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Die objektiv zweckmallige Anwendung eines generellen, fir eine Vielzahl von
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhandlung
vom 3. September 2024 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, den Richter
Hoffmann, die Richterin Dr. Kober-Dehm, den Richter Dr. Crummenerl und die

Richterin Dr. von Plckler
fur Recht erkannt:

Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des 4. Senats
(Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 4. Juli 2022

wird zurtiickgewiesen.
Auf die Berufung der Klagerin wird das genannte Urteil abgeé&ndert.

Das européaische Patent 1 974 150 wird mit Wirkung fir die Bun-

desrepublik Deutschland fur nichtig erklart.
Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte zu tragen.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung fir die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europaischen Patents 1 974 150 (Streitpatents), das am
18. Januar 2007 unter Inanspruchnahme einer deutschen Prioritdt vom 18. Ja-
nuar 2006 angemeldet worden ist und eine Scheibenbremse betrifft.

Der Patentanspruch 1, auf den neunzehn Anspriiche zurtickbezogen sind,
hat in einem vorangegangenen Nichtigkeitsverfahren (BPatG, Urteil vom 25. Ok-
tober 2018 - 7 Ni 12/17 (EP); BGH, Urteil vom 15. Dezember 2020 - X ZR 180/18,
GRUR 2021, 701 - Scheibenbremse I) folgende Fassung erhalten:

Scheibenbremse mit einem gegenuber einem Achskdrper (1) fest angeordneten
Bremstrager (3) mit daran angeordneten Aufnahmeelementen (21) fir die Befes-
tigung und schwimmende Lagerung eines Bremssattels, wobei der Bremstrager
(3) einen Belagschacht (10) zur Aufnahme eines gegen eine Bremsscheibe der
Scheibenbremse anliegenden Bremspads aufweist und jeder weitere Bremspad
in einer Aufnahme des Bremssattels angeordnet ist, wobei an dem Belagschacht
(10) Fuhrungsflachen (11, 12) zur radialen und tangentialen Fiihrung des Brems-
pads angeordnet sind, und wobei der Bremstrager (3) direkt an dem Achskdrper
(1) angeordnet ist und sich im Wesentlichen quer hierzu erstreckt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Bremstrager (3) als eine ebene, flache Stahlplatte, aus-
gebildet ist, und dass zur Austauschbarkeit der an dem Belagschacht (10) ange-
ordneten Fuhrungsflachen (11, 12) mindestens ein innen an dem Belagschacht
(10) angeordnetes VerschleilRblech (40, 40 a) vorgesehen ist, an dem eine radi-
ale (11) und eine tangentiale (12) Fuhrungsflache fur den Bremspad ausgebildet
ist.

Die Klagerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei

nicht patentfahig und die Erfindung sei nicht so offenbart, dass ein Fachmann sie

ausfuhren konne.

Die Beklagte hat das Streitpatent in der geltenden Fassung und mit drei-

zehn Hilfsantragen in geanderten Fassungen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent fur nichtig erklart, soweit dessen
Gegenstand Uber die mit dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 6 verteidigte Fassung

hinausgeht, und die Klage im Ubrigen abgewiesen.
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Dagegen wenden sich beide Parteien mit der Berufung. Die Klagerin strebt
weiterhin die vollstdndige Nichtigerklarung des Streitpatents an. Die Beklagte
verteidigt das Streitpatent in erster Linie in der Fassung ihres erstinstanzlichen
Hilfsantrags 7 (den sie bereits in erster Instanz vorrangig vor Hilfsantrag 6 gestellt
hat), hilfsweise in sechs neuen Fassungen und héchst hilfsweise in der Fassung

des angefochtenen Urteils.

Entscheidungsgriinde:

Beide Berufungen sind zulassig. Nur diejenige der Klagerin hat Erfolg.

l. Das Streitpatent betrifft eine vornehmlich fur Kraftfahrzeuge vorge-
sehene Scheibenbremse mit einem Bremstrager, der fest an einem Achskdrper

angebracht ist.

1. Nach den Ausfiihrungen in der Streitpatentschrift waren Scheiben-
bremsen mit zum Teil &hnlichen Merkmalen aus mehreren Vorveréffentlichungen

bekannt.

Bei einer dieser Bremsen sei die Montage relativ aufwendig. Bei einer an-
deren Bremse umfasse der Bremstrager Stitzarme fir Elemente zur Fihrung

des Bremssattels, was dessen Gewicht erhdhe.

2. Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das technische
Problem, eine Scheibenbremse bereitzustellen, die moglichst einfach aufgebaut

ist, moglichst leicht ist und méglichst einfach montiert werden kann.

3. Zur Lésung schlagt Patentanspruch 1 in der Fassung des zweitin-
stanzlichen Hauptantrags eine Scheibenbremse vor, deren Merkmale sich wie
folgt gliedern lassen (Anderungen gegeniiber der geltenden Fassung sind her-

vorgehoben):



Scheibenbremse

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

1.1 mit daran angeordneten Aufnahmeelementen (21) fur die Be-
festigung und schwimmende Lagerung eines Bremssattels.

1.2 Der Bremstrager (3) weist einen Belagschacht (10) zur Auf-
nahme eines gegen eine Bremsscheibe der Scheibenbremse
anliegenden Bremspads auf und jeder weitere Bremspad ist
in einer Aufnahme des Bremssattels angeordnet.

1.2.1 An dem Belagschacht (10) sind Fuhrungsflachen (11, 12) zur
radialen und tangentialen Fuhrung des Bremspads angeord-
net.

1.3 Der Bremstrager (3) ist direkt an dem Achskoérper (1) angeord-
net und erstreckt sich im Wesentlichen quer hierzu.

2 Der Bremstrager (3) ist als eine ebene, flache Stahlplatte aus-
gebildet.

3" Zur Austauschbarkeit der an dem Belagschacht (10) angeord-
neten Fuhrungsflachen (11, 12) ist-mindestens-einr sind zwei
innen an dem Belagschacht (10) angeordnetes Verschlei3ble-
che (40, 40a) in Form jeweils eines Winkels vorgesehen,

3.1' an denenm jeweils an einem Schenkelblech (42) eine radiale
(11) und

3.2' an einem hierzu im Wesentlichen rechtwinklig angeordneten
Stegblech (41) eine tangentiale (12) Fuhrungsflache fur den
Bremspad ausgebildet ist.

5" Die Bremse umfasst zwei an das Schenkelblech (42) und zwei
an das Stegblech (41) jeweils seitlich angeformte Mittel zum
Fixieren des jeweiligen Verschleil3blechs (40, 40a) an dem
Belagschacht (10) in Gestalt von sich bis iber die Flachseiten
(25, 26) des Bremstragers (3) erstreckenden Abkantungen

(43).

4, Zur Auslegung der Merkmale 1 bis 2 wird auf die Ausfihrungen im
friheren Nichtigkeitsverfahren (BGH, Urteil vom 15. Dezember 2020
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- X ZR 180/18, GRUR 2021, 701 Rn. 12-33 - Scheibenbremse 1) Bezug genom-

men.

5. Aus der in Merkmal 3' definierten Anforderung, dass die beiden Ver-
schlei3bleche jeweils die Form eines Winkels haben, und aus den Merkmalen
3.1'und 3.2', wonach die Verschlei3bleche jeweils eine radiale und eine im We-
sentlichen rechtwinklig dazu angeordnete tangentiale Fuhrungsflache haben,
ergibt sich, dass quer zur Langsrichtung keine weiteren Winkel vorhanden sein

ddrfen, um zusatzliche Fuhrungsflachen auszubilden.

Der Wortlaut von Merkmal 3' schliel3t weitere Winkel dieser Art bei isolier-
ter Betrachtung zwar nicht aus. Aus der Gegenuberstellung der beiden Ausfih-
rungsbeispiele aus den nachfolgend wiedergegebenen Figuren 11 und 12 in der
Beschreibung des Streitpatents ergibt sich aber, dass winkelférmige Verschleil3-

bleche im Sinne dieses Merkmals nur zwei Fihrungsflachen aufweisen dtrfen.

43°

Nach den Ausflihrungen in der Beschreibung ist das in Figur 11 darge-
stellte Verschleil3blech (40) einstiickig und setzt sich aus einem zentralen Steg-
blech (41) und zwei hierzu im Wesentlichen rechtwinklig angeordneten Schen-
kelblechen (42) zusammen (Abs. 29). Figur 12 zeigt demgegenuber zwei Ver-

schleil3bleche in Form jeweils eines Winkels (Abs. 30).
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Hieraus ist zu entnehmen, dass das Streitpatent den Begriff "Winkel" dazu
verwendet, VerschleiBbleche mit lediglich zwei Fuhrungsflachen von Ausfuh-

rungsformen mit drei oder mehr Fuhrungsflachen abzugrenzen.

Diese Abgrenzung ist fur die Auslegung von Merkmal 3', das diesen Begriff

aufgreift, maf3geblich.

Ob Merkmal 3' dariiber hinaus auch zusatzliche Winkel ausschlief3t, die
anderen Funktionen dienen - etwa Abkantungen zum zusatzlichen Fixieren der

Bleche in Langsrichtung - bedarf keiner abschlieRenden Entscheidung.

Il. Das Patentgericht hat seine Entscheidung, soweit fir das Beru-

fungsverfahren von Bedeutung, im Wesentlichen wie folgt begriindet:

Aus dem deutschen Gebrauchsmuster 20 2005 005 798 (D20a) sei ein

Bremstrager mit den Merkmalen 1 bis 2 bekannt.

Die Verwendung von Verschlei3blechen entsprechend den Merkmalen 3,
3.1, 3.2' und 5' habe fur den Fachmann, einen Ingenieur der Fachrichtung
Maschinenbau oder Fahrzeugtechnik mit mehrjahriger Berufserfahrung in der
Entwicklung und Konstruktion von Bremsen, insbesondere auf dem Gebiet der
Scheibenbremsen fur Nutzfahrzeuge, aufgrund seines Fachwissens nahegele-

gen.

Dass es zum allgemeinen Fachwissen gehort habe, Bleche zur Verringe-
rung von VerschleiR der Gleitflachen zwischen einem Bremspad und einer Off-
nung in einem Bremstrager vorzusehen, sei etwa durch die US-amerikanische
Patentschrift 6 478 122 (D46), die europaische Patentanmeldung 1 375 952
(D1a) und die deutsche Offenlegungsschrift 198 57 074 (D19) belegt.

Die Verwendung solcher Verschlei3bleche sei objektiv zweckmalig gewe-
sen, weil der in D20a gezeigte Bremstrager an die Achse geschweil3t werde und
deshalb im Falle von Beschadigung nicht ohne einen Austausch der gesamten

Achse ausgewechselt werden kdnne. Zweckmaliigerweise bringe der Fachmann
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daher Verschleif3bleche an den Anschlagflachen an, ohne hierfiir erfinderisch ta-

tig zu werden.

Das Vorsehen solcher VerschleiR3bleche sei nicht mit Schwierigkeiten ver-
bunden, die ihre Anwendung als untunlich erscheinen liel3en. Solche Schwierig-
keiten seien nicht darin zu sehen, dass andere Ausfihrungsformen in Betracht

kamen oder das Mittel generell mit bestimmten Nachteilen verbunden ware.

Das Vorsehen von zwei rechtwinklig geformten Verschlei3blechen ergebe
sich als eine zweckmé&nRige Anordnung aus der Form der in D20a gezeigten An-
schlagsflachen fir Bremspads. Diese seien in radialer Ausrichtung in zwei von-
einander beabstandete Flachen aufgeteilt. Schon aus Grinden der Materialein-
sparung werde der Fachmann dementsprechend separate Verschlei3bleche vor-

sehen.

Die Fixierung der Verschleil3bleche mittels Ubergreifender Abkantungen
sei objektiv notwendig, um die Bleche wahrend der Montage zu positionieren und
wahrend des Betriebs in Position zu halten. Auch diese Mal3nahme sei fachublich
gewesen, was durch D46 und die US-amerikanische Patentschrift 5901 815
(D45) belegt werde.

Das Streitpatent sei auch in den Fassungen der erstinstanzlichen Hilfsan-

trdge 1 bis 4 und 7 nicht patentfahig.

In der Fassung des erstinstanzlichen Hilfsantrags 6 sei das Streitpatent
hingegen rechtsbestandig. Das zusatzliche Merkmal einer L-formigen Offnung fur
die Befestigung des Bremstragers an dem Achskorper ergebe sich als eine
schlagwortartige, zusammenfassende Umschreibung der in Figur 3 dargestellten
Offnung mit genau zwei rechtwinklig aufeinander stehenden Flachen. Eine sol-
che Offnung sei in D20a nicht offenbart. Dort seien ausschlieRlich Achsen mit
rundem Querschnitt dargestellt. Die deutsche Offenlegungsschrift 1 630 140 (D7)
zeige eine Achse mit quadratischem Querschnitt, an der ein Bremstrager mit
einer C- bzw. maulférmigen Offnung angeschweil3t sei. Es fehle jedoch jegliche
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Anregung, den auf eine runde Achse abgestimmten Bremstrager aus D20a im
Design zu andern. Deshalb kdnne dahingestellt bleiben, ob es sich bei einer
L-formigen Offnung lediglich um eine einfache Anpassung des aus D7 bekannten

Achsrohrs handle.

Il Diese Beurteilung halt den Angriffen der Berufung der Beklagten

stand.

1. Der mit dem zweitinstanzlichen Hauptantrag verteidigte Gegen-

stand lag ausgehend von D20a nahe.
a) D20a offenbart eine Scheibenbremse.

aa) D20a fuhrt aus, herkdmmliche Anordnungen fir die Anhanger von
Nutzfahrzeugen umfassten einen an der Achse befestigten Adapter, an dem ein
separater Bremstréager befestigt sei. Die Anmelderin von D20a habe einen direkt

an der Achse befestigten Bremstrager vorgeschlagen, wie er in der nachfolgend

wiedergegebenen Figur 2 dargestellt ist.

FIG. 2




34

35

36

37

-10 -

Dieser Bremstrager weise eine Offnung (46) auf, durch die ein Abschnitt
der Achse aufgenommen werde, bevor der Bremstrager durch Schweil3en oder
in sonstiger Weise an der Achse befestigt werde. Ferner umfasse er einen innen
liegenden Anschlag (48), Begrenzungsflachen (50) und einen auf3en liegenden
Anschlag (52), der mit Hilfe von Bolzen befestigt sei. Dies fliihre nach wie vor zu

einem hohen Gewicht und grof3em Montageaufwand (Abs. 3 f.).

In D19 sei ein ahnlicher Tragertyp offenbart, bei dem statt des Anschlags
(52) eine Halterung verwendet werde, die in der Aul3enseite des Bremssattels
vorgesehen sei. Diese Ausfiihrungsformen seien aber nach wie vor mit Begren-
zungsflachen versehen, um die wahrend des Bremsvorgangs erzeugten Kréfte

Uber den Trager auf die Achse zu Ubertragen (Abs. 5).

bb)  Zur Verbesserung schlagt D20a vor, anstelle der Begrenzungsfla-
chen (50) zwei Fihrungsmuffen (166) vorzusehen (Abs. 18).

Ein Ausfuhrungsbeispiel ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 3

dargestellt.
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140 144 146

Die beim Bremsen auftretenden Krafte werden als Scherkrafte auf den
Bremssattel (170) Gbertragen und von den Muffen (166) sowie den korrespon-
dierenden Bohrungen (180) ausgeglichen (Abs. 23).

b) Damit sind, wie auch die Parteien nicht in Zweifel ziehen, die Merk-

male 1 bis 2 offenbart, nicht jedoch die Merkmale 3' bis 5'.

Wie das Patentgericht zutreffend ausgefiihrt hat, kann in diesem Zusam-
menhang dahingestellt bleiben, ob der Bremstrager auch dann noch als ebene,
flache Stahlplatte im Sinne von Merkmal 2 ausgebildet ist, wenn die Anschlagfla-
chen (160, 162) in axialer Richtung tiefer sind als der restliche Tréger, wie dies
in Figur 3 dargestellt ist.

Nach der Beschreibung ist diese Ausgestaltung bei anderen Ausfiihrungs-
formen nicht zwingend (Abs. 17). Zumindest bei solchen Ausfihrungsformen ist

Merkmal 2 verwirklicht.
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C) Zu Recht hat das Patentgericht die Merkmale 3' bis 5' als nahelie-

gend angesehen.

Nach der Rechtsprechung des Senats kann die Anwendung eines be-
stimmten Mittels auch ohne entsprechende Anregung naheliegen, wenn dieses
als ein generelles, fur eine Vielzahl von Anwendungsfallen in Betracht zu ziehen-
des Mittel seiner Art nach zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen
Fachmanns gehort, die Nutzung der in Rede stehenden Funktionalitat sich in dem
zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmalig darstellt und keine
besonderen Umstande feststellbar sind, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht
als nicht mdglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen
lassen (BGH, Urteil vom 11. Mérz 2014 - X ZR 139/10, GRUR 2014, 647 Rn. 26
- Farbversorgungssystem; Urteil vom 27. Marz 2018 - X ZR 59/16, GRUR 2018,
716 Rn. 29 - Kinderbett; Beschluss vom 13. Juli 2020 - X ZR 90/18, GRUR 2020,
1074 Rn. 49 - SignalUbertragungssystem).

Diese Voraussetzungen hat das Patentgericht im Streitfall zutreffend als

erfullt angesehen.

aa) Nach den Feststellungen des Patentgerichts gehdrte es im Priori-
tatszeitpunkt zum allgemeinen Fachwissen, Bleche zur Verringerung von Ver-
schleiR der Gleitflachen zwischen einem Bremspad und einer Offnung in einem

Bremstrager vorzusehen.

Die Beklagte zeigt keine konkreten Anhaltspunkte auf, die Zweifel an der
Richtigkeit oder Vollstandigkeit dieser Feststellungen begriinden (8 117 PatG,
8 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO).

Die Entgegenhaltungen, die das Patentgericht exemplarisch als Beleg fur
das relevante Fachwissen herangezogen hat, stutzen die daraus gezogene

Schlussfolgerung.
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(1) D46 befasst sich mit Mitteln zum linearen und radialen elastischen
Halten eines Bremspads in einer ersten und einer zweiten Nut in einem Anker

einer Scheibenbremse.

D46 fuhrt aus, bei Scheibenbremsen mit Gleitflachen fiir die Bremspads
komme es nach einer gewissen Zeitdauer zu Riefen. Diese Abnutzung (wear) sei
zu erwarten, da der Anker und die Tragerplatte aus unterschiedlichen Metallen
bestiinden (S. 1 Z. 17-25). Um sie zu reduzieren, werde zwischen den Kompo-
nenten tblicherweise ein Aufsatz (cap) in der Offnung des Bremstragers vorge-
sehen, der einen gleichen oder geringeren Reibwert als die Tragerplatte des
Bremspads aufweise. Hierdurch wiirden die Mindesttoleranzen erhoht, die zum
Vermeiden von thermischer Bindung erforderlich seien. Deshalb werde eine Fe-
der hinzugefiigt, um das Ohr der Tragerplatte elastisch in den Eingriff mit dem
Aufsatz zu dricken (S. 1 Z. 31-41).

D46 schlagt vor, die Ankerplatte der Scheibenbremse mit integralen
Rutschfedern auszustatten, die in Nuten angeordnet sind, um eine zwischen den
Nuten gehaltene Tragerplatte axial in Bezug auf eine Bremsscheibe und Ohren
der Tragerplatte radial in Eingriff mit einer entsprechenden Seitenwand der Nuten
zu bringen (S. 1 Z. 44-50).

Diesen Ausfuhrungen hat das Patentgericht zu Recht entnommen, dass
D46 das Aufbringen von zuséatzlichen Teilen wie einem Aufsatz (cap) als fachib-
lich ansieht und nur eine Verbesserung beziglich der Ausgestaltung solcher
Teile vorschlagt.

Dass D46 eine Bremse mit einem Faustsattel anstelle des vom Streitpa-
tent vorgesehenen Schwimmesattels betrifft, vermag diese Beurteilung nicht in
Frage zu stellen. Die Ausfihrungen in D46 lassen nicht erkennen, dass die Art
des Sattels von ausschlaggebender Bedeutung ist. Ihnen ist vielmehr zu entneh-
men, dass die in Rede stehenden Malinahmen dem Schutz vor Verschleil3 die-

nen.
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(2) Dla befasst sich mit Belagsfedern fiir Scheibenbremsen.

Dla fuhrt aus, bei bekannten Scheibenbremsen seien beidseits zwei
Bremsbelage angeordnet. Ihre Rickplatten seien auf vertikalen und horizontalen
Anlageregionen gelagert. Bei einer typischen Schwimmsattelbremse stehe eine
der Rickplatten mit dem Kolben in Eingriff. Eine radial nach auf3en gerichtete
Bewegung der Belage werde durch langliche Belagfedern beschréankt. Dennoch
wirden bestimmte Bereiche vorzugsweise gehartet und bearbeitet, um eine Be-
schadigung des Tragers zu begrenzen, die entstehen kdnne, wenn die Ruck-
platte wiederholt mit ihm zusammenpralle (Abs. 3-5).

Zur Verbesserung schlagt D1a vor, die Belagfedern in besonderer Weise
zu formen (Abs. 11 ff.). Hierdurch entfalle die Notwendigkeit, die Anlagestellen
zu harten (Abs. 25).

Ein Beispiel fir eine solche Feder ist in der nachfolgend wiedergegebenen
Figur 7 dargestellt.
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Als Material fur die Belagfedern (138) wird vorzugsweise Federstahl vor-
geschlagen. Die Anlage- und Stlitzoberflachen (146, 148) kdnnten aus einem
grundsatzlich zahen oder harten Material hergestellt sein (Abs. 13). Alternativ
konnten diese Oberflachen aus einem grundsatzlich weichen und verformbaren
Material gebildet sein, das unbehandelt bleibe, um einfach als VerschleiRmaterial
zu wirken, das ersetzt werden kdnne, sobald der zugeordnete Belag abgenutzt

sei und ebenfalls ersetzt werde (Abs. 14).

Damit lasst auch D1a erkennen, dass der Einsatz von Zwischenteilen, die
als VerschleilBmaterial wirken und regelmaflig ausgetauscht werden, als eine im

Stand der Technik bekannte MalRnahme angesehen wurde.

Entgegen der Auffassung der Beklagten beschrankt sich die Offenbarung
der D1la nicht darauf, einen Verschlei3 des Bremstragers zu verhindern, indem
die Bremspads durch Federkraft auf Abstand gehalten werden. Bei der zweiten
in D1a vorgeschlagenen Ausfiihrungsform wird ein Verschleild des Bremstragers
vielmehr dadurch verhindert, dass die Bremspads ausschlief3lich mit der als Ver-

schleif3teil ausgebildeten Feder in Berihrung kommen.

(3) D19 befasst sich mit Scheibenbremsen fir Nutzfahrzeuge, die

einen Bremstrager und einen Schiebesattel umfassen.

Um Bauraum und Gewicht zu reduzieren, schlagt D19 vor, den Bremstra-
ger unlésbar mit der Achse zu verbinden (Sp. 1 Z. 63 bis Sp. 2 Z. 7). Im Bereich
der Fuhrungsflachen fir den Schiebesattel ist der Bremstrager vorzugsweise mit
auswechselbaren Schutzelementen nach Art von Panzerungen versehen, wel-
che vorzugsweise aus Stahlblech bestehen. Dadurch wird vermieden, dass bei
einer Beschadigung der Fuhrungsflachen das gesamte Achsteil ausgewechselt
werden muss (Sp. 3 Z. 13-21).

Dies belegt ebenfalls, dass die Anordnung von Verschleil3teilen an beson-
ders gefahrdeten Stellen einer Scheibenbremse als bekanntes Mittel angesehen

wurde.
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Dem Umstand, dass D19 die vorgeschlagenen Panzerungen nur fur Fih-
rungsflachen des Schiebesattels erwahnt und ihren Aufbau nicht im Einzelnen
darstellt, kommt entgegen der Ansicht der Beklagten keine ausschlaggebende
Bedeutung zu. Der mal3gebliche Gedanke, fest mit dem Fahrzeug verbundene
Teile an Stellen, die hoher Verschlei3gefahr unterliegen, durch Anordnung von
leicht auswechselbaren Verschleil3teilen zu schiitzen, kommt auch ohne solche

Erlauterungen hinreichend deutlich zum Ausdruck.

Ebenfalls unerheblich ist, ob die Verschlei3gefahr bei der in D19 offenbar-
ten Konstruktion durch Reibung oder durch Stol3krafte verursacht wird. Entschei-
dend ist, dass die Beschadigung eines nur schwer auswechselbaren Teils durch
wahrend des Betriebs auftretende Krafte durch Einbau eines leicht auswechsel-

baren Teils vermieden wird.

(4) Die Zusammenschau der genannten Entgegenhaltungen bildet
eine zusatzliche Bestatigung dafir, dass das Einbauen von Verschleil3teilen eine
verbreitete MalRnahme war, die auch bei Scheibenbremsen an unterschiedlichen
Stellen zum Einsatz gelangen kann, um einen Verschleif3 von schwer auswech-

selbaren Teilen zu vermeiden.

bb) Vor diesem Hintergrund ist das Patentgericht zutreffend zu der
Schlussfolgerung gelangt, dass es sich am Prioritatstag als objektiv zweckmalig
darstellte, das in Rede stehende Mittel bei Bremsen der in D20a vorgeschlage-

nen Bauart an den Fuhrungsflachen fur die Bremspads einzusetzen.

(1) Wie das Patentgericht zutreffend ausgefuhrt hat, schlagt D20a
einen an die Achse angeschweildten Bremstrager vor. Daraus ergab sich, dass

ein Austausch dieses Bauteils allenfalls mit hohem Aufwand maglich ist.

Angesichts dessen stellte es sich als objektiv zweckmalig dar, Stellen, die

besonders verschleil3gefahrdet sind, durch zusatzliche MalRnahmen zu schitzen.
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Zu diesen Stellen gehoérten nach den fehlerfreien Feststellungen des Patentge-
richts die Anschlagflachen (160, 162), mit denen der Bremspad (164) in Gleitkon-
takt steht.

Als zu diesem Zweck geeignete MalRnahme bot sich der Einsatz von Ver-
schleil3teilen nach dem Vorbild von D46, D1a und D19 schon deshalb an, weil
D46 und Dla solche Teile exemplarisch in Kontakt mit dem Bremspad offenba-
ren. D19 bildet eine zusatzliche Bestatigung dafur, dass dieses Mittel unabhangig
von der jeweils offenbarten Ausgestaltung objektiv zweckmafig ist, um von Ver-
schleil3 gefahrdete Stellen zu schitzen.

(2) Entgegen der Auffassung der Beklagten steht dieser Beurteilung
nicht entgegen, dass die auftretenden Reibungskréafte und damit die Gefahr von
Verschleil3 bei der in D20a offenbarten Scheibenbremse geringer ist, wenn die
Anschlagflachen (160, 162) in axialer Richtung tiefer sind als der restliche Tréager,

wie dies in Figur 3 dargestellt ist.

Wie bereits oben dargelegt wurde, sieht D20a auch Ausfihrungsformen
ohne diese Ausgestaltung vor. Jedenfalls bei diesen Ausfiihrungsformen besteht
aus fachlicher Sicht eine erhdhte Gefahr von Verschleil3, weil aufgrund der klei-
neren Auflageflachen h6here Reibungskréfte auftreten.

cc) Ebenfalls zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass der
Anwendung dieses Mittels im Kontext von D20a keine relevanten Schwierigkei-

ten entgegenstanden.

(1) In diesem Zusammenhang kann dahingestellt bleiben, ob der Ein-
satz von Verschlei3blechen eine Materialreduzierung im Bereich der Fihrungs-

flachen erfordert, um gentgend Platz zu schaffen.

Selbst wenn dies zu bejahen ware, sind keine Umstande ersichtlich, die
einer solchen MalRRnahme bei den in D20a offenbarten Anschlagflachen (160,

162) entgegenstinden.
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(2) Dass Dla, D19 und D46 weder eine Aufteilung des Verschleil3teils
in zwei Winkelbleche noch seitliche Abkantungen zum Fixieren zeigen, begrin-

det ebenfalls keine relevante Schwierigkeit.

Zu Recht ist das Patentgericht davon ausgegangen, dass vor dem oben
aufgezeigten Hintergrund Anlass bestand, Verschlei3teile zum Schutz der in
D20a vorgeschlagenen Anschlagflachen (160, 162) an die Gegebenheiten dieser

Konstruktion anzupassen.

Ausgehend davon ist das Patentgericht zutreffend zu der Schlussfolge-
rung gelangt, dass sich der Einsatz von zwei Winkelblechen anbot, weil die An-
schlagflache (160) aus zwei Teilen mit verhaltnismaRig groRem Abstand zuei-
nander besteht und beide Teile jeweils an eine rechtwinklig dazu angeordnete

Anschlagflache (162) angrenzen.

Ob Abkantungen zum Fixieren der VerschleiBbleche notwendig waren
oder ob die erforderliche Fixierung auch auf andere Weise erreicht werden kann,
bedarf keiner abschlieBenden Entscheidung. Eine Ausgestaltung nach Merkmal
1.5' lag vor dem aufgezeigten Hintergrund jedenfalls deshalb nahe, weil es sich
nach den fehlerfreien Feststellungen des Patentgerichts um einfache und fach-
ubliche Maflinahmen handelte.

3) Dass der Austausch von Verschleil3blechen einen zusatzlichen und
moglicherweise komplizierten Arbeitsschritt erfordert und diesbeziigliche Ver-
saumnisse des Anwenders zu einem besonders hohen Verschlei? des Brems-

tragers fuhren, stellt ebenfalls keine relevante Schwierigkeit dar.

Die objektiv zweckmaflige Anwendung eines generellen, fur eine Vielzahl
von Anwendungsfallen in Betracht zu ziehenden Mittels ist nicht allein deshalb
untunlich, weil dieses Mittel generell bestimmte Nachteile aufweist oder weil im
konkreten Zusammenhang auch andere Ausfuhrungsformen in Betracht kommen
(BGH, Urteil vom 15. Juni 2021 - X ZR 58/19, GRUR 2021, 1277 Rn. 53 ff. - Fuh-

rungsschienenanordnung).
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Im Streitfall geht es entgegen der Auffassung der Beklagten lediglich um
Nachteile dieser Art, die mit dem in Rede stehenden Mittel generell verbunden
sind, die seinem Einsatz als generelles Mittel grundsatzlich aber nicht entgegen-
stehen. Daruber hinausgehende Schwierigkeiten, die sich gerade im Kontext von
D20a ergeben kdnnten, sind weder aufgezeigt noch sonst ersichtlich.

2. Das Streitpatent erweist sich auch in den Fassungen der zweitin-

stanzlichen Hilfsantrage | bis VI nicht als rechtsbestandig.
a) Hilfsantrag | unterliegt derselben Beurteilung wie der Hauptantrag.

aa) Nach Hilfsantrag | soll Patentanspruch 1 in der Fassung des Haupt-

antrags wie folgt geandert werden:

3a__ Das jeweilige Verschlei3blech (40a) ist einstiickig und setzt
sich aus einem Stegblech (41) und einem im Wesentlichen
rechtwinklig dazu angeordneten Schenkelblech (42) zusam-
men, wobei

3.1" an-denen jeweils an-eiem am Schenkelblech (42) eine radi-
ale (11) und

3.0m . hi . lict hiwinki I
am Stegblech (41) eine tangentiale (12) Fuhrungsflache fur

den Bremspad ausgebildet ist.

bb) Diese Ausgestaltung lag aus denselben Griinden nahe wie der mit

dem Hauptantrag verteidigte Gegenstand.

Eine einstlickige Ausbildung der beiden Winkelbleche mag nicht die ein-
zige in Betracht kommende Ausfiihrungsform sein. Sie ist aber jedenfalls deshalb

naheliegend, weil sie auf einfache Weise zu realisieren ist.
b) Fur die Hilfsantrage Il bis V gilt nichts anderes.

aa) Nach den Hilfsantragen Il, lll, IV und V soll Patentanspruch 1 in der

Fassung von Hilfsantrag | wie folgt geéandert werden:
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5" Die Bremse umfasst zwei an das Schenkelblech (42) und zwei
an das Stegblech (41) jeweils seitlich angeformte Mittel zum
Fixieren des jeweiligen Verschlei3blechs (40, 40a) an dem
Belagschacht (10) ausschlief3lich in Gestalt von sich bis tGber
die Flachseiten (25, 26) des Bremstragers (3) erstreckenden,

Abkantungen (43).

6 Die Abkantungen (43) stitzen sich von aul3en gegen die
Flachseiten (25, 26) des Bremstragers (3) ab, so dass sie das
jeweilige VerschleiRblech (40a) in dem Belagschacht (10) fi-
xieren und das jeweilige Verschlei3blech (40a) darin nicht ver-
rutschen kann.

bb) Alle diese Erganzungen betreffen zweckmafige und naheliegende
Ausgestaltungen der bereits in Merkmal 5' vorgesehenen Mittel.

Dass D1 eine Befestigung der dort eingesetzten Federn mit Hilfe von Stif-
ten zeigt, und dass die Ubrigen Details in keiner der oben aufgeflihrten Entge-
genhaltungen ausdrucklich offenbart sind, fuhrt nicht zu einer abweichenden Be-

urteilung.

Ein Ausfiihrungsdetail beruht nicht schon deshalb auf erfinderischer Tatig-

keit, weil es Alternativen gab.

C) Der mit Hilfsantrag VI verteidigte Gegenstand ist ebenfalls nicht
patentfahig.

aa) Nach Hilfsantrag VI soll neben Anspruch 1 in der Fassung des erst-
instanzlichen Hilfsantrags 6 ein nebengeordneter Patentanspruch 2 treten, der
sich von der geltenden Fassung des Patentanspruchs 1 durch folgende Merk-

male unterscheidet:

2.1 Der Bremstrager ist auf mindestens einer seiner beiden Seiten
(25, 26) mit gewichtsreduzierenden Ausnehmungen (16a,
16b, 16¢) versehen.
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2.2" Der Bremstrager (3) weist zur Befestigung auf dem Achskor-
per eine maulformige Offnung auf

2.2a und einen auf die Mittelachse (6) des Achskdrpers (1) bezo-
genen UmschlielBungswinkel (wl) von weniger als 300 Grad,
so dass an der maulférmigen Offnung (4) insgesamt drei Fl&-
chen (5a. 5b, 5¢) fur eine Schweil3verbindung mit einem qua-
dratisch gestalteten Achsrohr des Achskdrpers (1) zur Verfi-
qung stehen.

2.3' Der Bremstrager (3) ist auf jeder seiner beiden Seiten (25, 26)
mit dem guadratisch gestalteten Achsrohr des Achskdrpers
(1) durch eine Schweil3naht (2) verbunden.

4 An dem Verschleil3blech (40, 40a) sind angeformte Mittel (43)
zum Fixieren des Verschleil3blechs an dem Belagschacht (10)
in_Gestalt von sich bis Uber die Flachseiten (25, 26) des
Bremstragers (3) erstreckenden Abkantungen (43).

bb) Diese Ausgestaltung beruht ebenfalls nicht auf erfinderischer Tatig-
keit.

(1)  Hinsichtlich der Merkmale 1 bis 2' ergibt sich keine andere Beurtei-

lung als im Zusammenhang mit den anderen Antragen.

(2)  Merkmal 4 stimmt im Wesentlichen mit dem nach den anderen An-
trdgen vorgesehenen Merkmal 5' Giberein und unterliegt deshalb ebenfalls keiner
abweichenden Beurteilung.

3) Das Vorsehen von gewichtsreduzierenden Ausnehmungen ent-

sprechend dem Merkmal 2.1 beruht nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

Wie das Patentgericht im Zusammenhang mit dem erstinstanzlichen Hilfs-
antrag 2 zutreffend ausgefuhrt hat, besteht bei Bauteilen in einem Kraftfahrzeug
zum Zwecke eines effizienten Betriebs grundsatzlich der Bedarf, mdglich ge-

wichtssparend zu bauen.
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Vor diesem Hintergrund lag es nahe, den Bremstrager an Stellen, die ge-

ringerer Belastung unterliegen, mit Aussparungen zu versehen.

(4) Eine Ausgestaltung entsprechend den Merkmalen 2.2", 2.2a und

2.3' lag ausgehend von D20a ebenfalls nahe.

Wie die Klagerin bereits in erster Instanz in Reaktion auf den mit Schrift-
satz vom 29. Marz 2022 eingereichten Hilfsantrag 5 ausgefihrt hat, ist eine
Scheibenbremse, deren Bremstrager eine maulférmige Offnung hat und an ein

Achsrohr mit quadratischem Querschnitt angeschweifl3t ist, in D7 offenbart.

Entgegen der Auffassung, die das Patentgericht im Zusammenhang mit
dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 6 vertreten hat, bestand vor diesem Hinter-
grund Anlass, eine Scheibenbremse der in D20a offenbarten Art auch fur Achs-

rohre mit quadratischem Querschnitt in Betracht zu ziehen.

Wie die Beklagte im Ansatz zu Recht geltend macht, ist eine Achse mit
einem von der Kreisform abweichenden Querschnitt in D20a allerdings nicht er-
wahnt. Der von der Klagerin angefuhrte Hinweis, wonach zum Beispiel auch eine
halbrunde Form in Betracht kommt (Abs. 15), bezieht sich nicht auf den Quer-
schnitt der Achse, sondern auf die Offnung (146), durch die der Bremstrager
(144) einen Abschnitt der Achse (142) aufnimmt. Der am Ende der Beschreibung
aufgefihrte Hinweis, die offenbarte Bremse kdnne an gelenkten Achsen, gege-
benenfalls mit einer geeigneten Anpassung, eingesetzt werden (Abs. 25), lasst
ebenfalls nicht deutlich erkennen, dass damit auch Achsen mit quadratischem
Querschnitt gemeint sind.

Entgegen der Auffassung des Patentgerichts sind D20a jedoch keine Hin-
weise zu entnehmen, dass dort eine in sich vollstandige Ausgestaltung offenbart
ist, bei der die Einzelelemente funktional so aufeinander abgestimmt sind und
miteinander zusammenwirken, dass die Achse zwingend einen kreisrunden
Querschnitt aufweisen muss. D20a befasst sich zwar unter anderem mit der Ab-
leitung der beim Bremsen entstehenden Kréafte auf die Achse. Auch daraus geht
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aber nicht hervor, dass dem Querschnitt der Achse ausschlaggebende Bedeu-

tung zukommt.

Vor diesem Hintergrund bestand Anlass, nach Mdglichkeiten zu suchen,
eine Bremse der in D20a offenbarten Art an einer Achse mit quadratischem Quer-
schnitt zu befestigen, wie sie exemplarisch in D7 gezeigt ist. Hierzu bot sich eine
maulférmige Offnung gemar den Merkmalen 2.2", 2.2a und 2.3' an, wie sie D7

offenbart.

V. Die Berufung der Klagerin hat Erfolg und fuhrt zur vollstandigen
Nichtigerklarung des Streitpatents.

1. Nach dem angefochtenen Urteil soll Patentanspruch 1 im Vergleich

zur geltenden Fassung wie folgt gedndert werden:

1.3' Der Bremstrager (3) ist, indem er mit dem Achskdérper (1) ver-
schweil3t ist, direkt an dem Achskorper (1) angeordnet und er-
streckt sich im Wesentlichen quer hierzu.

2.1 Der Bremstrager ist auf mindestens einer seiner beiden Seiten
(25, 26) mit gewichtsreduzierenden Ausnehmungen (16a,
16b, 16¢) versehen.

2.2' Der Bremstrager (3) weist zur Befestigung auf dem Achskor-
per eine L-formige Offnung auf.

2.3 Der Bremstrager (3) ist auf jeder seiner beiden Seiten (25, 26)
mit dem guadratisch gestalteten Achsrohr des Achskdérpers
(1) durch eine Schweil3naht (2) verbunden, die sich entlang
eines ersten, horizontalen Schweil3abschnittes sowie eines
hierzu rechtwinkligen, zweiten Schweil3abschnittes erstreckt.

4 An dem Verschleil3blech (40, 40a) sind angeformte Mittel (43)
zum Fixieren des VerschleiRblechs an dem Belagschacht (10)
in_Gestalt von sich bis iber die Flachseiten (25, 26) des
Bremstréagers (3) erstreckenden Abkantungen (43).

2. Dieser Gegenstand lag entgegen der Auffassung des Patentge-

richts ausgehend von D20a ebenfalls nahe.
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a) Dass die Ausgestaltung nach den Merkmalen 1.3', 2.1 und 4 nahe-
lag, wurde bereits im Zusammenhang mit Hilfsantrag VI aufgezeigt, der entspre-

chende Merkmale vorsieht.

b) Wie ebenfalls bereits im Zusammenhang mit Hilfsantrag VI darge-
legt wurde, bestand abweichend von der Auffassung des Patentgerichts Anlass,
Scheibenbremsen der in D20a offenbarten Art auch fir Achsen mit quadrati-

schem Querschnitt in Betracht zu ziehen.

C) Vor diesem Hintergrund lag es auch nahe, den Bremstrager mit
einer L-formigen Offnung im Sinne von Merkmal 2.2' zu versehen und diesen in

der in Merkmal 2.3 festgelegten Weise an der Achse zu verschweil3en.

aa) Anlass zu einer solchen Ausgestaltung ergab sich schon aus dem
bereits oben erwdhnten Hinweis in D20a, wonach die einen Abschnitt der Achse
aufnehmende Offnung des Bremstragers halbrund sein kann.

Eine halbrunde Offnung umgreift den Umfang einer runden Achse zur
Halfte. Bei einer Achse mit quadratischem Querschnitt wird dieselbe Wirkung
durch eine L-formige Offnung erzielt, die zwei der vier Seiten des Quadrats um-
greift.

bb) Die erganzenden Ausfuihrungen in D20a, wonach der Kontaktbe-
reich einer halbrunden Offnung axial vergréRert werden kann, um die Verbindung
zwischen Trager und Achse zu verstarken (Abs. 15), fuhrt nicht zu einer abwel-

chenden Beurteilung.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob ein Trager mit einem in der genann-
ten Weise verstarkten Kontaktbereich noch als ebene, flache Stahlplatte im Sinne
von Merkmal 2 angesehen werden kann. D20a schlagt eine solche Verstarkung

nur optional vor. Dass sie stets zwingend erforderlich wére, um eine hinreichend



116

-25.-

starke Verbindung zwischen Trager und Achse zu gewébhrleisten, ist nicht ersicht-
lich. Auch das Streitpatent schlagt diesbezlglich keine besonderen Mal3hahmen

vor.

V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG sowie § 97
Abs. 1 und § 91 Abs. 1 ZPO.

Bacher Richter am Bundesgerichtshof Hoff- Kober-Dehm
mann ist in Urlaub und kann deshalb
nicht unterschreiben

Bacher

Crummenerl von Puckler

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.07.2022 - 4 Ni 23/21 (EP) -



