BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 159/14 Verkiindet am
6. Mai 2015

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 26 451.8-53

hat der 18. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 6. Mai 2015 durch den Richter Dipl.-Phys.
Dr. Schwengelbeck als Vorsitzenden sowie den Richter Kruppa, die Richterin
Dipl.-Phys. Dr. Otten-Dinnweber und den Richter Dr.-Ing. Flaschke

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zuriickgewiesen.

BPatG 154
05.11



Grinde

Die am 31. Mai 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Pa-

tentanmeldung 101 26 451.8 mit der Bezeichnung

,verfahren zum Aktivieren oder Deaktivieren von in einer Speicheranordnung

eines Mikrorechner-Systems abgelegten Daten”

wurde durch die Priufungsstelle fur Klasse G 06 F mit Beschluss vom
25. Februar 2010 mit der Begrindung zuriickgewiesen, dass das Verfahren nach
dem (damals geltenden) Patentanspruch 1 fir den Durchschnittsfachmann durch
den bekannten Stand der Technik zumindest nahegelegt sei, wobei auf folgende

Druckschrift verwiesen wurde:

D1: US 5774 544 A.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet.

Mit Schriftsatz vom 13. Marz 2015 hat der Senat die Druckschrift

D4: DE 197 53 730 Al

ins Verfahren eingefiihrt und darauf hingewiesen, dass die Gegenstande der mit

Schriftsatz vom 15. Juli 2010 neu eingereichten Anspriiche 1 und 9 nach Haupt-

und Hilfsantrag gegeniber Druckschrift D4 in Verbindung mit Druckschrift D1 nicht

auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen durften.



Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse G 06 F des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 25. Februar 2010 aufzuheben und das Patent auf der

Grundlage der folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Patentansprtiche 1 - 8, eingereicht in der mindlichen Verhandlung,

hilfsweise gemal} Hilfsantrag 1

Patentanspruche 1 und 2, eingegangen am 7. April 2015,

hilfsweise gemal Hilfsantrag 2

Patentanspruch 1, eingereicht in der mindlichen Verhandlung,

- Beschreibung Seiten 1 - 17,
- Figuren 1 - 3,

jeweils eingegangen am 31. Mai 2001.

Der seitens des Senats mit einer Gliederung versehene geltende Patentan-

spruch 1 nach Hauptantrag lautet:

M1  ,Verfahren zum Aktivieren oder Deaktivieren eines Prifmechanismus
(35, 36) eines in einer Speicheranordnung (32) abgelegten Steuerpro-
gramms eines Mikrorechner-Systems (30), wobei das Mikrorechner-
System (30) als ein Steuergerat fur ein Kraftfahrzeug zur Steuerung

und/oder Regelung von Kraftfahrzeugfunktionen ausgebildet ist und



M2  wobei ein Speicherbereich (34) der Speicheranordnung (32) vorgege-
ben ist, um eine mikrorechnerindividuelle Kennung (10) verschlisselt
oder eine Signatur (15) der mikrorechnerindividuellen Kennung (10) ab-

zulegen, und

M3  wobei ein Rechengerat (31) des Mikrorechner-Systems (30) bei einem
Hochfahren des Mikrorechner-Systems (30) die Signatur (15) der Ken-
nung (10) tGberprift bzw. die Kennung (10) entschlisselt,

gekennzeichnet durch die folgenden Verfahrensschritte:

M4  das Rechengerat (31) deaktiviert in dem Mikrorechner-System (30) den
Prufmechanismus (35, 36), falls die Uberpriifung der Signatur (15) der
in dem Speicherbereich (34) der Speicheranordnung (32) abgelegten
Kennung (10) oder die Entschlisselung der dort abgelegten Kennung
(10) beim Hochfahren des Mikrorechner-Systems (30) erfolgreich ist,

und

M5 das Rechengerat (31) aktiviert in dem Mikrorechner-System (30) den
Prifmechanismus (35, 36), falls in dem Speicherbereich (34) der Spei-
cheranordnung (32) keine Kennung (10) abgelegt ist oder falls die
Uberprifung der Signatur (15) der dort abgelegten Kennung (10) oder
die Entschliisselung der dort abgelegten Kennung (10) beim Hochfah-
ren des Mikrorechner-Systems (30) scheitert.”

Wegen der abhangigen Anspriiche 2 bis 8 nach Hauptantrag wird auf den Akten-

inhalt verwiesen.

Der seitens des Senats mit einer Gliederung versehene Anspruch 1 nach Hilfs-

antrag 1 lautet:



M1*

M2*

M3*

,verfahren zum Umschalten eines Steuergerats (30) fur ein Kraftfahr-

zeug,

wobei das Steuergerat zur Steuerung und/oder Regelung von Kraftfahr-
zeugfunktionen ausgebildet ist und eine Speicheranordnung (32) um-
fasst,

dadurch gekennzeichnet, dass

durch Ablegen einer verschliusselten mikrorechnerindividuelle Kennung
(10) oder einer Signatur (15) der mikrorechnerindividuellen Kennung
(10) in einem vorgebbaren Speicherbereich (34) der Speicheranord-
nung (32) das Steuergerat von einem Seriengeréat in ein Applikationsge-
rat umgeschaltet wird.”

Wegen des abhangigen Anspruchs 2 nach Hilfsantrag 1 wird auf den Akteninhalt

verwiesen.

Der seitens des Senats mit einer Gliederung versehene Anspruch 1 nach Hilfs-

antrag 2 lautet (Anderungen gegeniiber dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 her-

vorgehoben):

M1*

M2*

,verfahren zum Umschalten eines Steuergeréts (30) fur ein Kraftfahr-

zeug,
wobei das Steuergerat zur Steuerung und/oder Regelung von Kraftfahr-

zeugfunktionen ausgebildet ist und eine Speicheranordnung (32) um-

fasst,

wobei dadurch-gekennzeichnet-dass



M3* durch Ablegen einer verschlisselten mikrorechnerindividuelle Kennung
(10) oder einer Signatur (15) der mikrorechnerindividuellen Kennung
(10) in einem vorgebbaren Speicherbereich (34) der Speicheranord-
nung (32) das Steuergerat von einem Seriengeréat in ein Applikationsge-

rat umgeschaltet wird,

M3a* wobei ein Rechengerat (31) des Steuergeréts (30) bei einem Hochfah-

ren des Steuergeréts (30) die Signatur (15) der Kennung (10) Uberprift

bzw. die Kennung (10) entschliisselt,

gekennzeichnet durch die folgenden Verfahrensschritte:

M4* das Rechengerat (31) deaktiviert in dem Steuergerat (30) einen

Priifmechanismus (35, 36), falls die Uberpriifung der Signatur (15) der

in dem Speicherbereich (34) der Speicheranordnung (32) abgelegten

Kennung (10) oder die Entschlisselung der dort abgelegten Kennung

(10) beim Hochfahren des Steuergeréats (30) erfolgreich ist und schaltet

das Steuergerat somit in einen Applikationsfall, und

M5* das Rechengerét (31) aktiviert in dem Steuergerét (30) den Prifmecha-

nismus (35, 36), falls in dem Speicherbereich (34) der Speicheranord-

nung (32) keine Kennung (10) abgeleqt ist oder falls die Uberpriifung

der Signatur (15) der dort abgelegten Kennung (10) oder die Entschlis-

selung der dort abgelegten Kennung (10) beim Hochfahren des Steuer-

gerats (30) scheitert und schaltet das Steuergerat somit in einen Se-

rienfall .”

Die Beschwerdefiihrerin macht hierzu geltend, dass die geanderten Anspruchs-
fassungen zulassig seien, und dass die Gegenstdnde der Anspriiche neu seien

und auch auf einer erfinderischen Téatigkeit beruhten.



Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die zuldssige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Denn die Gegenstande
der jeweiligen Anspriiche 1 nach Hauptantrag und nach den Hilfsantragen 1 und 2
beruhen nicht auf einer erfinderischen Tétigkeit. Die Fragen der Zulassigkeit der
Anspruche nach Hauptantrag und nach den Hilfsantrégen 1 und 2 sowie der Neu-
heit der Anspruchsgegenstande kdnnen somit dahinstehen (vgl. BGH, Urteil vom
18. September 1990 — X ZR 29/89, GRUR 1991, 120, 121 li. Sp. Abs. 3 — Elasti-

sche Bandage).

1. Die Patentanmeldung betrifft ein Verfahren zum Aktivieren oder Deaktivieren
zumindest eines Teils von in einer Speicheranordnung eines Mikrorechner-Sys-
tems abgelegten Daten, insbesondere eines Teils eines dort abgelegten Pro-
gramms (vgl. Abs. [0001] der Offenlegungsschrift).

Aus dem Stand der Technik seien Verfahren zum Schutz eines in einer Speicher-
anordnung eines Mikrorechner-Systems abgelegten Programms vor einer Mani-
pulation bekannt. Derartige Verfahren wirden zur Verhinderung einer unbefugten
Manipulation eines in einem Steuergerat eines Kraftfahrzeugs abgelegten Steuer-
programms eingesetzt. Das Steuerprogramm steuere oder regele bestimmte
Funktionen in dem Kraftfahrzeug, bspw. eine Brennkraftmaschine, eine Fahrdy-
namikregelung, ein Antiblockiersystem (ABS) oder ein elektronisches Lenksystem
(Steer-by-Wire). Aufgrund einer Manipulation des Steuerprogramms kénne es zu
einem Defekt der gesteuerten oder geregelten Einheit des Kraftfahrzeugs kom-
men. Deshalb sollte eine Manipulation des Steuerprogramms oder der Daten nach
Moglichkeit verhindert werden, zumindest aber sollte die Manipulation im Nach-

hinein erkennbar sein, damit die Ursache eines Defekts einer gesteuerten oder



geregelten Einheit festgestellt werden kdonne bzw. damit Gewéahrleistungsanspri-
che richtig zugeordnet werden kdnnten.

Trotz der Gefahr einer Manipulation des Steuerprogramms durch unbefugte Per-
sonen, sei es nicht sinnvoll, den Zugriff auf die Speicheranordnung des Steuerge-
rats vollig zu verbieten. Um beispielsweise eine Neuprogrammierung des Steuer-
gerats vornehmen zu kbénnen, misse es einem befugten Benutzerkreis maoglich
sein, auf die Speicheranordnung zuzugreifen.

Bei Kraftfahrzeugsteuergeraten werde zwischen Seriengerdaten und Applikations-
geraten unterschieden. Ublicherweise wiirden Steuergerate nach der Fertigung als
Seriengeréate ausgeliefert werden. Bei Seriengeraten seien Mechanismen zum
Uberprifen einer Manipulation der in der Speicheranordnung des Steuergeréts
abgelegten Daten aktiviert. Manipulierte Daten wirden von diesen Prifmechanis-
men Ublicherweise erkannt und die Daten kénnten gesperrt werden. Aus dem
Stand der Technik seien verschiedene Priifmechanismen bekannt. In bestimmten
Situationen, insbesondere wahrend der Entwicklungs- und Erprobungsphase der
Steuergerate, sei es erforderlich, die Prifmechanismen zu deaktivieren, damit
verschiedene Daten schnell und einfach in der Speicheranordnung abgelegt wer-
den konnten. Ein Steuergerat mit deaktivierten Prifmechanismen werde als ein
Applikationsgerat bezeichnet. Bei aus dem Stand der Technik bekannten Steu-
ergeraten konnte durch Beschreiben eines geheimen Speicherbereichs mit einem
entsprechenden Eintrag von einem Serienfall in einen Applikationsfall umge-
schaltet werden. Bei einem nachfolgenden Hochfahren des Steuergerats werde
der Eintrag in dem geheimen Speicherbereich Gberpriuft und in Abhangigkeit von
dem Eintrag zwischen einem Serienfall und einem Applikationsfall umgeschaltet,
d. h. die Prifmechanismen werden aktiviert bzw. deaktiviert. Wenn in dem gehei-
men Speicherbereich kein Eintrag vorhanden sei, werde von einem Serienfall
ausgegangen und die Prifmechanismen werden aktiviert. Der Umschaltvorgang
von einem Serienfall in einen Applikationsfall durch Beschreiben des geheimen
Speicherbereichs kénne jedoch ausgelesen und dazu genutzt werden, weitere
Steuergerate in den Applikationsfall mit deaktivierten Prifmechanismen umzu-

schalten bzw. zu manipulieren (vgl. Abs. [0003] - [0009] der Offenlegungsschrift).



Als Aufgabe wird in der geltenden Beschreibungseinleitung (S. 4, Z. 28 - 31) an-
gegeben, im Falle einer Manipulation von in der Speicheranordnung abgelegten
Daten durch unbefugte Dritte, eine Nutzung der manipulierten Daten sicher und
effektiv zu unterbinden. Im Schriftsatz vom 9. April 2010 wird auf Seite 3, Zeilen 12
bis 15 sinngemal angegeben, dass das technische Problem darin bestehe, das
Zuschalten und Abschalten von Prifmechanismen zu ermoéglichen, dabei aber zu
verhindern, dass dieses Zuschalten und Abschalten von Prifmechanismen von

Unbefugten missbrauchlich eingesetzt werden kann.

Als Fachmann, der mit der Lésung dieser Aufgabenstellung betraut ist, sieht der
Senat einen Hochschulingenieur der Elektrotechnik oder Informationstechnik an,
der Uber eine mehrjahrige Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von Motor-

steuergeraten und in der Anwendung kryptografischer Verfahren verfugt.

Gelost werden soll die Aufgabe durch ein Verfahren zum Aktivieren oder Deakti-
vieren eines Prufmechanismus gemall Anspruch 1 nach Hauptantrag bzw. durch
ein Verfahren zum Umschalten eines Steuergerats fur ein Kraftfahrzeug gemaf
Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 bzw. Hilfsantrag 2.

Als Losung ist gemaR Anspruch 1 nach Hauptantrag ein Verfahren vorgesehen,
welches einen Prifmechanismus aktiviert oder deaktiviert. Dieser als Manipulati-
onserkennung zu verstehende Prifmechanismus ist Teil des in einem als Steuer-
gerat fur ein Kraftfahrzeug ausgebildeten Mikrorechner-System gespeicherten
Steuerprogramms (vgl. Abs. [0003], [0005] i. V. m. Abs. [0043] der Offenlegungs-
schrift). Der Prifung, ob eine Manipulation vorliegt, geht eine erste Prufung vo-
raus, bei der geprift wird, ob das Steuergerat des Kraftfahrzeuges als Seriengeréat
oder als Applikationsgerat arbeiten soll (vgl. Abs. [0013]). Hierzu wird beim Hoch-
fahren des Steuergerates eine im Speicherbereich der Speicheranordnung ver-
schlisselt abgelegte mikrorechnerindividuelle Kennung oder eine Signatur einer
Kennung Uberprift (Merkmale M2, M3). Anspruch 1 beschreibt die mikrorechner-

individuelle, verschliusselte Kennung und die Signatur nicht n&dher und benennt
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kein Verschliisselungsverfahren. Ist die Uberprifung der Signatur oder die Ent-
schliusselung der Kennung erfolgreich, liegt ein Applikationsgerat vor, und das als
Mikroprozessor anzusehende Rechengerat deaktiviert den Prufmechanismus
(Merkmal M4). Scheitert die Uberprifung oder die Entschliisselung bzw. ist im
Speicher keine verschlisselte Kennung abgelegt, liegt ein Seriengerat vor, und
das Rechengerat aktiviert den Manipulationsschutz (Merkmal M5). Anspruch 1
gemal Hilfsantrag 1 bzw. Hilfsantrag 2 gibt an, dass durch das Ablegen der ver-
schlisselten mikrorechnerindividuellen Kennung das Steuergerdt von einem Se-
riengerat in ein Applikationsgerat umgeschaltet bzw. von einem Serienfall in einen
Applikationsfall geschaltet wird (Merkmal M3* bzw. Merkmale M4* und M5%*).

2. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag be-
ruht gegenuber dem Stand der Technik gemaf Druckschrift D4 in Verbindung mit

Druckschrift D1 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Druckschrift D4, die als nachstliegender Stand der Technik anzusehen ist, offen-
bart ein Verfahren zum Aktivieren oder Deaktivieren eines Prifmechanismus eines
in einem Speicher 114 abgelegten Steuerprogramms eines Mikrorechner-Systems
100 (vgl. Fig. 1 i. V. m. Anspruch 1 und Anspruch 4 sowie Sp. 1, Z. 15 - 19, Sp. 2,
Z.26-35,Sp.3,Z.26-27 u. Z. 49 - 60). Das einen Mikrorechner bzw. einen Mik-
roprozessor 110 umfassende Mikrorechner-System 100 ist dabei als Steuergeréat
fur ein Kraftfahrzeug zur Steuerung von Kraftfahrzeugfunktionen ausgebildet (vgl.
Fig.1i.V.m. Sp. 2,Z.1-12 u. 26 - 27; Merkmal M1). Innerhalb der Speicherano-
rdnung des Steuergerates ist ein Speicherbereich in Form der Speicherzelle 116
vorgegeben, um eine Kennung in Form von Werten abzulegen, die ein charakte-
ristisches Merkmal zur Identifikation bzw. Freigabe eines Serien- oder Applikati-
onsgerates darstellen, wobei der konkrete Inhalt der Kennung bzw. deren Be-
schaffenheit offen bleibt (vgl. Fig. 1 und Sp. 2, Z. 26 - 27, Sp. 3, Z. 15- 20 u. Z. 43
- 51, sowie Anspruch 1; teilweise Merkmal M2, ohne Nennung einer verschlis-

selten _mikrorechnerindividuellen Kennung oder einer Signatur derselben). Druck-
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schrift D4 gibt allerdings den Hinweis, dass die vorstehend genannten Werte —
d. h. die Kennung bzw. der diesbezugliche Inhalt der Speicherzelle 116 fir An-
wender verborgen bleiben soll (vgl. Sp. 3, Brickenabs. zu Sp. 4). Die gespeicherte
Kennung wird zu Beginn der Programmabarbeitung und vor der Ausfiihrung ande-
rer Programme, was fur den Fachmann als Hochfahren des Mikrorechner-Sys-
tems zu verstehen ist, ausgelesen und uUberprift (Sp. 3, Z. 37 - 43i. V. m. Fig. 2,
Rechenschritt 200 u. Anspruch 4). Dass diese Programmabarbeitung durch den
Mikrorechner 110 — also das Rechengerdt — des Mikrorechner-Systems 100 er-
folgt, liest der Fachmann hierbei mit (vgl. Sp. 3, Z. 37 - 43 i. V. m. Fig. 1 u. Fig. 2;
teilweise Merkmal M3, ohne Nennung, dass die Kennung entschlisselt wird).
Des Weiteren offenbart Druckschrift D4, dass das Rechengeréat den Prifmecha-
nismus zur Manipulationserkennung in dem Mikrorechner-System deaktiviert, falls
die Uberprifung der in der Speicherzelle 116 abgelegten Kennung beim Hochfah-
ren des Mikrorechner-Systems erfolgreich ist und anzeigt, dass es sich um ein
Applikationsgerat handelt (vgl. Fig. 2: Verzweigung 210 mit Entscheidung ,J“ im
Programmablaufplan, sowie Sp. 3, Z. 26 - 27 u. 45 - 47 u. Anspruch 4; teilweise
Merkmal M4, es fehlt die Entschlisselung der Kennung). Hingegen aktiviert das
Rechengerat den Priifmechanismus, falls die Uberpriifung der in dem Speicherbe-
reich abgelegten Kennung beim Hochfahren des Mikrorechner-Systems scheitert
und anzeigt, dass es sich um ein Seriensteuergerat handelt (vgl. Fig. 2. Verzwei-
gung 210 mit Entscheidung ,N* im Programmablaufplan, sowie Sp. 3, Z. 21 - 25 u.
49 - 51 u. Anspruch 4; teilweise Merkmal M5, es fehlt wiederum die Entschlis-
selung der Kennung).

Aus Druckschrift D4 sind daher mit Ausnahme eines Teils der Merkmale, die sich
auf die Ausgestaltung der Kennung beziehen, samtliche Merkmale des Anspruchs
1 bekannt. Da in Druckschrift D4 — wie vorstehend ausgefiihrt — offen bleibt, was
die Kennung zur Freigabe eines Serien- oder Applikationsgerates konkret bein-
haltet, hat der Fachmann hinreichend Veranlassung, sich dartiber Gedanken zu
machen, wie die Kennung auszugestalten ist. Dabei ist der Fachmann stets auf-

grund der Sicherheitsrelevanz bei Kraftfahrzeugen bestrebt, die Sicherung gegen
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eine Freigabe bzw. eine unbefugte Benutzung der Kennung zu verbessern (vgl.

Sp. 3, Brickenabs. zu Sp. 4).

Eine Mdglichkeit zur Gestaltung einer Kennung von Mikroprozessoren ist aus
Druckschrift D1 bekannt. In dieser Druckschrift wird ein Verfahren beschrieben,
mit dem eine Manipulation eines in einem Rechensystem verwendeten Mikropro-
zessors verhindert werden kann. Dabei wird dem Mikroprozessor eine mikrorech-

nerindividuelle Kennung in Form einer Seriennummer zugeordnet, die verschlis-

selt in einem Speicherbereich der Speicheranordnung des Mikroprozessors ab-
gelegt wird (encrypted serial number; vgl. Anspriiche 3 u. 9 sowie Sp. 3, Z. 36 - 39
u. Sp. 2, Z. 15 - 18; Merkmal M2). Zur Uberpriifung, ob eine neue Anwendungs-
software freigegeben werden kann, wird die im Speicherbereich des Mikrorech-
ners abgelegte verschlisselte Kennung ausgelesen und entschlisselt (An-
spruch 9, insb. Z. 28 — 34; Merkmale M3, M4 u. M5 bzgl. Angaben zur Entschlis-
selung). Durch die Authentifizierung einer serienmaf3ig hergestellten Software soll
verhindert werden, dass eine Software auf einem Mikrorechner-System eingesetzt
wird, die dafur nicht zugelassen ist. Wenn der Fachmann folglich bei der konkreten
Ausgestaltung der Kennung zur Freigabe eines Serien- oder Applikationsgerates
bei einem Verfahren wie aus Druckschrift D4 bekannt auf die aus Druckschrift D1
bekannte, mikrorechnerindividuelle verschlisselte Kennung zurlckgreift, so ge-
langt er damit in naheliegender Weise zu dem Verfahren des geltenden Patentan-
spruchs 1 nach Hauptantrag mitsamt den Merkmalen M3, M4 und M5.

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ist daher wegen fehlender er-

finderischer Téatigkeit nicht patentfahig.

3. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 beruht gegentber

Druckschrift D4 i. V. m. Druckschrift D1 nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit.
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Im Wesentlichen unterscheidet sich Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 von An-
spruch 1 nach Hauptantrag darin, dass bei ersterem keine Prifung aufgefihrt
wird, ob ein Applikationsgerat oder ein Seriengerat vorliegt. Ein Aktivieren oder
Deaktivieren des Prufmechanismus wird ebenfalls nicht genannt. Hingegen wird
im Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 aufgefihrt, dass von einem Seriengerat in ein
Applikationsgerat umgeschaltet wird.

Auch dieses Merkmal kann eine erfinderische Tatigkeit nicht begriinden.

Wie zum Hauptantrag im Abschnitt 11.2. ausgefuhrt, wird in Druckschrift D4 ein
Steuergerat fur ein Kraftfahrzeug beschrieben, welches zur Steuerung von Kraft-
fahrzeugfunktionen ausgebildet ist und eine Speicheranordnung umfasst (Merk-
mal M2*). Auch ergibt sich — wie vorstehend ausgefiihrt — aus Druckschrift D4
unter Anwendung der Lehre der Druckschrift D1, dass innerhalb der Speicheran-
ordnung des Steuergerates ein Speicherbereich vorgegeben ist, um eine ver-
schlisselte mikrorechnerindividuelle Kennung in Form von Werten abzulegen, die
ein charakteristisches Merkmal zur Identifikation bzw. Freigabe eines Serien- oder
Applikationsgerates darstellen (teilweise Merkmal M3*; ohne Umschalten von

einem Seriengerat in ein Applikationsgerat).

Druckschrift D4 beschreibt dabei nicht explizit ein Verfahren zum Umschalten ei-
nes Steuergerdtes gemalR Merkmal M1*. Allerdings wird beschrieben, dass die
Speicherzelle 116 des programmierbaren EEPROMs einen ersten Wert anzeigt,
wenn ein Applikationsgerat vorliegt und einen zweiten Wert anzeigt, wenn ein Se-
riengerat vorliegt (vgl. Anspruch 1 sowie Sp. 2, Z. 26 - 31 i.V.m. Sp. 3, Z. 43 -
53). Wie die Beschwerdefuhrerin in der mindlichen Verhandlung richtig ausfihrte,
entnimmt der Fachmann Druckschrift D4 die Lehre, dass die Programmierung der
Speicherzelle bei der Fertigung beim Steuergeratehersteller erfolgt, bevor das
Steuergerat als Serien- oder Applikationsgerat an den Fahrzeughersteller ausge-
liefert wird. Somit wird die Funktion des Steuergerats je nach Inhalt der Speicher-
zelle vorab festgelegt (vgl. hierzu Sp. 1, Z. 36 - 48 u. Sp. 3, Z. 29 - 34). Der Fach-
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mann wird sich aber die Frage stellen, wie in der Entwicklungsphase eines Motor-
steuergerates oder bei Testprozessen eine Softwareaktualisierung mdglich ist.
Bezlglich dieser Frage entnimmt der Fachmann Druckschrift D4 den Hinweis,
dass der Inhalt des elektrisch I6schbaren Speichers nachtréaglich geéandert werden
kann (vgl. Sp. 3, Bruckenabs. zu Sp. 4) und wird daher ohne Weiteres zu dem
Schluss kommen, dass es damit zumindest fur den Steuergeratehersteller moglich
ist, den Inhalt der Speicherzelle durch Ablegen einer neuen Kennung zu uber-
schreiben und damit die Funktion eines Steuergeréates neu festzulegen. Das Able-
gen einer neuen Kennung in der Speicherzelle eines Seriengerates bedeutet folg-
lich nichts anderes, als dass von einem Seriengerat in ein Applikationsgerat um-
geschaltet wird (Merkmale M1* u. M3%*).

Das Argument der Beschwerdefuhrerin, dass Druckschrift D4 nicht beriicksichti-
gen wirde, dass nach der Fertigung zunachst alle Steuergeréte als Seriensteuer-
gerate ausgebildet sind und erst durch das Ablegen einer giltigen Kennung in
Applikationsgerate umgeschaltet werden, greift nicht. Denn eine solche Mal3-

nahme ist nicht Gegenstand des Anspruchs.

Das Verfahren des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist fir den Fachmann
daher in Kenntnis von Druckschrift D4 in Verbindung mit Druckschrift D1 nahege-
legt. Der geltende Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist daher ebenfalls wegen
fehlender erfinderischer Téatigkeit nicht patentfahig.

4. Auch der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 beruht gegen-
Uber Druckschrift D4 i. V. m. Druckschrift D1 nicht auf einer erfinderischen Tatig-
keit.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach
Hilfsantrag 1 darin, dass zusatzlich die Merkmale M3a*, M4* und M5* aufgenom-
men wurden, welche den Merkmalen M3, M4 und M5 des Anspruchs 1 nach

Hauptantrag entsprechen — mit der zusatzlichen Angabe, dass Merkmal M4* dem
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Applikationsfall und Merkmal M5* dem Serienfall zugeordnet wird. Eine solche
Fallunterscheidung bzgl. Applikation und Serie ist aber auch bei dem aus Druck-
schrift D1 bekannten Verfahren vorgesehen, so dass dies auch keine erfinderische
Tatigkeit begriinden kann (vgl. Sp. 3, Z. 14 — 20; Merkmale M4* und M5*). Wie
zum Hauptantrag und Hilfsantrag 1 in den Abschnitten 11.2. und 11.3. ausgefiihrt,
sind die weiteren Merkmale des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 aus Druckschrift
D1 bekannt bzw. ergeben sich fir den Fachmann in naheliegender Weise aus ei-
ner Zusammenschau der Druckschrift D1 mit Druckschrift D4 hinsichtlich der Ver-
wendung einer mikrorechnerindividuellen verschliusselten Kennung; vgl. die vor-
stehenden Ausfihrungen zum Hauptantrag bzw. zum Hilfsantrag 1, die hier in
gleicher Weise gelten. Auch der geltende Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ist

daher nicht patentfahig.

5. Mit dem nicht patentfahigen Anspruch 1 nach Hauptantrag bzw. nach
Hilfsantrag 1 sind auch die jeweils auf diesen Anspruch riickbezogenen Unter-
anspruche nicht schutzfahig, da auf diese Anspriche kein eigenstandiges Patent-
begehren gerichtet war und tber einen Antrag nur einheitlich entschieden werden
kann (vgl. BGH, Beschluss vom 27. Juni 2007 — X ZB 6/05, GRUR 2007, 862, Ab-

schnitt 1ll. 3. a) aa) — Informationsibermittiungsverfahren II).

6. Nachdem die jeweiligen Anspruchsséatze nach Hauptantrag bzw. nach Hilfs-

antrag 1 bzw. 2 nicht patentfahig sind, war die Beschwerde zuriickzuweisen.

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 gerigt wird, dass
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. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmallig besetzt war,

. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung
des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis

der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,

. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder

. der Beschluss nicht mit Griinden 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

einzulegen.

Dr. Schwengelbeck Kruppa Dr. Otten-Dunnweber Dr. Flaschke

Hu



