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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 196 54 137

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mundliche Verhandlung vom 24. Oktober 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 154
08.05



Grinde

Auf die Anmeldung wurde die Erteilung des Patents (nachfolgend Streitpatent ge-

nannt) mit der Bezeichnung

LVerfahren zum Prifen eines end-/ oder teilmontierten Verbren-

nungsmotors*

am 5. Oktober 2000 veroffentlicht.

Ein gegen das Streitpatent erhobener Einspruch wurde gestitzt auf die Druck-
schriften

1) DE 2536047 Al

2) EPO0456244B1

3) EP0536561A1

4) DE3249286T1

5) US 5492 006.

Das Streitpatent wurde durch Beschluss der Patentabteilung 52 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 4. November 2003 mangels erfinderischer Téatigkeit
widerrufen. Gegen diesen Beschluss wendet sich die Patentinhaberin mit ihrer
Beschwerde vom 17. Dezember 2003. Sie verteidigt das Streitpatent nach Haupt-

sowie erstem und zweitem Hilfsantrag.
Die Anspriiche 1 und 2 nach Hauptantrag lauten:
1. Verfahren zum Prifen eines end- oder teilmontierten

Verbrennungsmotors auf Montage- und/oder Fertigungsfehler,

wobei der Verbrennungsmotor schleppend angetrieben wird,



wobei zum Erzeugen von bestimmten Druck- und Strémungszu-
stdnden wenigstens einem Zu- oder Abgang des Verbrennungs-
motors eine Blende (6, 7) vorgeschaltet wird und

wobei insbesondere Druck- und Drehmomentmesswerte zur Aus-
wertung herangezogen werden,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Stromungsquerschnitt der Blende (6, 7) in Abhéangigkeit

von Prufanforderungen verstellt wird.

2. Verfahren zum Prufen eines end- oder teilmontierten
Verbrennungsmotors auf Montage- und/oder Fertigungsfehler,
wobei der Verbrennungsmotor schleppend angetrieben wird,
wobei zum Erzeugen von bestimmten Druck- und Strémungszu-
standen wenigstens einem Zu- oder Abgang des Verbrennungs-
motors eine Blende (6, 7) vorgeschaltet wird und

wobei insbesondere Druck- und Drehmomentmesswerte zur Aus-
wertung herangezogen werden,

dadurch gekennzeichnet,

dass wenigstens der Verbrennungsraum (10) des Verbrennungs-
motors (3) mit einem Druck beaufschlagt wird, der hoher liegt als

der Umgebungsdruck des Verbrennungsmotors.

Die Anspriche 1 nach den Hilfsantragen 1 und 2 lauten wie folgt (gegenuber An-
spruch 1 nach Hauptantrag sind Erganzungen unterstrichen und Streichungen

durch eckige Klammern gekennzeichnet):

1. Hilfsantrag:
,1. Verfahren zum Prifen eines end- oder teilmontierten
Verbrennungsmotors auf Montage- und/oder Fertigungsfehler,

wobei der Verbrennungsmotor schleppend angetrieben wird,



wobei zum Erzeugen von bestimmten Druck- und Strémungszu-
stdnden wenigstens einem Zu- oder Abgang des Verbrennungs-
motors eine Blende (6, 7) vorgeschaltet wird und

wobei [insbesondere] Druck- und / oder Drehmomentmesswerte
zur Auswertung herangezogen werden,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Stromungsquerschnitt der Blende (6, 7) in Abhéangigkeit

von Prufanforderungen mittels einer Verstellvorrichtung eingestellt

wird und ein jeweils optimaler Luftmassenstrom zur Detektierung

eines Montage- und/oder Fertigungsfehlers von einem Messrech-

ner ermittelt wird."

2. Hilfsantrag:

.L.  Verfahren zum Priufen eines end- oder teilmontierten
Verbrennungsmotors auf Montage- und/oder Fertigungsfehler,
wobei der Verbrennungsmotor schleppend angetrieben wird,
wobei zum Erzeugen von bestimmten Druck- und Strémungszu-
stdnden wenigstens einem Zu- oder Abgang des Verbrennungs-
motors eine Blende (6, 7) vorgeschaltet wird und

wobei [insbesondere] Druck- und / oder Drehmomentmesswerte
zur Auswertung herangezogen werden,

dadurch gekennzeichnet,

dass ein jeweils optimaler Luftmassenstrom zur Detektierung ei-

nes Montage - und / oder Fertigungsfehlers und der Strémungs-

querschnitt der Blende (6, 7) von einem Messrechner ermittelt

werden und
der Stromungsquerschnitt der Blende (6, 7) in Abhangigkeit von

Prufanforderungen mittels einer Einstellvorrichtung angesteuert

wird.”



Nach Ansicht der Patentinhaberin sind die beanspruchten Verfahren durch den
vorstehend genannten Stand der Technik weder bekannt noch nahegelegt und

demzufolge patentfahig.

Die Patentinhaberin stellt schriftlich sinngemaf den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Streitpatent

aufrechtzuerhalten

- nach Hauptantrag im urspringlich erteilten Umfang mit Kor-
rektur von offensichtlichen Schreibfehlern in der Beschrei-
bung,

- hilfsweise mit Anspriichen 1 bis 3 gemald dem 1. Hilfsantrag,
eingegangen am 20. Oktober 2006, Beschreibung und
Zeichnungen wie Hauptantrag,

- weiter hilfsweise mit Ansprichen1 bis 3 gemafl dem
2. Hilfsantrag, eingegangen am 20. Oktober 2006, Beschrei-

bung und Zeichnungen wie Hauptantrag.

Die Einsprechende hat mit Schriftsatz vom 10. September 2004 den Einspruch

zurickgenommen.

Zu Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die zulassige Beschwerde ist unbegrindet, da keine patentfahige Erfindung vor-
liegt 884, 21 Abs.1 Nr. 1, 4 PatG. Dabei war nach der Ricknahme des Ein-
spruchs das Beschwerdeverfahren mit der Patentinhaberin allein weiter zu fuhren
(vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl., § 61 Rdnr. 31).



A) Hauptantrag

1. Das Streitpatent bezieht sich auf ein Verfahren zum Priifen eines end- oder
teilmontierten Verbrennungsmotors auf Montage- und / oder Fertigungsfehler.
Entsprechend der streitpatentgemaf3en Aufgabe soll erreicht werden, dass dem zu
prufenden Motor der fur den jeweiligen Messschritt optimale Luftmassenstrom zur
Verfiigung gestellt wird.

Der eine LOsung dieser Aufgabe vermittelnde Anspruch 1 nach Hauptantrag

(= erteilte Fassung) lautet mit hinzugefugter Gliederung wie folgt:

la) Verfahren zum Prifen eines end- oder teilmontierten Verbrennungsmotors

auf Montage- und/oder Fertigungsfehler,

1b)  wobei der Verbrennungsmotor schleppend angetrieben wird,

1c) wobei zum Erzeugen von bestimmten Druck- und Strdomungszustéanden we-
nigstens

1cl) einem Zu- (gang)

1c2) oder Abgang des Verbrennungsmotors

1c3) eine Blende (6, 7) vorgeschaltet wird und

1d) wobei insbesondere Druck- und Drehmomentmesswerte zur Auswertung

herangezogen werden,

dadurch gekennzeichnet,

le) dass der Stromungsquerschnitt der Blende (6, 7) in Abhangigkeit von

Prifanforderungen verstellt wird.



Anspruch 1 entnimmt der Fachmann, ein Diplomingenieur der Fachrichtung Ma-
schinenbau mit mehrjahriger Berufserfahrung in der Priftechnik von Verbren-
nungsmotoren, folgende technische Lehre:

Der zu prifende Motor wird schleppend angetrieben, d. h. er entwickelt beim Prif-
vorgang keine eigene Leistung (vergl. Streit-PS, Sp. 2, Z. 31, 32; D2, Sp. 4, Z. 28-
44). Zur Auswertung, d. h. zur Gewinnung der Prifergebnisse, werden ,insbeson-
dere” Druck- und Drehmomentmesswerte, d. h. formal gesehen solche Messwerte
herangezogen, die zur Erzielung eines Prifergebnisses geeignet sind. Der Motor
wird bei der Prifung (gegebenenfalls unter Verwendung einer zusatzlichen
Druckluftquelle, vergl. Sp. 2, Z. 36, 37) bestimmten Druck- und Stromungszustan-
den ausgesetzt, wobei dieses Uber wenigstens einen blendenbestiickten Zu- oder
Abgang des zu prufenden Verbrennungsmotors geschieht und der Strémungs-
querschnitt der Blende in Abhangigkeit von Prufanforderungen verstellt wird.
Anspruch 1 umfasst somit drei nebengeordnete Varianten, wobei sich bei der
ersten nur im Zugang, bei der zweiten nur im Abgang und bei der dritten Variante
im Zu- und Abgang des Verbrennungsmotors eine verstellbare Blende befindet.
Bei Variante 1 kdnnen die ,bestimmten Druck- und Strémungszustande® (Merk-
mal 1b) entweder als ,Ansaugunterdruck” (vergl. Hinweis in der Streit-PS auf D2 in
Sp. 1, Z. 12-14) durch den Schleppbetrieb oder durch die externe Druckluftquelle

erzeugt werden.

2. Das Verfahren nach Anspruch 1, Variante 3 in der Fassung gemal
Hauptantrag beruht nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

Der diesem Verfahren nachstkommende Stand der Technik geht aus D2
(EP 0 4565 244 B1) hervor. In dieser Druckschrift wird ein Verfahren zur Motor-
prifung mit schleppend angetriebenem Motor beschrieben, bei dem je nach Mon-
tagefortschritt (Montagestationen 16, 17) entsprechende Zwischen-Funktionspri-
fungen 18, 19 stattfinden und schlief3lich am fertiggestellten Motor die End-Funkti-
onsprufung 33 durchgefuhrt wird (Fig. 1). Bei dieser Prifung kdénnen neben

Schlepp-Drehmoment, Kompressionsdruck, Oltemperatur auch Messwerte beziig-



lich Gasansaugunterdruck und Abgasgegendruck (Sp. 9, Z. 31-54) herangezogen
werden.

Das aus D2 hervorgehende Verfahren zeigt somit zunachst die Merkmale 1a, 1b
und 1d des Oberbegriffs des Anspruchs 1, Variante 3.

Zur Verbesserung der messtechnischen Erfassung der zuletzt genannten Drlicke
sind nach D2, S. 9, Z. 55 bis Sp. 10, Z. 9 und Anspruch 17 im Ansaug- und Ab-
gassammelkrimmer Drosselstellen vorgesehen, die durch im Querschnitt variabel
gestaltete Lochblenden gebildet werden. Somit gehen aus D2 auch die Merk-
male 1c bis 1c3 sowie die dem kennzeichnenden Merkmal 1e entnehmbare An-
derbarkeit des Blendenstromungsquerschnittes hervor. D2 beschreibt zwar nicht
wortlich die Verstellbarkeit dieser Querschnitte in Abhangigkeit von Prifanforde-
rungen. In Sp. 10, Z. 1 dieser Druckschrift wird jedoch der Einsatz von im Quer-
schnitt variabel gestalteten Lochblenden als ,vorzugsweise“ charakterisiert. Dem
Fachmann wird somit gezeigt, dass es fur die Lochblendenanderungen, die zur
Verbesserung der messtechnischen Erfassbarkeit der angesprochenen Driicke
vorgenommen werden, auch andere Mdglichkeiten gibt. Die nhach Merkmal 1e vor-
gesehene Verstellung des Stromungsquerschnittes der Blende in Abhangigkeit
von Priufanforderungen erfordert vom Fachmann somit in Kenntnis von D2 nur Ub-
liches fachmannisches Handeln. Demzufolge beruht das Verfahren nach An-
spruch 1, Variante 3, nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

Da Uber einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann (BGH GRUR 1997,
120, ,Elektrisches Speicherheizgerat®), fallen mit dem Anspruch 1, Variante 3,
auch die nebengeordneten Varianten 1 und 2, ferner der nebengeordnete An-

spruch 2 und der abhéngige Anspruch 3.



B) 1. Hilfsantrag

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lautet (mit hinzugefugter Gliederung) wie folgt:

»lahl)Verfahren zum Prifen eines end- oder teilmontierten Verbrennungsmotors

auf Montage- und/oder Fertigungsfehler,

1bh1) wobei der Verbrennungsmotor schleppend angetrieben wird,

1chl1) wobei zum Erzeugen von bestimmten Druck- und Strdmungszustanden we-
nigstens

1c1hl) einem Zu- (gang)

1c2h1) oder Abgang des Verbrennungsmotors

1c3h1l) eine Blende (6, 7) vorgeschaltet wird und

1dh1) wobei Druck- und / oder Drehmomentmesswerte zur Auswertung

herangezogen werden,

dadurch gekennzeichnet,

lehl) dass der Stromungsquerschnitt der Blende (6, 7) in Abhangigkeit von

Prufanforderungen mittels einer Verstellvorrichtung eingestellt wird und

1fh1) ein jeweils optimaler Luftmassenstrom zur Detektierung eines Montage

und/oder Fertigungsfehlers von einem Messrechner ermittelt wird."

Der Ubergang von ,insbesondere Druck- und Drehmomentmesswerte* (An-
spruch 1 nach Hauptantrag, Merkmal 1d) zu ,Druck und / oder Drehmoment-
messwerte” - Merkmal 1dhl - ist zulassig, da durch das ,insbesondere” in der er-

teilten Fassung zum Ausdruck kommt, dass die nachfolgend genannten Druck-
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und Drehmomentmesswerte nicht zwingend gemeinsam eingesetzt werden mus-

sen.

Hingegen ist die Anderung im Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 betreffend die Er-
mittlung eines optimalen Luftmassenstromes zur Detektierung eines Montage-
und/oder Fertigungsfehlers durch einen Messrechner und eine hiervon isolierte
Einstellung der  Stromungsquerschnitte  der Blenden  mittels einer
Verstellvorrichtung in dieser Weise nicht offenbart, da nach der entsprechenden
Offenbarung in der urspriinglich eingereichten Anmeldung auf S. 3, 2. Abs. und
S. 4, le. Abs. (die unverandert in die Streitpatentschrift tbernommen wurde, vergl.
dort Sp. 2, Z. 50-55 und Sp. 3, Z. 31-39 ) der Messrechner jeweils auch fur die
Steuerbefehle an die Einstellvorrichtungen der Blenden zustandig ist. Der
Gegenstand des Streitpatents in der Fassung nach Hilfsantrag 1 geht somit tber
den Inhalt der urspringlich eingereichten Anmeldung hinaus und ist demzufolge
nach § 21 Abs. 1 Nr. 4 nicht patentféahig.

C) 2. Hilfsantrag

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 lautet (mit hinzugefugter Gliederung) wie folgt:

»lah2)Verfahren zum Prifen eines end- oder teilmontierten Verbrennungsmotors

auf Montage- und/oder Fertigungsfehler,

1bh2) wobei der Verbrennungsmotor schleppend angetrieben wird,

1ch2) wobei zum Erzeugen von bestimmten Druck- und Stromungszustanden we-
nigstens

1c1h2) einem Zu- (gang)

1c2h2) oder Abgang des Verbrennungsmotors

1c3h2) eine Blende (6, 7) vorgeschaltet wird und
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1dh2) wobei Druck- und / oder Drehmomentmesswerte zur Auswertung

herangezogen werden,

dadurch gekennzeichnet,

leh?2) dass ein jeweils optimaler Luftmassenstrom zur Detektierung eines Mon-
tage- und / oder Fertigungsfehlers und der Stréomungsquerschnitt der

Blende (6, 7) von einem Messrechner ermittelt werden und

1fh2) der Stromungsquerschnitt der Blende (6, 7) in Abhéngigkeit von

Prufanforderungen mittels einer Einstellvorrichtung angesteuert wird.*

Die Anderung in Merkmal 1dh2 ist aus den zum gleichlautenden Merkmal 1dh1l
des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 genannten Grinden gegeben.

Auch die Anderungen im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 nach Hilfsan-
trag 2 (Merkmale 1eh2, 1fh2) sind zuldssig. Im erteilten Anspruch 1 wird auf
Druck- und Stromungszustande in den Zu- und Abgangen des zu priufenden Mo-
tors und damit im Zusammenhang auf den verstellbaren Stromungsquerschnitt der
zugehdrigen Blende(n) Bezug genommen. Die zu diesem Sachverhalt vorge-
nommene Erganzung im Merkmal 1eh2 des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2,
betreffend den Einsatz eines Messrechners fir die Ermittlung des jeweils optima-
len Luftmassenstromes zur Detektierung eines Montage- und / oder Fertigungs-
fehlers und des Strémungsquerschnittes der Blende, ist zulassig, da diese Ergan-
zung durch Sp. 2, Z. 33-65 und Sp. 3, Z. 31-39 offenbart ist und eine Beschran-
kung des Streitpatents bewirkt. Unter Bezug auf die Offenbarung in den urspriing-
lichen Unterlagen S. 3, Z.6 v.u. und S. 4, le. Z. sowie in der Streitpatentschrift
Sp. 2, Z.53-55 und Sp. 3, Z. 35-39 ist die sich auf die Einstellvorrichtung bezie-
hende Erganzung in Merkmal 1fh2 ebenfalls zulassig.



-12 -

Auch mit diesen zur technischen Lehre des Anspruchs 1 nach Hauptantrag hinzu-
tretenden Erganzungen beruht das Verfahren nach Anspruch 1 gemald Hilfsan-
trag 2 nicht auf erfinderischer Téatigkeit.

Die nach D2, Sp. 9, Z. 55 ff. vorgesehenen variabel gestalteten Lochblenden ste-

hen bereits mit einer Optimierung der Luftmassenstrome in Verbindung, denn sie
sind fur den Erhalt von messtechnisch erfassbaren und verwertbaren Ansaugun-
terdruck- und Abgasgegendruckdaten erforderlich. Der Einsatz eines Messrech-
ners ist in D2 in diesem Zusammenhang ebenfalls vorgesehen, vergl. Sp. 6, Z. 24-
37 mit Fig. 1.

Bereits bei der Beurteilung des Verfahrens nach Anspruch 1 gemald Hauptantrag
wurde ausgefuhrt, dass die Verstellung, d. h. die Ansteuerung des Strémungs-
querschnittes der Blende in Abhéngigkeit von Prifanforderungen dem Fachmann
durch D2 und sein Ubliches Fachwissen nahegelegt ist. Hierunter fallt selbstver-
standlich auch der Einsatz einer entsprechenden Einstellvorrichtung.

Folglich ist auch der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 nicht pa-
tentfahig.

Mit dem Anspruch 1 fallen auch die abhangigen Anspriche 2 und 3 gemanR Hilfs-
antrag 2.

Bei der gegebenen Sachlage musste der Beschwerde der Erfolg versagt bleiben.

gez.

Unterschriften



