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hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mauandliche Verhandlung vom 7.Dezember 2004 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch sowie der Richter Dr. Schmitt,
Dipl.-Ing. Prasch und Dipl.-Ing. Schuster

beschlossen:
Auf die Beschwerden der Einsprechenden wird der Beschlul® der
Patentabteilung 52 des Deutschen Patent- und Markenamts vom

24. Oktober 2002 aufgehoben. Das Patent 39 43 766 wird widerru-

fen.

Grinde

Auf die durch Teilung des Stammpatents 39 11 876 (Eingangsdatum der Tei-
lungserklarung: 6. Juni 1995) entstandene Teilanmeldung P 39 43 766.3-52 wurde
die Erteilung des Patents 39 43 766 mit der Bezeichnung

"Selbstdiagnosesystem"

am 27. Mai 1999 veroffentlicht.



Zwei gegen dieses Patent erhobene Einspriiche wurden gestitzt auf die von der

Prufungsstelle herangezogenen Druckschriften

a A~ WO N -
N N N N N

DE 33 05 807 A1

US 42 77 829 A1

EP 00 65 703 A2

JP 59-24 270

B. Przybyla: "Eigendiagnose von elektronischen Steuergeraten im Kraftfahr-
zeug". In: VDI-Berichte Nr. 612, 1986, S. 361-373

und auf die in den Einspruchen erstmals genannten Druckschriften

EP 00 65 703 A2 (=Druckschrift 3)

Zuckmantel u.a.: "Der Weg vom bordeigenen Kontrollsystem zur
Systemdiagnose." In: VDI-Berichte Nr. 612, 1986, S. 375-385
JP 63 — 6488 A (= Anm.-AZ 61-149807)

JP 63 — 79031 A (FAnm.-AZ 61-223802)

US 49 43 924 (nachverdffentlicht, Prioritaten aus D8, 9).

Die Patentabteilung 52 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat das (Streit-)

Patent mit Beschluss vom 24. Oktober 2002 in vollem Umfang aufrechterhalten.

Gegen diesen Beschluss sind die Beschwerden beider Einsprechenden gerichtet.

Die Patentinhaberin verteidigt ihr Patent in der erteilten Fassung. Dessen einziger

Anspruch lautet:

Selbstdiagnosesystem zur Diagnose eines elektronischen Steuergerates ei-
nes Kraftfahrzeugs,

wobei die elektronische Steuerung Mess- und Fuhlelemente (12 bis 16) zur
Erfassung der Betriebszustande des Fahrzeugs und weiter einen Steue-

rungsrechner (1) mit flichtigem (9) und Festwertspeicher (8) umfasst, um



Ausgangsdaten zu errechnen und das Fahrzeug in Ubereinstimmung mit
Eingangsdaten aus den Mess- und Fuhlelementen (12 bis 16) zu steuern,
wobei weiterhin eine Einrichtung (24) zur Eigendiagnose vorgesehen ist,
um die Eingangs- und Ausgangsdaten selbsttatig zu Uberprifen und unter
Verwendung weiterer Daten Abnormalitaten festzustellen,

wobei ein nichtfluchtiger Speicher (10) vorgesehen ist, um Fehlercode-Da-
ten, welche Art und Ort eines Fehlers bezeichnen, zu speichern,

und wobei weiterhin eine Ausgabeeinrichtung (21) zur Anzeige des im

nichtflichtigen Speicher (10) gespeicherten Fehlercodes vorgesehen sind
dadurch gekennzeichnet, dass

ein aus der Einrichtung zur Eigendiagnose (24) von Regelabweichungen
gebildetes Fehlersignal in den Festwertspeicher (ROM 8) gelangt, um einen
zugehdrigen reprasentativen Fehlercode auszulesen,

wobei der nichtflichtige Speicher (RAM 10) derart ausgebildet ist, dass er
die Eigendiagnoseablaufdaten, welche zur Feststellung von Abnormalitaten
eingesetzt werden, zusammen mit den Fehlercodes sequentiell unter vor-
gegebenen Adressen abspeichert;

und dass uber ein Abfragesignal die im nichtflichtigen Speicher (10) abge-
legten Eigendiagnoseablaufdaten und die Fehlercodes abrufbar und auf der

Ausgabeeinrichtung (21) anzeigbar sind.

Die Einsprechende | macht in ihrem schriftlichen Vortrag unzulassige Erweiterung,

mangelnde Ausfuhrbarkeit und mangelnde erfinderische Tatigkeit geltend.

Nach dem Vortrag der Einsprechenden |l in der mundlichen Verhandlung, in dem
sie Bezug nimmt auf die Druckschriften D6 und D7, sieht sie den Gegenstand des
Anspruchs mangels erfinderischer Tatigkeit als nicht patentfahig an. AuRerdem
liege bezuglich des kennzeichnenden Teils des Anspruchs, insbesondere hinsicht-

lich des Begriffs "Eigendiagnoseablaufdaten” eine unzulassige Erweiterung vor.



Beide Einsprechende stellen den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Streitpatent in

vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

die Beschwerden zuriickzuweisen.

Nach ihrer Ansicht ist auf Patentfahigkeit des beanspruchten Gegenstandes zu er-
kennen, da dieser hinsichtlich des im Verfahren befindlichen Standes der Technik
neu und erfinderisch sei. Aul’erdem seien die geltend gemachten unzulassigen

Erweiterungen und die mangelnde Ausfuhrbarkeit nicht gegeben.

Zu Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die zulassigen Beschwerden der Einsprechenden sind begrindet. Das Patent ist

zu widerrufen, da sein Gegenstand nicht patentfahig ist, § 21 Abs. 1 PatG.

1. Das Streitpatent betrifft ein Selbstdiagnosesystem zur Diagnose eines elektro-
nischen Steuergerates eines Kraftfahrzeugs. In der Beschreibungseinleitung der
Streitpatentschrift ist unter Verweis auf die bei bekannten Diagnosesystemen an-
zutreffenden Probleme als patentgemale Zielsetzung angegeben, ein System zur
Eigendiagnose zu schaffen, bei welchem eine nicht wieder abrufbare Regelabwei-
chung leicht feststellbar und wesentlich besser nachvollziehbar ist, wodurch die
umgehende und exakte Reparatur des Fahrzeugs moglich wird.

Als ein Kerngedanke wird hierbei angesehen, die spezifischen Eigendiagnoseab-

laufdaten, welche zur Feststellung von Abnormalitaten eingesetzt werden, zu-



sammen mit dem ermittelten Fehlercode abzuspeichern, um auch die Fehlerer-

mittlung zu einem spateren Zeitpunkt nachvollziehen zu konnen.

Der die L6ésung der patentgemalien Aufgabe vermittelnde Anspruch Iasst sich wie

folgt in Merkmale gliedern:

al)

a2)

b1)

b2)

b3)

Selbstdiagnosesystem zur Diagnose eines elektronischen Steuergerates ei-
nes Kraftfahrzeugs,

wobei die elektronische Steuerung Mess- und Fuhlelemente (12 bis 16) zur
Erfassung der Betriebszustande des Fahrzeugs und weiter einen Steue-
rungsrechner (1) mit flichtigem (9) und Festwertspeicher (8) umfasst, um
Ausgangsdaten zu errechnen und das Fahrzeug in Ubereinstimmung mit
Eingangsdaten aus den Mess- und Flhlelementen (12 bis 16) zu steuern,
wobei weiterhin eine Einrichtung (24) zur Eigendiagnose vorgesehen ist,
um die Eingangs- und Ausgangsdaten selbsttatig zu Uberprifen und unter
Verwendung weiterer Daten Abnormalitaten festzustellen,

wobei ein nichtflichtiger Speicher (10) vorgesehen ist, um Fehlercode-Da-
ten, welche Art und Ort eines Fehlers bezeichnen, zu speichern,

und wobei weiterhin eine Ausgabeeinrichtung (21) zur Anzeige des im

nichtflichtigen Speicher (10) gespeicherten Fehlercodes vorgesehen sind

dadurch gekennzeichnet, dass

c1)

c2)

ein aus der Einrichtung zur Eigendiagnose (24) von Regelabweichungen
gebildetes Fehlersignal in den Festwertspeicher (ROM 8) gelangt, um einen
zugehdrigen reprasentativen Fehlercode auszulesen,

wobei der nichtfliichtige Speicher (RAM 10) derart ausgebildet ist, dass er
die Eigendiagnoseablaufdaten, welche zur Feststellung von Abnormalitaten
eingesetzt werden, zusammen mit den Fehlercodes sequentiell unter vor-

gegebenen Adressen abspeichert;



c3) und dass Uber ein Abfragesignal die im nichtflichtigen Speicher (10) abge-
legten Eigendiagnoseablaufdaten und die Fehlercodes abrufbar und auf der

Ausgabeeinrichtung (21) anzeigbar sind.

2. Die Streitpunkte der unzulassigen Erweiterung und der mangelnden Ausflhr-
barkeit konnen unerortert bleiben, da der Gegenstand des Anspruchs nicht auf er-
finderischer Tatigkeit beruht (vgl. BGH GRUR 1991, 120 "Elastische Bandage").

Der nachstkommende Stand der Technik geht aus D6 (EP 00 65 703 A2) hervor.
In dieser Druckschrift wird ein elektronisches Steuergerat fur ein Kraftfahrzeug be-
schrieben, wobei zu dieser Steuerung Mel3- und Fuhlelemente (Sensoren 2 bis
16) und ein Steuerungsrechner (CPU 50, ROM 52, RAM 54) gehdren und wobei
dieser Rechner daflir vorgesehen ist, Ausgangsdaten zu errechnen und das Fahr-
zeug in Ubereinstimmung mit den Eingangsdaten aus den MeR- und Fiihlelemen-
ten zu steuern (S. 4, le. Abs. mit S. 5, erster Abs.; S.8, Zeile 16 ,vehicle®). In D6
wird aulRerdem ein Selbstdiagnosesystem zur Diagnose des besagten elektroni-
schen Steuergerates beschrieben, wobei eine Einrichtung zur Eigendiagnose vor-
gesehen ist, um die Eingangs- und Ausgangsdaten selbsttatig zu Gberprufen und
unter Verwendung weiterer Daten Abnormalitaten festzustellen (Anspruchsseite 1,
Z. 24 bis Anspruchsseite 2, Z. 4; S. 8, Z. 24 bis S. 9, Z. 12). Es ist ein nichtflichti-
ger Speicher (RAM 54) vorgesehen (S. 3, Z. 19-21; Anspruchsseite 1, Z. 17 mit
Z. 22-24), um Fehlercode-Daten, welche Art und Ort eines Fehlers bezeichnen, zu
speichern (Anspruchsseite 4, Z. 6, 7; S. 9, Z. 12 bis S. 10, Z. 8). Ferner dient eine
Ausgabevorrichtung (display unit) zur Anzeige des im nichtflichtigen Speicher
(RAM) gespeicherten Fehlercodes (S. 14, Z. 2-5; Fig. 3, Schritt 116).

Insoweit stimmt das aus D6 hervorgehende Selbstdiagnosesystem zunachst weit-
gehend mit den Merkmalen a1 bis b3 des Oberbegriffs des Streitpatent-Anspruchs
uberein. Lediglich in Bezug auf das Merkmal a2 ergibt sich hinsichtlich der
Aufteilung der RAM-Funktionen beim Anspruchsgegenstand in einen fllichtigen
Speicher (Direktzugriffsspeicher RAM 9, Sp. 5, Z. 58 der Streit-Patentschrift) und



in einen nichtflichtigen Speicher (nicht-flichtiger RAM-Speicher 10, Sp. 9, Z. 59)

ein Unterschied.

Bei dem Selbstdiagnosesystem gemall D6 muss weiterhin zwingend vorgesehen
sein, dass ein (in der Druckschrift D6 selbst nicht explizit erwahntes) Fehlersignal
in den Festwertspeicher (ROM 52) gelangt, um einen zugehorigen reprasentativen
Fehlercode auszulesen. Ohne ein solches Fehlersignal ware es ansonsten nicht
mdglich, aus dem Festwertspeicher die Fehlercodes auszulesen (vgl. S. 12, Z. 23
bis 26). Weiterhin ist der nichtflichtige Speicher (RAM-Speicher 54) beim Gegen-
stand der Druckschrift D6 derart ausgebildet, dass die Daten, welche zur Fest-
stellung von Abnormalitaten eingesetzt werden, zusammen mit den Fehlercodes
sequentiell unter vorgegebenen Adressen abgespeichert werden (vgl. Anspruchs-
seite 2, Z. 1 bis 6; S. 9, Z. 28 bis S. 10, Zeile 6; S. 12, Z. 17 bis 19). Uber ein Ab-
fragesignal (vgl. S. 12, Zeilen 21 und 22) ist es weiterhin moglich, die im nicht-
flichtigen Speicher abgelegten "Eigendiagnosedaten" und die Fehlercodes abzu-
rufen und - wie bereits erwahnt - Uber eine Anzeigeeinrichtung (vgl. S. 14, Z. 2-4)
darzustellen.

Demnach zeigt D6 prinzipiell auch die in den Merkmalen c1 bis ¢3 angegebenen
MalRnahmen, allerdings mit dem Unterschied, dal® Gegenstand der in D6 (vergl.
S.9, 1. Abs.) offenbarten Diagnose die dortigen Sensoren, deren Ausgangs-
leitungen inklusive der zugehorigen Steckverbinder oder sonstige Verbindungs-
leitungen (ebenfalls mit Steckverbindern) sind, wogegen beim Streitpatent das
beanspruchte Diagnosesystem zur Bestimmung von Regelabweichungen, d.h.
Abweichungen im Steuerungsrechner (vergl. Sp. 5, Z. 34) selbst, dient.

Dieser Unterschied schafft allerdings entgegen der Ansicht der Patentinhaberin
keinen erfinderischen Abstand zum Stand der Technik. Dem Fachmann, einem
FH-Ingenieur der Fachrichtung Steuerungs- und Regelungstechnik mit mehrjahri-
ger einschlagiger Berufserfahrung - war namlich aus D7 (VDI-Berichte 612, 1986,
S. 375-385) bekannt, dal} in die Kfz-Systemdiagnose neben der Peripherie (Sen-
soren, Aktoren) auch das Steuergerat (d.h. der eigentliche Steuerungsrechner) in
die Diagnose einbezogen wird (S. 379, Abschnitt 2.2.2 mit S. 378, Bild 3). Hierbei



werden nach S. 378, Abschnitt 2.2.1 durch Aufgeben festgelegter Eingangsinfor-
mationen an den Ausgangen des Steuergerates definierte Reaktionen ausgelost
und durch Vergleich mit abgelegten Sollwerten Fehlfunktionen erkannt, d.h. zur
Feststellung von Abnormalitadten geeignete Eigendiagnoseablaufdaten gebildet.
Demnach war flr den Fachmann in Kenntnis von D7 keine erfinderische Tatigkeit
erforderlich, in die Diagnose nach D6 das eigentliche Steuergerat zusatzlich ein-
zubeziehen. Es bedurfte ebenfalls keiner erfinderischen Tatigkeit, die hierbei an-
fallenden Daten in der Weise zu behandeln, wie dieses in D6 bereits fur den
Diagnosebereich Sensoren, Leitungen und Steckverbinder vorgesehen ist. Diese
fur den Fachmann nahegelegte Zusammenschau der Druckschriften D6 und D7
fuhrt zu einem Selbstdiagnosesystem, das - mit einer bereits erwahnten Aus-
nahme bezlglich Merkmal a2 - alle Merkmale des Anspruchsgegenstandes auf-
weist. Die Ausnahme bezieht sich, wie oben dargestellt, auf die Aufteilung der
RAM-Funktionen beim Anspruchsgegenstand in einen flichtigen Speicher (Direkt-
zugriffsspeicher RAM 9, Sp. 5, Z. 58) und in einen nichtflichtigen Speicher (nicht-
flichtiger RAM-Speicher 10, Sp. 9, Z. 59). Der Fachmann wird jedoch durch beide
betrachtete Druckschriften (vergl. in D6 die Anspruchsseite 1, Z. 17 und Z. 22-24
sowie in D7, S. 377, vorletzte Zeile bis S. 378, Z. 4) darUber informiert, dal} die fur
die Selbstdiagnose relevanten Daten, soweit sie in RAM's abgelegt werden, dort
nichtflichtig zu speichern sind. Der Fachmann erhalt dadurch die Anregung, die
letztgenannten Daten nichtfllichtig zu speichern und ansonsten die Ubliche RAM-
Speichertechnik beizubehalten. Demnach laldt auch die anspruchsgemale Auf-
teilung der RAM-Funktionen nach der Lehre des Streitpatents den beanspruchten
Gegenstand nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhen. Die Lehre des Streitpatents
ist folglich vom Fachmann in Kenntnis der Druckschriften D6 und D7 ohne erfinde-
rische Tatigkeit zu bewerkstelligen. Der streitpatentgemale Anspruch hat demzu-

folge keinen Bestand.
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Bei der gegebenen Sachlage war das Streitpatent unter Aufhebung des ange-

fochtenen Beschlusses aus den genannten Grinden zu widerrufen.

Dr. Fritsch Dr: Schmitt Prasch Schuster
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