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a) Damit sich die technischen Wirkungen einer Erfindung in bestimmten Teilen
widerspiegeln und deren Einbau zu einer die Erschopfungswirkung verdrén-
genden Neuherstellung fuhrt, missen diese in besonderer, auf die Erfindung
abgestimmter Weise ausgestaltet sein, um die ihnen zukommende Funktion
erfullen zu kénnen, etwa durch eine besondere Formgebung (BGH, Urteil
vom 4. Mai 2004 - X ZR 48/03, BGHZ 159, 76, 92 f. - Flugelradz&hler; Urteil
vom 3. Mai 2006 - X ZR 45/05, GRUR 2006, 837 Rn. 22 - Laufkranz).

b) Diese Voraussetzungen sind nicht erfullt, wenn die malRgebliche Wirkung der
zu beurteilenden Teile allein darin besteht, dass sie verschleil3en.
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhandlung
vom 8. November 2022 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter
Hoffmann und Dr. Deichful, die Richterin Dr. Kober-Dehm und den Richter

Dr. Rensen
fur Recht erkannt:

Auf die Rechtsmittel der Beklagten werden das Urteil des 2. Zivilse-
nats des Oberlandesgerichts Disseldorf vom 23. Januar 2020 auf-
gehoben und das Urteil der 4c. Zivilkammer des Landgerichts Dus-

seldorf vom 7. Februar 2019 abgeé&ndert.
Die Klage wird abgewiesen.
Die Klagerin tragt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Klagerin nimmt die Beklagte wegen mittelbarer Verletzung des euro-

paischen Patents 1 974 150 (Klagepatents) in Anspruch.

Das Klagepatent betrifft eine Scheibenbremse insbesondere fir Kraftfahr-
zeuge. Die Patentanspriiche 1, 12 und 16, auf die die Klage gestutzt ist, haben
durch ein in der Berufungsinstanz bestatigtes Urteil des Bundespatentgerichts
(BPatG, Urteil vom 25. Oktober 2018 - 7 Ni 12/17 (EP), juris; BGH, Urteil vom
15. Dezember 2020 - X ZR 180/18, GRUR 2021, 701 - Scheibenbremse I) fol-
gende Fassung erhalten:

1. Scheibenbremse mit einem gegeniber einem Achskdrper (1) fest angeord-
neten Bremstrager (3) mit daran angeordneten Aufnahmeelementen (21) fur
die Befestigung 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 Fihrung des Bremspads angeordnet sind, und wobei der
Bremstrager (3) direkt an dem Achskorper (1) angeordnet ist und sich im
Wesentlichen quer hierzu erstreckt, dadurch gekennzeichnet, dass der
Bremstréager (3) als eine ebene, flache Stahlplatte, ausgebildet ist, und dass
zur Austauschbarkeit der an dem Belagschacht (10) angeordneten Fih-
rungsflachen (11, 12) mindestens ein innen an dem Belagschacht (10) an-
geordnetes Verschlei3blech (40, 40a) vorgesehen ist, an dem eine radiale
(11) und eine tangentiale (12) Fuhrungsflache fir den Bremspad ausgebildet
ist.

12. Scheibenbremse nach einem der vorangehenden Anspriche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Bremstrager (3; 3a, 3b) mit dem Achskdrper (1) ver-
schweil3t ist.

16. Scheibenbremse nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch an dem Ver-
schleiBblech (40, 40a) angeformte Mittel zum Fixieren des Verschlei3blechs
an dem Belagschacht (10), in Gestalt von sich bis Uiber die Flachseiten (25,
26) des Bremstragers (3) erstreckende Abkantungen.
Die Beklagte vertreibt Bremsbelagsatze, die als Ersatzteile fur von der Kl&-
gerin hergestellte Scheibenbremsenmodelle geeignet sind. Zu dem mitgeliefer-

ten Einbauzubehdr gehdren zwei Verschlei3bleche.
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Die Klagerin sieht darin eine mittelbare Verletzung des Klagepatents.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemalfd zur Unterlassung, Aus-
kunft, Rechnungslegung und Zahlung vorgerichtlicher Abmahnkosten verurteilt
sowie die Schadensersatzpflicht festgestellt. Die dagegen gerichtete Berufung
der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben. Mit der vom Senat zugelassenen Revi-
sion verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiter. Die Kla-

gerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgrinde:

Die zulassige Revision hat Erfolg und fuhrt zur Abweisung der Klage.

l. Das Klagepatent betrifft eine Scheibenbremse mit einem Bremstra-

ger, der fest an einem Achskdrper angebracht ist.

1. Im Stand der Technik waren Scheibenbremsen mit ahnlichen Merk-

malen bekannt.

Darunter befanden sich dem Klagepatent zufolge Bremsen, die sich aus
zwei getrennten, zu beiden Seiten der Bremsscheibe angeordneten Teilen zu-
sammensetzten. Andere Anordnungen wiesen einen Bremstrager auf, der nur
den inneren Bremsbelag halte, wahrend der auf3ere Bremsbelag von einem
Bremssattel gehalten und gefuhrt werde, wobei der Bremssattel mit Schiebefih-
rungselementen als Schiebesattel ausgebildet sei und der Bremstrager hierftr

Stitzarme aufweise.

2. Wie der Senat bereits im Nichtigkeitsverfahren dargelegt hat, betrifft
das Klagepatent vor diesem Hintergrund das technische Problem, eine Schei-
benbremse bereitzustellen, die moglichst einfach aufgebaut und maéglichst leicht
ist sowie moglichst einfach montiert werden kann (BGH, Urteil vom 15. Dezem-
ber 2020 - X ZR 180/18, GRUR 2021, 701 Rn. 9 - Scheibenbremse).



11 3. Zur LOésung schlagt Patentanspruch 1 in der in Kraft stehenden Fas-

sung eine Scheibenbremse vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

Scheibenbremse

1.

1.1

1.2

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

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

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

1.3

3.1
3.2

radialen und tangentialen Fiuhrung des Bremspads angeord-
net.

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

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

Zur Austauschbarkeit der an dem Belagschacht (10) angeord-
neten FUhrungsflachen (11, 12) ist mindestens ein innen an
dem Belagschacht (10) angeordnetes Verschleil3blech (40,
40a) vorgesehen,

an dem eine radiale (11) und

eine tangentiale (12) Fuhrungsflache fir den Bremspad aus-
gebildet ist.
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4. Ausfihrungsbeispiele fur ein VerschleiRblech im Sinne von Merk-
mal 3 sind in den nachfolgend wiedergegebenen Figuren 11 und 12 schematisch
dargestellt.

1

Il. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie

folgt begrindet:

Der Vertrieb der streitbefangenen Verschlei3bleche begrinde eine mittel-
bare Verletzung des Klagepatents. Sie seien ein wesentliches Element der pa-
tentgeschitzten Erfindung, weil sie im kennzeichnenden Teil des Hauptan-
spruchs ausdrtcklich erwahnt seien und einen entscheidenden Lésungsbeitrag
leisteten. Die patentgemalRe Scheibenbremse sei wartungsarm, weil im Ver-
schlei3fall nicht mehr der gesamte Bremstrager, sondern nur noch die Ver-

schlei3bleche ausgetauscht werden missten.

Mit dem Einbau der von der Beklagten in Deutschland als Ersatzteile fur
von der Klagerin hergestellte Scheibenbremsen vertriebenen Verschlei3bleche
entstehe eine unmittelbar patentbenutzende Scheibenbremse mit samtlichen
Merkmalen der Patentanspriche 1, 12 und 16. Insbesondere weise diese

Bremse eine flache, ebene Stahlplatte im Sinne von Merkmal 2 auf.
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Abnehmer der Beklagten, die im Besitz von Bremsen der Klagerin seien
und einen Austauschbedarf hatten, seien zum Austausch nicht berechtigt, denn
der Austausch verbrauchter VerschleiR3bleche flihre zu einer patentrechtlichen

Neuherstellung.

Dieser Austausch sei zwar als eine gewdhnliche Wartungsmaf3nahme fur
den Gebrauch eines weiterhin verkehrsfahigen Wirtschaftsguts anzusehen, wel-
ches aus der Quelle des Patentinhabers stamme. Eine Neuherstellung sei unter
diesen Umstanden aber ausnahmsweise dann anzunehmen, wenn gerade in den
ausgetauschten Verschleil3blechen die technischen Wirkungen der Erfindung in
Erscheinung traten. Ob der mit dem Austauschteil zur Verfligung gestellte Erfin-
dungsbeitrag eine zentrale Bedeutung habe und ob sich in dem Austauschteil die
Vorteile der Erfindung realisierten, sei anhand des Inhalts der Patentschrift zu

beurteilen.

Das Klagepatent verfolge mehrere Ziele. Neben Montagevorteilen und der
Verringerung des Bremstragergewichts solle ein hohes MalR an Wartungsfreund-
lichkeit im Verschleil3fall gewahrleistet sein. Die Wartungserleichterungen stellten
sich dadurch ein, dass die Fuhrungsflachen des Belagschachts fur den Brems-
pad mit separat austauschbaren Verschleil3blechen geschutzt seien. In ihnen
verkorpere sich daher ein zentrales Losungsmittel fur diesen Teil der Aufgaben-

stellung. Deshalb sei ihr Austausch als Neuherstellung zu werten.

II. Dies halt der revisionsrechtlichen Nachprifung in einem entschei-

denden Punkt nicht stand.

1. Die Auslegung der Patentansprtiche durch das Berufungsgericht ist

allerdings zutreffend.

Eine Stahlplatte ist auch dann flach und eben im Sinne von Merkmal 2,
wenn sie in einzelnen, kleinen Bereichen geringfligige Erhebungen aufweist, die
weder der Lagerung des Bremssattels noch &hnlichen fir die Funktion der Erfin-

dung wesentlichen Zwecken dienen.
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a) Wie der Senat bereits im Nichtigkeitsverfahren ausgefuhrt hat, ist
eine Platte grundsatzlich dann als eben im Sinne von Merkmal 2 anzusehen,

wenn sie keine nennenswerten Erhebungen oder Vertiefungen aufweist.

Unerheblich sind danach insbesondere gewichtsreduzierende Ausneh-
mungen oder Offnungen sowie Bohrungen und Versenkungen zur Befestigung
oder Aufnahme anderer Elemente, weil eine Platte mit solchen Eigenschaften in
der Beschreibung des Klagepatents als erfindungsgemalf dargestellt wird. Die-
ses Verstandnis steht in Einklang mit den in der Beschreibung enthaltenen Aus-
fuhrungen zu einer zum Stand der Technik gehdrenden Patentanmeldung, in der
der Bremstrager mit Stlitzarmen versehen ist, die sich nach aul3en bis Uber die
Bremsscheibe hintber erstrecken und der Lagerung des Bremssattels dienen.
Sowohl das Attribut "flach" als auch das Attribut "eben" dienen der Abgrenzung
von dieser Ausgestaltung (BGH, Urteil vom 15. Dezember 2020 - X ZR 180/18,
GRUR 2021, 701 Rn. 21 f. - Scheibenbremse).

b) Vor diesem Hintergrund ist das Berufungsgericht zutreffend zu dem
Ergebnis gelangt, dass eine Platte auch dann flach und eben im Sinne von Merk-
mal 2 ist, wenn sie in einzelnen Bereichen geringfligige Erhebungen aufweist, die
nicht der Lagerung des Bremssattels oder &hnlichen Zwecken dienen.

Solche Erhebungen sind nicht anders zu beurteilen wie die in der Be-
schreibung ausdriicklich genannten Ausnehmungen, Offnungen, Bohrungen und
Versenkungen, sofern sie die Abmessungen der Platte insgesamt nur geringfiigig
beeinflussen und nicht die Funktion der vom Klagepatent kritisierten, aus dem

Stand der Technik bekannten Stiitzarme haben.

2. Auf dieser Grundlage ist das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei zu
der Beurteilung gelangt, dass die Bremsen, fur die die angegriffenen Ersatzteile

bestimmt sind, das Merkmal 2 verwirklichen.
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a) Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts weisen die Erhe-
bungen zwar eine relativ grof3e Flachenausdehnung, aber eine nur marginale
Hohe auf, weshalb sie mit den aus dem Stand der Technik bekannten Stitzarmen

nicht vergleichbar sind.

Diese Feststellungen tragen die Schlussfolgerung, dass es sich um
geringfugige Erhebungen handelt, die nicht der Lagerung des Bremssattels oder

ahnlichen Zwecken dienen.

b) Dem vom Berufungsgericht herangezogenen Vortrag der Klagerin,
wonach auf die Erhebungen nur rund 1,8 % des Gesamtgewichts des Bremstra-
gers entfallen, kommt vor diesem Hintergrund keine ausschlaggebende Bedeu-

tung zu.

Dabei kann mit dem Berufungsgericht angenommen werden, dass die
Ausgestaltung nach Merkmal 2 es ermdglicht, das Gewicht des Bremstragers ge-
ring zu halten. Hieraus kann indes nicht gefolgert werden, dass auf Erhebungen

nur ein bestimmter Gewichtsanteil entfallen darf.

Die Beschreibung des Klagepatents fuhrt Ausnehmungen und Vertiefun-
gen ausdrucklich als Mittel an, um eine weitere Gewichtsreduzierung zu erzielen.
Eine solche Ausgestaltung fuhrt zwingend dazu, dass es Bereiche gibt, die eine
grolRere Dicke aufweisen als die sie umgebenden Bereiche. Eine Beschrankung
dahingehend, dass auf die hoheren Bereiche nur ein bestimmter Anteil des Ge-

samtgewichts entfallen darf, I&sst sich dem Klagepatent nicht entnehmen.

3. Ebenfalls zu Recht hat das Berufungsgericht entschieden, dass die
angegriffenen Verschlei3bleche sich auf ein wesentliches Element der Erfindung

beziehen.

a) Nach der Rechtsprechung des Senats bezieht sich ein Mittel auf ein
wesentliches Element der Erfindung, wenn es geeignet ist, mit einem oder meh-

reren Merkmalen des Patentanspruchs bei der Verwirklichung des geschlitzten



34

35

36

37

38

-10 -

Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken (BGH, Urteil vom 4. Mai
2004 - X ZR 48/03, BGHZ 159, 76, 85 = GRUR 2004, 758, 761 - Flugelradz&hler).

Mittel, die zwar bei der Benutzung der Erfindung verwendet werden kon-
nen, zur Verwirklichung der Lehre der Erfindung aber nichts beitragen, werden
von diesem Kriterium nicht erfasst. Leistet ein Mittel dagegen einen solchen Bei-
trag, kommt es grundsatzlich nicht darauf an, mit welchem Merkmal oder welchen
Merkmalen des Patentanspruchs das Mittel zusammenwirkt. Was Bestandteil
des Patentanspruchs ist, ist regelmafiig bereits deshalb auch wesentliches Ele-
ment der Erfindung (BGH, Urteil vom 27. Februar 2007 - X ZR 38/06, BGHZ 171,
167 Rn. 18 - Pipettensystem).

b) Diese Grundsatze hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei auf den

Streitfall angewendet.

Zutreffend hat das Berufungsgericht den auch in der Beschreibung des
Klagepatents (Abs. 32) hervorgehobenen Vorteil, dass im Verschleif3fall nicht der
gesamte Bremstrager ausgetauscht werden muss, sondern nur das Verschleil3-
blech, als Beitrag zur Verwirklichung des geschitzten Erfindungsgedankens an-
gesehen.

Entgegen der Auffassung der Revision tragen die Verschleil3bleche vor

diesem Hintergrund zur Verwirklichung der geschitzten Lehre bei.

Die genannte Ausgestaltung mag, wie die Revision im Ansatz zutreffend
geltend macht, den Nachteil haben, dass die Bremse insgesamt mehr Bauteile
umfasst und ein Austausch von Verschleil3teilen insgesamt ofter erforderlich ist
als bei einer Ausgestaltung ohne Verschlei3bleche. Diesem Nachteil steht aber
der ebenfalls in der Beschreibung geschilderte Vorteil gegeniiber, dass der Aus-
tausch der Verschleil3bleche zusammen mit ohnehin regelmafig anfallenden
Wartungsarbeiten erfolgen kann, zum Beispiel bei jedem dritten Wechsel der
Bremspads (Abs. 32). Jedenfalls darin liegt ein wesentlicher Beitrag zur Verwirk-
lichung der geschutzten Erfindung.
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Ob die Anbringung von Verschlei3blechen fur diese Zwecke im Stand der
Technik fir sich gesehen bekannt war, ist vor diesem Hintergrund fur die Beur-
teilung nicht erheblich. Auch bekannte Elemente kénnen einen Beitrag zur Ver-
wirklichung des geschuitzten Erfindungsgedankens leisten (BGH, Urteil vom
4. Mai 2004 - X ZR 48/03, BGHZ 159, 76 = GRUR 2004, 758, 761 - Flugelradzah-

ler).

4, Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist es der Klagerin
aufgrund des Grundsatzes der Erschopfung jedoch verwehrt, sich gegen den
Einsatz der angegriffenen Verschleil3bleche in Bremsen zu wenden, die mit Zu-

stimmung der Klagerin in den Verkehr gebracht worden sind.

a) Nach der standigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist
das AusschlieR3lichkeitsrecht aus einem Patent, das ein Erzeugnis betrifft, hin-
sichtlich solcher Exemplare des geschutzten Erzeugnisses erschopft, die vom
Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht worden sind. Die
rechtmanigen Erwerber wie auch diesen nachfolgende Dritterwerber - einschliel3-
lich Wettbewerber des Patentinhabers - sind befugt, diese Exemplare bestim-
mungsgemal zu gebrauchen, an Dritte zu verduf3ern oder zu einem dieser Zwe-
cke Dritten anzubieten (vgl. nur BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 - X ZR 97/11,
GRUR 2012, 1118 Rn. 17 - Palettenbehalter II; Urteil vom 27. Februar 2007
- X ZR 38/06, BGHZ 171, 167 Rn. 27 - Pipettensystem).

Zum bestimmungsgemalRen Gebrauch gehdren die Erhaltung und Wieder-
herstellung der Gebrauchstauglichkeit, wenn die Funktions- oder Leistungsféahig-
keit des konkreten Exemplars ganz oder teilweise durch Verschleil3, Beschadi-

gung oder aus anderen Grinden beeintrachtigt oder aufgehoben ist.

Vom bestimmungsgemaflen Gebrauch nicht umfasst sind hingegen alle
Maflinahmen, die darauf hinauslaufen, ein patentgeméalfies Erzeugnis erneut her-
zustellen, denn die ausschlie3liche Herstellungsbefugnis des Patentinhabers

wird mit dem erstmaligen Inverkehrbringen eines Exemplars des patentgemalen
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Erzeugnisses nicht erschopft (BGH, Urteil vom 24. Oktober 2017 - X ZR 55/16,
BGHZ 216, 300 Rn. 35 f. - Trommeleinheit).

b) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist fur die Ab-
grenzung zwischen bestimmungsgemalRem Gebrauch und Neuherstellung
grundsétzlich in erster Linie mal3geblich, ob die ergriffenen MaRnahmen die Iden-
titat des bereits in Verkehr gebrachten konkreten Exemplars eines patentgema-
Ben Erzeugnisses wahren oder der Schaffung eines neuen Exemplars des pa-

tentgemal3en Erzeugnisses gleichkommen.

Zur Beurteilung dieser Frage bedarf es einer die Eigenart des patentge-
schitzten Erzeugnisses bertcksichtigenden Abwagung der schutzwirdigen Inte-
ressen des Patentinhabers an der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung
einerseits und des Abnehmers am ungehinderten Gebrauch des in den Verkehr
gebrachten konkreten erfindungsgemaf3en Erzeugnisses andererseits. Diese ist
grundsatzlich Aufgabe des Tatrichters (BGH, Urteil vom 24. Oktober 2017
- X ZR 55/16, BGHZ 216, 300 Rn. 53 f. - Trommeleinheit; Urteil vom 17. Juli 2012
- XZR 97/11, GRUR 2012, 1118 Rn. 26 - Palettenbehalter II; Urteil vom 27. Fe-
bruar 2007 - X ZR 38/06, BGHZ 171, 167 Rn. 27 - Pipettensystem; Urteil vom
4. Mai 2004 - X ZR 48/03, BGHZ 159, 76, 91 - Flugelradzahler).

Soweit eine Verkehrsauffassung festgestellt werden kann und die in Rede
stehende MalRnahme danach als Neuherstellung anzusehen ist, kommt dem in
der Regel ausschlaggebende Bedeutung zu (BGH, Urteil vom 24. Oktober 2017
- X ZR 55/16, BGHZ 216, 300 Rn. 54 ff. - Trommeleinheit).

C) Eine Malinahme, die nicht schon nach der Verkehrsauffassung als
Neuherstellung anzusehen ist, kann patentrechtlich dennoch als solche zu be-
werten sein, wenn sich die technischen Wirkungen der Erfindung gerade in den
ausgetauschten Teilen widerspiegeln (vgl. nur BGH, Urteil vom 24. Oktober 2017
- X ZR 55/16, BGHZ 216, 300 Rn. 54 - Trommeleinheit).
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Nicht ausreichend ist in diesem Zusammenhang, wenn ein ausgetausch-
tes Teil zwar mit anderen Teilen zusammenwirkt, insoweit aber nur blof3es Objekt
einer erfindungsgemaflen Wirkung ist, die ihre gegenstéandliche Verkorperung al-
lein in den anderen Teilen findet (BGH, Urteil vom 27. Februar 2007 - X ZR 38/06,
BGHZ 171, 167 Rn.31 - Pipettensystem; Urteil vom 24. Oktober 2017
- X ZR 55/16, BGHZ 216, 300 Rn. 70 - Trommeleinheit).

d) Im Streitfall ist das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass
der Austausch der angegriffenen Verschleil3bleche nach der Verkehrsauffassung
nicht als Neuherstellung einer vom Klagepatent geschitzten Scheibenbremse
anzusehen ist. Diese nicht angegriffenen Erwagungen lassen keinen Rechtsfeh-

ler erkennen.

e) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist eine Neuher-
stellung auch nicht wegen der technischen Wirkungen der angegriffenen Teile zu

bejahen.

aa) Allerdings ist das Berufungsgericht zutreffend davon ausgegangen,
dass zu den in diesem Zusammenhang mafigeblichen technischen Wirkungen
der Erfindung auch der geringe Wartungsaufwand und die lange Lebensdauer
der geschutzten Vorrichtung insgesamt gehoren.

Wie bereits oben ausgefuhrt wurde, stellen die genannten Vorteile einen
Beitrag zur Verwirklichung des geschutzten Erfindungsgedankens dar. Hieraus
ergibt sich, dass die Verwirklichung dieser Vorteile zu den technischen Wirkun-
gen der Erfindung gehdren, die fur die Abgrenzung zwischen zuldssiger Nutzung

und verbotener Neuherstellung von Bedeutung sind.

bb) Selbst wenn die angegriffenen Verschleil3teile zu den Teilen geho-
ren, in denen sich diese erfindungsgeméafien Wirkungen widerspiegeln, fuhrt ihr

Austausch jedoch nicht zu einer Neuherstellung.
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Die technische Wirkung der angegriffenen Verschleil3teile besteht allein
darin, dass sie verschleil3en und damit einem Verschleil3 des fest angeschweil3-
ten Bremstragers entgegenwirken. Diese Wirkung reicht nicht aus, um eine Neu-

herstellung zu bejahen.

Q) Durch den Austausch eines bestimmungsgemal als Verschleil3teil
ausgebildeten und auf diese Funktion beschrankten Bauteils wird dem davon be-
troffenen Erzeugnis keine technische Funktion hinzugefugt. Vielmehr werden le-
diglich erneut die Voraussetzungen daflr geschaffen, dass das Erzeugnis die
angestrebte lange Lebensdauer erreichen kann. Die Erhaltung der angestrebten
Lebensdauer gehdrt aber zu denjenigen Handlungen, zu denen ein rechtmaRiger

Erwerber und dessen Nachfolger grundsétzlich befugt sind.

Diese Befugnis kann zwar eingeschrankt sein, soweit der Austausch eines
Verschleif3teils dazu fuhrt, dass technische Wirkungen der Erfindung, die auf-
grund des Verschlei3es verloren gegangen oder eingeschrankt worden sind, er-
neut herbeigefuhrt oder ermdglicht werden. Diese Ausnahme kann aber nicht
gelten, wenn die technische Wirkung des ausgetauschten Teils allein darin be-
steht, durch Ausbildung als Verschleif3teil die Nutzbarkeit des Erzeugnisses ins-

gesamt zu erhalten.

Dies gilt auch dann, wenn die Verlangerung der Lebensdauer des Erzeug-
nisses insgesamt zu den objektiven Vorteilen der geschutzten Erfindung gehort.
Auch in solchen Fallen kann dem Nutzer eines mit Zustimmung des Berechtigten
in Verkehr gebrachten Exemplars nicht die Befugnis abgesprochen werden, die
Mdglichkeit der Nutzung Uber die gesamte angestrebte Lebensdauer hinweg
durch Vornahme der hierzu vorgesehenen WartungsmalRnahmen zu gewahrleis-
ten. Eine abweichende Beurteilung kommt nur dann in Betracht, wenn die Erfin-
dung weitergehende Wirkungen hat und sich zumindest eine dieser Wirkungen
ebenfalls in dem ausgetauschten Teil widerspiegelt. Bliebe dem Patentinhaber
demgegentber auch der Austausch eines blof3en Verschleil3teils vorbehalten,

wirde das aufgezeigte Regel-/Ausnahme-Verhaltnis in sein Gegenteil verkehrt.
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Dies fuhrte zu einer UbermalRligen Beeintrachtigung der berechtigten Interessen

der rechtmaRigen Abnehmer.

Die Abgrenzung anhand der Frage, ob sich die technischen Wirkungen
der Erfindung in dem ausgetauschten Teil widerspiegeln, erfordert nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine wertende Betrachtung anhand
patentrechtlicher Uberlegungen. Ziel der Abgrenzung ist ein angemessener Aus-
gleich zwischen den schutzwirdigen Interessen des Patentinhabers an der wirt-
schaftlichen Verwertung der Erfindung und den schutzwirdigen Interessen des
Abnehmers am ungehinderten Gebrauch des in den Verkehr gebrachten Erzeug-
nisses (BGH, Urteil vom 24. Oktober 2017 - X ZR 55/16, BGHZ 216, 300 Rn. 62
- Trommeleinheit). Ein solcher Ausgleich wirde nicht erreicht, wenn einem Nut-
zer der Austausch eines Verschleif3teils schon deshalb verwehrt ware, weil der
Verschleil3 dieses Teils zu den erfindungsgemaéafen Wirkungen gehort.

(2) Im Streitfall ist eine Neuherstellung danach zu verneinen. Die tech-
nische Wirkung der angegriffenen Verschlei3bleche besteht allein darin, dass sie

verschleilen.

Dem steht nicht entgegen, dass die Form der Verschleil3bleche auf den
Bremstrager abgestimmt sein muss, damit sie in die Gesamtvorrichtung einge-
bracht werden kénnen, und dass Patentanspruch 16, auf den die Klage unter

anderem gestitzt ist, eine bestimmte Formgebung vorsieht.

Diese Formgebung dient nur dem Zweck, die angestrebte Wirkung als
VerschleiRblech zu gewahrleisten. Dartiber hinausgehende Wirkungen wie etwa
ein besonders einfacher Einbau (dazu OLG Karlsruhe, Urteil vom 23. Juli 2014
-6 U 89/13, juris Rn. 72 ff.; Urteil vom 11. November 2015 - 6 U 151/14, juris
Rn. 73 ff.) kommen den angegriffenen Verschleil3blechen hingegen auch bei Be-
ricksichtigung der Vorgaben zu deren Formgebung nicht zu.
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V. Die Sache ist zur Endentscheidung reif (8 563 Abs. 3 ZPO).

1. Aus den oben aufgezeigten Erwagungen ergibt sich, dass der Aus-
tausch der angegriffenen Verschlei3bleche nicht als Neuherstellung anzusehen
ist. Folglich sind die Rechte der Klagerin in Bezug auf die angegriffenen Hand-

lungen erschopft.

2. Eine Aussetzung bis zur Entscheidung Uber eine derzeit anhangige
zweite Nichtigkeitsklage, die in erster Instanz zur teilweisen Vernichtung des Kla-
gepatents gefuhrt hat (BPatG, Urteil vom 4. Juli 2022 - 4 Ni 23/21 (EP)), ist nicht

veranlasst.

a) Ob sich das Klagepatent in der in Kraft stehenden Fassung als
rechtsbestandig erweist, ist fir die Entscheidung des Streitfalls nicht erheblich,
weil die angegriffenen Handlungen aus den oben aufgefuihrten Griinden in die-
sem Fall keine Verletzung des Schutzrechts darstellen.

b) Nichts anderes qilt fir die vom Bundespatentgericht nunmehr als
rechtsbestandig angesehene Fassung und fur die von der Klagerin mit ihren vor-
rangigen Hilfsantrdgen angestrebten Fassungen. Dies gilt auch fir den von der
Klagerin in der mindlichen Revisionsverhandlung angefuhrten (im erstinstanzli-

chen Nichtigkeitsverfahren an flnfter Stelle verteidigten) Hilfsantrag 7.

Die Fassung nach dem Urteil des Patentgerichts und die Fassung nach
Hilfsantrag 7 sehen zusatzlich vor, dass die Verschleil3bleche fir jeden Belag-
schacht als zwei getrennte Winkelbleche vorgesehen sind, dass an diesen Ble-
chen Mittel angebracht sind, um sie an dem Belagschacht zu fixieren, und dass

diese Mittel eine bestimmte Form aufweisen.

Auch nach diesen Fassungen fehlt es an einer zusatzlichen technischen
Wirkung der Verschlei3bleche, die Uber den Schutz des Bremstragers vor Ver-
schleill hinausgeht. Die besondere Formgebung mag dazu beitragen, dass die

Wirkung als Verschleil3blech in besonders zweckmalliger Weise erreicht werden
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kann. Darin liegt aber keine zusatzliche Wirkung, die zur Bejahung einer Neuher-

stellung fihren kénnte.

V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.

Bacher Hoffmann Deichfuld

Kober-Dehm Rensen

Vorinstanzen:
LG Dusseldorf, Entscheidung vom 07.02.2019 - 4c O 98/17 -
OLG Dusseldorf, Entscheidung vom 23.01.2020 - -2 U 13/19 -



