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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die
mundliche Verhandlung vom 20. Marz 1996 durch den Vorsitzen-
den Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt, Dipl.-Ing.
Frhr. v. Maltzahn, Dr. Brof und Dr. Melullis

fir Recht erkannt:

I. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des
3. Senats (Nichtigkeitssenats III) des Bundespa-
tentgerichts vom 15. September 1993 abgedndert.

II. Das deutsche Patent 25 57 439 wird dadurch teilwei-
se fUr nichtig erklart, dapP die erteilten Patentan-

spruche durch den nachfolgenden einzigen Patentan-
spruch ersetzt werden:

Schwimmrahmen- oder Schwimmsattel-Scheibenbremse
mit einem an einem Bremstrager (1) axial verschieb-
bar gefihrten Schwimmrahmen oder -sattel (6), der
eine Bremsscheibe Ubergreift und eine direkt sowie
eine indirekt betdtigte Bremsbacke (11 bzw. 12)
aufnimmt, mit am Bremstréger (1) und der direkt be-
tdtigten Bremsbacke (11) angeordneten Fuhrungsfla-
chenpaaren (16, 17) zur axial gleitenden Abstltzung
der direkt betdtigten Bremsbacke (11),
dadurch gekennzeichnet,

dap sowohl die Fuhrungsflachen (16 bzw. 17) des
Bremstragers (1) als auch die Fihrungsfldchen der
direkt betatigten Bremsbacke (11) auf vom Bremstra-
ger (1) bzw. der direkt betdtigten Bremsbacke (11)
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vorstehenden Armen (4, 5 bzw. 15) angeordnet sind,
und daff die Arme (15) der direkt betdtigten Brems-
backe (11) mit einer FUhrungsfldche (17) den zuge-
ordneten Arm (4, 5) des Bremstragers (1) radial von
aufen fur eine ablaufende Abstitzung derart mit
paralleler Ausrichtung der Fihrungsflachen hinter-
greifen, dap eine radiale Entfernung der direkt be-
tédtigten Bremsbacke (11) aus der Einbaulage ohne
Entfernung eines bremskraftaufnehmenden Bauteils

mdéglich ist.
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III. Im Ubrigen wird die weitergehende Berufung zuruck-
gewiesen und die weitergehende Klage abgewiesen.

IV. Die Klagerin tragt die Kosten des Rechtsstreits.
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Tatbestand:

I. Die Beklagte war eingetragene Inhaberin des unter In-
anspruchnahme der Prioritdt einer Voranmeldung im Vereinig-
ten Konigreich vom 19. Dezember 1974 am 19. Dezember 1975
angemeldeten deutschen Patents 25 57 439 (Streitpatents),
das eine "Schwimmrahmen- oder Schwimmsattel-Scheibenbremse"
betrifft und inzwischen durch Zeitablauf erloschen ist. Das

Streitpatent umfaft zwei Patentanspriiche mit folgendem Wort-
laut:

"1l. Schwimmrahmen- oder Schwimmsattel-Scheibenbremse mit
einem an einem Bremstrager (1) axial verschiebbar
gefihrten Schwimmrahmen oder -sattel (6), der eine
Bremsscheibe Ubergreift und eine direkt sowie eine
indirekt bet&tigte Bremsbacke (11 bzw. 12) aufnimmt,
mit am Bremstrdger (1) und der direkt betdtigten
Bremsbacke (11) angeordneten Fuhrungsflachenpaaren
(16, 17) zur axial gleitenden Abstitzung der direkt
betétigten Bremsbacke (11),
dadurch gekennzeichnet,
dap sowohl die Fuhrungsfléchen (16 bzw. 17) des
Bremstragers (1) als auch die Fdhrungsflachen der
direkt betdtigten Bremsbacke (11) auf vom Bremstréa-
ger (1) bzw. der direkt betdtigten Bremsbacke (11)
vorstehenden Armen (4, 5 bzw. 15) angeordnet sind,
und dap die Arme (15) der direkt betdtigten Brems-
backe (11) mit einer Fihrungsflache (17) den zuge-
ordneten Arm (4, 5) des Bremstragers (1) radial von




aufen fur eine ablaufende Abstitzung derart hinter-
greifen, dap eine radiale Entfernung der direkt be-
tédtigten Bremsbacke (11) méglich ist.

2. Schwimmrahmen- oder Schwimmsattel-Scheibenbremse
nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dap die Fihrungsflachen (17) der Arme (4, 5) des
Bremstrdgers (1) und die Fuhrungsfl&chen (16) der
Arme (15) der direkt betdtigten Bremsbacke (11) zu-
einander parallel sind."

II. Mit ihrer Nichtigkeitsklage hat die Kl&gerin man-
gelnde Offenbarung verschiedener Merkmale geltend gemacht.
Patentanspruch 1 des Streitpatents enthalte zudem keine
vollstandige Lehre zum technischen Handeln. Im Ubrigen seien
die Lehren der Patentanspriche 1 und 2 durch die deutsche
Offenlegungsschrift 22 55 678 neuheitsschadlich vorweggenom-
men, jedenfalls aber in Verbindung mit der britischen Pa-
tentschrift 934 172 fir den Fachmann nahegelegt.

Die Klagerin hat beantragt,

das deutsche Patent 25 57 439 flir nichtig zu erkléren.

Die Beklagte hat begehrt,

die Klage abzuweisen.




Das Bundespatentgericht hat mit dem angefochtenen Urteil
der Nichtigkeitsklage stattgegeben und das Streitpatent vol-
len Umfangs fir nichtig erkléart.

Mit ihrer Berufung verfolgt die Beklagte ihr Begehren
auf Klageabweisung im wesentlichen weiter. Sie verteidigt
das Streitpatent jedoch nur noch mit einem einzigen Patent-
anspruch folgender Fassung, in welcher der erteilte Patent-
anspruch 1 durch die unterstrichenen weiteren Merkmale er-
gadnzt wird:

"Schwimmrahmen- oder Schwimmsattel-Scheibenbremse mit
einem an einem Bremstrager (1) axial verschiebbar ge-
fihrten Schwimmrahmen oder -sattel (6), der eine Brems-
scheibe Ubergreift und eine direkt sowie eine indirekt
betadtigte Bremsbacke (11 bzw. 12) aufnimmt, mit am
Bremstrdager (1) und der direkt betdtigten Bremsbacke
(11) angeordneten Fihrungsflachenpaaren (16, 17) zur
axial gleitenden Abstitzung der direkt betdtigten Brems-
backe (11),

dadurch gekennzeichnet,

dap sowohl die Flihrungsflachen (16 bzw. 17) des Brems-
tragers (1) als auch die Fuhrungsflédchen der direkt be-
tatigten Bremsbacke (11) auf vom Bremstréger (1) bzw.
der direkt betdtigten Bremsbacke (11) vorstehenden Armen
(4, 5 bzw. 15) angeordnet sind, und dap die Arme (15)
der direkt betdtigten Bremsbacke (11) mit einer Fih-
rungsfldche (17) den zugeordneten Arm (4, 5) des Brems-
tragers (1) radial von auPen fir eine ablaufende Abstit-
zung derart mit paralleler Ausrichtung der Fihrungsflé&-

chen hintergreifen, daP eine radiale Entfernung der di-




rekt betdtigten Bremsbacke (11) aus der Einbaulauge ohne

Entfernung eines bremskraftaufnehmenden Bauteils mdglich
ist."

Die Klagerin tritt der Berufung entgegen und beantragt
deren Zurickweisung. Sie macht mangelnde Offenbarung in den
ursprunglichen Anmeldungsunterlagen bezliglich des Merkmals,
die direkt betatigte Bremsbacke radial entnehmen zu kénnen,
und des weiteren, daP hierzu kein bremskraftaufnehmendes
Bauteil entfernt werden musse, geltend. Sie bezweifelt auch
die Zulé&ssigkeit des Schutzbegehrens allein fur die direkt
betdtigte Bremsbacke, weil in der ursprunglichen Anmeldung
mehrmals zugleich die indirekt betdtigte Bremsbacke ange-
sprochen werde. Sie bestreitet ferner Neuheit, Fortschritt
und Erfindungshdhe der verteidigten Lehre.

Als vom Senat bestellter gerichtlicher Sachverstdndiger

hat Prof. Dipl.-Ing. Klaus J@P. EQID- - -

2. November 1994 ein schriftliches Gutachten erstellt, das
er in der mindlichen Verhandlung vor dem Senat erlautert und
erganzt hat.

Entscheidungsgrinde:

Die zuldssige Berufung hat in dem zuletzt noch beantrag-
ten Umfang Erfolg.

I. 1. Das Streitpatent betrifft Schwimmrahmen- oder
Schwimmsattel-Scheibenbremsen. Bei derartigen Scheibenbrem-
sen werden Bremsbeldge, die auf beiden Seiten einer Brems-
scheibe angeordnet sind, von einer Beté&tigungsvorrichtung,
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iblicherweise einem oder mehreren hydraulischen Zylindern,
gegen eine auf der Radachse rotierende Bremsscheibe gepreft.
Der Schwimmrahmen oder der Schwimmsattel ist dabei axial
verschiebbar und umgreift die Bremsscheibe, wobei nur auf
einer Seite der Bremsscheibe ein oder mehrere Bremszylinder
angeordnet sind. Im Unterschied dazu ist bei Festsattelbrem-
sen der Festsattel nicht axial verschieblich, hat aber auf
beiden Seiten der Bremsscheibe mindestens einen Bremszylin-—
der. Bei §chwimramnen— und Schwimmsattel-Scheibenbremsen
wird ein Bremsbelag direkt vom Bremszylinder beaufschlagt,
wobel dieser Bremszylinder gleichzeitig den Schwimmrahmen
oder Schwimmsattel entgegen der Richtung des direkt betatig-
ten Bremszylinders verschiebt. Durch diese Verschiebung wird
die Spannkraft der Bremse Uber den axial gleitend an einem
Fahrzeug fest angeordneten Bremstrdger gefithrten Schwimmrah-
men oder den Schwimmsattel auf den auf der anderen Seite der

Bremsscheibe angeordneten Bremsbelag Ubertragen, der somit
indirekt betdtigt wird.

Die Streitpatentschrift schildert Scheibenbremsen gemép
dem Oberbegriff seines Patentanspruchs 1 als aus der deut-
schen Offenlegungsschrift 22 55 678 bekannt (Sp. 1
Z. 36-55). Bei dieser Scheibenbremse sei neben der ablaufen-

.. den Abstitzung der direkt betatigten Bremsbacke noch eine
auflaufende Abstitzung vorgesehen. Insgesamt seien auf bei-
den Seiten der direkt betatigten Bremsbacke jeweils drei

E Fihrungsflachen vorgesehen. Die Fuhrungsfla@chen seien je-

1 welils in Ausnehmungen im Bremstrager angeordnet. Der Gestal-

_ tung dieser Scheibenbremse schreibt die Streitpatentschrift

i als nachteilig zu, in die Ausnehmungen kénne Schmutz, vor




allem von den Bremsbeldgen abgeriebene Partikel, eindringen.

Zudem kénnten die Tragerplatten der Bremsbacken nicht radial
entfernt werden.

Ferner schildert die Streitpatentschrift eine aus der
amerikanischen Patentschrift 37 68 604 bekannte Scheiben-
bremse (Sp. 1 Z. 53-55), die ebenfalls keinen radialen Aus-
bau der Bremsbacken-Tragerplatten ermdégliche. Hingegen seil
eine radiale Entfernung der Bremsbacken als solcHe aus dem
Ate-Bremsenservicehandbuch 1972, S. 51, Fig. 1, bekannt. Bei
der dort beschriebenen Scheibenbremse sei aber die Flhrungs-
flache nicht gegen Verschmutzung durch von den Bremsbeldgen
abgeriebene Partikel gesichert.

2. Vor diesem Hintergrund sieht die Streitpatentschrift
das zu ldsende technische Problem darin, eine Scheibenbremse
zur Verfugung zu stellen, die einfach hergestellt und ein-
fach auseinandergebaut werden kann und deren Fihrungsfldchen
gegen eine Verschmutzung geschitzt sind (Sp. 1 Z. 56-60).

Die Lésung sieht die Streitpatentschrift nach dem ver-
teidigten Patentanspruch in einer Schwimmrahmen- oder
Schwimmsattel-Scheibenbremse mit folgenden Merkmalen:

Diese Schwimmrahmen- oder Schwimmsattel-Scheibenbremse
hat

Merkmalsgruppe 1. - 1.3 betreffend Schwimmrahmen
oder -sattel

1. einen Schwimmrahmen oder -sattel (6);
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dieser ist an einem Bremstrager (1) axial ver-
schiebbar gefuhrt;

der Schwimmrahmen oder —-sattel Ubergreift eine
Bremsscheibe;

er nimmt eine direkt sowie eine indirekt betatigte
Bremsbacke (11 bzw. 12) auf;

Merkmalsgruppe 2. - 2.3 betreffend Fuhrungsflé&chen
es sind Fuihrungsflachenpaare (16, 17) vorhanden;

diese stiitzen die direkt betdtigte Bremsbacke (11)
axial gleitend ab;

die Fihrungsflachen (16) des Bremstragers (1) sind
auf vom Bremstrager vorstehenden Armen (4,5) ange-
ordnet;

die Fuhrungsflachen (17) der direkt betdtigten
Bremsbacke (11) sind auf von dieser vorstehenden
Armen (15) angeordnet;

Merkmalsgruppe 3. - 3.4 betreffend Arme
die Arme (15) der direkt betatigten Bremsbacke (11)

hintergreifen mit einer Flhrungsfléche (17) den zu-
geordneten Arm (4, 5) des Bremstragers (1)

radial von auPen fir eine ablaufende Abstitzung;




3.2 die Fuihrungsflachen sind parallel ausgerichtet,

3.3 so0 daP eine radiale Entfernung der direkt betdtig-
ten Bremsbacke (11) aus der Einbaulage moglich ist.

3.4 Dies kann ohne Entfernung eines bremskraftaufneh-
menden Bauteils geschehen.

3. Der auf dem hier maBgeblichen Gebiet té&tige Durch-
schnittsfachmann, ein Diplomingenieur der Fachrichtung All-
gemeiner Maschinenbau, der an einer Technischen Universitéat
oder Fachhochschule studiert und durch Berufstétigkeit ver-
tiefte Kenntnisse fur die Konstruktion von Scheibenbremsen
erworben hat, konnte am Prioritéatstag des Streitpatents dem
verteidigten Patentanspruch als Lehre zum technischen Han-
deln entnehmen, dap er bei einer Schwimmrahmenbremse die
Flhrungsflachen des Bremstragers und der direkt betatigten
Bremsbacke auf jeweils vorstehenden Armen anordnet und daP
die Arme der direkt betatigten Bremsbacke die zugeordneten
Arme des Bremstrdgers so von auPen hintergreifen, daPp eine
ablaufende Abstlitzung erfolgt und dap eine radiale Entfer-
nung der direkt betdtigten Bremsbacke méglich ist. Die zwin-
gend notwendige radiale Absicherung der Bremsbacken wird in
Sp. 2 Z. 60 ff. beispielhaft nadher beschrieben. Hiernach
sind die Bremsbacken (11, 12) gegen Bewegung radial nach au-
Ben durch eine abnehmbare Stift-Baugruppe (21) von im we-
sentlichen U-férmigem Umrip festgehalten. Daf diese zur ra-
dialen Entfernung der Bremsbacken vorher ebenfalls entfernt
werden muf, erkennt der Fachmann, wie der gerichtliche Sach-
verstandige néher erldutert hat, aus der Zeichnung.




_12_

Die hiergegen von der Klagerin erhobenen Einwande sind
nicht berechtigt.

Das Streitpatent beschrénkt sich auch mit dem verteidig-
ten Patentanspruch auf die direkt beté&tigte Bremsbacke (11).
Die von der Klagerin hiergegen angefihrten Bedenken unter
dem Gesichtspunkt, daPp die Anmeldung verschiedentlich auch
die indirekt betatigte Bremsbacke (12) erwdhnt (so z.B. S. 4
unten, ErtA 7; S. 5 3. Abs., ErtA 8; S. 6 2. u. 3. Abs., Er-
tA 9), sind nicht gerechtfertigt. In der Beschrankung auf
die direkt betdtigte Bremsbacke liegt keine unzuldssige Er-
weiterung des angemeldeten Gegenstandes. Der Anmelder kann
aufgrund seiner Dispositionsbefugnis Uber die von ihm bean-
spruchte Lehre und Uber den von ihm als geschitzt gewlinsch-
ten Gegenstand hinter dem zurickbleiben, was er in der An-
meldung beschreibt. Aus diesem Grunde liegt noch keine unzu-
l4ssige Erweiterung darin, dap mit dem verteidigten Patent-
anspruch die beanspruchte Lehre sich nur auf die direkt be-
tdtigte Bremsbacke bezieht und die indirekt betdtigte Brems-
backe nicht mehr aufgegriffen wird. Im Ubrigen verdeutlicht
schon der der Anmeldung beigeflugte Patentanspruch 1 in sei-
ner urspringlichen Fassung, daPp die Anmelderin die direkt
beté&tigte Bremsbacke (11) unabhangig von der Ausbildung der
indirekt betadtigten Bremsbacke unter Schutz gestellt wissen
wollte (vgl. Z. 1, 13, 15 u. 18,
ExrtA 11).

Was das Merkmal betrifft, die direkt betatigte Bremsbak-
ke (11) kénne radial entfernt werden, ergibt sich die Offen-
barung aus der ursprunglichen Beschreibung zur Anmeldung des
Streitpatents in Verbindung mit der Fig. 2. Der gerichtliche




Sachverstdndige hat zur Uberzeugung des Senats zu Recht dar-
auf hingewiesen, daPp der Durchschnittsfachmann sich sowohl
auf den Text der Anmeldung als auch auf die beigefugten
Zeichnungen stitzt, wobei es insoweit unerheblich ist, ob
fir den technisch vorgebildeten Durchschnittsfachmann die
Zeichnung die grépere Aussagekraft hat. Jedenfalls ergibt
sich fuUr den Durchschnittsfachmann aus ursprunglicher Be-
schreibung und Zeichnung in gleicher Weise eine Parallel-
stellung der Flhrungsfldchen, die eine radiale Entfernung
der direkt betatigten Bremsbacke zuldpt. Die Beschreibung
der Anmeldung belehrt ihn auf S. 5 Abs. 3 ferner dahin, dap
die Bremsbacken (11 und 12), letztere ist die indirekt beta-
tigte Bremsbacke, gegen Bewegung radial nach aupen durch ei-
ne abnehmbare Stift—-Baugruppe (21) von im wesentlichen U-
formigem Umrif festgehalten werden. Fur den Durchschnitts-
fachmann impliziert die Absicherung gegen eine radiale Bewe-
gung nach auPfen durch die abnehmbare Stift-Baugruppe, daP
insbesondere die direkt bet&tigte Bremsbacke von der Stift-
Baugruppe festgehalten und demgemd&P nach deren Entfernen ra-
dial entnommen werden kann. Diese Sicherung durch die Stift-
Baugruppe gegen radiale Bewegung nach aupen ist als alleini-
ges Sicherungsmittel gegen die radiale Bewegung nach aufen
beschrieben. Somit war fir den Durchschnittsfachmann schon
am Anmeldetag klar, dap bei der hier beschriebenen Schwimm-
sattelbremse die direkt betatigte Bremsbacke anders nicht
gegen radiale Bewegung nach auPen gesichert ist.

Er konnte auch erkennen, daP diese Mdglichkeit der ra-
dialen Entnahme zur Erfindung gehdérte. Auf S. 3 im 2. Abs.
der Anmeldung (ErtA 6) ist unter anderem beschrieben, beson-
ders bedeutend sei der weitere, bei Gestaltung der Bremse




als Schwimmrahmenbremse erzielbare Vorteil, daP sich die
Bremse leichter herstellen lasse, da die maschinelle Bear-
peitung von Fuihrungsfladchen an den Armen, an denen die
Bremsbacke gefihrt werde, gleichzeitig und in einer einzigen
Bearbeitungsoperation ... vorgenommen werden kénne. Die hier
besonders herausgestellte einfachere (und damit auch kosten-
ginstigere) Herstellung der Fihrungsfl&chen hat im Gegensatz
zu den aus dem Stand der Technik bekannten anders gestalte-
ten Fuihrungsfldchen zur Voraussetzung, daf die Fl&chen par-
allel ausgebildet werden. Diese parallele Flé&chenausgestal-
tung ist aber zugleich die entscheidende Mafnahme dafir, daf
die direkt betatigte Bremsbacke radial entnommen werden
kann. Fir den Durchschnittsfachmann ist dies sonach als zur
Erfindung gehérig unmittelbar zu erkennen. Hinzu kommt, wie
der gerichtliche Sachverstdndige einleuchtend erlautert hat,
dap der Durchschnittsfachmann bei einer Sachverhaltsgestal-
tung wie der vorliegenden, bei der die regelmdfige Wartung
der Bremse durch das Auswechseln abgenutzter Reibbelége er-
forderlich ist, erwartet, auch Uber die Wartungsmdglichkeit
und die dazugehdérigen Handgriffe belehrt zu werden. Dazu ge-
hért hier, wie die direkt betédtigte Bremsbacke entnommen
werden kann, damit der Bremsbelag gewechselt werden kann. Im
Hinblick darauf liest der Durchschnittsfachmann die genann-
ten Beschreibungsstellen der Anmeldung mit dem Verstandnis,
das ihm Fig. 2 der Anmeldung vermittelt. FiUr ihn war sonach
die Mdéglichkeit, die direkt betéatigte Bremsbacke radial ent-
nehmen zu kénnen, von vornherein als zur Erfindung gehdrig

Zu erkennen.




Schlieflich war die parallele Anordnung der Fuhrungsfla-
chen in den der Anmeldung beigefligten Patentansprichen 3 und

4 als Gegenstand des Schutzbegehrens des Anmelders ausgewie-
sen.

Der gerichtliche Sachverstdndige hat fur das Verstdndnis
des Durchschnittsfachmanns ferner darauf hingewiesen, daP
die Moglichkeit, direkt betdtigte Bremsbacken radial zu ent-
nehmen, bei auflaufenden Bremsen schon immer verwirklicht
war. Auch das spricht fir das Versténdnis des Durchschnitts-
fachmanns vom Inhalt der Anmeldung, daP er "automatisch" an
entsprechenden Stellen, wie den genannten, und im Zusammen-
hang mit entsprechenden Zeichnungen auch die beschriebene
Lehre dahingehend versteht, dapP sie die Entnahme der Brems-
backen zum Belagwechsel mitumfaPt.

Bezlglich des von der Beklagten in diesem Zusammenhang
ebenfalls gerligten Merkmals, die direkt betatigte Bremsbacke
(11) kénne aus der Einbaulage "ohne Entfernung eines brems-
kraftaufnehmenden Bauteils" radial entnommen werden und das
sei nach der Lehre des Streitpatents nicht mbglich, weil die
Stift-Baugruppe (21) Bremskrafte aufnehme, weist der Senat
auf folgendes hin: Nach dem Verst&ndnis des Durchschnitts-
fachmanns sind bremskraftaufnehmende Bauteile im Sinne des
Streitpatents solche, die die beim Bremsvorgang auftretende
Kraft unmittelbar, direkt, in der Sprache der Techniker tan-
gential, aufnehmen. Die Beweisaufnahme vor dem Senat, vor

allem auch die Ausfihrungen des gerichtlichen Sachverstéandi-
gen, haben ergeben, dap von einer solchen direkten Brems-
kraftaufnahme durch die stift-Baugruppe (21) nach der Lehre
des Streitpatents keine Rede sein kann. Die auf die Stift-




Baugruppe einwirkenden Krafte anléplich eines Bremsvorganges
wirken indirekt, in der Sprache der Techniker radial. Der
Durchschnittsfachmann versteht das Merkmal des verteidigten
Patentanspruchs "ohne Entfernung eines bremskraftaufnehmen-
den Bauteils" im Hinblick darauf so, dap die Stift-Baugruppe
(21), die entfernt werden muf, damit die direkt betdtigte
Bremsbacke (12) radial entnommen werden kann, damit nicht

angesprochen ist.

Der gerichtliche Sachversté&ndige hat zur Uberzeugung des
Senats erlautert, dap zwar eine Krafteinwirkung auf die
Stifte nie ganz vermieden werden kénne, es aber durch deren
geschickte Anordnung mdglich sei, die Krafteinwirkung auf
etwa 100 N 2zu minimieren. Deutlich sei jedenfalls nach der
Lehre des Streitpatents, daf die Funktionen zwischen den
Fihrungsfldchen zur direkten Bremskraftaufnahme und der
Stift-Baugruppe (21) zur radialen Sicherung aufgeteilt sei-

ern.

II. Der Senat konnte sich nach dem Verlauf der mindli-
chen Verhandlung, den eingehenden schriftlichen und mindli-
chen Stellungnahmen der Parteien und aufgrund der ausfihrli-
chen Befragung des gerichtlichen Sachversténdigen zur Erldu-
terung seines schriftlichen Gutachtens nicht davon Uberzeu-
gen, daPp die Lehre des verteidigten Patentanspruchs des
Streitpatents dem vorstehend unter I. 3. definierten Durch-
schnittsfachmann aufgrund der deutschen Offenlegungsschrift
22 55 678 und der britischen Patentschrift 934 172 je fur
sich oder in einer Zusammenschau nahegelegt gewesen wire.
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Aufgrund des Ergebnisses der mundlichen Verhandlung konnten
gewichtige Zweifel, die zu Lasten der Klagerin gehen, weil
sie ein erteiltes Patent angreift, nicht ausgerdumt werden,

1. Die Lehre des verteidigten Patentanspruchs des
Streitpatents war in den im Verfahren befindlichen Vorverdf-
fentlichungen deutsche Offenlegungsschrift 22 55 678 und
britische Patentschrift 934 172 nicht vorbeschrieben, wie
der gerichtliche Sachverstédndige im einzelnen Uberzeugend
ausgefihrt hat. Auch die mundliche Verhandlung hat insoweit
nichts zutage gefdrdert, was zu Zweifeln hieran AnlaP gabe.

Trotz verschiedener Bedenken, die der gerichtliche Sach-
verstédndige gegen die Lehre des Streitpatents geltend ge-
macht hat, weist diese gegenuber den Gegensté&nden der Vor-
verdffentlichungen auch nennenswerte Vorteile auf, was zur
Bejahung eines technischen Fortschritts genugt. So besteht
dieser gegeniber der Bremse nach der deutschen Offenlegungs-
schrift 22 55 678 in geringeren Abmessungen und geringerem
Gewicht, einer einfacheren Herstellungsweise, einer direkte-
ren radialen Entnahmemdglichkeit der direkt betdtigten
Bremsbacke sowie in einer geringeren Verschmutzungsgefahr
einer der Fuhrungsflachen. Gegenuber der Festsattelbremse
der britischen Patentschrift 934 172, die - streng genom-
men - als andersartige Gestaltung einer Bremse gar nicht
verglichen werden kann, hat der gerichtliche Sachverstandige
jedenfalls auch die Vorteile gesehen, dap die direkt beti-
tigte Bremsbacke leichter ausgewechselt werden kann und die
Bremskraftaufnahme eindeutiger zu definieren ist.




2. Die deutsche Offenlegungsschrift 22 55 678, die die
Streitpatentschrift in Sp. 1 Z. 36-46 zugrunde legt, be-
zeichnet es als ein Anliegen, eine Scheibenbremse von még-
lichst einfachem Aufbau herzustellen, bei der der gleichma-
Big abgenutzte Bremsbelag leicht ausgewechselt werden kann,
ohne daPp vorher Teile der Bremse entfernt werden miissen
(S. 2 3. Abs. letzter Satz). Die beschriebene Schwimmsattel-
bremse ist gegeniber der nach dem Streitpatent einfacher
aufgebaut. Das als Schwimmsattel bezeichnete Bauteil ist
axial verschiebbar auf einem Bremstrédger gefihrt. Eine
Bremsbacke wird - wie nach dem Streitpatent - direkt beté&-
tigt, wadhrend die andere Bremsbacke indirekt betatigt wird.
Die direkt bet&tigte Bremsbacke und der Bremstrdger tragen
Fihrungsflachenpaare zur axial gleitenden Abstitzung.

Der gerichtliche Sachverstédndige hat weiter erléutert,
dap die vorbeschriebene Schwimmsattelbremse mit einer ablau-
fenden Abstutzung der direkt betatigten Bremsbacke ausge-
staltet ist. Das ergebe sich aus den in der Figur eingetra-
genen und auf S. 8 unten und S. 9 hierzu gegebenen Kréaftebe-
schreibungen. Eine direkte radiale Entfernung der direkt be-
tdtigten Bremsbacke (11) ist bei der vorbeschriebenen Bremse
nicht mdéglich.

3. Die britische Patentschrift 934 172 beschreibt im Un-
terschied zum Streitpatent eine Festsattelbremse und keine
Schwimmrahmenbremse. Der Unterschied besteht deshalb in der
grundsatzlichen Bauart beider Bremsen und auch in einer un-

terschiedlichen Bremskraftaufnahme.




Nach der Lehre dieser Vorverdéffentlichung werden die
Bremsbacken uUber Lécher in den Stltzplatten durch parallele
Stifte gehalten. Diese sind im Sattel montiert und kdénnen
abgenommen werden. Ein in Umfangsrichtung angebrachtes Spiel
in den Léchern der Stltzplatten soll nach den Erlduterungen
des gerichtlichen Sachversténdigen sicherstellen, daf beim
Anlegen der Bremse das Uber die Reibbeldge eingeleitete
Drehmoment ausschlieflich durch den Stift am vorderen Ende
aufgenommen wird. Der gerichtliche Sachverstd&ndige hat in
diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dies sei die Be-
schreibung einer ablaufenden Unterstitzung, die auch aus dem
Patentanspruch 6 der Vorverdffentlichung (Ubers. S. 7
2. Abs.) hervorgehe (GutA 25). Die in der britischen Patent-
schrift 934 172 beschriebenen Stifte sichern die Bremsbacken
auch in radialer Richtung. Das ist aber nicht ihre wesentli-
che Funktion. Vielmehr haben sie die wesentliche Aufgabe,
die Uber die Reibbelé&ge eingeleiteten Bremskrafte aufzuneh-
men. Die Stltzplatten der Bremsbacken werden Uber Ansétze
(29) an ihren inneren Kanten durch Auflager auf Sattel-Vor-
springe (28) positioniert. Der gerichtliche Sachverstédndige
hat hierzu ausgefihrt, es kénne den entsprechenden Fig. 5
und 6 der Vorverdffentlichung nicht entnommen werden, inwie-
weit diese Auflager ebenfalls der Bremskraftaufnahme dien-
ten. Es sel wegen der hohen Belastung der Stifte allerdings
anzunehmen, daP diese Auflager auch Bremskrdfte aufnehmen
und fir eine zusdtzliche ablaufende Abstitzung sorgen soll-
ten. Das &ndert aber nichts daran, dap nach der dem Fachmann
erkennbaren Aussage dieser Schrift die Bremskraft vor allem
von den axial verlaufenden Stiften aufgenommen werden soll.
Insoweit besteht ein Unterschied in der technischen Lehre
nach dieser Vorverdffentlichung und nach der des Streitpa-
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tents, weil nach der Lehre des Streitpatents die Fuhrungs-
flachen allein - und eben nicht die zusétzlich gezeigten Si-
cherungsstifte - die tangentialen Bremskrdfte aufnehmen sol-
len.

4. Der Senat vermochte sich vor diesem Hintergrund nicht
davon zu Uberzeugen, daPp der Durchschnittsfachmann in Kennt-~
nis der genannten Vorverdffentlichungen in naheliegender
Weise hatte zur Lehre des verteidigten Patentanspruchs ge-

langen kénnen. Hierfiur sind folgende Erwagungen ausschlagge-
bend:

Die deutsche Offenlegungsschrift 22 55 678 beschreibt
eine Schwimmrahmenbremse, deren radiale Absicherung der ge-
richtliche Sachverstandige als ausgesprochen gelungen be-
zeichnet hat. Die Flhrung der Bremsbacke in den "Trégen" des
Bremstragers verhindert bei der Schragstellung der Fihrungs-
flachen gemdp der eingehend erérterten Fig. 4 ein "Entwei-
chen" der Bremsbacke wahrend des Bremsvorganges. Das gilt
auch fur die Ausgestaltung der vorbeschriebenen Schwimmrah-
menbremse gemdPp Fig. 1 der deutschen Offenlegungsschrift
22 55 678; denn dort uUbergreift der Bremstrager jeweils ei-
nen Vorsprung der Bremsbacke - also umgekehrt wie die Anord-
nung des Streitpatents - und verhindert auf diese Weise
ebenfalls ein "Entweichen" der Bremsbacke beim Bremsvorgang.
Die Bremskraftaufnahme sowohl der direkten (oder tangentia-
len) wie auch der indirekten (oder radialen) Bremskréafte
wird in der deutschen Offenlegungsschrift 22 55 678 dem
Bremstrager zugewiesen. Ihm kommt sonach eine doppelte Funk-
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tion zu. Er mup sowohl die beim Bremsvorgang auftretenden
Bremskrafte aufnehmen als auch die Bremsbacke radial si-
chern.

Wegen dieser im Hinblick auf die "Doppelfunktion" des
Bremstragers zwingenden Ausgestaltung kann die Bremsbacke
nicht radial entnommen werden. Der gerichtliche Sachverstén-
dige hat insofern zur Uberzeugung des Senats zu Recht darauf
hingewiesen, daP diese Vorverdéffentlichung dem Durch-
schnittsfachmann keine Anregung dahingehend vermittelt, die
Bremsbacke radial zu entnehmen. Dies wlrde dem Anliegen die-
ser Vorverdffentlichung und der ihr zugrundeliegenden Lehre
zuwiderlaufen. Die Bremsbacke kann erst radial entnommen

werden, wenn sie nicht mehr fixiert und axial verschoben
ist.

Die Bremse nach der britischen Patentschrift 934 172
vermittelt dem Durchschnittsfachmann in dem hier maPfgebli-
chen Punkt die Erkenntnis, daP die direkte (oder tangentia-
le) Bremskraft durch die Stifte (26) aufgenommen werden
soll. Diese Stifte (26) haben eine Doppelfunktion; denn ih-
nen wird nach der Vorverdffentlichung die Aufnahme der
Bremskraft sowie die radiale Sicherung der Bremsbacke zuge-
wiesen. Eine radiale Entnahmemdglichkeit der Bremsbacke un-
mittelbar lehrt die britische Patentschrift 934 172 nicht.
Zundchst missen die Stifte (26) axial verschoben, d.h. ent-
nommen werden, damit die Bremsbacke radial entnommen werden
kann. Der gerichtliche Sachverstandige hat insoweit eben-

falls eine Anregung dahingehend, die Bremsbacke unmittelbar
radial zu entnehmen, ohne ein bremskraftaufnehmendes Bauteil
axial zu verschieben, verneint.

——
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Zur Uberzeugung des Senats steht sonach fest, dap die im
Verfahren befindlichen Vorverdffentlichungen, die Bremskon-
struktionen mit ablaufender Abstitzung zum Gegenstand haben,
dem Durchschnittsfachmann keine Anregung in Richtung der
Lehre des Streitpatents geben. Auch wenn auflaufende Abstlt-
zungen dem Durchschnittsfachmann schon lange bekannt sind,
wie der gerichtliche Sachversténdige erlautert hat, fihrt
das nicht dazu, Bremskonstruktionen mit auflaufender Abstit-
zung "in naheliegender Weise" umzukehren, d.h. die Lehre des
verteidigten Patentanspruchs des Streitpatents ohne erfinde-
rische Anstrengungen zu erreichen. Der gerichtliche Sachver-
stdndige hat insoweit zur Uberzeugung des Senats darauf hin-
gewiesen, daP zwischen auflaufender und ablaufender Brems-
kraftaufnahme und radialer Absicherung wesentliche Unter-
schiede bestehen. So ist bei Konstruktionen mit Schacht bei
auflaufender Bremskraftaufnahme die Sicherung kein Problem,
weil dieser das starke Kippmoment aufnehmen kann. Anders
verhélt es sich bei den im Verfahren befindlichen Vorverof-
fentlichungen.

Der deutschen Offenlegungsschrift 22 55 678 und der bri-
tischen Patentschrift 934 172 ist gemeinsam, daPp die Brems-
backe erst dann radial entnommen werden kann, wenn wesentli-
che Bauteile axial verschoben werden. Das ist nach der deut-
schen Offenlegungsschrift 22 55 678 die Bremsbacke, bei der
britischen Patentschrift 934 172 sind es die die Bremskraft
aufnehmenden Bolzen. Beiden Lehren ist weiter gemeinsam, dap
tangentiale Kraftaufnahme und Sicherung gegen radiale Kréafte
Uber ein gemeinsames Bauteil, das gewissermaPen Doppelfunk-
tion hat, erfolgt. Es sind dies nach der deutschen Offenle-
gungsschrift 22 55 678 die Stutzflachen, die in der Fig. 4
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schrag angeordnet sind, oder die Stifte nach der britischen
Patentschrift 934 172. Wesentlich ist, daPp beide Funktionen
in einem gemeinsamen Bauteil vereinigt sind.

Der Durchschnittsfachmann mufte deshalb fur die Schaf-
fung der radialen Entnahmemdglichkeit der direkt betatigten
Bremsbacke bei ablaufender Bremskraftaufnahme die Funktionen
Aufnahme der direkten (oder tangentialen) Bremskraft und ra-
diale Sicherung der Bremsbacke gegen ein "Entweichen" tren-
nen. Das bedeutete fur ihn etwa in Kenntnis der deutschen
Offenlegungsschrift 22 55 678 eine erhebliche Anstrengung,
weil deren Lb6sung, wie der gerichtliche Sachverstandige her-
vorgehoben hat, "sehr sicher" war, wéahrend er der Lehre des
Streitpatents dergleichen Aufgeschlossenheit nicht zu zollen
vermochte. Gegenlber der britischen Patentschrift 934 172
mupte der Durchschnittsfachmann eine nicht unwesentliche
"Hemmung" Uberwinden, die ihn auch gegeniber der deutschen
Offenlegungsschrift 22 55 678 belasten muPte. Die radiale
Absicherung der Bremsbacke gegen ein "Entweichen" ist in
beiden Vorverdffentlichungen einem Bauteil zugewiesen (in
der britischen Patentschrift zwei Bauteilen), das massiv ge-
staltet ist und zugleich die tangentialen Kréafte aufnimmt.
Der Durchschnittsfachmann mup sonach bei der Trennung beider
Funktionen einen wesentlichen Vorteil aufgeben, dapP ihm ein
massives Bauteil zur Verfigung steht, das zwei Funktionen
- Bremskraftaufnahme und radiale Absicherung - erfdllt. Eine

solche Vorgehensweise vermag der Senat beim Durchschnitts-
fachmann nicht in naheliegender Weise vorauszusetzen.
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III. Nach allem war die Klage im Umfang des einge-
schrédnkt verteidigten Patentanspruchs auf die Berufung der
Beklagten mit der Kostenfolge aus § 110 Abs. 3 Satz 1 PatG
in Verbindung mit § 91 Abs. 1 und § 92 Abs. 2 ZPO abzuwei-
sen.

Rogge Jestaedt Maltzahn
Brof . Melullis
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