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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhandlung
vom 1. Dezember 2016 durch die Richter Dr. Bacher, Groning, Dr. Grabinski,
Hoffmann und Dr. Deichful3

fur Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 16. Juli 2014 verkiundete Urteil des
5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf

Kosten der Beklagten zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 26. Januar 2006 ange-
meldeten und mit Wirkung fir die Bundesrepublik Deutschland erteilten euro-
paischen Patents 1 693 295 (Streitpatents), das 9 Patentanspriiche umfasst.

Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache:

"1. A bicycle gear shifting control apparatus (110) comprising:
a rear derailleur (97r);

a front derailleur (97f) including a movable chain guide (CG) con-
figured to move a bicycle chain (95),

a manually operated shift device (125) configured and arranged to
operate the front derailleur (97f) to shift gears between at least a first
sprocket (F2) and a second sprocket (F1) with the first and second
sprockets (F2, F1) being selectively an initial sprocket and a shifted
sprocket depending on a shift direction;



a rear shift position sensors (133r) for detecting the shift positions of
the rear derailleur (97r),

a first gear shifting component configured to perform a first gear shift-
ing operation to move the chain guide (CG) of the front derailleur (97f)
from an initial sprocket engaged position (HM, HT; LM, LT) to a
shifted sprocket engaged position (LP; HP) in response to the opera-
tion of the manually operated shift device (125) such that the bicycle
chain (95) is shifted from the initial sprocket to the shifted sprocket;
and

a second gear shifting component configured to perform a second
subsequent gear shifting operation to move the chain guide (CG) of
the front derailleur (97f) an additional amount from the shifted
sprocket engaged position (LP; HP) to a post shift position (LT, LM,;
HT, HM) that maintains the bicycle chain (95) on the shifted sprocket
after pausing at the shifted sprocket engaged position (LP; HP),

characterized in that the second gear shifting component is further
configured to change the location of the post shift position (LT, LM;
HT, HM) of the front derailleur (97f) in accordance with the gear posi-
tion of the rear derailleur (97r) detected by the rear shift position sen-
sor (133r)."

Die Klagerin hat das Streitpatent in vollem Umfang angegriffen und gel-
tend gemacht, sein Gegenstand sei nicht patentfahig; er sei nicht neu, beruhe
jedenfalls aber nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. Die Beklagte hat Klage-
abweisung beantragt und das Streitpatent hilfsweise in beschrankten Fassun-

gen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent fur nichtig erklart. Mit ihrer dage-
gen eingelegten Berufung, deren Zurtickweisung die Klagerin beantragt, ver-
folgt die Beklagte in erster Linie ihren Klageabweisungsantrag weiter, hilfsweise
verteidigt sie das Streitpatent in bereits vor dem Patentgericht zur Entscheidung

gestellten gednderten Fassungen.



Entscheidungsgriinde:

|. 1. Das Streitpatent betrifft die Steuerung von Fahrrad-Kettenschaltun-
gen und dabei speziell den angesteuerten Gangwechsel durch Versetzen der
Kette von einem der an der Tretkurbelachse angeordneten Antriebszahnrader
(im Folgenden: Kettenrader) auf ein anderes durch Betatigung der daflr tbli-
cherweise am Sitzrohr des Rahmens angebrachten Schaltkomponente (“front

derailleur", im Folgenden nur: Umwerfer).

Der Beschreibung des Streitpatents zufolge war im Stand der Technik
der Einsatz elektrisch angesteuerter und mit Elektroantrieb versehener Gang-
schaltungen bekannt. Das Hinauf- und Herunterschalten werde bei diesen her-
kommlicherweise durch Betatigung von Tasten fir die Gangschaltung ausge-

[Ost.

Bei diesen bekannten Schaltungen werde die Kette, wie die Beschrei-
bung weiter ausfuhrt, beim Herunterschalten vom grof3eren, axial duf3eren Ket-
tenrad manchmal zu forciert bewegt ("with excess force") und kénne dabei "ab-
springen” und sich zwischen dem kleineren Kettenrad und dem Tretlagerge-

hause einklemmen.



AulRerdem kdnne es, wie die nachstehend eingefugte Figur 5

14

veranschaulicht, bei bestimmten Zahnradkombinationen, etwa des inneren Ket-
tenrads F1 mit den Ritzeln R10-R8 (vgl. Beschreibung Abs. 33 Sp. 10 Z. 22 ff.)
oder von F2 mit R1-R3, dazu kommen, dass die Kette infolge des daraus resul-
tierenden ausgeprégten Schraglaufs an einem Leitblech der Kettenfiihrung des

Umwerfers schleife.

2. Um diesen Problemen zu begegnen, schlagt das Streitpatent mit Pa-
tentanspruch 1 eine Vorrichtung mit Merkmalen vor, die in Anlehnung an das

angefochtene Urteil wie folgt gegliedert werden kdnnen:



. Fahrradgangschaltsteuervorrichtung 110, aufweisend:

A bicycle gear shifting control apparatus 110 comprising:

. einen hinteren Umwerfer 97r (im Folgenden nur: Schaltwerk),
a rear derailleur 97r,

. einen vorderen Umwerfer 97f (im Folgenden nur: Umwerfer), der eine
bewegliche Kettenfihrung CG beinhaltet, die konfiguriert ist, um eine
Fahrradkette 95 zu bewegen,

a front derailleur 97f including a movable chain guide CG, configured to
move a bicycle chain 95,

. eine manuell betatigte Schaltvorrichtung 125, die konfiguriert und an-
geordnet ist, um den Umwerfer 97f zu betatigen, um Gange zwischen
zumindest einem ersten Kettenrad F2 und einem zweiten Ketten-
rad F1 zu schalten, bei der die ersten und zweiten Kettenrader F2, F1
in Abhangigkeit von einer Schaltrichtung jeweils als Ausgangsketten-
rad und geschaltetes Kettenrad fungieren,

a manually operated shift device 125 configured and arranged to operate
the front derailleur 97f to shift gears between at least a first sprocket F2 and
a second sprocket F1 with the first and second sprockets F2, F1 being se-
lectively an initial sprocket and a shifted sprocket depending on a shift direc-
tion,

. einen hinteren Schaltpositionssensor 133r, um die Schaltpositionen
des Schaltwerks 97r zu erfassen,

a rear shift position sensor[s] 133r for detecting the shift positions of the rear
derailleur 97r,

. ein erstes Gangschaltmittel, das konfiguriert ist, um einen ersten
Schaltschritt durchzufihren, um die Kettenfihrung CG des Umwer-
fers 97f aus einer Eingreifposition HM, HT; LM, LT fir das anfangliche
Kettenrad in eine Eingreifposition LP; HP fur das geschaltete Ketten-
rad zu bringen, und zwar ansprechend auf die Betatigung der manuell
betatigten Schaltvorrichtung 125, derart, dass die Fahrradkette 95
vom anfanglichen Kettenrad zum geschalteten Kettenrad geschaltet
wird,

a first gear shifting component configured to perform a first gear shifting
operation to move the chain guide CG of the front derailleur 97f from an ini-
tial sprocket engaged position HM, HT; LM, LT to a shifted sprocket en-



gaged position LP; HP in response to the operation of the manually opera-
ted shift device 125 such that the bicycle chain 95 is shifted from the initial
sprocket to the shifted sprocket,

7. und ein zweites Gangschaltmittel, das konfiguriert ist,

um einen zweiten anschlieBenden Schaltschritt durchzufihren, um die
Kettenfihrung CG des Umwerfers 97f aus der Eingreifposition LP; HP
fur das geschaltete Kettenrad um ein zusatzliches Ausmal in eine
Nachschaltposition LT, LM; HT, HM zu versetzen, welche die Fahr-
radkette 95 auf dem geschalteten Kettenrad halt, nachdem bei der
Eingreifposition LP; HP fir das geschaltete Kettenrad angehalten
wurde,

and a second gear shifting component configured to perform a second sub-
sequent gear shifting operation to move the chain guide CG of the front
derailleur 97f an additional amount from the shifted sprocket engaged posi-
tion LP; HP to a post shift position LT, LM; HT, HM that maintains the
bicycle chain 95 on the shifted sprocket after pausing at the shifted sprocket
engaged position LP; HP,

8. und das (Gangschaltmittel) weiter konfiguriert ist, um die Nachschalt-
position LT, LM; HT, HM des Umwerfers 97f gemaR der Gangposition
des Schaltwerks 97r zu andern, die durch den hinteren Schaltpositi-
onssensor 133r erfasst wird.

the second gear shifting component is further configured to change the loca-
tion of the post shift position LT, LM; HT, HM of the front derailleur 97f in
accordance with the gear position of the rear derailleur 97r detected by the
rear shift position sensor 133r.

3.a) Die "manuelle" Betatigung der Schaltvorrichtung in Merkmal 4
("manually operated") betrifft nur die Auslésung von Schaltbefehlen tber Hebel,
Tasten oder Knopfe; im Ausfihrungsbeispiel sind solche Elemente an den
Bremsgriffen und -hebeln angebracht (Figur 2 Bezugszeichen 120f, 120r, 121f,
121r). Die eigentliche Schaltung der Gange, das Versetzen der Kette auf ein
anderes Kettenrad oder Ritzel, erfolgt nach der Lehre des Streitpatents immer
in einem automatisiert-maschinisierten Verfahren. Die manuell ausgeldsten

Steuerbefehle fuhren eine Positionsveranderung des Umwerfers bzw. des
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Schaltwerks herbei, die im Ausfuhrungsbeispiel durch Elektromotoren Mf und
Mr bewirkt wird. Der im Anspruch (Merkmal 8) erwéahnte hintere Schaltpositi-
onssensor 133r sendet einer elektronischen Steuereinheit 130 Signale tber die
Position der Kette auf einem Ritzel. Ein entsprechender Sensor 133f ist fir die
Kettenrader vorgesehen. Der automatisierte Schaltvorgang soll aber auch rein
mechanisch ablaufen kbnnen (Beschreibung Abs. 45).

b) Die Merkmale 6 bis 8 enthalten den Kern der streitpatentgeméafen
Lehre, die in der Streitpatentschrift anhand der nachstehend eingefligten Fi-

gur 8

F2

F1

LM LP HP HM
LT HT

erlautert ist (Beschreibung Abs. 33).

aa) Die Kettenfuhrung des Umwerfers befindet sich vor Einleitung eines

Schaltvorgangs von F2 zu F1 auf einer als erste Schaltposition von F2 bezeich-
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neten Eingreifposition HT oder HM. Ob diese Eingreifposition fur die Kette auf
F2 bei HT oder HM liegt, hangt der Beschreibung zufolge davon ab, auf wel-
chem Ritzel die Kette vor dem einzuleitenden Schaltvorgang auf der Hinterrad-

achse liegt und welche Schragstellung der Kette sich daraus ergibt.

bb) Der Schaltvorgang vom Ausgangskettenrad zum geschalteten Ket-
tenrad (im Ausfuhrungsbeispiel: von F2 zu F1) vollzieht sich nach der streitpa-
tentgemal3en Lehre in zwei Schaltschritten (gear shifting operations), durch die
die Kettenfihrung des Umwerfers in die zweite (Merkmal 6) und dritte Schaltpo-
sition (Merkmale 7 und 8) bewegt wird. Dafir sind erste und zweite "gear shifting
component[s]" vorhanden, die konfiguriert sind, um die jeweiligen Schritte auszu-
fuhren. Wie das Ausflhrungsbeispiel zeigt, missen dies keine zusatzlichen ge-
genstandlichen Elemente ("components”) sein, sondern der Begriff "components"
ist i. S. von "Mittel" zum entsprechenden Bewirken des Schaltvorgangs zu ver-
stehen.

cc) Beim Hinunterschalten von F2 auf F1 wird die Kette entsprechend
Merkmal 6 zunachst in eine Eingreifposition LP (shifted sprocket engaged position
oder: zweite Schaltposition) fur das Kettenrad F1 uUberfuhrt (Beschreibung
Abs. 33, Sp. 9 Z. 44 ff.).

Merkmal 7 zufolge wird die Kettenfihrung nach einem kurzen Innehalten
auf dieser Eingreifposition LP/HP ("after pausing at the shifted sprocket engaged
position LP; HP") auf ihre endguiltige Stellung gesteuert (dritte Schaltposition
oder auch: Nachschaltposition, vgl. Beschreibung Abs. 33, Sp. 10 Z. 5 ff.). Die-
se zweite Positions&nderung erfolgt nach der Lehre des Streitpatents bei jedem
Schaltvorgang. Eine Positionsanderung um den Wert "0“ ist keine Positionsan-

derung im Sinne von Merkmal 7.

dd) Wahrend die Ansteuerung einer Eingreifposition und das kurze Inne-

halten auf dieser Position dem sicheren Wechsel der Kette auf das zu schalten-
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de Kettenrad dienten, soll die Einstellung der Kettenfuhrung auf die Nach-
schaltposition gewahrleisten, dass die Kette aus diesem Kettenrad verbleibt;
zugleich soll sie verhindern, dass die Kette infolge der durch die neue Zahnrad-
kombination entstandenen Schréagstellung an den Leitblechen der Fuhrung
schleift. Fur die endgtiltige Position sind nach den Merkmalen 7 und 8 wahlwei-
se zwei Stellungen vorgesehen, LT (first post downshift position) oder LM (second
post downshift position). LT ist eine Fein-Schalteinstellung, die bei extremer
Schréagstellung der Kette - etwa bei Kombinationen von Kettenrad F1 mit einem
der Ritzel R8, R9 oder R10 - angesteuert wird, um zu verhindern, dass die Ket-
te trotz ihrer ausgepragten Schragstellung an der Kettenfliihrung schleift (Be-
schreibung Sp. 10 Z. 22 ff.). LM wird demgegenuber gleichsam als Standardpo-
sition bei Zahnradkombinationen mit geringerer Schragstellung der Kette einge-

stellt.

Die axiale Lage der Nachschaltpositionen fur die Kettenfiihrung ist in Pa-
tentanspruch 1 weder absolut definiert - was ersichtlich mit dem unterschiedli-
chen Design der verschiedenen in Betracht kommenden Schaltungskomponen-
ten und anderen Parametern zusammenhangt - noch relativ im Verhaltnis zur
Eingreifposition. Insoweit enthalten namentlich die Unteranspriiche 2 bis 4 kon-

kretisierende Angaben.

[I. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt

begriindet:

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ergebe sich fir den Fachmann,
einen Maschinenbauingenieur mit in mehrjahriger Berufstatigkeit erworbenen
praktischen Kenntnissen auf dem Gebiet maschinisierter Fahrrad-Kettenschal-
tungen in naheliegender Weise aus der deutschen Ubersetzung der europai-
schen Patentschrift 527 864 (K7) in Verbindung mit einschlagigem, durch die

europdaische Patentanmeldung 1 359 088 (K2) reprasentiertem Fachwissen.
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Das in K7 gezeigte elektronische Steuersystem fur ein Fahrradgetriebe
weise die Merkmale 1 bis 3 und 5 und ein entsprechend Merkmal 4 ausgelegtes
Getriebesteuersystem mit Datenverarbeitungseinheit auf, bei dem der Umwer-
fer vom Fahrer in einem manuellen Betriebsmodus durch Betatigen von Schal-
tern automatisch in hierfir vorbestimmte Stellungen bewegt werde. Aus K7 sei
allerdings nicht bekannt, die Nachschaltposition des Umwerfers, in welche die-
ser im Anschluss an die Bewegung in die Eingreifposition gefiihrt werden solle,
in Abhangigkeit von dem zweiten Gangschaltmittel entsprechend der fur die
Schréagstellung der Kette malRgeblichen Position des hinteren Umwerfers i. S.
der Merkmalsgruppe 8 vorzubestimmen. Die Kette kénne bei der aus K7 er-
sichtlichen Schaltsteuervorrichtung nach einer Umschaltung zwischen den vor-
deren Kettenradern ohne zeitnahe Schaltung des Schaltwerks durchaus am
Umwerfer schleifen. Allerdings schlage K7 vor, die Stellung des vorderen Um-
werfers anzupassen, wenn auf ein anderes Ritzel geschaltet werde. Das Prob-
lem einer Fehlstellung des Umwerfers habe sich dem Fachmann indes auch bei
einer Umschaltung zwischen den vorderen Kettenrédern bei unveranderter Stel-
lung des Schaltwerks gestellt, und die in K7 vorgeschlagene Losung darauf an-
gepasst zu Ubertragen habe sich angeboten. Fir die Unterbrechung des

Schaltvorgangs habe sich eine Anregung aus K2 ergeben.

[ll. Gegen diese Beurteilung wendet die Berufung sich im Ergebnis ohne
Erfolg. K2 und K7 gaben dem Fachmann vor dem Hintergrund seiner nach den
unangefochtenen Feststellungen des Patentgerichts zugrunde zu legenden
Ausbildung und Erfahrung hinreichend konkrete Anregungen, zur Probleml6-

sung den vom Streitpatent beschrittenen Weg zu wéhlen.

1. Dem Fachmann, der das durch ihren Schraglauf bei bestimmten Ket-
tenrad- und Ritzelkombinationen ausgeldste Schleifen der Kette an einem Leit-
blech der Kettenfihrung bei maschinisiert angetriebenen Schaltungen vermei-
den mdchte, ist aus Erfahrung, jedenfalls aber aus K7 (S. 2) bekannt, dass die-
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ses konstruktionsbedingte Problem bei herkémmlichen, rein manuell und mit
stufenloser axialer Bewegung des Umwerfers durch Verkiirzung oder Verlange-
rung eines Seilzugs (Bowdenzugs) Uber einen Schalthebel funktionierenden
Schaltungen durch manuelles Nachjustieren der Stellung des Umwerfers nach

Abschluss des eigentlichen Schaltvorgangs behoben wurde.

2. Die Suche nach einer Lésung dieses Problems bei maschinisierten
Gangschaltungen, bei denen der Umwerfer oder das Schaltwerk und damit die
Kette nach Auslosen eines Schaltbefehls axial automatisch um den notwendi-
gen Abstand zum nachsten Zahnrad versetzt wird, begann bei der vom Fach-
mann ausbildungsgemal zu erwartenden systematischen Vorgehensweise mit
einer Analyse der fir das maschinisierte Schalten im Stand der Technik vor-
handenen technischen Losungen, welche die rein manuelle, stufenlose Betati-
gung des Umwerfers durch den Fahrer ersetzen. Als Ausgangspunkt dafir
stand die Lehre von K2 zur Verfiigung.

Die Wahl eines Ausgangspunkts (oder auch mehrerer Ausgangspunkte)
erklart sich in der Regel aus dem Bemuhen des Fachmanns, fir einen bestimm-
ten Zweck eine bessere, oder auch nur eine andere Lésung zu finden, als sie
der Stand der Technik zur Verfiigung stellt. Es bedarf konkreter Umstande, die
dem Fachmann im Prioritatszeitpunkt Veranlassung gaben, eine bestimmte
Entgegenhaltung oder Vorbenutzung als Ausgangspunkt seiner Uberlegungen
heranzuziehen (vgl. BGH, Urteil vom 5. Oktober 2016 - X ZR 78/14 Rn. 43
- Opto-Bauelement, juris; Urteil vom 18. Juni 2009 - Xa ZR 138/05, GRUR
2009, 1039 Rn. 20 - Fischbissanzeiger; Urteil vom 16. Dezember 2008
- X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 Rn. 51 - Olanzapin).

K7 enthalt zwar - worauf zurickzukommen sein wird - fir die vom Streit-
patent gesuchte Losung punktuell Ansatze fur technische Lésungselemente.

Ihre Lehre als solche wird der mit dem Problem des Streitpatents befasste
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Fachmann aber deshalb eher nicht als Ausgangspunkt seiner Losungsbemu-
hungen wahlen, weil sie darauf gerichtet ist, die Moglichkeiten elektronisch ge-
steuerter Fahrrad-Kettenschaltungen fir die Gestaltung eines physiologisch
optimierten Fahrens dienlich zu machen und dabei die Auslésung von Schalt-
vorgangen fiir unsichere Fahrradfahrer zu erleichtern. Sie geht von der Uberle-
gung aus, Radfahren sei am wirkungsvollsten, wenn der Fahrer eine als Ka-
denz bezeichnete konstante Kurbeldrehzahl pro Minute aufrechterhalt, und
schlagt Ausfuhrungsformen vor, bei denen das Steuerungssystem die Notwen-
digkeit eines - automatisierten - Gangwechsels anzeigt oder diesen direkt vor-
nimmt, wenn eine Anderung dieser Kadenz detektiert wird. Sinkt die Trittfre-
quenz, wird in den nachsttieferen Gang oder, soweit erforderlich, sukzessive
weiter heruntergeschaltet, steigt sie, wird in entsprechender Weise hoherge-
schaltet. Der "nachste” Gang ist im Interesse der Anpassung an die Kadenz die
Zahnradkombination mit der geringsten Ubersetzungsanderung. Anstatt be-
stimmte Gangkombinationen einstellen zu muissen, braucht der Fahrer bei K7
nur entweder den Schaltknopf fir das Herauf- oder denjenigen fur das Herun-

terschalten zu betatigen.

Beim Streitpatent geht es demgegentber um die Verbesserung des me-
chanischen Gangwechsels als solchen. Den dafiir ma3geblichen und sich fur
eine Weiterentwicklung anbietenden Stand der Technik sieht der Fachmann
- wie nachfolgend naher ausgefiihrt wird - jedenfalls in K2, an die das Streitpa-
tent auch anknupft (Beschreibung Abs. 4).

3.a) K2 offenbart ein Verfahren und eine Steuervorrichtung fur eine
Fahrrad-Kettenschaltung mit den Merkmalen 1 bis 5. DarUber hinaus ist be-
schrieben, wie ein Gangwechsel bei einem durch Elektromotor angesteuerten
Schaltwerk so durchgefihrt werden kann, dass die Kette sicher mittig auf dem
geschalteten Ritzel zur Auflage kommt. Dabei werden die von der Konstruktion
und Auslegung der Komponenten abhangigen Varianten des "friilhen" und "spa-
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ten" Schaltens ("early shifting”, "late shifting") unterschieden. K2 lehrt eine Steue-
rung, bei der das Schaltwerk axial zunachst auf eine Eingreifposition fir die Ket-
te und, in einem anschlieBenden Schritt, auf die mit dem Zielzahnrad fluchtende
Position bewegt wird. Beim "early shifting" liegt diese Eingreifposition axial in
Schaltrichtung vor dem geschalteten Ritzel, beim "late shifting" dahinter. Der
Schaltvorgang einschlie3lich der dafir gegebenen Steuerungssignale wird in
K2 anhand ihrer nachstehend eingeftigten Figur 5
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fur das "early shifting" von Ritzel 54A auf 54B erlautert (Abs. 16). Dabei greift die
Kette vor Erreichen des geschalteten Ritzels, in dem Bereich zwischen den Be-
zugszeichen 450 und 458/466, in das Ritzel 54B ein. Danach wird die Ketten-
fuhrung in die fir das sichere Aufliegen der Kette erforderliche Endpositi-
on 454/470 bewegt, in der Ritzel und Kette fluchten. Steuerungstechnisch wird
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das Signal "on/off* erzeugt, wenn die Kette die Referenzposition 458/466 er-
reicht, um sie dann in die Endposition 458/470 zu Uberfuhren. Die gesamte
Steuerung kann nach K2 entweder so konfiguriert werden, dass Steuerungssig-

nale ("on", "off", "on/off") jeweils sofort bei Erreichen der jeweiligen Referenzpo-
sition erzeugt werden, oder mit einer gewissen Verzogerung. Fir das Signal
"on/off" wird insoweit beispielhaft eine Verzégerung von zweieinhalb Tretkurbel-

umdrehungen vorgeschlagen (Beschreibung Sp. 6 Z. 52 ff.).

b) In K2 wird diese Lehre fir auf den Umwerfer Gbertragbar erklart (Be-
schreibung Abs. 21). Der Fachmann wirde, da beide Komponenten in seine
fachliche Kompetenz fallen, aber auch unabh&angig von diesem Hinweis analy-
sieren, inwieweit die fur das Schaltwerk beschriebene Lehre fur die Schaltung
der Kettenrader von Nutzen sein kénnte. Ihm ist zugleich klar, dass die Kette
auch bei Schaltung der Kettenrader so Uberfihrt werden muss, dass sie sicher
in das geschaltete Zahnrad eingreift. Insoweit ergibt sich aus K2 die fachliche
Anregung, auch den Schaltvorgang fur den Umwerfer so auszurichten, dass die
Kettenflhrung zunéchst auf eine Eingreifposition gesteuert und an dieser Posi-
tion angehalten wird, damit die Kette sicher zum Eingriff mit dem geschalteten
Kettenrad kommt.

Diese Anregung aufzugreifen drangt sich im Ubrigen auch deshalb auf,
weil damit die Handhabung auf die automatisierte Schaltung Ubertragen wird,
die bei den herkbmmlich rein mechanischen Schaltungen gepflegt wurde, wo
der Fahrer, wie in der mindlichen Verhandlung erortert, den Umwerfer auch so
lange axial auf einer der Eingreifposition entsprechenden Stelle belassen hat,

bis die Kette sicher auflag,

c) Die Beklagte meint, beim "late shifting", flir das K2 ebenfalls eine L6-
sung vorschlagt, sei keine Verzdogerung vorgesehen. Abgesehen davon, ob der

bei dieser Variante erforderliche Richtungswechsel nicht eine notwendige mo-
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mentane Verzégerung am Umkehrpunkt darstellt, liegt der im Ausfihrungsbei-
spiel des Streitpatents beschriebenen Losung unstreitig das "early shifting" zu-

grunde. Dafir liefert K2 ein Ubertragbares Vorbild.

d) Wenn das Schaltwerk gemald der Lehre von K2 nach dem kurzen
Anhalten auf der Eingreifposition bis zu der Position weiterbewegt wird, an der
seine Kettenfuhrungsrolle und das geschaltete Ritzel fluchten, wirde die Ket-
tenfiihrung des Umwerfers bei direkter Ubernahme dieser Anweisung auf eine
Position eingestellt, bei der die Kette zwar ebenfalls sicher auf dem Kettenrad
aufliegt, aber bei bestimmten Kettenrad- und Ritzelkombinationen an den Leit-
blechen schleift. Hiermit konfrontiert, wirde der Fachmann rekapitulieren, dass
dieses bekannte Problem bei den herkémmlichen, rein manuell-mechanischen
Schaltungen dadurch gel6ést wurde, dass die Stellung der Kettenfihrung CG
nach Uberfiihrung der Kette auf das geschaltete Kettenrad dem infolge des
Schaltvorgangs geénderten Kettenwinkel durch manuelles Nachjustieren ange-
passt wurde (K7 S. 2).

aa) Es durfte schon im fachmannischen Vermdgen liegen zu erkennen,
dass, wenn der manuelle Schaltvorgang als solcher durch einen automatisier-
ten Ablauf ersetzt wird, das bleibende Problem des Schleifens tunlichst eben-
falls durch eine automatisierte Nachkorrektur gelost werden sollte. Jedenfalls
aber ist in K7 beschrieben, dass die Stellung des Umwerfers jedes Mal automa-
tisch angepasst wird, nachdem auf ein anderes Ritzel geschaltet wurde, um die

Anderung des Kettenwinkels auszugleichen (K7 S. 23).

bb) K7 ist zwar, wie ausgefuhrt, fur die L6sung des Problems, um das es
im Streitpatent geht, nicht vorrangig. Die fachmé&nnische Analyse des Offenba-
rungsgehalts eines Stands der Technik ist aber grundsatzlich nicht auf die dort
vorgestellte Lehre in ihrer Gesamtheit fixiert, sondern untersucht ihren Gegen-

stand aus dem Blickwinkel der eigenen Problemstellung auch in ihren Einzelhei-
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ten auf Verwertbarkeit fur die Losung des eigenen Problems. Dies gilt auch fur
die besagte Nachkorrektur der Kettenfihrung.

cc) Unerheblich ist auch, dass K7 die Notwendigkeit, die Kettenflihrung
nachzujustieren nur im Zusammenhang mit dem Schalten auf ein anderes Rit-
zel anspricht. Aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung erkennt der Fach-
mann, dass das storende Schleifen unabhangig davon auftritt, ob der Ketten-
winkel durch Schaltung auf ein anderes Ritzel verandert wurde (K7 S. 23 mittle-
rer Absatz) oder - gleichsam spiegelbildlich - durch Schaltung auf ein anderes
Kettenrad. Das gilt unabhangig davon, ob, wie die Beklagte geltend macht, bei
der Lehre von K7 keine isolierte Schaltung nur des Umwerfers in Betracht
kommt. Dieser Umstand, der damit zusammenhangt, dass nach K7 die Gang-
wechsel in Anpassung an die abfallende oder ansteigende Kadenz des Fahrers
gesteuert werden, ist nicht geeignet, den Blick des Fachmanns darauf zu ver-
stellen, dass die in K7 im Zusammenhang mit der Betatigung des Schaltwerks
beschriebene Nachkorrektur der Kettenfihrung nach dem Schalten auf ein an-

deres Kettenrad gleichermalf3en hilfreich sein kann.

e) Die Beklagte macht geltend, es gebe fir Merkmal 7 und 8 jedenfalls
insoweit kein Vorbild im Stand der Technik, als dort zwei unterschiedliche
Nachschaltpositionen vorgesehen seien. Auch dies vermag die Patentfahigkeit

von Patentanspruch 1 nicht zu begrtinden.

Richtig ist zwar, dass etwa K7 nur in allgemeiner Form von der Notwen-
digkeit einer Anpassung der Kettenfuhrung an den neuen Verlauf der Kette
nach einem Schaltvorgang spricht. Der Fachmann, der diese Anregung auf-
greift, um sie bei automatisierten Schaltungen umzusetzen, erkennt aber ohne
Weiteres, dass er dazu die herkdmmliche, manuell herbeigefihrte Weiterbewe-
gung des Umwerfers durch (elektronische) Ansteuerung bewirken und dement-

sprechend so regeln muss, dass die Zielvorgabe, ein Schleifen der Kette an
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den Fuhrungsblechen der Kettenfuihrung in allen Zahnradkombination erreicht
wird. Es liegt ebenfalls im Vermdgen des ingenieurmallig ausgebildeten Fach-
manns zu erkennen, wirde sich ihm jedenfalls aber nach einfachen Versuchen
offenbaren, dass aus konstruktionsbedingten Grinden eine einzige Nachjustie-
rungsposition nicht ausreicht, wenn etwa, wie im Ausfihrungsbeispiel des
Streitpatents, zwei Kettenrdder und zehn Ritzel miteinander kombiniert werden
konnen. Der Fachmann hatte daraus die naheliegende Schussfolgerung gezo-
gen, dass dann mehrere Positionen vorgesehen werden missen und, allgemei-
nem Streben nach Aufwandsminimierung folgend, gerade so viele festgelegt,
wie benotigt, um das Schleifen an den Leitblechen in allen mdglichen Kombina-
tionen zu vermeiden, was wiederum durch einfache geometrische Berechnun-

gen oder Versuche leicht zu ermitteln ist.

f) Die Beklagte weist darauf hin, dass nach der Lehre des Streitpatents
erst im Schaltprozess "entschieden" werde, welche Nachschaltposition benotigt
wird. Auch dies vermag die Patentfahigkeit der Lehre nicht entscheidend zu
stitzen. Aus dem von K2 reprasentierten Stand der Technik ist, ebenso wie
schon aus K7, bekannt, der Steuerungseinheit im Rahmen von angesteuerten
Schaltungen die Position des Schaltwerks zu signalisieren (K2 Beschreibung
Abs. 12). Die Auswahl der adaquaten Nachschaltposition in Reaktion auf den
Kettenradwechsel ist vor diesem Hintergrund eine blof3e Mal3hahme der Steue-
rung und Regelung mit bekannten Mitteln der elektronischen Datenverarbei-

tung.

4. Zur Patentfahigkeit verhilft der Lehre von Patentanspruch 1 im Ubri-
gen auch nicht, dass damit zugleich dem Abspringen der Kette bei zu heftiger
Betatigung des Schalthebels entgegenwirkt werden soll. Diese Wirkung ergibt
sich aus der Aufgliederung des Schaltungsablaufs in zwei Schaltschritte, na-
mentlich aus der Verzégerung ("pausing”) zwischen erstem und zweitem Schalt-

schritt (vgl. Beschreibung Abs. 11 a.E.), die ihrerseits die Patentfahigkeit der
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Lehre nicht zu begriinden vermag. Der verbesserte Schutz gegen das Absprin-
gen stellt einen "Bonuseffekt" dar, der nach der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs die Patentfahigkeit nicht begriindet, wenn er sich - wie hier - bei
Bewaltigung eines zum Aufgabenkreis des Fachmanns gehérenden Problems
einstellt und die beanspruchte Erfindung von dem dafir gewéhlten Ausgangs-
punkt aus durch den Stand der Technik nahegelegt war (BGH, Urteil vom
13. Januar 2015 - X ZR 41/13, GRUR 2015, 352 - Quetiapin; Urteil vom 1. Marz
2011 - X ZR 72/08, GRUR 2011, 607 Rn. 19 - Kosmetisches Sonnenschutzmit-
tel 1)

IV. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist auch in keiner der be-

schrankten Fassungen patentfahig.

1. Nach Hilfsantrag | wird Merkmal 7 eingangs erganzt und lautet da-
nach insgesamt: "a second gear shifting component configured to perform a second

subsequent gear shifting operation in_response to the operation of the manually

operated shift device to perform the first gear shifting operation to move the chain

guide”.

Das mag die geschitzte Lehre préaziser herausarbeiten, Patentan-
spruch 1 erhalt dadurch, wie das Patentgericht zutreffend ausgeftihrt hat, aber

keinen von der erteilten Fassung abweichenden technischen Sinngehalt.

2. Nach Hilfsantrag Il wird Merkmal 7 am Ende um die Worte "for a pre-
determined time period (T1, T2)" erganzt. Damit wird der Gegenstand von Pa-
tentanspruch 1 in der erteilten Fassung dahin erganzt, dass fur die als solche

bereits vorgesehene Verzdgerung eine gewisse Zeitspanne festgelegt wird.

Dem kann kein eigenstandiger erfinderischer Gehalt beigemessen wer-
den, zumal aus K2 bekannt ist, fur die Verzégerung ein bestimmtes Mal3 vorzu-

geben (oben 11l 3 b a.E.). Damit mag die Verzégerung in Anbetracht der Abhan-
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gigkeit von der Trittfrequenz zeitlich zwar nur relativ bestimmt werden. Gleich-
wohl regt dies fachlich dazu an, eine entsprechende Verzégerung vorzusehen.
Néahere Festlegungen fir die fragliche Zeitspanne, die Ausdruck erfinderischer
Tatigkeit waren, trifft Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag Il ohne-
hin nicht.

3. Hilfsantrag lll kombiniert die vorherigen Hilfsantrage. Durch die ku-
mulative Erganzung erhalt Patentanspruch 1 indes ebenfalls keinen abwei-

chenden technischen Gehalt.

4. Nach Hilfsantrag IV soll Merkmal 8 eingangs wie folgt erganzt
werden: "the bicycle gear shifting control apparatus (110) further comprising a shift
continuation determining component configured to detect if the first gear shifting opera-

tion has been completed when a prescribed amount of time has elapsed, wherein ..."

Diese Erganzung besteht lediglich in einer messtechnisch prazisierten
Steuerung und Uberwachung des Schaltvorgangs. In K2 ist beschrieben, dass
wenn die Kettenfihrung die Idealposition 458 erreicht, angenommen wird, dass
die Kette in das geschaltete Ritzel eingegriffen hat und, wenn dies nicht der Fall
sein sollte, das schrittweise Schalten ("Stepping") ebenfalls einen erfolgreichen
Eingriff erlaubt. Die mit Hilfsantrag IV vorgesehene "shift continuation determining
component" detektiert, ob dieser Vorgang (beim Kettenradwechsel) ordnungs-
gemal vollzogen wurde, und zwar aus fachmannischer Sicht ersichtlich mit be-
kannten Mitteln der Datenverarbeitung. Dies fuhrt die Lehre von K2 zwar in vor-

teilhafter Weise weiter, hat aber keinen eigenstandigen erfinderischen Gehalt.

5. Hilfsantrag V ergéanzt die erteilte Fassung um die Merkmale der
Hilfsantrage | und IV. Fir eine andere Beurteilung der Patentfahigkeit des be-
anspruchten Gegenstands in seiner Gesamtheit nur infolge dieser Merk-
malskumulation besteht, wie schon das Patentgericht angenommen hat, kein

Raum.
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6. Zur Patentfahigkeit gereicht Anspruch 1 auch nicht die Fassung ge-
maf Hilfsantrag VI. Danach wird Merkmal 8 von Patentanspruch 1 in der erteil-
ten Fassung um die Merkmale des erteilten Anspruchs 2 ergénzt ("the second
gear shifting component is further configured to selectively move the chain guide (CG)
to one of a first post shift location (LT; HT) and a second post shift location (LM; HM)
as the post shift position with the second post shift location (LM; HM) being located
farther away from the initial sprocket than the first post shift location (LT; HT)"). Das
zweite, mit dem Merkmal M1.7 néher definierte Gangschaltbauelement ist dem-
gemal so konfiguriert, dass es die Kettenfliihrung wahlweise entweder in eine
erste Nachschaltposition (LT/HT) oder eine zweite (LM/HM) bewegt, wobei die
zweite (LM/HM) vom Ausgangskettenrad weiter entfernt liegt, als die erste.

Die Beklagte meint, es sei fur den von K7 ausgehenden Fachmann nicht
naheliegend gewesen, mehr als eine Nachschaltposition vorzusehen, weil der
Umwerfer nach deren Lehre immer nur in die gleiche Richtung um ein gewisses
Maf in Anpassung an die Bewegung des Schaltwerks bewegt werde. Dem
kann nicht beigetreten werden. Wie ausgefuhrt, erkennt der Fachmann, dass
der Hinweis in K7 auf die notwendige Anpassung der Kettenfilhrungsposition
nach Schaltvorgangen nicht nur fir die spezielle Lehre dieses Dokuments Gul-
tigkeit hat, sondern dass damit allgemein aufgezeigt wird, wie die handische
Nachkorrektur der Kettenfihrungsposition bei rein mechanischen Schaltungen
im Rahmen automatisierter Loésungen adaptiert werden kann (lll 3 d bb). Die
Anweisung, die zweite Nachschaltposition (LM/HM) weiter entfernt vom Aus-
gangskettenrad anzuordnen als die erste, ist Ergebnis einer systematischen
Analyse des Anpassungsbedarfs fur die Kettenfihrung an die verschiedenen
Kettenwinkel, die sich ergeben kdnnen. Dafur bedurfte es aber lediglich eher
unaufwandiger geometrischer Berechnungen und nicht des Einsatzes erfinderi-

scher Tatigkeit.
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7. Auch in der Fassung von Hilfsantrag VIl kann das Streitpatent keinen
Bestand haben. Darin ist Patentanspruch 1 um die Merkmale von Unteran-
spruch 2 und dartber hinaus um diejenigen der Unteranspriche 3 und 4 er-
ganzt ("the shifted sprocket engaged position (LP; HP) is located between the first post
shift location (LT; HT) and the second post shift location (LM; HM) or between the initial
sprocket engaged position (HM, HT; LM, LT) and the first post shift location (LT; HT)").

Diese Anweisungen legen die Eingreifposition (LP/HP) fiir das geschalte-
te Kettenrad entweder entsprechend Figur 8 in den Bereich zwischen erster
Nachschaltposition (LT/HT) und zweiter (LM/HM), oder in den Bereich zwischen
der Eingreifposition (HM/HT; LM/LT) fur das anfangliche Kettenrad und der ers-
ten Nachschaltposition (LT/HT), wie in Figur 9 gezeigt.

Das hinzugefiuigte Merkmal vermag nach der Auffassung des Patentge-
richts die Patentfahigkeit nicht zu begrinden, weil eine derartige Vorbestim-
mung der einstellbaren Stellungen des Umwerfers im konstruktiven Vermdgen
des uber die mit K7 und K2 vermittelten bzw. belegten Kenntnisse verfigenden
Fachmanns gelegen habe. Dem ist beizutreten. Die Auffindung der mit Hilfsan-
trag VII definierten Orte fur die Eingreifposition des geschalteten Kettenrads
zwischen den beiden Nachschaltpositionen (1. Alt.) bzw. zwischen der Eingreif-
position fur das Ausgangskettenrad und der ersten Nachschaltposition (2. Alt.)
ist, ahnlich wie die Erganzungen von Patentanspruch 1 durch Hilfsantrag VI,
das Ergebnis einer grtindlichen konstruktiven Erfassung aller fur einen optima-
len Schaltablauf bendtigten Positionen, die aber nicht als auf erfinderischer Ta-
tigkeit beruhend gelten kann.
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V. Die Kostenentscheidung folgt aus § 122 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. mit
8§ 97 Abs. 1 ZPO.

Bacher Groning Grabinski

Hoffmann Deichfuld

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 16.07.2014 - 5 Ni 1/12 (EP) -



