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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 196 28 854.1-32

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung am 25. August 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Dipl.-Phys. Dr. Hartung, der Richterin Kirschneck sowie der Richter
Dr.-Ing. Scholz und Dipl.-Phys. Arnoldi

BPatG 154
05.11



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prufungsstelle fir Klasse H 02 H - hat die
am 17.Juli 1996 eingereichte Anmeldung mit der japanischen Prioritat
212830/1995 vom 28. Juli 1995 durch Beschluss vom 10. Oktober 2012 mit der
Begriindung zurtickgewiesen, die Gegenstande der Anspriche 1 nach Haupt- und

Hilfsantragen beruhten nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom
21. Dezember 2012, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am
selben Tag. Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse H02 H des Deut-

schen Patent- und Markenamts vom 10. Oktober 2012 aufzuhe-

ben und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu er-

teilen:

Patentanspriiche 1 bis 16 vom 27. April 2012 (Hauptantrag),

Beschreibung, Seiten 1 bis 11, und

8 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 8, vom Anmeldetag,



hilfsweise,

Patentanspriiche 1  bis 15 gemall Hilfsantragl vom
2. Oktober 2012,

Patentanspriche 1  bis 15 gem&R  Hilfsantrag2 vom
2. Oktober 2012,

tbrige Unterlagen zu den Hilfsantrdgen wie Hauptantrag.

Der gemald Hauptantrag geltende Patentanspruch 1 lautet unter Einflgung einer

Gliederung:

,1 Motorsteuergerat (1, 3-15) fur ein zahnarztliches Wurzelbe-
handlungs-Handsttck (21), mit

a einer Drehmoment-Erfassungsanordnung (6) zum Erfassen
des auf ein Bohr- oder Fraswerkzeug (17) aufgebrachten Last-
drehmoments; und

b einer Steueranordnung (1, 3, 4),

bl um dann, wenn das erfasste Lastdrehmoment ein voreinge-

stelltes Referenz-Drehmoment erreicht hat,

b2 die Drehrichtung eines Antriebsmotors (2) fir das Bohr- oder

Fraswerkzeug (17) dauerhaft oder zeitweilig umzukehren.*



Der gegliederte gemaR Hilfsantrag 1 geltende Patentanspruch 1 lautet (Anderun-
gen gegenuber Anspruch 1 gemald Hauptantrag gekennzeichnet):

,1 Motorsteuergerét (1, 3-15) fur ein zahnarztliches Wurzelbe-

handlungs-Handstuck (21), mit
a einer Drehmoment-Erfassungsanordnung (6) zum Erfassen
des auf ein Bohr- oder Fraswerkzeug (17) aufgebrachten Last-

drehmoments;

c; einer Referenzdrehmoment-Einstellanordnung (11) zum Ein-

stellen des Referenzdrehmoments gemafll dem Typ oder der-

gleichen des Bohr- oder Fraswerkzeugs (17) und

b einer Steueranordnung (1, 3, 4),

bl um dann, wenn das erfasste Lastdrehmoment ein voreinge-

stelltes Referenz-Drehmoment erreicht hat,

b2 die Drehrichtung eines Antriebsmotors (2) fir das Bohr- oder

Fraswerkzeug (17) dauerhaft oder zeitweilig umzukehren.*

Der gegliederte gemaR Hilfsantrag 2 geltende Patentanspruch 1 lautet (Anderun-

gen gegentber Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 gekennzeichnet):

,1 Motorsteuergerat (1, 3-15) fur ein zahnarztliches Wurzelbe-
handlungs-Handstuick (21), mit

a einer Drehmoment-Erfassungsanordnung (6) zum Erfassen
des auf ein Bohr- oder Fraswerkzeug (17) aufgebrachten Last-

drehmoments;



c; einer Referenzdrehmoment-Einstellanordnung (11) zum Ein-
stellen des Referenzdrehmoments gemal dem Fyp-ederder-
gleichen-des Bohr- oder Fraswerkzeugs (17) und

b einer Steueranordnung (1, 3, 4),

bl um dann, wenn das erfasste Lastdrehmoment ein voreinge-

stelltes Referenz-Drehmoment erreicht hat,

b2 die Drehrichtung eines Antriebsmotors (2) fir das Bohr- oder

Fraswerkzeug (17) dauerhaft oder zeitweilig umzukehren.*

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

1. Die statthafte und auch sonst zuldssige Beschwerde hat keinen Erfolg, denn
nach dem Ergebnis der mundlichen Verhandlung sind weder die Gegenstande der
Anspriche gemald Hauptantrag noch die gemaR Hilfsantrdgen 1 und 2 patentfahig
(8 1 in Verbindung mit 88 3 und 4 PatG).

2. Die Erfindung betrifft ein Motorsteuergerat fur ein zahnarztliches Handsttick,
welches dazu benutzt wird, um Zahne zu bearbeiten und Wurzelkanéle auszubil-
den (Offenlegungsschrift, Sp. 1, Z. 3-6).

Bei bekannten Antriebsverfahren fir derartige zahnmedizinische Bohr- oder Fras-
werkzeuge werde nach den Ausflhrungen in der Beschreibungseinleitung die
Drehzahl des Motors auch dann nicht gesenkt, wenn der Motor stark belastet wer-
de, sondern auf einer voreingestellten Drehzahl gehalten (Sp. 1, Z. 3-14). Ein

schlank ausgebildetes Bohr- oder Fraswerkzeug konne jedoch leicht brechen,



wenn die Drehzahl unabhangig von der auf das Bohr- oder Fraswerkzeug aufge-
brachten Last konstant gehalten werde (Sp. 1, Z. 25-28).

Demgemal sei es eine Aufgabe der Erfindung, zu verhindern, dass ein Bohr- oder
Fraswerkzeug fur ein zahnarztliches Handstlck bricht. Ferner solle die Betriebsfa-
higkeit des Handstlickes verbessert und zahnarztliche Behandlungen wie bei-
spielsweise die Ausbildung von Wurzelkanélen erleichtert werden (Sp. 1, Z. 34-
39).

3. Als zustandigen Fachmann sieht die Anmelderin einen Maschinenbauingenieur
mit einer mehrjahrigen Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung medizinischer
Geratetechnik und insbesondere auf dem Gebiet der Entwicklung von zahnmedizi-
nischen Behandlungsgeraten an. Aus Sicht des Senats betrifft die Erfindung je-
doch weniger maschinenbautechnische, sondern tberwiegend elektrotechnische
Fragestellungen. Der Senat hélt daher einen Diplom-Ingenieur (FH) der Elektro-
technik mit Erfahrung bei der Entwicklung von Steuerungen fiur elektromotorische
Antriebssysteme rotierender zahnarztlicher Instrumente als Fachmann. Ggfls. wird

dieser einen Maschinenbauingenieur und einen Zahnmediziner hinzuziehen.

4. Die Gegenstande der Anspriche gemaR Haupt- und Hilfsantragen gehen in zu-

lassiger Weise auf die urspriingliche Offenbarung zurick.

5. Die Gegenstande der Anspriche gemal Haupt- und Hilfsantrdgen sind neu, sie

beruhen jedoch gegentber dem Stand der Technik nach der Schrift

9) US 4933800A



unter Berucksichtigung des Fachwissens des Fachmanns nicht auf einer erfinderi-
schen Tatigkeit (8 1 in Verbindung mit 8§ 4 PatG). Das Fachwissen des Fach-
manns wird durch den vom Senat mit Ladungszusatz vom 28. Mai 2014 in das

Verfahren eingefiihrten Auszug aus einem Fachbuch belegt:

11) Philippow, E. (Hrsg.): Taschenbuch der Elektrotechnik.
Band 5, 1. Aufl., Minchen [u. a.]: Carl Hanser 1981. ISBN:
3-446-12312-1. S. 135-144.

5.1. Aus der Schrift 9), US 4 933 800 A, ist in Worten des Patentanspruchs 1 ge-
maf Hauptantrag ausgedriickt, Folgendes bekannt (Unterschiede gekennzeich-

net): ein

lrei Motorsteuergeréat (Abstract, Fig. 1) fir—ein—zahnarzthet
Wurzelbehandlungs-Handstiick, mit

a  einer Drehmoment-Erfassungsanordnung (load current de-
tector, Sp. 3, Z. 3-7, Fig. 1, BZ 106) zum Erfassen des auf
ein Bohr- ederFraswerkzeug (drilling tool, Sp. 4, Z. 47-50)
aufgebrachten Lastdrehmoments (liest der Fachmann auf
Grund der Erfassung des Motorstroms, current load, Sp. 1,
Z. 25-38, ohne Weiteres mit); und

b einer Steueranordnung (load comparator circuitry, Sp. 2,
Z. 67 bis Sp. 3, Z. 3, Fig. 1, BZ 105),

bl um dann, wenn das erfasste Lastdrehnmoment (current load)
ein voreingestelltes Referenz-Drehmoment (a predetermined

reference current load value, Sp. 3, Z. 31-32) erreicht hat,



b2 die Drehrichtung eines Antriebsmotors fur das Bohr- eder
Fraswerkzeug daderhaft-oeder—zeitweilig umzukehren (rever-
sed rotation is limited to either a predetermined period of
time or ..., Abstract, Sp. 3, Z. 19-36, Z. 52 ff.).

Ein Motorsteuergerat, das fir ein zahnarztliches Wurzelbehandlungs-Handstlck

geeignet ist, wird in der Schrift 9) nicht angesprochen (Restmerkmal 1).

Die Anmelderin ist der Auffassung, dass bei der Lehre nach der Schrift 9) weiter-
hin auch keine Drehmoment-Erfassungsanordnung vorgesehen sei, um ein Last-
drehmoment auf einem Bohr- oder Fraswerkzeug zu erfassen (Merkmal a), son-
dern lediglich Mittel zur Erfassung einer Motorlast, um einen etwaigen Uberlas-
tungszustand eines Elektromotors zu detektieren. Ferner sei die Steueranordnung
aus der Schrift 9) auch nicht ausgelegt, einen Vergleich mit einem Referenz-Dreh-
moment herzustellen, um dann bei Bedarf auf die Drehrichtung eines Bohr- oder
Fraswerkzeugs einzuwirken, wenn das dem Bohr-, oder Fraswerkzeug aufgeprag-

te Lastmoment das Referenzmoment tberschreitet (Merkmal b1).

Dieser Auffassung kann sich der Senat aus den folgenden Grinden nicht an-
schliel3en: Die Schrift 9) vermittelt die Lehre, die Stromlast (load current) einer
Gleich- oder Wechselstrommaschine zu erfassen und mit einem vorgegebenen
Referenzwert (predetermined reference current load value) zu vergleichen (Sp. 3,
Z. 3-36). Dem Fachmann ist auf Grund seines Fachwissens bekannt, dass der An-
kerstrom |, das Motormoment M einer Gleichstrommaschine bestimmt (vgl. in der
11), S. 138, Gleichung (1.116), dazugehdrende Beschreibung) und dieses Motor-
moment im stationaren Zustand das an der Maschinenwelle wirkendende mecha-
nische (Last-)Drehmoment M, kompensiert (vgl. in der 11), S. 140, Glei-
chung (1.119), dazugehdrende Beschreibung). Die Angaben in den Merkmalen a
und bl des Anspruchs 1 gemald Hauptantrag liest der Fachmann daher ohne Wei-
teres in der Schrift 9) mit. Einen Unterschied zu der beanspruchten Drehmoment-

Erfassungsanordnung oder dem beanspruchten Vergleich mit einem Referenz-



Drehmoment kann der Senat im Ubrigen auch deshalb nicht sehen, da auch in
dem Ausfuhrungsbeispiel der Anmeldung das Lastdrehmoment tber die an einem
Lastdrehmoment-Erfassungswiderstand 6 aufgrund des Stromes des Motors 2 ab-
fallende Spannung erfasst werden soll (Offenlegungsschrift, Sp. 5, Z. 34-38). Er-
fasst wird daher auch hier das Lastdrehmoment durch Messung des Anker-

stroms |,.

Da die Schrift 9) kein zahnarztliches Wurzelbehandlungs-Handstlick anspricht und
auch die weiteren im Verfahren genannten Schriften nur Teile der Merkmale des
Anspruchs 1 zeigen, ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gemafld Hauptantrag

neu.

5.2. Die Anmelderin macht sinngemaf} geltend, dass der Fachmann keinerlei Ver-
anlassung habe, die gattungsfremde Schrift 9) bei der Lésung der erfindungsge-
mafen Aufgabe heranzuziehen. Denn die Schrift 9) betreffe eine Vorrichtung zur
Steuerung eines Elektromotors zum Vermeiden der Uberbeanspruchung oder der
Uberlastung eines Motors (,work overload*), der irgendeine Art von Arbeit verrich-
tet. So behandele die Schrift 9) nicht einmal das Gebiet allgemeiner bohrmechani-
scher Probleme und deren Lésung, vielmehr werde dort von einer Uberlastung
von Elektromotoren gesprochen, die eben nicht nur in Bohrmaschinen, sondern
auch in anderen Arten von Maschinen zum Einsatz kommen, z. B. in Maschinen
zum Mischen, Zerkleinern oder Waschen von Gegenstanden (Sp. 1, Z. 25-48). Im
Gegensatz dazu betreffe die gegenstandliche Anmeldung das sensible Gebiet der
zahnarztlichen Wurzelkanalbehandlung und die Aufgabe, den Bruch eines Bohr-
und Fraswerkzeugs zu verhindern. Zur Losung dieser Aufgabe werde der Fach-
mann ausschliel3lich gattungsgemaflien Stand der Technik heranziehen. Die Be-
trachtung der Schrift 9) sei eine unzuldssige ex-post Betrachtung, denn die dort
angesprochene Problematik der Uberlastung des Antriebsmotors stelle sich nur in
dem Fall, wenn das Bohr- oder Fraswerkzeug gerade nicht bricht, sondern wenn

es halt und das Antriebsmoment des Motors auf das Werkstiuck Ubertragen kann.
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Nach Uberzeugung des Senats muss der Fachmann nicht erfinderisch tatig wer-
den, um sich die Aufgabe zu stellen, das Brechen eines Bohr- oder Fraswerkzeug
fur ein zahnarztliches Handstiick zu verhindern (vgl. Offenlegungsschrift, Sp. 1,
Z. 34-36), denn der Bruch eines Werkzeugs beendet augenscheinlich den bestim-
mungsgemalien Einsatz des Werkzeugs. Dem Fachmann ist bekannt, dass das
Brechen eines Werkzeugs verschiedene Ursachen haben kann. Ein Werkzeug
kann z. B. dann Brechen, wenn es festsitzt und das Motormoment das Frakturmo-
ment des Werkzeugs Uberschreitet. Der Fachmann wird bestrebt sein, derartige
Betriebszusténde, die nicht nur in Verbindung mit zahnarztlichen Wurzelbehand-
lungshandstucken sondern auch bei anderen Anwendungsfallen von motorisch
angetriebenen Bohr- oder Fraswerkzeugen auftreten kdnnen, méglichst zu vermei-
den und im Stand der Technik nach allgemeinen Lésungen suchen, die das Motor-

moment begrenzen und dem Festsetzen des Werkzeugs entgegenwirken.

Dabei konnte er auf die Schrift 9) stoR3en, die der Fachmann entgegen der Auffas-
sung der Anmelderin nicht deshalb aus seiner Betrachtung ausschlie3en wird, weil
diese vorwiegend den Schutz des Antriebsmotors gegen Uberlastung thematisiert,
denn der Fachmann hat das aus Antriebsmotor und Werkzeug bestehende Ge-
samtsystem im Blick, bei dem das Motormoment Uber das Werkzeug auf das
Werkstuck tbertragen wird. Eine Begrenzung des Motormoments fiihrt gleichzeitig
zu einer Begrenzung des auf das Werkzeug maximal aufbringbaren Lastdrehmo-
ments. Im Ubrigen werden in der Schrift 9) als Hintergrund der Erfindung nicht nur
der Schutz des Antriebsmotors, sondern auch damit verbundene Aspekte, wie das
Vermeiden von Schaden an einem Arbeitswerkzeug durch zeitweise Drehrich-
tungsumkehr dort wahrend eines Werkzeugwechselvorgangs angesprochen
(Sp. 1, Z. 49-62). AulRerdem lehrt auch die Anmeldung lediglich die Drehrichtungs-
umkehr bei Uberschreitung eines Referenzdrehmoments, das von dem Nutzer
(Zahnarzt) von Hand Uber ein Potentiometer eingestellt wird. Einstellhilfen flr den
Nutzer zur Einstellung eines werkzeugspezifischen Referenzdrehmoments sind
dabei nicht vorgesehen. Auch bei der anmeldungsgemaf3en Vorrichtung bleibt so-

mit offen, ob dieses Referenzdrehmoment das Werkzeug, den Motor oder den
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Zahn schatzt. Das hangt nicht von der geschuitzten Vorrichtung, sondern von der

individuellen Einstellung ab, die der Nutzer vornimmt.

Nach Uberzeugung des Senats hatte der Fachmann somit Veranlassung, die aus
der Schrift 9) als bekannt entnehmbare Lehre auch in Verbindung mit einem zahn-

arztlichen Wurzelbehandlungshandstiick (Restmerkmal 1) in Betracht zu ziehen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemaf3 Hauptantrag beruht somit nicht

auf einer erfinderischen Téatigkeit.

5.3. Die Anspriche 1 gemal Hilfsantrag 1 und 2 unterscheiden sich von dem des

Hauptantrags durch die Merkmale c; und ¢, wonach zusatzlich vorgesehen sind:

c1 eine Referenzdrehmoment-Einstellanordnung (11) zum Ein-
stellen des Referenzdrehmoments gemafd dem Typ oder der-

gleichen des Bohr- oder Fraswerkzeugs (17)

bzw.

c; eine Referenzdrehmoment-Einstellanordnung (11) zum Ein-
stellen des Referenzdrehmoments gemald dem Bohr- oder
Fraswerkzeug (17).

Bruchmomente hadngen bekanntermalen z. B. vom Material, den Abmessungen
und anderen Eigenschaften des Werkzeugs ab, die auch unter dem Begriff des
Typs des Werkzeugs subsumiert werden kénnen. Es ist daher naheliegend, dass
der Fachmann die aus der Schrift 9) entnehmbare Einstellanordnung 107 (Sp. 3,
Z. 31-36), mit der der zulassige Ankerstrom (load current, Sp. 3, Z. 19-36) und da-
mit auch das maximale aufbringbare Lastdrehmoment eingestellt wird, zum Ein-

stellen gemal dem Typ des Bohr- oder Fraswerkzeugs verwendet.
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Die Gegenstande der Patentanspriche 1 gemal Hilfsantragen 1 und 2 beruhen
somit ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit.

5.4. Auch die Unteranspriche gemald Haupt- und Hilfsantrdgen lassen, wie der

Senat Uberprift hat, eine patentfahige Besonderheit nicht erkennen.

6. Bei dieser Sachlage war die Beschwerde zurtickzuweisen.

7. Auf die angefligte Rechtsmittelbelehrung wird hingewiesen.

Dr. Hartung Kirschneck Dr. Scholz Arnoldi

PU
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechts-
mittel der Rechtsbeschwerde zu, wenn der Beschwerdesenat sie in dem Beschluss zu-
gelassen hat (88 99 Abs. 2, 100 Abs. 1, 101 Abs. 1 Patentgesetz (PatG)).

Hat der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Ver-
fahrensmangel durch substanziierten Vortrag gertgt wird (§ 100 Abs. 3 PatG):

1. Das beschlieRende Gericht war nicht vorschriftsmafiig besetzt.

2. Bei dem Beschluss hat ein Richter mitgewirkt, der von der Aus-
Ubung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder we-

gen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war.

3. Einem Beteiligten war das rechtliche Gehor versagt.

4. Ein Beteiligter war im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdricklich

oder stillschweigend zugestimmt hat.

5. Der Beschluss ist aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergan-
gen, bei der die Vorschriften tber die Offentlichkeit des Verfahrens

verletzt worden sind.

6. Der Beschluss ist nicht mit Griinden versehen.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe, schriftlich einzulegen (8 102
Abs. 1 PatG).
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Die Rechtsbeschwerde kann auch als elektronisches Dokument, das mit einer qualifizier-
ten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen ist, durch Ubertragung in
die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes eingelegt werden (8§ 125a Abs. 3
Nr.1 PatGi.V.m. 81, 82 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2a, Anlage (zu 8 1) Nr. 6 der Ver-
ordnung Uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespa-
tentgericht (BGH/BPatGERVYV)). Die elektronische Poststelle ist Uber die auf der Internet-
seite des Bundesgerichtshofes www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeichneten Kom-
munikationswege erreichbar (8 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGH/BPatGERVYV). Dort sind auch
die Einzelheiten zu den  Betriebsvoraussetzungen  bekanntgegeben (8§83
BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde muss durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechts-
anwalt als Bevollmachtigten des Rechtsbeschwerdeflhrers eingelegt werden (8§ 102
Abs. 5 Satz 1 PatG).


http://www.bundesgerichtshof.de/erv.html

