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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 101 50 631

BPatG 154
05.11



hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 24. Oktober 2013 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Schneider, der Richterin Bayer sowie der Richter
Dr.-Ing. Kriiger und Dipl.-Ing.Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing.(FH) Ausfelder

beschlossen:

1. Der Beschluss der Patentabteilung 22 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 25. Oktober 2007 wird aufgehoben und das
Patent 101 50 631 mit folgenden Unterlagen beschrankt aufrecht-

erhalten:

Patentanspriiche 1 bis 7 gemalR Hilfsantrag, Uberreicht in der
mundlichen Verhandlung am 24. Oktober 2013,

Beschreibung (Seiten 2/8 bis 4/8) und

Zeichnungen (Fig. 1 bis Fig. 3) gemal Patentschrift.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde der Einsprechenden zuriick-

gewiesen.

Griunde

Gegen das am 12. Oktober 2001 angemeldete Patent 101 50 631 mit der

Bezeichnung

,Flurforderzeug mit Schnittstelle fir Diagnosedaten®,



dessen Erteilung am 27. Juli 2006 veroffentlicht wurde, hatte die Einsprechende
am 26. Oktober 2006 Einspruch erhoben.

Der Einspruch wurde darauf gestitzt, dass der Gegenstand des Patents nicht

ausfuhrbar und nicht patentfahig sei.

Im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren verwies die Einsprechende auf fol-

gende Druckschriften:

D1:
D2:
D3:
D4
D5:
D6:
D7:
D8:
D9:

D10:
D11:

D12:
D13:

D14:

D15:

US 5687 081 A

US 4 853 850

WO 99/16697 Al

US 5 555 498 A

DE 197 23 831 Al

WO 98/34812 A2

WO 92/04693 Al

DE 196 10483 Al

DE 19542 391 Al

DE 195 41 816 Al

Produktbeschreibung Transterm 5 der Firma Computerwise, 302 North
Winchester, Olathe, Kansas 66062 (undatiert)

WO 00/17620 A1

LAWRENZ, Wolfhard [Hrsg.]: ,CAN Controller Area Network®, Hulthig
GmbH, Heidelberg, 2. Aufl., 1997, S. 350, ISBN 3-7785-2575-1
ETSCHBERGER, Konrad [Hrsg.]: ,Controller-Area-Network®, Carl
Hanser Verlag, Minchen Wien, 2. Aufl.,, 2000, S. 107 f., ISBN 3-446-
19431-2

DE 100 15 009 A1



D16: BODE, Wolfgang; RADERMACHER, Sabine: ,Hohe Ersatzteilver-
fugbarkeit trotz langer Wege® in: F+H Fordern und Heben 43 (1993)
Nr. 12, S. 855-859

D17: ISO 14230-3: 1999(E): ,Road vehicles-Diagnostic systems-Keyword
Protocol 2000-Part 3: Application layer®, S. 1
D18: Draft International Standard ISO/DIS 15765-3: ,Road vehicles-

Diagnostics on Controller Area Networks (CAN)-Part 3: Application layer
services“; mit Vermerk: Voting begins on 2000-04-27, Voting terminates
on 2000-09-27, S. 13-16

D19: Ausdruck aus Internet: de.wikipedia.org zu ,Gateway (Informatik)
Ausdruck vom 30.12.2010, 21:07 h

Dem Einspruch war die Patentinhaberin entgegengetreten und hatte beantragt,
das Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten.

Mit Beschluss vom 25. Oktober 2007 hat die Patentabteilung 22 des Deutschen
Patent- und Markenamts das Patent 101 50 631 aufrechterhalten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 10. Dezember 2007 eingelegte

Beschwerde der Einsprechenden.

Die Beschwerdeflhrerin stellte den Antrag,
den Beschluss der Patentabteilung 22 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 25. Oktober 2007 aufzuheben und das Patent
101 50 631 zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin stellte den Antrag,

die Beschwerde zuriickzuweisen,



hilfsweise

den Beschluss der Patentabteilung 22 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 25. Oktober 2007 aufzuheben und das Patent
10150 631 mit folgenden Unterlagen beschrénkt aufrechtzu-
erhalten:

Patentanspriiche 1 bis 7 gemalR Hilfsantrag, Uberreicht in der
mundlichen Verhandlung am 24. Oktober 2013,

Beschreibung (Seiten 2/8 bis 4/8) und

Zeichnungen (Fig. 1 bis Fig. 3) gemal Patentschrift.

Der Anspruch 1 gemaf Hauptantrag (HA) lautet:

.Flurférderzeug mit einem ersten und zweiten Steuergerat (10, 18), das

jeweils eine Vorrichtung zur Eigendiagnose (16, 30) von Sensoren (12, 20)

und Aktoren (14, 22) des Steuergerats aufweist, mit

einer oder mehreren Datenleitungen (26, 28) zwischen dem ersten und
zweiten Steuergerat zur Ubertragung von Betriebs- und Diagnosedaten
der Steuergerate, wobei die Betriebs- und Diagnosedaten auf einer oder
mehreren Schnittstellen mit einem gemeinsamen Protokoll Ubertragen
werden, und

einer Umsetzeinrichtung (30) fur Diagnosedaten des ersten Steuergerats
(10) fur eine Schnittstelle (32) des zweiten Steuergerats (18), an der
Diagnosedaten des zweiten Steuergerats anliegen,

wobei die Umsetzeinrichtung (30) die Diagnosedaten des ersten Steuer-
gerats (10) in das gleiche Protokoll umsetzt, in dem die Diagnosedaten
(24) des zweiten Steuergerats an der Schnittstelle (32) anliegen, und die
Schnittstelle sowie das Protokoll zum Austausch von Diagnose- und
Betriebsdaten zur Verbindung mit zusatzlichen Steuergeraten geeignet

ist.



Daran schlieRen sich gem. Hauptantrag die erteilten Unteranspriiche 2™ bis 6™
an sowie ein auf ein Diagnosegerat fur ein Flurforderzeug nach einem der

ZHA

vorangehenden Anspriiche 1" bis 6™ gerichteter Nebenanspruch und ein

offenkundig hierauf - und nicht, wie dort ersichtlich fehlerhaft angegeben, ,nach

einem der Anspriiche 1 bis 7“ - riickbezogener Unteranspruch 8",

1" riickbezogene Nebenanspruch 7™ lautet:

Der u. a. auf Anspruch
,2Diagnosegerat fur ein Flurforderzeug nach einem der Anspriche
1 bis 6, das uber die Schnittstelle (32) des zweiten Steuergerats

(18) die Diagnosedaten aller Steuergerate ausliest.”

Der Anspruch 1™ gemaR Hilfsantrag (Hi) enthalt dartiber hinaus die Merkmale des
erteilten Anspruchs 3 (3™) und lautet (Anderungen gegeniiber dem erteilten An-

spruch 1™ wie gemaR Hauptantrag unterstrichen bzw. durchgestrichen):

.Flurférderzeug mit einem ersten und zweiten Steuergerat (10, 18), das

jeweils eine Vorrichtung zur Eigendiagnose (16, 3624) von Sensoren (12, 20)

und Aktoren (14, 22) des Steuergerats aufweist, mit

- einer oder mehreren Datenleitungen (26, 28) zwischen dem ersten und
zweiten Steuergerat zur Ubertragung von Betriebs- und Diagnosedaten
der Steuergerate, wobei die Betriebs- und Diagnosedaten auf einer oder
mehreren Schnittstellen mit einem gemeinsamen Protokoll Ubertragen
werden, und einer Umsetzeinrichtung (30) fir Diagnosedaten des ersten
Steuergerats (10) fur eine Schnittstelle (32) des zweiten Steuergerats
(18), an der Diagnosedaten des zweiten Steuergerats anliegen,

- wobei die Umsetzeinrichtung (30) die Diagnosedaten des ersten Steuer-
gerats (10) in das gleiche Protokoll umsetzt, in dem die Diagnosedaten
24) des zweiten Steuergerats an der Schnittstelle (32) anliegen, und die

Schnittstelle sowie das Protokoll zum Austausch von Diagnose- und



Betriebsdaten zur Verbindung mit zusatzlichen Steuergeraten geeignet
ist,

- wobei die Umsetzeinrichtung (30) einen Prozessor aufweist, der Dia-

gnosedaten des ersten Steuergerats bei einer Sollwertbestimmung fir

das erste Steuergerat beriicksichtigt und in Fehlercodes fiir die Schnitt-

stelle (32) des zweiten Steuergerats umsetzt.”

Daran schlieen sich - nach Streichung des erteilten Unteranspruchs 3 sowie
entsprechend angepassten Nummerierungen und Rickbeziigen gegenuber dem
Hauptantrag und der gleichlautend erteilten Fassung - die Unteranspriiche 2" bis
5" sowie der Nebenanspruch 6™ mit dem offenkundig (sieche oben) hierauf

riickbezogenen Unteranspruch 7" an.

Wegen des Wortlauts dieser Unteranspriche und des Nebenanspruchs sowie

weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

1) Die fristgerecht eingelegte und auch zuldssige Beschwerde der Einsprechen-
den hat nur insoweit Erfolg, als sie zur Aufrechterhaltung des Patents in
beschranktem Umfang fuhrt.

2) Der frist- und formgerecht erhobene Einspruch war ausreichend substantiiert

und damit - auch unstreitig - zulassig.

3) Der geltende Anspruch 1 gemald Haupt- und Hilfsantrag lasst sich wie folgt

gliedern:

1"""M1 Flurférderzeug mit einem ersten und zweiten Steuergerat (10, 18),

1"""M2  das jeweils eine Vorrichtung zur Eigendiagnose (16,[30]™4/[24]™) von
Sensoren (12, 20) und Aktoren (14, 22) des Steuergerats aufweist,



1HA/HiM3

1HAIHiM3.1

1"HIM3.2

1 HAMHip 17

1"'mM7.1

1"Mm7.2

mit einer oder mehreren Datenleitungen (26, 28) zwischen dem
ersten und zweiten Steuergeréat
zur Ubertragung von Betriebs- und Diagnosedaten der Steuer-
gerate,
wobei die Betriebs- und Diagnosedaten auf einer oder mehreren
Schnittstellen mit einem gemeinsamen Protokoll Ubertragen wer-
den,
und einer Umsetzeinrichtung (30) fir Diagnosedaten des ersten
Steuergerats (10) fur eine Schnittstelle (32) des zweiten Steuergerats
(18),
an der Diagnosedaten des zweiten Steuergerats anliegen,
wobei die Umsetzeinrichtung (30) die Diagnosedaten des ersten
Steuergerats (10) in das gleiche Protokoll umsetzt, in dem die
Diagnosedaten [(24)]"/[24)]™) des zweiten Steuergerats an der
Schnittstelle (32) anliegen,
und die Schnittstelle
sowie das Protokoll zum Austausch von Diagnose- und Betriebsdaten
zur Verbindung mit zusatzlichen Steuergeraten geeignet ist [.]"/[,]"
wobei die Umsetzeinrichtung (30) einen Prozessor aufweist, der
Diagnosedaten des ersten Steuergerats bei einer Sollwertbe-
stimmung fur das erste Steuergerat bertcksichtigt und
in Fehlercodes fir die Schnittstelle (32) des zweiten Steuer-

gerats umsetzt.

4) Beziglich ausreichender Offenbarung des Gegenstandes der geltenden Patent-

anspriiche 1" bis 8™ bzw. 1" bis 7™ bestehen - auch seitens der Ein-

sprechenden - keine Bedenken. Die Anspriche gemald Hauptantrag sind unver-

andert zu den urspringlich eingereichten und so erteilten Ansprichen. Der

Anspruch 1™ enthalt die Merkmale aus dem urspriinglichen sowie auch erteilten

Anspruch 3. Die Ubrigen Anspriche wurden lediglich beztglich Nummerierung und

Ruckbezligen entsprechend angepasst.



Wegen offensichtlicher Fehler erfolgte im Hilfsantrag gegenuber der erteilten Fas-
sung auch
a) ein Tausch des Bezugszeichens 30 durch 24 im Merkmal 1"*"'M2 sowie

b) die Streichung des Bezugszeichens 24 im Merkmal 17'M5.

Der Gegenstand nach den Anspriichen gemaf Haupt- wie auch Hilfsantrag ist - im

Beschwerdeverfahren unbestritten - auch ausfiuhrbar.

5) Als malRgeblicher Fachmann ist vorliegend ein Ingenieur (FH) Elektrotechnik mit
mehrjahriger Erfahrung im Bereich der Entwicklung von Steuer- und Diagno-

sesystemen bei Flurférderzeugen anzusehen.
6) Patentfahigkeit

6.1) Zum Hauptantrag

lHA

Der Gegenstand nach Anspruch 1 gemafll Hauptantrag (1™) mag neu sein, er

beruht jedoch nicht auf erfinderischer Téatigkeit:

So zeigt die D1 (US 5 687 081 A) bei dortigem ,material handling vehicle such as
a lift truck 12“ (D1, Sp. 3, Z.65) ein ,control system 10% welches ,includes a
display module 28 and steering module 30 (D1, Sp. 4, Z. 5f.). Dartber hinaus
umfasst (,includes®) das ,control system 10“ ,non configurable modules such as
the traction module 36“ (D1, Sp. 4, Z. 21-23).

Damit ist Merkmal 1M1 (Flurférderzeug mit einem ersten und zweiten Steuergerat)

aufgezeigt.

Auch das Merkmal 1M2 (Beide Steuergerate weisen jeweils eine Vorrichtung zur
Eigendiagnose von Sensoren und Aktoren des Steuergeréts auf) ist in der D1

offenbart.
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Nach D1, Sp. 3, Z. 4f. gilt ,The service terminal can be used to run diagnostics
and the like“, womit - wie hach dem gebotenen Verstandnis des Anspruchs 1 unter
Bertcksichtigung der Beschreibung - ebenfalls in den Steuergeraten eine Eigen-
diagnose durchgefihrt wird.

Eigendiagnose bedeutet ndmlich nach dem Streitpatent (S. 2, Abs. [0004], Z. 13
bis S. 2, Sp. 2, Z. 15), dass ,,(d)ie elektronische Regelung mit einer Vorrichtung zur
Eigendiagnose des Systems versehen (ist), d. h. es werden beispielsweise
Signalpegel Uberwacht, um einen Kabelbruch zu erkennen. (...) Einzelne Funk-
tionen der Eigendiagnose konnen auch durch externe Diagnosegerate ausgelost
werden, die Uber eine geeignete Schnittstelle angeschlossen werden. In diesem
Fall konnen sowohl die in dem Fehlerspeicher abgelegten Fehlerinformationen
ausgelesen als auch die Uberprufungsablaufe in dem jeweiligen Steuergerat

ausgelost werden.”

Mit dem ,RS 232 cable 154“ (s. D1, Sp. 7, Z. 43) ist wie gem. Merkmal 1M3 eine
Datenleitung zwischen dem ersten Steuergerat (,traction module 36“) und dem
zweiten Steuergerat (,steering module 30“) aufgezeigt. Auch Ubertragt dieses
Kabel wie gem. Merkmal 1M3.1 Betriebs- und Diagnosedaten der Steuergeréate (s.
D1, Sp.7, Z.42-51: ,As shown in FIG. 3, data flows to and from traction
module 36 across RS 232 cable 154 to port 244. This allows the steering module
30 to send and receive data from the traction module 36 across the CAN 34 to the
display module. For example, the display module 28 can download data to the
traction module 36 during calibration, such as setting acceleration and decele-
ration rates, or upload information from the traction module, such as diagnostic
information, including battery discharge status, which is displayed on battery
discharge indicator 192 (see FIG. 4)“. Dass dabei grundsatzlich immer Betriebs-
wie auch Diagnosedaten ausgetauscht werden konnen, zeigt die D1, Sp. 4,
Z.14-17 mit ,The network 34 allows messages to be sent and received from
modules on the network. These messages may be software updates, and

operational and fault information®.
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Dass wie gem. 1M3.2 auch in der D1 die Betriebs- und Diagnosedaten auf einer
oder mehreren Schnittstellen mit einem gemeinsamen Protokoll Gbertragen wer-
den, ergibt sich implizit aus dem gewahlten Anschluss RS 232 zwischen dem
,raction module 36 und dem ,port 244“ (s. D1, Fig. 5) des ,steering module 30*
gemald D1, Sp. 7, Z. 42-44). Auch liegt der Schnittstelle RS 232 ein bestimmtes

Datenubertragungsprotokoll zugrunde.

Auch dass eine Umsetzeinrichtung fur Diagnosedaten des ersten Steuergerats fir
eine Schnittstelle des zweiten Steuergeréts wie gemald Merkmal 1M4 vorhanden
ist, und an dieser Schnittstelle Diagnosedaten des zweiten Steuergeréts anliegen
(1M4.1), zeigt die D1 in Sp. 7, Z. 52-61, demgemal} ,Consequently, the system of
the present invention [erganzt: has] the flexibility to integrate modules which are
not 8114 otherwise adapted to be connected to the CAN 34 through
communication with the CAN modules. This is accomplished by providing the CAN
modules (display module 28 and steering module 30 in the preferred embodiment)
with the flexibility to send data to a non-CAN module which the CAN module
receives over the CAN, and conversely, receive data from a non-CAN module and
transmit it over the CAN to other CAN modules®. Bei dieser ,flexibility“ handelt es
sich genau um die anspruchsgemale Umsetzeinrichtung, da dem Fachmann
bewusst ist, dass das Protokoll des CAN-Busses erst in das Protokoll der seriellen
Datenlibertragung Uber die RS 232-Schnittstelle und umgekehrt umgesetzt
werden muss. Noch einmal sei hinsichtlich der Ubertragung von Diagnosedaten
auch D1, Sp. 2, Z. 36-39 zitiert: , The steering module can receive input from other,
non-programmable modules, such as a traction control module and monitor switch

inputs and diagnostic status.“ Demzufolge liegen an der Schnittstelle des ,steering

module® auch die Diagnosedaten des ,traction modules® an.

Aus den beiden oben zitierten Stellen (D1, Sp. 2, Z. 36-39 sowie D1, Sp. 7,
Z.52-61) geht auch das Merkmal 1M5 hervor, wonach die Umsetzeinrichtung die
Diagnosedaten des ersten Steuergerats in das gleiche Protokoll umsetzt, in dem

die Diagnosedaten des zweiten Steuergeréts an der Schnittstelle anliegen.
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Dass die Schnittstelle (1M6) und auch das Protokoll (1M7) des zweiten Steuer-
gerats zum Austausch von Diagnose- und Betriebsdaten zur Verbindung mit
zusatzlichen Steuergeraten geeignet ist, liegt bereits in der Eigenart des CAN-
Busses 34 nach D1. Hierzu sei verwiesen auf D1, Sp. 4, Z. 6-20, insb. 8-17, bei
der das ,steering module 30 dem anspruchsgemalien ,zweiten Steuergerat®
entspricht: ,The display and steering modules 28, 30 [...] are interconnected by a
distribution-input/output module 32 across a communications network 34, also
known as a Controller Area Network (,CAN’). The communications network
conforms to the standard 1SO-11898:1993(E) Road Vehicles-Interchange of Digital
Information-Controller Area Network (CAN) for high speed communication. The
network 34 allows messages to be sent and received from modules on the
network. These messages may be software updates, and operational and fault

information®.

Zumindest nach dem Wissen und Konnen des Fachmanns ist bei dem ,steering
module 30“ (als der dem Anspruch 1 entsprechenden zweiten Steuereinrichtung)
zwingend eine Umsetzeinrichtung vorzusehen, damit das (RS232-)Protokoll des

,traction module 36“ in das CAN-Protokoll des ,network 34“ umgesetzt wird.

Der Gegenstand nach Anspruch 1™ beruht daher zumindest nicht auf erfinde-

rischer Tatigkeit und ist damit nicht patentfahig.
6.2) Zum Hilfsantrag

Der Gegenstand nach Anspruch 1 des Hilfsantrags (1™) ist neu, er beruht auch auf
erfinderischer Téatigkeit.

Weder die D1 noch die D18 (Draft International Standard ISO/DIS 15765-3:
»Road vehicles-Diagnostics on Controller Area Networks (CAN)-Part 3:
Application layer services“; mit Vermerk: Voting begins on 2000-04-27,
Voting terminates on 2000-09-27, S. 13-16) oder eine andere im Verfahren
befindliche Entgegenhaltung zeigt namlich eine entsprechende aul3erhalb des
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ersten Steuergerats liegende Umsetzeinrichtung auf, welche die Diagnosedaten
des ersten Steuergerats bei einer Sollwertbestimmung fur das erste Steuergerat
berticksichtigt (Merkmal 1"'M7.1).

Dass die Umsetzeinrichtung gemald dem Anspruch 1 auf3erhalb des ersten
Steuergerats liegt, folgt aus den Merkmalen 1M3 bis 1M5:

Aus dem Vorhandensein der Umsetzeinrichtung gemald Merkmal 1M4 folgt, dass
das Protokoll zur Ubertragung von Diagnosedaten zwischen erstem und zweitem
Steuergerat gemald 1M3.2 verschieden ist von dem Protokoll gemafd 1M5, in dem
die Diagnosedaten des zweiten Steuergerdts an dessen Schnittstelle anliegen.
Denn sonst wére eine Umsetzeinrichtung nicht erforderlich. Daraus, dass die zwei
genannten Protokolle unterschiedlich sind, folgt weiter, dass die Umsetzung der
Diagnosedaten des ersten Steuergerats nach deren Ubertragung an das zweite

Steuergerat erfolgt.

Dabei liegt es dem Fachmann aus seinem Fachwissen heraus nicht nahe, dass
der Prozessor der Umsetzeinrichtung fur eine Schnittstelle des zweiten Steuer-
gerats die Ubertragenen Diagnosedaten des ersten Steuergeréts fur Sollwerte des
ersten(!) Steuergerats berlcksichtigt. Der Fachmann weil3 zwar, dass eine
Steuereinrichtung in der Regel die eigenen Diagnosedaten und auch die Diag-
nosedaten anderer Steuereinrichtungen berlcksichtigt. Eine anspruchsgemal
aulRerhalb einer Steuereinrichtung angeordnete Umsetzeinrichtung mit einem
Prozessor, der die Diagnosedaten dieser Steuereinrichtung bei einer Sollwert-
bestimmung dieser Steuereinrichtung bericksichtigt, ist jedoch dem Fachmann
weder aus seinem Fachwissen noch durch den im Verfahren befindlichen Stand

der Technik bekannt und auch nicht nahegelegt.

Zu Recht wurden somit den Entgegenhaltungen D2 bis D17 wie auch der D19 in

der Verhandlung keine Bedeutung mehr zugemessen.
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Nach alledem ist der Gegenstand des nach Hilfsantrag geltenden Patentan-
spruchs 1 neu und beruht auch auf erfinderischer Tatigkeit, so dass der An-

spruch 1 in dieser Fassung Bestand hat.

7) Die auf den Anspruch 1 unmittelbar oder mittelbar riickbezogenen Anspriiche
2" bis 5" gemaR Hilfsantrag sowie der auf ein entsprechendes Diagnosegerat fur
ein Flurforderzeug nach einem der Anspriche 1" bis 5™ riickbezogene Ne-
benanspruch 6™ und der Unteranspruch 7" betreffen jeweils weitere, tiber Selbst-
verstandlichkeiten hinausgehende Ausfuhrungsformen und werden vom An-

spruch 1 getragen.

Schneider Bayer Kruger Ausfelder

Me



