur mittelbaren Anlage des
Fortsatzes (,plongeur 37%), der einen vom Servomotor antreibbaren Hilfskolben 20

(,piston d’assistance®) durchdringt, am Kolben vorliegt (vgl. S. 6, Zeilen 8 und 9).

Ein solcher Druckaufbau beginnt erst ab Beginn der Phase PH2. Der Druckaufbau
erfolgt dann sprunghaft, da die Steuereinrichtung nach dem Aufholen der Tothube
den Beginn der Bremsung erkennt und durch Zuschalten des Servomotors die
Bremskraft sprunghaft unterstttzt (vgl. Seite 7, Zeilen 25 bis 32). Die Erkennung
des Phasenibergangs erfolgt auf Basis der vom Kraftsensor 70 detektierten Werte
und ist auf Seite 7, Zeile 42 bis Seite 8, Zeile 2 beschrieben. Das Erkennen des
Endes der Phase PH1 wird dabei dem Erkennen einer Kraftanderung AF relativ zu
dem vorbenannten Referenzwert V gleichgesetzt. Damit die Zylinderfeder 68
jedoch eine solche Kraftanderung AF am Kraftsensor 70 bewirken kann, muss
diese gegenuber ihrer Ruhestellung zuvor gestaucht werden, da Federkraft und
Federlange bei einer Zylinderfeder physikalisch voneinander abhangig sind. Bei
Betatigung des Bremspedals erfolgt somit vor dem Druckaufbau im Hauptzylinder
und somit vor Eintritt einer Bremsungswirkung zunachst aufgrund der Stauchung
eine Verringerung des Abstands zwischen Plungerkolben 32 und Kolben 49. Ein
diesbeziiglicher Leerweg muss somit iberwunden werden. Bei Nichtbetatigung des
Bremspedals hebt die Zylinderfeder den Plungerkolben 32 dann wieder um diesen
Leerweg oder auch Leerhub von dem Kolben 49 ab. Ob dieser Leerhub hierbei

auch dem gesamten Totweg des Bremssystems entspricht, kann dahingestellt
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bleiben, da sich auch die hier betrachteten Merkmale nicht zum gesamten
Systemverhalten verhalten.

Damit sind aus der Druckschrift NK2 auch die Merkmale 1.5a"® und 1.10"8 bekannt,
so dass in der Folge die Druckschrift NK2 bis auf den Merkmalskomplex 1.6x auch
den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemaf Hilfsantrag 8 vorwegnimmt. Der
Merkmalskomplex 1.6x vermag aber, wie vorstehend zum Hauptantrag unter
Berucksichtigung der Druckschrift NK1 dargelegt, eine erfinderische Tatigkeit nicht

zu begrinden.

C. Das Merkmal 1.11"° des Hilfsantrags 9 fordert, dass bei einer gewiinschten

Druckabsenkung in dem Arbeitsraum des Hauptbremszylinders oder in den
Arbeitsraumen des Tandem-Hauptbremszylinders, die im Rahmen einer ABS-
Regelung erfolgt, etwa, weil die an den Radbremsen erzeugte Bremskraft reduziert
werden soll, der Kolben schnell zurtickgestellt wird. Eine solche Druckabsenkung
kann dabei im Bereich von 10 bar liegen (vgl. Absatz [0031] der Streitpatentschrift).
Uber eine Zeitspanne, die unter dem Begriff ,schnell* zu subsumieren ist, schweigt
sich das Streitpatent jedoch aus. Es Uberlasst dies daher dem kundigen Fachmann,
der diese unter den Aspekten der Fahrsicherheit oder dem Komfort und dem ihm
zur Verfigung stehen den technischen Rahmenbedingungen, etwa der
Leistungsfahigkeit des Elektromotors mittels dem die Ruckstellung des Kolbens
bewirkt wird, optimiert; dies mit dem Ziel, etwa ein aufgrund einer Bremsung

blockiertes Rad moéglichst zigig wieder zu l6sen.

Auf Seite 13, Zeile 43 bis Seite 14, Zeile 14 beschreibt die Druckschrift NK2 die
Betriebsschritte einer ABS-Regelung unter Verwendung des Elektromotors. So ist
unter anderem vorgesehen, dass die Steuereinrichtung wahrend einer
Bremsphase, wenn eine Blockiergefahr oder ein Blockieren mindestens eines
Rades erkannt wird, einen Befehl zum Druckabbau mit Hilfe des Elektromotors
erzeugt, indem der Unterstitzungskolben 20 nach hinten geschoben wird, so dass
sich die Kolben des Hauptzylinders im Hauptzylinder nach hinten bewegen und
somit der Druck im Bremskreislauf reduziert wird (vgl. hierzu auch das
Blockschaltbild der Figur 7 in NK2). Bei der Druckabsenkung fur die ABS-Regelung
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erfolgt somit eine Ruckstellung des Kolbens. Fachspezifisch hat diese
Ruckstellung auch schnell zu geschehen, denn nur in diesem Fall ist eine
entsprechende ABS-Regelung auch maoglich.

Das zusatzliche Merkmal 1.11"° kann daher ausgehend von dem Gegenstand des
erteilten Patentanspruchs 1, der, wie dargelegt, ausgehend von dem Inhalt der
Druckschrift NK2 bei alternativer Ausbildung einer dort vorgesehenen Sensorik mit
Vorbild aus der Druckschrift NK1 nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit beruht,
eine erfinderische Tatigkeit ebenfalls nicht begrtinden. Denn das Merkmal 1.11H°
ergibt sich fur den Fachmann zumindest naheliegend ebenfalls aus dem Inhalt der
Druckschrift NK2.

d. Der Begriff ,Druckstangenkolben® des in den Patentanspruch 1 gemal3

Hilfsantrag 10 eingefligten Merkmals 1.1a"1% beschreibt fachublich einen ,Kolben®,

der uber eine Druckstange mit einer Kraft beaufschlagt wird. Dies ergibt sich etwa
aus den Figuren des Streitpatents, aus denen ersichtlich ist, dass die auf den
Kolben 24 ausgelbt Kraft tGiber eine Druckstange, hier der StoRRel 21, ausgelbt
wird. GemaR Merkmal 1.1a"° ist im Hauptbremszylinder oder Tandem-
Hauptbremszylinder dabei nur genau ein solcher Druckstangenkolben gefihrt,
wobei dieser einen Arbeitsraum des Bremskraftverstarkers begrenzt. Im Fall eines
Tandem-Hauptzylinders, der zwei Kolben aufweist, ist daher ein Kolben auf einen
Druckstangenkolben festgelegt, wahren der zweiten Kolben nun gerade kein
Druckstangenkolben ist. In den Figuren des Ausfuhrungsbeispiels wird der zweite
Kolben durch einen fachiublich als Schwimmkolben bezeichneten Kolben ohne eine

Druckstange gebildet.

Der in Bezug auf die vorstehende Argumentation jeweils angefuhrte Kolben 49 des
der Druckschrift NK2 entnehmbaren Bremssystems bildet zusammen mit seiner
eine Kraft auf den Kolben 49 U(Ubertragenden Schubstange 47 einen
Druckstangenkolben aus, der den Arbeitsraum des Bremskraftverstarkers
begrenzt. Dass der Hauptzylinder des Bremssystems dariber hinaus einen
weiteren Druckstangenkolben aufweist, ist aus der Druckschrift NK2 nicht

ersichtlich.
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Damit sind bis auf den Merkmalskomplex 1.6x alle Merkmale des Patentanspruchs
1 in der Fassung nach Hilfsantrag 10 aus der Druckschrift NK2 wiederum
vorbekannt. Der Merkmalskomplex 1.6x vermag aber, wie vorstehend zum
Hauptantrag unter Berlcksichtigung der Druckschrift NK1 dargelegt, eine

erfinderische Tatigkeit nicht zu begrinden.

e. Der Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 11 kombiniert die Merkmale der
Hilfsantrdge 7 und 8. Der Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 12 kombiniert die
Merkmale der Hilfsantrdge 8 und 9. Der Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 13
kombiniert die Merkmale der Hilfsantrage 8 und 10. Der Patentanspruch 1 gemali

Hilfsantrag 14 kombiniert die Merkmale der Hilfsantrdge 9 und 10.

Besondere Synergieeffekte, die sich aus der Kombination der Merkmale der
Hauptanspriiche zweier der oben abgehandelten Hilfsantréage 7 bis 10 ergeben
wurden, sind weder erkennbar noch vorgetragen. Insbesondere fihren sie zu

keiner abweichenden Auslegung des Begriffs ,Leerhub® in Merkmal 1.108,

Daher beruhen auch die Gegenstande der Patentanspriiche 1 in den Fassungen
der Hilfsantrage 11 bis 14 jeweilig ausgehend von dem Inhalt der Druckschrift NK2
bei alternativer Ausbildung einer dort vorgesehenen Sensorik mit Vorbild aus der

Druckschrift NK1 auf keiner erfinderischen Tatigkeit.

Aus diesen Griunden war das Streitpatent insgesamt fur nichtig zu erklaren.

Die Kostenentscheidung beruht auf 8§ 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. 8§91 Abs. 1
S.1ZPO.

Die Entscheidung uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus 8 99 Abs. 1 PatG
i.V.m.8§709S.1undS. 2 ZPO.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urtell ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollstdndiger Form
abgefassten Urteils, spatestens aber innerhalb eines Monats nach Ablauf von funf
Monaten nach Verkindung, durch einen in der Bundesrepublik Deutschland
zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Bevollmachtigten schriftlich oder in
elektronischer Form beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe,

einzulegen.

Dr. Schnurr ~ Dr. Baumgart Dr. Geier Dr. Séchtig Kortge



