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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhandlung
vom 17. Januar 2019 durch die Richter Dr. Bacher, Groning, Dr. Grabinski und

Hoffmann sowie die Richterin Dr. Kober-Dehm

fur Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats)
des Bundespatentgerichts vom 30. August 2016 wird auf Kosten

der Klagerin zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des am 8. November 2005 angemeldeten und
mit Wirkung fur die Bundesrepublik Deutschland erteilten européischen Patents
1 657 154 (Streitpatents). Patentanspriiche 1 und 16 lauten in der Verfahrens-

sprache:

"1. An apparatus for mounting a bicycle electrical component comprising:
a housing member (190) structured to be mounted to a bicycle;

an electronic circuit element (240v, 240w, 240x, 240y, 240z)
mounted to a circuit mounting member (240), wherein the circuit
mounting member (240) is disposed in the housing member (190);
and

an internal component disposed within the housing member (190),
wherein the internal component is separate from the electronic cir-
cuit element (240v, 240w, 240x, 240y, 240z), wherein the internal
component comprises a motor (206) and a speed reduction mech-
anism (210), the speed reduction mechanism (210) coupled to the
motor (106) and supported to a gear support member (220); and



wherein the circuit mounting member (240) covers the gear sup-
port member (220),

characterized in that the circuit mounting member (240)
includes sheet members (240q, 240r, 240s) defining different planes
(P1, P2, P3) such that the circuit mounting member (240) has a
shape that varies away from one plane, and the speed reduction
mechanism (210) is configured to be attached or detached as a single
unit by attaching or detaching the gear support member (220) to or
from the housing member (190).
16. A bicycle derailleur (52) comprising:

a base member (100) structured to be mounted to a bicycle
frame (8);

a movable member (104);

a moving mechanism (130) coupled between the base mem-
ber (100) and the movable member (104) so that the movable
member (104) moves relative to the base member (100);

a chain guide (108) coupled to the movable member (104); and the
apparatus according to one of the claims 1 to 15, wherein the
housing member (190) is disposed on one of the base mem-
ber (100) and the movable member (104)."

Wegen der tbrigen Anspriche wird auf die Streitpatentschrift Bezug ge-

nommen.

Die Klagerin hat das Streitpatent mit ihrer Nichtigkeitsklage insgesamt
angegriffen und geltend gemacht, sein Gegenstand sei nicht patentfahig. Die

Beklagte hat Klageabweisung beantragt.

Das Patentgericht hat die Klage abgewiesen. Mit ihrer dagegen gerichte-
ten Berufung, deren Zuriickweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klage-

rin ihr erstinstanzliches Begehren weiter.



Entscheidungsgriinde:

l. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zur Montage einer
elektrischen Komponente fiur ein Fahrrad ("apparatus for mounting a bicycle

electrical component”).

1. Die Streitpatentschrift erlautert die damit zusammenh&ngenden
technischen Probleme am Beispiel von elektrischen Steuerungen fur Fahrrad-
Kettenschaltungen, wie sie am Prioritatstag bekannt und gebrauchlich gewesen
seien. Eine solche Schaltung habe typischerweise umfasst. ein am Fahrrad
montiertes Gehaduse, einen darin angeordneten Motor als Schaltantrieb, ein
Schaltkabel zur Verbindung zwischen Motor und Schaltung, eine im Gehause-
teil neben dem Antriebsmotor angeordnete Steuerungseinheit fir den Motor
sowie eine zumeist am Lenker angebrachte Gangwechselsteuerung. Als Steu-
ereinheiten seien programmierte Mikroprozessoren auf flachen Schaltungstra-
gern wie Leiterplatten verwendet worden. Mittels Befehlen der Schaltungssteue-
rung seien das angesteuerte Schaltbauteil (Umwerfer, Schaltwerk) bewegt und

die Kette auf das gewiinschte Zahnrad versetzt worden.

Die auf der Leiterplatte angebrachte Steuereinheit sei in einer typischen
elektronischen Steuervorrichtung zusammen mit der Antriebseinheit innerhalb
eines Gehéauses angeordnet gewesen, dessen Grol3e dementsprechend an die
Ublicherweise quadratische oder rechteckige Form der Leiterplatten habe ange-
passt werden missen, wodurch die ganze elektrisch betriebene Komponente

grof3er und schwerer geworden sei als wiinschenswert.

Vor diesem Hintergrund ergibt sich als Problem, mit dem sich das Streit-
patent befasst, ohne selbst eine bestimmte Aufgabe zu formulieren, eine elekt-
rische Komponente fur ein Fahrrad bereitzustellen, deren Einzelteile leicht und

auf moglichst kleinem Raum zusammengeflgt werden kénnen. Dafiir schlagt



Patentanspruch 1 eine Vorrichtung vor, deren Merkmale in Anlehnung an das

patentgerichtliche Urteil (Abweichungen in Klammern) wie folgt gegliedert wer-

den koénnen:

1. Vorrichtung zur Anbringung einer elektrischen Komponente fir ein
Fahrrad ("apparatus for mounting a bicycle electrical component”), die
umfasst:

1.1 ein Gehauseteil (190), das aufgebaut ist, um an einem Fahrrad
angebracht zu werden (“structured to be mounted to a bicycle");

1.2

1.4

1.3

ein elektronisches Schaltungselement (“eletronic circuit element"
240v-240z), das an einem Schaltungstragerteil (240) angebracht

ist.

Das Schaltungstragerteil (240)

14.1

1.4.2

ist innerhalb des Gehauseteils (190) angeordnet [1.2
teilweise] und

umfasst plattenformige Elemente ("sheet members" 240q,
240r, 240s); [1.4 teilweise], die unterschiedliche Ebenen
(P1, P2, P3) definieren, so dass das Schaltungstrager-
teil (240) eine Form aufweist, die von einer Ebene weg
variiert (... "that varies away from one plane"). [1.4 teilweise]

Innerhalb des Gehéuseteils (190) ist eine innere Komponente
vorgesehen.

13.1

1.3.2

1.3.3

134

Die innere Komponente ist getrennt vom elektronischen
Schaltungselement (240v-240z) angeordnet;

die innere Komponente schlief3t einen Motor (206) und
einen Mechanismus zur Drehzahlreduktion ("speed reduc-
tion mechanism 210") ein.

Der Mechanismus zur Drehzahlreduktion (210) ist
mit dem Motor (206) verbunden
und an einem Getriebetragerteil (220) abgestutzt.

Das Schaltungstragerteil (240) und das Getriebetrager-
teil (220) tberdecken sich ("... the circuit mounting member
covers the gear support member").
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1.5 Der Drehzahlreduktionsmechanismus (210) ist so konfiguriert,
dass er als einzelne Einheit angebracht oder abgenommen
werden kann, und zwar durch Montage des Getriebetrager-
teils (220) am oder Demontage vom Gehdauseteil (190). [1.5 und
1.5.1]

2. Die Lehre von Patentanspruch 1 bedarf der Erlauterung.

a) Zu der unter Schutz gestellten Vorrichtung gehéren ein Gehause-
teil ("housing member 190", Merkmal 1.1), ein elektronisches Schaltungselement,
das an einem Schaltungstragerteil angebracht ist, welches in n&her bestimmter
Weise (Merkmalsgruppe 1.4) ausgestaltet ist, und eine zusammenfassend als
innere ("internal") Komponente bezeichnete Einheit (Merkmal 1.3), die wiederum
einen Motor und einen Drehzahlreduktionsmechanismus umfasst (Merkmal
1.3.2). Der Drehzahlreduktionsmechanismus ist an einem Getriebetrager-
teil (220) abgestutzt (Merkmal 1.3.3).

b) Das Gehauseteil (190) ist in der Diktion von Merkmal 1.1 aufge-
baut, um an einem Fahrrad angebracht zu werden ("structured to be mounted to a
bicycle"). Damit wird die Verbindung zum Fahrrad nur ganz allgemein beschrie-
ben. Vor dem Hintergrund der Ausflhrungsbeispiele schliel3t dies verschiedene,
auch mittelbare Verbindungen ein. Im Ausfiihrungsbeispiel nach Figur 2, in dem
die elektrische Komponente der radialen Verstellung des Schaltwerks zum
Zwecke der Versetzung der Kette auf ein anderes Ritzel am Hinterrad dient, ist
das Gehause als integraler Bestandteil des Abschnitts (170) am Basisteil (100)
des Schaltwerks ausgeformt (Beschreibung Abs. 14), das typischerweise - so
auch in diesem Ausfiihrungsbeispiel - im Bereich der Ausfallenden fir die Auf-
nahme der Hinterradachse angeschraubt wird. Im Ausfiihrungsbeispiel nach
Figur 7 ist das Gehause im Bereich eines beweglichen Teils des Schaltwerks

ausgebildet (Beschreibung Abs. 23).
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C) Das Patentgericht hat dem Merkmalselement "Gehause-
teil" ("housing member") das fachliche Verstandnis beigelegt, dass dieses die
gesamte Motor-Getriebeeinheit umschlieBen soll. Entgegen den Angriffen der
Berufung steht dieses dem Wortsinn des Begriffs "housing member" technisch
entsprechende Verstandnis mit dem Sinngehalt der Anspruchsmerkmale in ih-
rer Gesamtheit in Einklang. Fur das Schaltungstragerteil und damit auch fir das
elektronische Schaltungselement und den Motor mit Drehzahlreduktionsme-
chanismus ergibt sich dies unmittelbar aus Merkmal 1.3 und der Merkmals-
gruppe 1.4, wonach diese Elemente innerhalb des Geh&useteils untergebracht
sind ("disposed [with-]in the housing member"). Fur das Getriebetragerteil (220)
folgt dies mittelbar aus Merkmal 1.5. Danach ist der Mechanismus zur Dreh-
zahlreduktion (210) so konfiguriert, dass er als einzelne Einheit durch Montage
des Getriebetragerteils (220) am oder Demontage vom Gehauseteil (190) an-

gebracht bzw. abgenommen werden kann.

Dieses Auslegungsergebnis kollidiert entgegen der Ansicht der Berufung
nicht mit der Ausgestaltung des Gehauses in dem vorstehend beschriebenen
Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 2. Dass in der Beschreibung (Abs. 14) insoweit
von einer Gehauseeinheit (174) die Rede ist, erklart sich ersichtlich daraus,
dass die innere Komponente in dieser Ausfihrung nur zuganglich ist, wenn das
Gehause gedffnet werden kann und deshalb zweckmaRigerweise als mehrteili-
ge Einheit ausgestaltet ist. Im Ausfihrungsbeispiel ist dementsprechend eine
(I6sbare) Abdeckung (194) vorgesehen, welche die innere Komponente zu-
gleich vor Kontamination durch Regenwasser oder Schmutz schiitzt (Beschrei-
bung Abs. 14).
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Aus dem Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 2 ergibt sich allerdings, dass
das Gehauseteil (190) selbst Bestandteil anderer Bauteile und aus mehreren
Komponenten zusammengefiigt sein kann. Das gilt im Ubrigen in noch deutli-
cher ausgepragter Weise fir das Ausfihrungsbeispiel nach Figur 7, weil das
Gehause dort an einem beweglichen Arm des Schaltungsgestanges (304) an-
geformt ist (Beschreibung Abs. 23).

Das Verstandnis des Patentgerichts, das dem entspricht, wird im Ubrigen
nicht durch den Umstand infrage gestellt, dass das Gehause als "-teil" ("mem-
ber") bezeichnet ist. Damit soll lediglich zum Ausdruck gebracht werden, dass
ein Teil der Gesamtvorrichtung ein Gehause ist; Anspruch und Beschreibung
bieten demgegentiber keine Anhaltspunkte daflr, dass eine nur teilweise Ein-
hausung der internen Komponente als anspruchsgemald anzuerkennen sein

soll.

d) Nach Auffassung des Patentgerichts muss das Gehauseteil (190)
dariiber hinaus so beschaffen sein, dass es im Antriebsfall entstehende Reakti-
onskrafte aufnehmen kann. Dem kann in dieser Allgemeinheit nicht zugestimmt

werden.

Allerdings ist Patentanspruch 1 zu entnehmen, dass sowohl das Getrie-
betragerteil (220) als auch das Gehauseteil (190) so ausgebildet und angeord-
net sein sollen, dass sie Krafte aufnehmen konnen, die von Getriebe und Motor
ausgehen. Dies ergibt sich aus Merkmal 1.3.3, wonach das Getriebe (210) mit
dem Motor verbunden und an einem Getriebetragerteil (220) abgestitzt ist, und
aus Merkmal 1.5, wonach dieses Tragerteil (220) am Gehauseteil (190) mon-
tiert werden kann. Beide Merkmale sehen zwar nur eine Abstltzung bzw. Mon-
tage des Getriebetragerteils (220) vor. Da dieses mit dem Motor verbunden ist,
muss allerdings auch dieser abgestitzt werden. Hieraus folgt aber nicht not-

wendigerweise, dass die Aufnahme von Kraften zwingend in der Weise erfolgen
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muss, dass sich das Gehauseteil (190) im Antriebsfall nicht mit dreht. Fir eine
Abstutzung im Sinne von Merkmal 1.3.3 geniigt es vielmehr, dass die in Rede
stehenden Bauteile so angeordnet sind, dass sich im Antriebsfall gegebenen-
falls auch eine gewtnschte Drehbewegung einstellt - unabhangig davon, wel-

che Teile hierbei fest sind und welche sich drehen.

Aus Merkmal 1.5, wonach das Getriebe (210) so ausgestaltet sein muss,
dass es als einzelne Einheit am Gehdauseteil (220) angebracht werden kann,
ergibt sich entgegen der Auffassung des Patentgerichts keine abweichende
Beurteilung. Der in diesem Zusammenhang in der Originalfassung verwendete
Ausdruck "attached" kann zwar mit "befestigt" Ubersetzt werden. Allein der Um-
stand, dass die Streitpatentschrift mit dieser Wortwahl von der ansonsten ver-
wendeten Begrifflichkeit ("mounted”) abweicht, rechtfertigt aber nicht die An-

nahme, dass die Anbringung drehfest sein misste.

e) Das Patentgericht hat Merkmalsgruppe 1.4 entnommen, dass das
Schaltungstragerteil (240) mit allen elektrisch und mechanisch zusammenhan-
genden Abschnitten als einteiliges Stlick ausgestaltet sein soll. Nur (genau) ein
Schaltungstragerelement kénne als solche zu bezeichnende plattenférmige
Elemente ("sheet members") enthalten. Darin unterscheide es sich von den her-

kémmlichen, in der Beschreibung des Streitpatents geschilderten Leiterplatten.

Die technischen Anweisungen zur Ausgestaltung des Schaltungstrager-
teils sind eher vage formuliert. Soweit es ausdricklich als einsttickig ("a one-
piece flexible member") bezeichnet ist (Beschreibung Abs. 18), bezieht sich dies,
wie die Berufung zu Recht geltend macht, zwar auf das dort erdrterte Ausfih-
rungsbeispiel. Das vom Patentgericht entwickelte Verstdndnis eines letztlich
aus einem Stick gefertigten Schaltungstragerelements steht aber nicht nur in
Einklang mit dem genannten Ausfuhrungsbeispiel, sondern wird auch dadurch

gestlitzt, dass die Kritik des Streitpatents am Raumbedarf und Gewicht des Ge-



21

22

-10 -

hauses an der Grol3e und dem Zuschnitt der herkdbmmlichen rechteckigen bzw.
qguadratischen Leiterplatten ansetzt (Beschreibung Abs. 4) und seine Lehre Ab-
hilfe vor allem auch durch den Zuschnitt des Schaltungstragerelements gemaf

den Vorgaben der Merkmalsgruppe 1.4 schaffen will.

Merkmal 1.4.2 steht nicht entgegen. Soweit danach plattenférmige Ele-
mente ("sheet members") unterschiedliche Ebenen definieren kdnnen, so dass
das Schaltungstragerteil eine Form aufweist, die von einer Ebene weg variiert
(... "that varies away from one plane”), sind im Ausfihrungsbeispiel nach Figur 4
Bereiche mit den Bezugszeichen P1, P2 und P3 als Ebenen bezeichnet. Dabei
handelt es sich aber nicht beispielsweise um etagenahnlich tGbereinander ste-
hende, separate Bereiche oder Ahnliches, sondern um Segmentierungen der
einen vorhandenen Leiterplatte, die den inneren Konturen des Gehauseteils
und dem AuReren des Motors angepasst sind und den vorhandenen Raum auf
diese Weise ausnutzen. Zugleich weist dieses Ausfuhrungsbeispiel plattenfor-
mige Elemente auf, die von den Ubrigen Abschnitten des - ungeachtet dessen
einheitlichen - Schaltungstragerteils senkrecht abgewinkelt sind (240t, 240u).
Das deutet darauf hin, dass es dem Streitpatent mit der Anweisung einer von
einer Ebene weg variierenden Form des Schaltungstragerteils darum geht, die
fur ihren zu hohen Platzbedarf kritisierte Ubliche Form der Leiterplatte durch
einen an die Konturen der Ubrigen Elemente der inneren Komponente ange-

passten Zuschnitt einer einzigen Leiterplatte zu ersetzen.

Anhaltspunkte dafir, dass Schaltkreise streitpatentgemald auf mehrere
separate Schaltungstragerteile sollen verteilt werden kénnen, um vorhandenen
Raum optimal auszunutzen, enthélt die Streitpatentschrift hingegen nicht. Viel-
mehr spricht der Anspruch insoweit, worauf das Patentgericht hingewiesen hat,
von "der" Leiterplatte im Singular. Ob das ausschliel3t, dass neben einem den
Vorgaben von Merkmalsgruppe 1.4 entsprechenden Schaltungstragerteil weite-

re solche Trégerteile fir Schaltkreise vorhanden sein durfen, die nur elektrisch
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mit denjenigen des merkmalsgemaéafen verbunden sind, bedarf keiner abschlie-
3enden Beurteilung.

f) Nach Merkmal 1.3.1 ist die innere Komponente getrennt vom

elektronischen Schaltungselement angeordnet.

Hieraus hat das Patentgericht zutreffend die Schlussfolgerung gezogen,
dass die beiden genannten Bestandteile keine bauliche Einheit bilden durfen.
Merkmal 1.3.1 ist aus fachméannischer Sicht zu entnehmen, dass es dem Streit-
patent auf leichte Austauschbarkeit der beiden Bauteile ankommt. Beide sollen
mit verhaltnismaliig geringem Aufwand einzeln austauschbar und deshalb leicht

voneinander lI6sbar angeordnet sein.

0) Nach Merkmal 1.5 ist der Drehzahlreduktionsmechanismus (210)
so konfiguriert, dass er als eine "einzelne Einheit" angebracht oder abgenom-

men werden kann.

Damit sind Ausfuihrungsformen ausgeschlossen, bei denen mehrere zur
Reduzierung der Motordrehzahl eingesetzte Bauteile separat im Gehausetell
(190) montiert oder demontiert werden missen. Dass das Gehéauseteil (190)
zusatzliche Bauteile enthalten kann, namentlich zur Ubertragung der vom Ge-
triebe ausgehenden Drehbewegung auf Teile aul3erhalb des Gehéauses, ist da-
gegen naturgemal nicht ausgeschlossen. So ist bei dem in Figur 4 dargestell-
ten Ausfuhrungsbeispiel als zusatzliches separates Bauteil eine Ausgangswelle
(234) vorgesehen, die die Drehbewegung uber ein Zahnrad (234a) aufnimmt
und Uber einen abgeschragten Bereich (234e) auf das am Schaltwerk ange-
brachte Verbindungselement (120, Fig. 2) Ubertragt (Abs. 15).

h) In Merkmal 1.3.4 erkennt der Fachmann neben der Merkmals-
gruppe 1.4 und Merkmal 1.5 die technischen Mittel zur Problemlésung einer

raum- und gewichtsparenden Komponentenanordnung (oben Rn. 8), wobei
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dem Patentgericht darin beizupflichten ist, dass dem Streitpatent zum Mal3 oder
der Art der Uberlappung oder Uberdeckung von Schaltungs- und Getriebetra-
gerteil (Bezugszeichen 240, 220) keine ndheren Informationen zu entnehmen
sind; jedoch entspricht der Funktion von Merkmal 1.3.4 ein Grad an Uberde-
ckung der beiden Teile, der eine deutliche Reduzierung des Platzbedarfs mit
sich bringt.

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

fungsverfahren von Bedeutung, im Wesentlichen wie folgt begriindet:

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei neu. Die US-amerikanische
Patentanmeldung 2004/0102269 (K3) zeige keine Konstruktion, bei der die in-
nere Komponente vom Gehause umschlossen werde, sondern das dortige
Steuergehéuse (315) bilde ein dem Getriebetrager (220) des Streitpatents ent-
sprechendes Bauteil und als solches selbst einen Teil des Gehduses. Damit sei
kein Gehausetell i. S. von Merkmal 1.1 und keine Anordnung gemafR 1.3 ge-
zeigt. Dasselbe gelte fur die Vorbenutzung entsprechend dem Anlagenkonvolut

K7, die eine Ausfuhrungsform der in K3 vorgestellten Erfindung darstelle.

Ausweislich seiner Figur 5 und der Umsetzung in K7 zeige K3 aber auch
kein einheitliches Schaltungstragerelement; vielmehr sei fur die als Lichtschran-
kengeber (508) am Ende der Motorwelle zusammenwirkende LED-
Fototransistoreinheit eine gesonderte Leiterplatte flr deren Kontaktierung vor-

gesehen.

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei auch neu gegeniber dem als
Vorbenutzung geltend gemachten Nabengetriebesystem "S. " (Anlagenkon-
volute Vl1a und V1b1-V1b8). Die dortige innere Komponente sei nicht vollstan-
dig vom Nabengehaduse als des dem Bauteil (190) des Streitpatents entspre-
chenden Elements umschlossen, weil ein Teil des Drehzahlreduktionsmecha-

nismus Bestandteil des Nabengehauses sei. Zudem stiitze sich die den Dreh-
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zahlreduktionsmechanismus und die Motoren tragende Einheit Uber den Ge-
triebetréager entgegen den richtig verstandenen Vorgaben von Patentanspruch 1
an der Achse ab und nicht am Gehause, das im Ubrigen entgegen Merkmal 1.1

nicht fir die Montage am Fahrrad ausgestaltet sei.

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 beruhe auf erfinderischer Tatig-
keit. Er sei dem Fachmann weder durch K3 noch durch die européische Pa-
tentanmeldung 1 394 035 (K2) und auch nicht durch die als Vorbenutzung gel-
tend gemachte Schaltung M. (V2) nahegelegt gewesen.

[I. Das Patentgericht hat die Patentfahigkeit von Patentanspruch 1 zu
Recht bejaht.

1. Im Ergebnis zutreffend hat das Patentgericht den Gegenstand von
Patentanspruch 1 gegenidber dem S. -System, einer zur Tretkraftunterstit-

zung elektromotorisch angetriebenen Hinterradnabe, flir neu erachtet.

a) Die nachfolgende Abbildung (V1b4)
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zeigt das geoffnete S. -Nabengehause 14 mit einem innen angebrachten In-
nenzahnrad 28 und kegelstumpfahnlichen Abschnitten in der Mitte zur Lage-

rung der Achse 10, auf die das aus der nachfolgenden Abbildung (V1b3)

ersichtliche Bauteil 30 aus schwarzem Kunststoff aufgesetzt wird, das dem Pa-
tentgericht zufolge dem Getriebetrager (220) des Streitpatents entspricht. Darin
ist ein von den Elektromotoren 12 angetriebener Drehzahlmechanismus 24 in-
tegriert, zu dem ein Zahnrad gehdrt, das mit dem Innenzahnrad 28 kammt,
wodurch die Tretkraftunterstitzung bewirkt wird. Das weil3liche Element 10
deckt nach den Feststellungen des Patentgerichts die Nabené6ffnung seitlich ab

und wird dazu angeschraubt.

b) Die Nabe des S. -Systems erflllt allerdings entgegen der Auf-
fassung des Patentgerichts die Anforderungen, die Merkmal 1.1 an ein Gehau-
seteil stellt. Als funktionsnotwendiger Trager der Speichen als Bindeglieder zu
den Felgen ist sie Uber die Ubliche Kugellagerung mit der Achse und dadurch
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mittelbar mit dem Rahmen verbunden. Damit ist der in Patentanspruch 1 nur
ganz allgemein formulierten Anforderung der Anbringung "an einem Fahrrad"

Genuge getan.

Unabhangig davon, ob der Lesart des Patentgerichts, im Lichte von
Merkmal 1.5 gesehen misse das Gehduse gemaR Merkmal 1.1 auch fir die
Kraftabstutzung der inneren Komponente fungieren, zuzustimmen ist (vgl. oben
Rn. 16 ff.), wird diese Anforderung erfillt. Das Patentgericht hat bei seiner ge-
genteiligen Bewertung nicht hinreichend beriicksichtigt, dass das Gehéause der
S. -Nabe aus einer integralen Einheit gebildet ist, zu der neben dem nach au-
Ben hin sichtbaren Gehauseteil und der Abdeckung 10 auch die Aufnahme fur
die Radachse und diese Achse selbst gehtéren (oben Rn. 35). Da die innere
Komponente nach den Feststellungen des Patentgerichts an der Achse abge-
stutzt ist, ist es demgemal zugleich am Gehause abgestiitzt. Dass die Achse
priméar eine andere Funktion hat, ist nach dem eigenen Verstandnis des Streit-
patents unschédlich (oben Rn. 14).

Entgegen der Ansicht des Patentgerichts ist der Drehzahlreduktionsme-
chanismus nicht unvollstandig, nur weil er zusatzlich mit dem Innenzahnrad 28

im Nabeninneren kammt.

C) Die Merkmale 1.3.1 und 1.5 ("als einzelne Einheit anbring- und

abnehmbar") sind ebenfalls erfullt.

Die obige Abbildung V1b3 und die nachstehende Abbildung V1b6
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legen die Annahme nahe, dass die Platine 20-1 leicht I6sbar und somit den
diesbeziiglichen Anforderungen des Streitpatents gentigend (oben Rn. 24) mit

dem Tragerelement 30 verbunden ist.
d) Dagegen ist die Merkmalsgruppe 1.4 nicht offenbart.

Die Leiterplatte (20-1) weist nur eine Ebene i. S. des Streitpatents auf.
Die senkrecht dazu verlaufende Leiterplatte (20-2) bildet zwar eine zweite Ebe-
ne. Aus den vorgelegten Abbildungen lasst sich offenbar und eindeutig aber nur
eine elektrische Verbindung zur Leiterplatte (20-1) erkennen, nicht aber eine
mechanische Verbindung.

e) Des Weiteren ist Merkmal 1.3.4 nicht erfillt. Das schwarze Teil 30
tragt zwar einerseits das Getriebe, wie andererseits darauf auch die grof3e Pla-
tine 20-1 angeordnet ist. Beide Bereiche sind aber, wie sich aus der vorstehen-
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den Abbildung V1b6 deutlich ergibt, durch eine Aufkantung voneinander ge-
trennt, wobei die Motoren zweckmaligerweise in der Nahe des Drehzahlreduk-
tionsmechanismus angeordnet sind. Es widersprache dem Sinngehalt des auf
raum- und gewichtsparende Anordnung bedachten Streitpatents, das Merkmal-
selement "Uberdecken” nur deshalb als erflllt anzusehen, weil sich beide Kom-
ponenten eine einheitliche Basisplatte teilen. Als Getriebetragerteil im Sinne
des Streitpatents ist vielmehr nicht der Trager (30) insgesamt anzusehen, son-
dern nur derjenige Bereich, der das Getriebe (24) abstitzt. Hinsichtlich dieses
Bereichs fehlt es an einer Uberdeckung. Angesichts der GroRe des Nabenge-
hauses (14) und der darin untergebrachten Bauteile ist bei dem in V1 offenbar-
ten System ohnehin kein Bedurfnis fir eine moglichst platzsparende Anordnung

ersichtlich.
2. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist neu gegentiber K3.

a) Entgegen der von der Berufung verfochtenen Sichtweise zeigt die
Lehre dieses Dokuments kein den Merkmalen 1.1 und 1.3 entsprechendes Ge-

hause.

Wie das Patentgericht zutreffend und unangegriffen festgestellt hat,
kommt nach K3 ein - beim Streitpatent zur inneren Komponente gehdrender -
Getriebetrager zum Einsatz, der, wie die folgenden Abbildungen von Figur 5
und 7
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zeigen, zugleich als Steuergehause ausgestaltet ist. Dieses birgt zwar die wei-
teren Elemente der inneren Komponente und hat insoweit selbst Gehausefunk-
tion; es ist aber selbst, anders als die Lehre des Streitpatents es vorsieht, nicht
seinerseits vom Gehduse umschlossen, sondern fugt sich mit den Bauteilen
400 und 404, wie die Explosionszeichnung in Figur 4 und Figur 3
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. 408
Fig. 4 Fig. 3

zeigen, zu einer Einheit zusammen, in der das Gehause mit dem Getriebetrager
von den Bauteilen 400 und 404 nicht vollstandig eingehaust, sondern vielmehr
nur teilweise umgriffen und gehalten wird. Wie ausgefihrt (oben Rn. 15), recht-
fertigt der Umstand, dass das Streitpatent von einem Gehauseteil spricht, nicht
die Annahme, dass seiner Lehre ein Geh&use entspricht, welches die Elemente

der inneren Komponente nur teilweise umschlief3t.
b) Ebenfalls nicht offenbart ist die Merkmalsgruppe 1.4.

Nach dem Vorbringen der Klagerin sind in dem Gehause (315) zwar un-
terschiedliche Schaltkreiselemente (508 und 530) angeordnet, die sich in unter-

schiedlichen Ebenen erstrecken. Diese sind aber mechanisch nicht miteinander
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verbunden und entsprechen deshalb nicht den Vorgaben von Merkmalsgrup-
pe 1.4.

3. Ohne Erfolg wendet sich die Klagerin dagegen, dass das Patent-
gericht den Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht als dem Fachmann durch

den Stand der Technik nahegelegt bewertet hat.

a) Fur den von K3 ausgehenden Fachmann mag in deren Lehre zwar
eine Alternative flr die im Streitpatent als nachteilig bewerteten bekannten
quadratischen oder rechteckigen Leiterplatten erkennbar gewesen sein. Die
elektronischen Bauteile sind dort nach dem Vorbringen der Klagerin auf mehre-
re Leiterplatten verteilt, die elektrisch miteinander verbunden sind. Ob der
Fachmann deshalb hinreichend konkreten Anlass hatte, als Alternative eine
einstlckige, aber aus mehreren Ebenen bestehende Leiterplatte in Betracht zu
ziechen, wie sie unter anderem aus der US-amerikanischen Patent-
schrift 5 903 440 (K4) bekannt war, kann dahinstehen. Das hétte fur sich allein
nicht zum Gegenstand von Patentanspruch 1 gefiihrt, sondern nur in Verbin-
dung mit der zusatzlichen Konfiguration des Getriebes (210) als einzeln mon-
tier- und demontierbare Einheit im Gehauseteil (190) innerhalb eines Gehause-
teils (190) und mit leicht I6sbarer Anordnung der inneren Komponente und des
Schaltungstragers. Eine derart grundlegende und komplexe Umgestaltung der
gesamten, das Steuergehduse (315) einbeziehenden Vorrichtung zu einem
Gegenstand, in dem die benétigten Komponenten nach den Vorgaben von Pa-
tentanspruch 1 in dem Gehdauseteil des Streitpatents untergebracht sind, kénnte
nicht als durchschnittichem fachlichem Vermégen zugéangliche Entwicklungs-

leistung bewertet werden.

b) Die Bertcksichtigung der Lésung aus der als Vorbenutzung gel-
tend gemachten elektronischen Kettenschaltungskomponente "M. " (Anla-

gen-konvolut V2) fihrt zu keinem abweichenden Ergebnis. Dabei wird ein An-
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trieb aus einem Linearmotor und alternierend angeregten Elektromagneten ein-
gesetzt, durch die ein ferromagnetisches Kernelement vor- und zurtickgelagert
wird. Eine Zahnstange aus schwarzem Kunststoffmaterial steht mit dem Kern-
element in Eingriff. Zur Erzeugung der Schaltbewegungen wird die Zahnstange
bei Vorwarts- bzw. Ruckwartsbewegungen jeweils um einen Zahn bewegt und
in der Folge die radiale Position der Kette versetzt. Ein Mechanismus zur Redu-
zierung der Drehzahl ist entsprechend der Wahl eines Linearmotors als Antrieb

nicht erforderlich und nicht vorhanden.

V2 mag zeigen, dass die dortigen Komponenten einheitlich von einem
Gehéauseteil 10 umhllt sind. Ob der Fachmann Anlass hatte, anstelle des Line-
armotors einen Rotationsmotor mit Getriebe vorzusehen, wie er aus anderen
Entgegenhaltungen bekannt war, kann dahingestellt bleiben. Selbst wenn dies
zu bejahen ware, hatte sich daraus nicht die Anregung ergeben, das Getriebe in
der in Merkmal 1.5 vorgesehenen Weise als einzeln im Geh&use (10) montier-

und demontierbare Einheit zu konfigurieren.

4, Der Berufung kann schlie3lich nicht in der Ansicht beigetreten
werden, der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei dem Fachmann durch das
in K2 ab Absatz 43 der Beschreibung vorgestellte und insbesondere mit den
Figuren 21A und 21B i.V.m. Figur 7 veranschaulichte Ausfuhrungsbeispiel na-

hegelegt gewesen.

Dieses Ausfiuhrungsbeispiel schlagt fur den in der nachstehenden Figur 7

gezeigten Aufbau
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als Alternative fir eine manuell zu betatigende Verstellvorrichtung eine elektro-
motorisch unterstitzte Verstellvorrichtung zur Steuerung einer Fahrradgang-
schaltung vor, deren Komponenten in den nachfolgenden Figuren 21A und 21B

Fig. 21(A) Fig. 21(B)

naher gezeigt sind. Nach den Feststellungen des Patentgerichts ist das Geh&u-

se 800 zum seitlichen Anflanschen an ein mit dem Fahrradrahmen verbunde-
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nes Gehausebestandteil (254) ausgebildet (“coupled directly or indirectly to positi-
oning unit 254"). Die Zahnrader eines als Untersetzungseinheit ("gear reduction
unit 812") bezeichneten Drehzahlreduktionsmechanismus sind an der Aul3ensei-
te der Wand 802 des Gehauses 800 angebracht (Abs. 43: "The outer side of

wall 802 of housing 800 supports a motor 804, a gear reduction unit 812...").

Wie das Patentgericht zutreffend gefolgert hat, sieht K2 dementspre-
chend keinen gesonderten Getriebetrager entsprechend Merkmal 1.3.3 i.V.m.
Merkmal 1.5 vor, der zusammen mit dem Motor und dem Drehzahlreduktions-
mechanismus eine innere Komponente entsprechend Merkmal 1.3 bilden wir-
de.

Zutreffend hat das Patentgericht des Weiteren darauf hingewiesen, dass
K2 fur diese Ausfuihrungsform die in Figur 26 gezeigte, zwar den Konturen des
Gehauses angepasste, aber planebene und somit nicht der Merkmalsgrup-

pe 1.4 entsprechende Leiterplatte 990 vorschlagt.

Um von K2 zum Gegenstand von Patentanspruch 1 zu gelangen, hatte
der Fachmann sich konstruktiv grundlegend von der dort vorgesehenen Anbrin-
gung des Drehzahlreduktionsmechanismus an einer Gehauseschale I6sen und
stattdessen einen eigenstandigen Getriebetrager fur diesen Mechanismus vor-
sehen und mit ihm verbinden missen (Merkmal 1.5); komplementar dazu hatte
der Trager fur die Schaltungen entsprechend der Merkmalsgruppe 1.4 umge-
staltet werden mussen. Eine solche komplexe Entwicklungsleistung konnte
nicht als Ausdruck einer vom durchschnittlich ausgebildeten und beféhigten
Fachmann zu erwartenden Fortbildung des Standes der Technik bewertet wer-
den.



58

=24 -

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf 8§ 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m.
§ 97 Abs. 1 ZPO.

Bacher Groning Grabinski

Hoffmann Kober-Dehm

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 30.08.2016 - 4 Ni 6/16 (EP) -



