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hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
7. September 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dipl.-Phys. Grimm, der Richter Dipl.-Ing. Prasch und Dipl.-Ing. Schuster sowie der

Richterin Puschel

beschlossen:

Die Beschwerde der Patentinhaberin gegen den Beschlul® der
Patentabteilung 52 des Deutschen Patentamts vom 13. No-
vember 1996 wird auch hinsichtlich des zweiten Hilfsantrags

zuruckgewiesen.

Griunde

Gegen die Erteilung des vorliegenden Patents 39 04 915 mit der Bezeichnung
"Diagnoseeinrichtung fur die elektronische Steuerung eines Kraftfahrzeugmotors"
wurde ein Einspruch erhoben. Mit Beschlul3 vom 13. November 1996 hat die Pa-
tentabteilung 52 des Deutschen Patentamts das Patent widerrufen.

Gegen diesen Beschlul? hat die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt.

Auf die mandliche Verhandlung vom 15. Juni 1999 hin hat der Senat mit dem am
20. August 1999 zugestellten Teilbeschlul3 17 W(pat) 6/97 die Beschwerde der
Patentinhaberin hinsichtlich des Hauptantrags und des ersten Hilfsantrags zu-
rickgewiesen. Hinsichtlich der mit dem zweiten Hilfsantrag beantragten hilfswei-

sen Teilung wurde festgestellt, dal die Teilungserklarung wirksam ist.



FUr die Teilungsanmeldung hat die Patentinhaberin innerhalb der gesetzlichen
Frist die Voraussetzungen des § 39 Abs 2 u 3 PatG erfullt, so da® nunmehr Uber
die beschrankte Aufrechterhaltung des um die Teilung verringerten (Stamm-) Pa-
tents gemal dem zweiten Hilfsantrag der Patentinhaberin zu befinden ist.

Mit den Schriftsatzen vom 17. Mai 2000 und vom 29. Mai 2000 erklarten die Ein-
sprechende und die Patentinhaberin ihr Einverstandnis zu einer Entscheidung

uber den verbleibenden zweiten Hilfsantrag im schriftlichen Verfahren.

Der einzige Patentanspruch gemall dem zweiten Hilfsantrag stimmt mit dem Pa-

tentanspruch nach dem ersten Hilfsantrag wortlich Uberein und lautet:

"Diagnose-Handgerat (25) zur Diagnose von Fehlern einer

elektronischen Steuerung eines Kraftfahrzeugmotors, wobei die

elektronische Steuerung (2) mit Erfassungselementen (9-17)

verbunden ist, die Eingangsdaten bereitstellen, die die Be-

triebszustande des Kraftfahrzeugs darstellen, und Steuermittel

aufweist, die auf die Eingangsdaten ansprechen und Steuer-

daten bereitstellen

- mit Verbindungsmitteln (7, 26), um Signale zwischen der
elektronischen Steuerung und dem Diagnose-Handgerat (25)
zu Ubertragen,

- mit einem Tastenfeld (32) und

- mit Anzeigevorrichtungen (54, 55, 31) zur Anzeige von In-
formationen, die aus von der elektronischen Steuerung (2)
empfangenen Signalen gewonnen werden, wobei die Anzei-
gevorrichtungen (54, 55, 31) zur Darstellung alphanumeri-
scher Symbole lediglich ein Kleindisplay (31) haben,

dadurch gekennzeichnet,dal

- das Tastenfeld (32) fur die Eingabe von Betriebsartencodes
vorgesehen ist, um jeweils eines der Daten in der elektroni-

schen Steuerung als Bestimmungsdatum auszuwahlen,



- eine Betriebsartencode-Interpretiereinheit (50) vorgesehen
ist, die den Betriebsartencode fur das gewahlte Bestim-
mungsdatum in ein entsprechendes Betriebsartensignal
ubersetzt,

- eine Datenubertragungseinheit (51) vorgesehen ist, die das
dem Betriebsartensignal entsprechende Bestimmungsdatum
von der elektronischen Steuerung abfragt und dbernimmt,

- eine Tabelleninformations-Sucheinheit (53) vorgesehen ist,
die auf das Betriebsartensignal hin eine Kurzbezeichnung
und eine Maleinheit entsprechend dem gewahlten Bestim-
mungsdatum aus einem Speicher (56) aufruft, und

- die Anzeigevorrichtungen (54, 55, 31) zur gleichzeitigen
Darstellung des Bestimmungsdatums, seiner Kurzbezeich-
nung und seiner Maldeinheit vorgesehen sind, so dal} eine
einfache Identifizierung der erhaltenen Diagnosedaten mog-
lich ist wobei

- eine Anzeigeinformations-Speichereinheit (54) vorgesehen
ist, die die Kurzbezeichnung und das Bestimmungsdatum in

einer Speicher-Map in einem RAM (37) speichert."

Die Patentinhaberin vertritt, wie auch im Teilbeschlul® ausgefuhrt, die Auffassung,
dal der Gegenstand des Patents - auch in der beschrankten Fassung nach dem
zweiten Hilfsantrag - weder durch die EP 0 231 607 A1 noch den Aufsatz "Intelli-
genter Diagnoseverbund fur den Kfz-Einsatz" von W. Runge, T. Lay und A. Welte
in VDI-Berichte 612, Dusseldorf 1986, Seiten 403 bis 420 nahegelegt sei.

Sie beantragt gemall dem zweiten Hilfsantrag sinngemaf} die beschrankte Auf-

rechterhaltung des Stammpatents unter Zugrundelegung folgender Unterlagen:

Einziger Patentanspruch gemalf} Hilfsantrag 1, tGberreicht in der

mundlichen Verhandlung vom 15. Juni 1999,



Beschreibung gemal Patentschrift mit der Maligabe, daf} in
Spalte 1 die Zeilen 3 bis 5 ersetzt werden durch den am
29. Oktober 1998 eingegangenen Erganzungsteil der Be-
schreibung, dal} in Spalte 2 die Zeilen 18 bis 22 ersetzt werden
durch die am 29. Oktober 1998 eingegangene neue Aufgaben-
stellung, sowie dald in Spalte 2 nach Zeile 24 eingefugt wird:
"Nicht beansprucht wird ein Diagnose-Handgerat, wobei ein
Datenrechner (52) Informationen Gber Fuhler und Schalter von
der elektronischen Steuerung (2) erhalt und diese der Anzei-
geinformations-Speichereinheit (54) zufuhrt."

Zeichnungen mit Figuren 1 bis 6 gemal} Patentschrift.

Die Einsprechende beantragt die Zurickweisung der Beschwerde.

Sie vertritt die Auffassung, da® auch der Gegenstand des einzigen Patentan-
spruchs nach dem Hilfsantrag 2 dem Fachmann durch die beiden genannten

Druckschriften nahelegt sei.

Die Beschwerde ist auch hinsichtlich des nunmehr zur Entscheidung anstehenden
Gegenstands des Patentanspruchs gemal dem zweiten Hilfsantrag nicht begrin-
det. Denn der Gegenstand des Patents in dieser Fassung ist ebenfalls nicht pa-
tentfahig, weil er nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruht (§§ 1 Abs 1, 4 PatG iVm
§ 21 Abs 1 Nr 1 PatG).

a) Der einzige Patentanspruch gemal dem zweiten Hilfsantrag ist zwar zulassig.
Der Patentanspruch nach dem zweiten Hilfsantrag ist, wie der gleichlautende Pa-
tentanspruch nach dem ersten Hilfsantrag, gegeniber der erteilen Fassung des
Anspruchs zunachst durch Aufnahme von Merkmalen (Kleindisplay, Anzeigein-
formations-Speichereinheit) aus der Beschreibung zulassigerweise eingeschrankt.

Zusatzlich ist der Anspruch nach dem zweiten Hilfsantrag eingeschrankt durch



Aufnahme eines Disclaimers in die Beschreibung, wonach fir das Merkmal "wobei
ein Datenrechner (52) Informationen Uuber Fuhler und Schalter von der
elektronischen Steuerung (2) erhalt und diese der Anzeigeinformations-Spei-
chereinheit (54) zufuhrt" kein Schutz beansprucht wird. Dal} dieser Disclaimer nur
in der Beschreibung und nicht im Patentanspruch selbst angegeben ist, ist hinrei-
chend, da sie der allgemein fur Beschrankungen im Einspruchsverfahren gelten-
den Vorschrift des § 21 Abs 2 Satz 2 PatG entspricht, wie im Teilbeschlul} aus-
fuhrlich dargelegt ist.

Gegenstand des zweiten Hilfsantrags ist sonach ein Diagnose-Handgerat mit den
Merkmalen des Anspruchs nach dem ersten Hilfsantrag, mit der Einschrankung,
dall zum Erhalten der Informationen von der elektronischen Steuerung Uber Fih-
ler und Schalter und zur Zufuhr dieser Informationen zu der Anzeigeinformations-

Speichereinheit kein Datenrechner dient.

b) Das Diagnose-Handgerat nach dem zweiten Hilfsantrag beruht jedoch nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit.

Dies ergibt sich schon zwangslaufig aus dem Umstand, dal} der Gegenstand des
gleichlautenden, nicht durch einen Disclaimer eingeschrankten und daher eine
weitere Lehre umfassenden Anspruchs gemal dem ersten Hilfsantrag nicht pa-
tentfahig ist, wie im Teilbeschlufd unter 3.b) in Verbindung mit 2.b) unter Bezug auf
den aus der EP 0 231 607 A1 und den Aufsatz "Intelligenter Diagnoseverbund fur
den Kfz-Einsatz" von W. Runge, T. Lay und A. Welte entnehmbaren Stand der
Technik ausfuhrlich dargelegt ist.

Bei dem Diagnose-Handgerat gemal dem ersten Hilfsantrag sind die Mittel zum
Erhalten der Informationen von der elektronischen Steuerung und zur Zuflihrung
dieser Informationen zu der Anzeigeinformations-Speichereinheit nicht naher spe-
zifiziert. Sie umfassen daher alle Realisierungsformen, die der Fachmann auf-
grund seines Fachwissens ohne weiteres zu dem genannten Zweck in Betracht
zieht, beispielsweise diskrete Schaltungen und Datenrechner. Alle diese vom

Fachmann ohne weiteres in Betracht gezogenen Realisierungsformen fallen unter



die im Patentanspruch nach dem ersten Hilfsantrag spezifizierte Lehre und sind,
wie im Teilbeschlul® ausgefuhrt, durch den Stand der Technik nahegelegt.

Der Disclaimer entsprechend dem zweiten Hilfsantrag hat sonach nur zur Folge,
dafd durch ihn von den vom Fachmann ohne weiteres in Betracht gezogenen Rea-
lisierungsformen flr die nicht patentfahige Lehre nach dem Anspruch gemafl dem
ersten Hilfsantrag die Realisierungsformen ausgenommen sind, bei denen ein Da-
tenrechner zum Einsatz kommt. Die nicht patentfahige Lehre eines Anspruchs, der
eine Anzahl Realisierungsformen umfaldt, wird aber nicht dadurch erfinderisch,

dal} die Anzahl der Realisierungformen durch einen Disclaimer reduziert wird.

Das Diagnose-Handgerat gemall dem Patentanspruch nach dem zweiten Hilfsan-
trag ist sonach nicht patentfahig. Die Beschwerde der Patentinhaberin war daher
auch hinsichtlich des verbleibenden zweiten Hilfsantrags und damit insgesamt zu-
ruckzuweisen.

Grimm Prasch Schuster Puschel
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