BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 91/19 Verkindet am
18. Marz 2021

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2011 051 515
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hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 18. Mérz 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Ing. Univ. Rothe, der Richterin Bayer, des Richters Dr.-Ing. Krlger
und des Richters Dipl.-Ing. Dr. Herbst

beschlossen:

Der Beschluss der Patentabteilung 12 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 24. Mai 2019 wird aufgehoben und das
Patent 10 2011 051 515 mit folgenden Unterlagen beschrankt

aufrechterhalten:

Patentansprtiche 1 bis 14, Gberreicht in der mindlichen Ver-
handlung am 18. Marz 2021,
Beschreibung

und Zeichnungen gemal Patentschrift.

Grinde

Die Beschwerdefuhrerin ist Inhaberin des Patents 10 2011 051 515 mit der Be-
zeichnung ,Bremsrotoranordnung®, das am 1. Juli 2011 unter Inanspruchnahme der
Unionsprioritat US 12/829,516 vom 2. Juli 2010 beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt angemeldet wurde, und dessen Erteilung am 21. Mai 2015 veréffentlicht
wurde.

Gegen das Patent hatte die Einsprechende am 22. Februar 2016 Einspruch einge-
legt und geltend gemacht, der Gegenstand des Patents gehe Uber den Inhalt der

ursprunglichen Anmeldung hinaus und sei nicht patentfahig.



Die Patentinhaberin hatte das Patent in der erteilten Fassung als Hauptantrag und

hilfsweise in den Fassungen nach den Hilfsantragen 1 bis 6 verteidigt.

Die Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamts hat das Patent mit
Beschluss in der Anhérung am 24. Mai 2019 widerrufen. Sie hat dabei zur Begrun-
dung angegeben, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in den Fassungen des
Hauptantrags und den Hilfsantragen 1 bis 3 und 5 sei aus der Druckschrift E11 be-
kannt; der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in den Fassungen nach Hilfsan-

trag 4 6 sei unzulassig erweitert.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin vom
8. November 2019. Sie begrindet ihre Beschwerde im Schriftsatz vom 10. Au-
gust 2020 im Wesentlichen damit, dass der fur die Beurteilung der Lehre des Pa-
tents zustéandige Fachmann kein Diplom-Ingenieur des Maschinenwesens, Fach-
richtung Fahrzeugtechnik, mit mehrjahriger Erfahrung auf dem Gebiet von Fahr-
zeug- und Fahrradbremsen im Allgemeinen sei, wie dies die Patentabteilung in
ihrem Beschluss angenommen hat, sondern ein Dipl.-Ing. (FH) der Fachrichtung
Maschinenbau mit mehrjahriger Berufserfahrung in der Konstruktion und
Entwicklung von Fahrradbremsen im Spezielleren sei. Ein derartiger Fachmann
wuirde den erteilten Patentanspruch 1 anders auslegen, als dies die Patentabteilung
ihrem Beschluss zugrunde gelegt habe. Unter Berlcksichtigung einer derart
anderen Auslegung ware der Gegenstand des Patents in seiner erteilten Fassung

neu und auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhend.



Im Verfahren befinden sich folgende Druckschriften und Dokumente:

E1 DE 102011 001 504 Al (offengelegt 06.10.2011)

E2 EP 1847 452B1

E3 DE 29610469 Ul

E4  Ausdruck einer Internetseite betreffend Bremsscheiben fir Ford
Mustang, Baujahr 1987-1993

E5 Ausdruck einer Internetseite betreffend Bremsscheiben fir Mitsubishi
Lancer EVOLUTION X, Baujahr ab 2009

E6 WO 2004/ 094 858 A1

E7 EP1553322A1

E8 USG6164421A

E9 JP 2003- 278 810 A

E10 DE 199 63 031 C1

E11 DE 10 2005 033 765 Al

E12 US 6336531 B1

Die Beschwerdefuhrerin stellt den Antrag,
den Beschluss der Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 24. Mai 2019 aufzuheben und das Patent DE 10 2011 051 515 mit
folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:
Patentanspriiche 1 bis 14, uberreicht in der miundlichen Verhandlung am
18. Marz 2021,
Beschreibung
und Zeichnungen gemal? Patentschrift.

Die Beschwerdegegnerin stellt den Antrag,

die Beschwerde der Patentinhaberin zurtickzuweisen.



Die Beschwerdegegnerin und Einsprechende ist der Auffassung, der geltende Pa-
tentanspruch 1 sei nicht urspringlich offenbart und nicht klar. Zumindest erlaube die
Formulierung des Patentanspruchs 1 eine derart breite Auslegung, dass dessen

Gegenstand nicht patentfahig sei.

Der nunmehr geltend gemachte Patentanspruch 1 gemal einzigem Antrag lautet
mit einer vom Senat hinzugefiigten Gliederung, wobei Anderungen gegeniiber dem
erteilten Patentanspruch 1 durch Unterstreichung oder Durchstreichung kenntlich

gemacht sind:

M1  Fahrradbremsrotoranordnung, umfassend

M2  ein ringférmiges Rotorelement mit einer ersten Auf3enflache und einer
zweiten Aul3enflache; und

M3  ein ringférmiges Kihlelement,

M3.1 gekoppelt beziglich der ersten und/oder zweiten AuRenflache des Ro-
torelementes,

M4  wobei die erste undfeder die zweite Aul3enflache des Rotorelementes zu-
mindest teilweise jeweils zumindest eine Bremsflache definiert/definieren;
und

M5  wobei ein Radius (r2) Abstand von einer Rotationsachse der Bremsrotor-
anordnung zu einerm radial innersten Kante Absehnitt der zumindesteinen
Bremsflachen groler ist als ein Radius (r3) Abstand von der Rotations-
achse der Bremsrotoranordnung zu einerm radial &uf3ersten Kante Ab-
sechnitt des Kihlelementes, und

M5.1 wobei der Flacheninhalt des ringférmigen Kiihlelements grofier ist als der

Flacheninhalt der Bremsflachen.

Diesem Patentanspruch 1 sind die geltenden Patentanspriiche 2 bis 14 nachgeord-

net.



Wegen des Wortlauts der rickbezogenen Anspriche und weiterer Einzelheiten wird
auf die Akte verwiesen.

Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde der Patentinhaberin ist zulassig.
In der Sache fuhrt sie auch zum Erfolg, da das Patent in der beantragten Fassung

nach Hauptantrag bestandsfahig ist.

1. Das Patent betrifft einen Scheibenbremsrotor, insbesondere einen
Scheibenbremsrotor mit einem Kihlelement, welches exponierte Flachen aufweist,

die eine Scheibenbremsrotorkiihlung bereitstellen; vgl. Patentschrift Abs. [0001].

Laut Abs. [0003] der Patentschrift besteht ein Gesichtspunkt der Erfindung darin,
eine Bremsrotoranordnung mit einem Kihlelement bereitzustellen, welches wah-
rend dem Bremsen erzeugte Warme dissipiert. Aus der JP 2003-278 810 A (E9) sei
eine bellftete Bremsscheibe bekannt, bei der ein Kihlelement beziglich gegen-

Uberstehenden Bremsflachen zwischengelagert ist.

Die nachfolgend wiedergegebenen Zeichnungen zeigen die aus der
JP 2003-278 810 A (E9) bekannte bellftete Bremsscheibe:



(E1] [Z2]

(E9)

2. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine konstruktiv einfache Fahr-
radbremsrotoranordnung bereitzustellen, die erzeugte Warme dissipiert, vgl.
Abs. [0003] und den Anspruch 1 vom 18. Méarz 2021.

3. Der mit der Losung dieser Aufgabe befasste Fachmann ist ein Diplom-
Ingenieur oder Master des Maschinenbaus mit Abschluss an einer Hochschule mit
besonderen Kenntnissen und mehrjahriger Berufserfahrung in der Konstruktion und

Entwicklung von Fahrradbremsen.

4, Einige Merkmale des Patentanspruchs 1 bedurfen hinsichtlich ihres

Verstandnisses durch den Fachmann der Erlauterung.

a) Nach Merkmal M3 soll die Fahrradbremsrotoranordnung ein ringférmiges

Kihlelement umfassen.

Aus Abs. [0001] der Patentschrift ergibt sich, dass das Kiuhlelement exponierte Fla-
chen aufweisen muss, die eine Scheibenbremsrotorkiihlung bereitstellen. Die An-

gabe ,insbesondere” in Abs. [0001] leitet im vorliegenden Kontext kein fakultatives



Merkmal ein, sondern ist im Sinne von ,jedenfalls* oder ,zumindest* zu verstehen,
vgl. BGH, Urt. v. 20.08.2019 - X ZR 84/17, Tz. 93, 94, Mitt. 2020, 22 - [Kommunika-

tionsvorrichtung].

In Abs. [0003] der Patentschrift ist angegeben, dass das Kuhlelement wahrend dem
Bremsen erzeugte Warme dissipiert. ,Dissipieren” bedeutet laut Patentschrift Ab-
satz [0037], dass die Warme vermittels Konvektion und Abstrahlung von dem Kih-

lelement zu umgebender Luft abgegeben wird.

b) Gemall Merkmal M3.1 ist das Kihlelement bezlglich der ersten und/oder

zweiten AulR3enflache des Rotorelementes gekoppelt.

Die Bedeutung des Begriffs ,,gekoppelt” ergibt sich aus Abs. [0054] der Patentschrift.
Danach sind zwei Elemente miteinander gekoppelt, wenn

— entweder ein erstes Element durch Befestigen des ersten Elementes an einem
zweiten Element direkt oder Uber wenigstens ein zwischen gelagertes Element be-
festigt oder verbunden ist,

— oder das erste Element integral ausgefihrt ist bezlglich dem zweiten Element,
das heil3t ein Element, welches im Wesentlichen Teil oder Part des anderen Ele-

mentes ist.

C) Nach Merkmal M4 definieren die erste und die zweite AulRenflache des

Rotorelementes zumindest teilweise jeweils zumindest eine Bremsflache.

Gemal den Abséatzen [0023] und [0024] der Patentschrift sind die Bremsflachen S

beim Bremsen in Bertihrung mit Bremskl6tzen 26.



Die Bremsflachen S sind vorteilhaft, also nicht zwingend, als ringférmige Flachen
ausgebildet; die Oberflachen von radial einwérts gerichteten Vorspriingen 42 sind
nicht Bestandteil der Bremsflachen S; so Absatz [0026] der Patentschrift.

d) Das Merkmal M5 legt fest, dass ein Radius r2 von der Rotationsachse der
Bremsrotoranordnung zu einer radial innersten Kante der Bremsflachen groR3er ist
als ein Radius r3 von der Rotationsachse der Bremsrotoranordnung zu einer radial

auRRersten Kante des Kihlelementes.

Das bedeutet in anderen Worten ausgedrtckt, dass das Kiuhlelement radial inner-
halb der Bremsflachen liegen muss, und dass zwischen der radial innersten Kante
der Bremsflachen und der radial &ufRersten Kante des Kuhlelements ein Abstand
liegen muss, wie dies auch die nachfolgend wiedergegebene Figur 7 der Patent-

schrift zeigt.



-10 -

FIG. 7 (sPS)

Die radial innerste Kante der Bremsflache ist nach dem Verstandnis des Fach-
manns die im Absatz [0028] SPS beschriebene und in der Figur 7 dargestellte in-
nenumfangliche Kante des Rotorelements mit dem Radius r2, die von den beiden
Kanten des Rotorelements, der aul3eren umfanglichen Kante und der innenumfang-
lichen Kante, die radial innerste ist. Dementsprechend ist die radial dul3erste Kante
des Kuhlelements nach dem Verstandnis des Fachmanns die im Absatz [0032] SPS
beschriebene und in der Figur 7 dargestellte &ufRere umfangliche Kante des
Kihlelements mit dem Radius r3, die von den beiden Kanten des Kiihlelements, der
auReren umfanglichen Kante 66 und der inneren umfanglichen Kante 68, die radial

aullerste ist.

e) Merkmal M5.1 fordert, dass der Flacheninhalt des ringférmigen Kiihlelements

grof3er ist als der Flacheninhalt der Bremsflachen.
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Die Einsprechende ist der Auffassung, dass Patentanspruch 1 den Terminus ,Fla-
cheninhalt® nicht eindeutig definiere, insbesondere, ob die Flachen von Aussparun-
gen und Querbohrungen in dem Kuhlelement und/oder der Bremsflachen zum je-

weiligen Flacheninhalt dazugehdérten oder nicht.

Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden, denn vorliegend ergeben sich die An-
gaben, die der Fachmann zur Ausfiihrung der geschitzten Lehre bendétigt, aus dem
Inhalt der Patentschrift. In dieser ist in Absatz [0035] eindeutig angegeben, dass
,der Flacheninhalt von einer der Bremsflachen S gleich zu 1(r1)? minus 1(r2)> und
,der Flacheninhalt von einer Seite des Kuhlelementes 34 gleich zu T(r3)?> minus
(ra)? ist. Damit sind die Flachenangaben ausschlieBlich tiber die jeweiligen Innen-
und AuRRenradien der Ringflachen definiert und umfassen folglich auch die Flachen

von dazwischenliegenden Aussparungen und Bohrungen.

5. Die geltend gemachten Anspriche sind zulassig. lhre Gegenstande gehen
nicht tber den Inhalt der urspriinglichen Anmeldung hinaus und sind gegenuber der
erteilten Fassung des Patents beschrankt.

a) Der Gegenstand des geltend gemachten Patentanspruchs 1 geht nicht Gber

den Inhalt der urspriinglichen Anmeldung hinaus.

Die Merkmale M1 bis M3.1 des geltenden Patentanspruchs 1 ergeben sich aus dem
ursprunglichen Patentanspruch 1. Dieser betrifft urspriinglich eine Bremsrotoran-
ordnung, die im geltenden Anspruch 1 durch die Aufnahme der Verwendungsan-
gabe ,Fahrrad-* beschrankt wurde; diese Verwendungsangabe ist offenbart in Ab-
satz [0006] der Offenlegungsschrift (im Folgenden wird auf die Offenlegungsschrift

Bezug genommen, die den urspriinglich eingereichten Unterlagen entspricht). Das
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.Rotorelement” und das ,Kuhlelement* wurden jeweils dahingehend eingeschrankt,
dass diese ,ringférmig“ sind, entsprechend den Absatzen [0027] und [0033] i. V. m.
Fig. 5 und 6 der Offenlegungsschrift.

Das Merkmal M4 findet seine ursprungliche Offenbarung in Absatz [0004] der Of-
fenlegungsschrift.

Merkmal M5 findet seine Stitze im zweiten Satz des Absatzes [0037] (,ist der In-
nenradius r2 des Rotorelementes 30 grof3er als der Aul3enradius r3 des Kiihlelemen-
tes 34“) i. V. m. Absatz [0029] (,innenumfangliche Kante mit einem Radius r2*) und
Absatz [0033] (,eine aul3ere umfangliche Kante 66 mit einem Radius r3*) der Offen-

legungsschrift.

Das Merkmal M5.1 findet seine Ursprungsoffenbarung im letzten Satz des Absatzes
[0038] der Offenlegungsschrift.

b) Der geltend gemachte Patentanspruch 1 erweitert den Schutzbereich des

Patents nicht.

Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung ist gegenuber
der erteilten Fassung zum einen durch die Aufnahmen der Zweckangabe ,Fahrrad”
in Merkmal M1, der Angaben ,ringférmig“ in den Merkmalen M1 und M2, sowie des
Merkmals M5.1 zuléssig beschrankt; zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf

obige Ausflihrungen zur urspriinglichen Offenbarung verweisen.

Die Streichung der alternativen Konjunktion ,/oder”im Merkmal M4 in der geltenden
Fassung gegeniber der erteilten Fassung stellt eine zulassige Beschrankung von

drei Ausgestaltungsalternativen auf nur noch eine Ausgestaltungsform dar.
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In Merkmal M5 wurden die in der erteilten Fassung verwendeten Begriffe ,Abstand*
und ,Abschnitt* durch die Begriffe ,Radius® bzw. ,Kante” in der geltenden Fassung
ersetzt. Da aus fachmannischer Sicht ein Radius eine spezielle Form eines Ab-
stands darstellt, und eine Kante als Rand eines Abschnitts aufzufassen ist, stellen
diese Anderungen jeweils eine Prazisierung und damit keine Erweiterung, sondern

eine Einschrankung dar.

C) Die geltenden rickbezogenen Patentanspriiche 2 bis 14 entsprechen bis
auf die Anpassung des Gegenstandes an den des geltenden Patentanspruchs 1
den erteilten Patentanspriichen 2 bis 14, die wiederum aus den urspriinglichen

Patentanspriichen 2 bis 14 hervorgehen. Sie sind daher ebenfalls zulassig.

6. Der Gegenstand nach dem geltenden Patentanspruch 1 ist patentfahig, denn
er ist gegenidber dem Stand der Technik neu und beruht auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

6.1 Die im geltenden Patentanspruch 1 angegebene, gewerblich anwendbare
Fahrradbremsrotoranordnung ist neu, da keiner der im Verfahren befindlichen Ent-
gegenhaltungen samtliche im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmale zu ent-

nehmen sind.

a) Die Offenlegungsschrift DE 10 2011 051 515 A1l (E11), aus der nachfolgend

die Figur 5 wiedergegeben ist,
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offenbart in Anspruch 1 eine ,Bremsscheibe (1) fir eine Scheibenbremse*, die ,ins-
besondere fir Fahrrader” geeignet ist, und die ein ,Bremsband (2)" und einen ,In-
nenring (3)" aufweist. Dabei fungieren die Bremsscheibe 1 als Bremsrotoranord-
nung, und das Bremsband 2 als Rotorelement nach dem Wortlaut des Patentan-
spruch 1. Den Figuren 1 bis 3 und 5 der E11 entnimmt der Fachmann unmittelbar
und eindeutig, dass die axialen Stirnflachen des ,Bremsbands 2" Bremsflachen dar-
stellen. Damit sind aus der E11 die Merkmale M1, M2 und M4 bekannt.

Hingegen ist der E11 nicht zu entnehmen, dass die ,Bremsscheibe 1“ ein Kihl-
element entsprechend Merkmal M3 aufweist.

Weder der ,Innenring 3%, noch die ,als runde Scheiben ausgestalteten Anschlagele-
mente 4 und 5 (E11 Abs. [0025], Fig. 1 3, 5) stellen ein Kiihlelement im Sinne des
Patentanspruchs 1 dar, denn keines dieser Teile ist mit dem das Rotorelement dar-
stellenden ,Bremsband 2“ derart verbunden, dass es entsprechend dem obigen
Verstandnis des Patentanspruchs 1 beziglich dessen Aulenflachen gekoppelt
ware.

Das ,Bremsband 2“ ist gegenuber dem ,Innenring 3“ axial beweglich. Die ,An-
schlagelemente 4 und 5" verhindern ein ,Auseinanderfallen und Aul3ereingrifftreten”
von ,Bremsband 2“ und ,Innenring 3 (E11 Abs. [0025], Fig. 5). Damit sind weder
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.Bremsband 2“ und ,Innenring 3%, noch ,Bremsband 2“ und ,Anschlagelemente 4
und 5 im Sinne des geltenden Patentanspruchs 1 miteinander gekoppelt, namlich
miteinander verbunden. Durch die nach E11 geforderte ,axiale Beweglichkeit” ist
auch keine nennenswerte Warmeubertragung von dem ,Bremsband 2“ auf den ,In-
nenrin 3“ und/oder die ,Anschlagelemente 4 und 5“ mdglich, so dass diese keine

Kihlelemente sein kdnnen.

Somit offenbart die E11 weder ein Kihlelement gemanR Merkmal M3, noch ein Ele-
ment, das bezuglich der ersten und/oder zweiten Aul3enflache des Rotorelements
gekoppelt ist, entsprechend Merkmal M3.1. Da aus der E11 kein Kihlelement be-

kannt ist, kann diese zwangslaufig auch nicht das Merkmal M5.1 offenbaren.

Zwar ist in E11 am Ende des Absatzes [0011] angegeben, dass ,mindestens ein
Anschlagelement [...] mit Bellftungselementen zur Kiihlung der Bremsscheibe bzw.
des Bremsbandes ausgestaltet sein“ muss. Das bedeutet jedoch offensichtlich
nicht, dass ,mindestens ein Anschlagelement” als Kihlelement im Sinne des gel-
tenden Patentanspruchs 1 fungiert, sondern dass das ,mindestens eine An-
schlagelement” mit zuséatzlichen ,Beliftungselementen® versehen ist, die Luft zur

Kihlung an das ,Bremsband” leiten.

b) Bei der aus der Patentschrift US 6 164 421 (E8) bekannten Bremsscheiben-
anordnung (Disc brake assembly) sind als Rotorelement mit Bremsflachen fun-
gierende Bremsscheibenteile (brake disc members 32) gegentiber einem ringférmig
ausgebildeten Scheibentrager (disc support 30) schwimmend angeordnet (E8 Sp. 5
Z.9 - 13: for coupling brake disc members 32 thereto in a floating manner. In other
words, brake disc members 32 are coupled to disc support 30 to allow movement
of brake disc members 32 in an axial direction on connecting pins 34). Nachfolgend

ist die Figur 4 der E8 wiedergegeben.
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FIG. 4 (E8)

Durch diese schwimmende Anordnung ergibt sich kein oder nur ein vernachlassig-
bar kleiner Warmeubergang von den Bremsscheibenteilen (brake disc members 32)
auf den Scheibentrager (disc support 30), so dass der Scheibentrager (disc sup-
port 30) kein Kihlelement im Sinne des Merkmals M3 ist. Damit sind auch die auf

das Kihlelement bezogenen Merkmale M5 und M5.1 aus der E8 nicht bekannt.
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C) Gegenstand der Patentschrift EP 1 847 452 B1 (E2), deren Figur 4 nachfol-
gend wiedergegeben ist,

(E2)

ist eine Bremsrotoranordnung (Sp. 4 Z. 24 - 25: disc brake rotor assembly 8) fur ein
Fahrrad (Sp. 3 Z. 47: bicycle). Die Bremsrotoranordnung (disc brake rotor assem-
bly 8) weist ein ringférmiges Rotorelement (Sp 4 Z. 12: disc brake rotor 23) auf, des-
sen nicht nédher bezeichnete Stirnflachen als erste und zweite AuRenflache fungie-
ren. Diese Stirnflachen liegen sich in axialer Richtung gegenuber, erstrecken sich
jeweils in radialer Richtung und stellen jeweils eine Bremsflache (Sp. 5 Z. 38: bra-

king ring 23a) bereit, wie die nachfolgend aus der E2 wiedergegebene Figur 8 zeigt.
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(E2)

Ein Adapter (Sp.4 Z.21:. adapter 28) und eine Unterlegscheibe (Sp. 4 Z. 23:
washer 27) sind mit jeweils einer der Stirnflachen des ringférmigen Rotorelements
(disc brake rotor 23) gekoppelt, und sind zumindest dafir geeignet, Warme vom

Rotorelement an die Umgebung abzufihren.

Den Figuren 4 bis 8, 11 und 12 der E2 entnimmt der Fachmann unmittelbar und
eindeutig, dass der grofdte AulRendurchmesser von Adapter (adapter 28) und Un-
terlegscheibe (washer 27) kleiner ist als der kleinste Innendurchmesser der Brems-

flache (braking ring 23a).

Damit sind aus der E2 die Merkmale M1 bis M5 bekannt.

Hingegen ist aus der E2 das Merkmal M5.1 nicht bekannt. Denn der Fachmann
entnimmt den Fig. 4, 8 und 15 unmittelbar und eindeutig, dass die Oberflachen von
Adapter (adapter 28) und Unterlegscheibe (washer 27), die als Kiuihlelement fungie-
ren, einen kleineren Flacheninhalt aufweisen, als der Flacheninhalt der Bremsflache

(braking ring 23a).
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d) Aus der nachveroffentlichten Offenlegungsschrift DE 10 2011 001 504 Al
(E1) ist ein ,Scheibenbremsenrotor” bekannt, der eine ,Rotoranordnung 14* fir ein
.Fahrrad 10“ aufweist (E1 Abs. [0037]).

Die nachfolgend wiedergegebene Figur 6 der E1 zeigt den Aufbau der ,Rotoranord-
nung 14°.

40

(E1)
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Wie in E1 Absatz [0041] beschrieben wird, weist diese ,Rotoranordnung 14 [...] ei-
nen Scheibenbremsenrotor 40 auf, welcher einen ersten Rotorabschnitt 42, einen
zweiten Rotorabschnitt 44 und einen dritten Rotorabschnitt 46 hat®. Weiter wird in
Absatz [0057] der E1 ausgefuhrt: ,Wenn gebremst wird, kontaktieren bzw. berihren
die Bremsklotze 34 den zweiten Rotorabschnitt 44 und den dritten Rotorab-
schnitt 46 und erzeugen durch Reibkontakt Warme. Die frei liegenden bzw.
exponierten Flachen der inneren Sektion 66 des ersten Rotorabschnitts 42 stellen
Mittel bzw. einen Weg zum Abfihren bzw. Abgeben der Warme bereit. Folglich kih-
len die frei liegenden bzw. exponierten Flachen der inneren Sektion 66 des ersten
Rotorabschnitts 42 die Rotoranordnung 14“. Damit sind aus der E1 die Merkma-
le M1 bis M3 und M4 bekannt, jedoch nicht das Merkmal M3.1, da der kihlende
erste Rotorabschnitt 42 nicht beztiglich der die Bremsflachen definierenden Aul3en-

flachen des Rotorelements gekoppelt ist, sondern innen angeordnet ist.

Da gemald Absatz [0052] der E1 ,der zweite Rotorabschnitt 44 und der dritte Rotor-
abschnitt 46 [...] an gegeniberliegenden bzw. entgegen gesetzten Seiten einer
aul3eren Sektion 64 des ersten Rotorabschnitts 42 [...] aufgebracht” sind, weist die
,Rotoranordnung 14“ nach E1 keinen radialen Abstand zwischen einer radial
auRersten Kante des als Kuhlelement fungierenden ,ersten Rotorabschnitts 42“ und
einer radial innersten Kante der Bremsflachen darstellenden ,Rotorabschnitte 44
und 46, so dass aus der E1 auch das Merkmal M5 nicht bekannt ist.

e) Gegenstand der Patentschrift US 6 336 531 B1 (E12), deren Figuren 4 und 5
nachfolgend wiedergegeben sind,
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(E12)

ist eine Bremsscheibenanordnung (Braking disk assembly), die vergleichbar wie die
aus der E8 bekannte Bremsscheibenanordnung aufgebaut ist.

Auch bei der Bremsscheibenanordnung (Braking disk assembly) nach E12 sind die
als Rotorelement mit Bremsflachen fungierenden Scheibenkdrper (disc body 30)
gegenuber zwei ringartig ausgebildeten Klemmstiicken (clamping pieces 242)
schwimmend angeordnet (E12 Sp. 2 Z. 28 - 30: ,The disc body 30 has a thickness
smaller than the distance between the two clamping pieces 242", Sp. 2 Z. 62 - 63:
,the disc body 30 can adjust ist position in a floating manner®). Durch diese schwim-
mende Anordnung ergibt sich kein oder nur ein vernachlassigbar kleiner Warme-
Ubergang von dem Scheibenkdrper (disc body 30) auf die Klemmestiicke (clamping
pieces 242), so dass die Klemmstiicke (clamping pieces 242) nicht die Funktion
eines Kuhlelements im Sinne des Merkmals M3 aufweisen. Damit sind auch die auf

das Kihlelement bezogenen Merkmale M5 und M5.1 aus E12 nicht bekannt.
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f) Der Veroffentlichung EP 1 553 322 Al (E7) ist eine schwimmende Brems-
scheibe (Floating-type brake disk) zu entnehmen, die in einem Motorrad verwendet
werden kann (E7 Abs [0001]). Der Angabe in Absatz [0011] der E7, dass diese
Bremsscheibe mit mdglichst geringem Gewicht auszufiihren ist, entnimmt der
Fachmann, dass sie fur die Verwendung in Fahrrddern zumindest geeignet ist. Die
Figuren 2B, 2C und 4E der E7 sind nachfolgend wiedergegeben.
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20—V 0

(E7, Fig. 4E)

(E7, Fig. 2C)

Auch bei der schwimmenden Bremsscheibe (Floating-type brake disk) nach E7 ist
— vergleichbar mit den oben zu E8 und E12 beschriebenen Lésungen — ein ringfor-
miger Rotor (annular rotor 10) auf einer scheibenférmigen Nabe (disc-like hub 20)
schwimmend angeordnet (E7 Abs. [0030] aE: mounting the rotor 10 to the hub 20
so as to be floatable in the axial direction). Durch diese schwimmende Anordnung
ergibt sich kein oder nur ein vernachlassigbar kleiner Warmetbergang von dem

ringférmigen Rotor (annular rotor 10) auf die scheibenférmige Nabe (disc-like
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hub 20) und die Feder (spring 30), so dass diese nicht die Funktion eines Kuhlele-
ments im Sinne des Merkmals M3 aufweisen kdnnen. Damit sind auch die auf das

Kihlelement bezogenen Merkmale M5 und M5.1 aus E7 nicht bekannt.

s)] Die ubrigen, in der mindlichen Verhandlung von den Parteien nicht mehr
aufgegriffenen, Druckschriften E3 bis E6, E9 und E10 offenbaren Einzelmerkmale
der Fahrradbremsrotoranordnung nach dem geltenden Patentanspruch 1. Ihren
technischen Lehren stellen jedoch einen weiter entfernt liegenden Stand der
Technik dar als die zuvor genannten Druckschriften und weisen insbesondere nicht
das Merkmal M5.1 der verteidigten Fahrradbremsrotoranordnung auf, wonach der
Flacheninhalt eines ringférmigen Kihlelements gré3er ist als der Flacheninhalt der

Bremsflachen.

6.2 Die Fahrradbremsrotoranordnung nach dem geltenden Patentanspruch 1 be-

ruht auch auf einer erfinderischen Tatigkeit.

a) Fur die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit muss die Druckschrift E1

aulRer Betracht bleiben, da sie nachverotffentlicht ist.

b) Da wie oben dargelegt, aus keiner der im Verfahren befindlichen vorver-
offentlichten Druckschriften E2 bis E12 eine Fahrradbremsrotoranordnung mit dem
Merkmal M5.1 nach dem geltenden Patentanspruch 1 bekannt ist, kann auch von
keiner dieser Entgegenhaltungen fur sich oder in beliebiger Kombination unter-

einander eine Anregung zu diesem Merkmal ausgehen.
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Auch der Umstand, dass einer anspruchsgemal3en Fahrradbremsrotoranordnung
keine schwer zu tUberwindenden technischen Hindernisse im Weg standen, recht-
fertigt nicht die Annahme, dass Merkmal M5.1 nahegelegen habe, denn auch dann
hatte das Bekannte dem Fachmann Anlass oder Anregung geben missen, um zu
der erfindungsgeméfRen LOsung zu gelangen (vgl. BGH, Urt. v. 22.01.2013
- X Z 118/11, Tz. 28 m. w. N. - [Werkzeugkupplung]), was hier nicht der Fall ist.

7. Die auf den geltenden Patentanspruch 1 riickbezogenen Unteranspriche 2
bis 14 betreffen zweckmalige und nicht selbstverstandliche Ausgestaltungen der
Fahrradbremsrotoranordnung nach Patentanspruch 1 und werden von diesem ge-

tragen.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerugt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Be-
fangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehdor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdrtcklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder

6. der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schriftlich ein-

zulegen.

Rothe Bayer Kruger Herbst

Wei



