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beschlossen:

1. Der Beschluss der Prufungsstelle fiur Klasse G 01 R des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 10. Juni 2009 wird aufge-
hoben.

2. Die Sache wird zur weiteren Prufung an das Deutsche Patent-

und Markenamt zuriickverwiesen.

Grinde

Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2008 025596 wurde am
28. Mai 2008 mit der Bezeichnung ,Verfahren zum Betrieb einer Einrichtung“ beim
Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die Offenlegung erfolgte am
18. Februar 2010.

Im Prufungsverfahren ist bisher nur die in der Beschreibung der Anmeldung ge-

nannte Druckschrift

D1 JP 2006-230039 A

in Betracht gezogen worden.

Die Prifungsstelle fir Klasse G 01 R hat die Anmeldung mit Beschluss vom
10. Juni 2009 zuriuckgewiesen. Dem Beschluss lagen die mit Eingabe vom
28. Mai 2009 eingereichten Anspriche 1 bis 24 zugrunde. Zur Begrindung ist
u. a. ausgefuhrt, dass im Patentanspruch 1 nicht angegeben sei, wie die zur
Durchfihrung des Verfahrens erforderlichen Gerate tatsachlich aufgebaut seien
bzw. anhand welcher Kriterien und Algorithmen die angegebene Analyse durchge-

fuhrt werde, damit eine aussagekraftige Aussage uber den Zustand der Maschine



maoglich sei. Somit sei nicht hinreichend definiert, was durch den Patentanspruch 1
als patentfahig unter Schutz gestellt werden solle. Dasselbe gelte auch fur den An-
spruch 19. Auch sei die Erfindung in der Anmeldung nicht so vollstandig und deut-

lich offenbart, dass ein Fachmann sie ausfiihren kénne.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die in ihrem Schriftsatz

vom 4. August 2009 beantragt,

1. den Beschluss uber die Zurickweisung der Patentanmeldung
aufzuheben,
2. hilfsweise eine mundliche Verhandlung anzuberaumen,

3. die Beschwerdegebihr zuriickzuerstatten.

Die geltenden unabh&ngigen Anspriche vom 28. Mai 2009 lauten gegliedert:

Anspruch 1:

M1 Verfahren zum Betrieb einer Einrichtung (100) zur Ansteue-
rung und Zustandsanalyse einer elektrischen Maschi-
ne (101), insbesondere zum Betrieb eines Antriebsreg-
lers (100) fur einen Servomotor (101),

Mla wobei die Einrichtung (100) eine Diagnoseeinheit zur Erken-
nung von Stérungen an der von der Einrichtung (100) anzu-
steuernden elektrischen Maschine (101) umfasst, insbeson-
dere zur Erkennung von Lagerschaden,

M1b und wobei die Einrichtung (100) eine Regeleinheit und/oder
eine Steuereinheit umfasst, mit folgenden Verfahrensschrit-
ten:

M2 a) Maschinenregelung und/oder Maschinensteuerung;

M3 b) Erfassung zumindest einer Maschinenschwingung;



M4 c) Durchfuhrung einer Maschinenzustandsanalyse unter Be-
ricksichtigung der erfassten Maschinenschwingung mittels

der Diagnoseeinheit.

Anspruch 19:

N1 Einrichtung, insbesondere Antriebsregler (100), zum Betrieb
einer elektrischen Maschine (101), insbesondere eines elek-
trischen Motors (101),

N2 mit Regeleinrichtung zur Maschinenregelung, dadurch ge-
kennzeichnet,

N3 dass eine Diagnoseeinheit zur Erkennung von mechanischen
Stérungen an der Maschine (101), insbesondere zur Erken-

nung von Lagerschaden, umfasst ist.
Anspruch 23:
P1 Verwendung der Einrichtung gemald Anspruch 22 fur eine
Bearbeitungsmaschine, insbesondere fiir eine Werkzeugma-
schine.

Anspruch 24:

Q1 Verwendung der Einrichtung gemafl Anspruch 22 im Rah-

men eines Fernwartungssystems.

Bezuglich der geltenden abhangigen Anspriche 2 bis 18 sowie 20 bis 22 wird auf

den Schriftsatz vom 28. Mai 2009 verwiesen.



Die urspriinglichen Anspriiche lauten gegliedert:

Anspruch 1:

M1‘ Verfahren zum Betrieb einer Einrichtung (100) zur Ansteue-
rung einer elektrischen Maschine (101), insbesondere zum
Betrieb eines Antriebsreglers (100) fur einen Servomo-
tor (101),

Mla wobei die Einrichtung (100) eine Diagnoseeinheit zur Erken-
nung von Stoérungen an der von der Einrichtung (100) anzu-
steuernden elektrischen Maschine (101) umfasst, insbeson-
dere zur Erkennung von Lagerschéaden,

M1b und wobei die Einrichtung (100) eine Regeleinheit und/oder
eine Steuereinheit umfasst, mit folgenden Verfahrensschrit-
ten:

M2‘ a) selbsttatige Maschinenregelung und/oder Maschinen-
steuerung;

M3‘ b) selbsttatige Erfassung zumindest einer Maschinen-
schwingung;

M4‘ c) selbsttatige Durchfiihrung einer Maschinenzustandsana-
lyse unter Bericksichtigung der erfassten Maschinenschwin-
gung mittels der Diagnoseeinheit.

Die ursprunglichen nebengeordneten Anspriiche 19, 23 und 24 stimmen mit den

geltenden Ansprichen 19, 23 und 24 Gberein.



Anspruch 25:

R1
R2
R3
R4

R5
R6

Antriebseinheit

mit Einrichtung (100) nach einem der Anspriche 19 bis 22
und mit Motor (101),

der Motor umfassend ein Erfassungsmittel (103) zur Erfas-
sung von auf Vibrationen basierenden Schwingungen,
welches mit der Einrichtung (100) verbunden ist,

wobei mittels der Einrichtung (100) unter Verwendung der
der Diagnoseeinheit am Motor auftretende Schwingungen

zumindest teilweise selbsttatig kompensierbar sind.

Anspruch 26:

S1
S2
S3

Bezuglich der urspringlichen abhéngigen Anspriiche 2 bis 18 sowie 20 bis 22 und

Bearbeitungsmaschine, insbesondere Werkzeugmaschine,
mit einer Einrichtung gemaf Anspruch 22

oder mit einem Antrieb gemaf Anspruch 25.

wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

1. Die Beschwerde der Anmelderin ist zulassig und hat Erfolg. Sie fuhrt zur Aufhe-

bung des Beschlusses und zur Zurlckverweisung zur weiteren Prifung der An-

meldung an das Deutsche Patent- und Markenamt.

2. Die Anmeldung betrifft gemafl der Beschreibung (vgl. Offenlegungsschrift,
Abs. [0001]) ein Verfahren zum Betrieb einer Einrichtung zur Ansteuerung eines

elektrischen Servomotors sowie eine entsprechende Einrichtung mit deren Ver-

wendung.



Weiter ist in der Beschreibung (vgl. Abs. [0002] - [0003]) ausgefuhrt, dass im Hin-
blick auf die Forderung nach mehr Leistungsfahigkeit und Automatisierung von
Maschinen und Anlagen u. a. deren Verfligbarkeit stetig verbessert werden mis-

se.

Ungeplante Stillstande in der Produktion seien ebenso unerwinscht, wie unnétige
und vorbeugende Serviceleistungen. Eine zustandsorientierte Instandhaltung solle
gleichermalRen eine hohe Ausnutzung der Lebensdauer und eine gezielte Wartung

der kritischen Bauteile ermdglichen.

Zum Stand der Technik verweist die Beschreibung auf die Druckschrift JP 2006-
230039 A, bei der mit einem Geschwindigkeitssensor die Geschwindigkeit eines
Motors von einem Antriebsregler erfasst und mittels eines Steuerparameters unter
Berlcksichtigung der erfassten Geschwindigkeit mittels eines Ist-/Sollwertverglei-
ches adaptiert wird. Je nach Auslastung und Betriebsdauer kdnnten Lagerschaden
am Motor auftreten, welche Schwingungen verursachen. Diese Schwingungen
konnten sich auf die mittels des Motors anzutreibende Peripherie oder auf sonsti-
ge an den Motor angekoppelte Mechanik ausbreiten. Bei Motoren, welche bei-
spielsweise zum Betrieb von Werkzeugmaschinen verwendet werden, kdénnten
diese Schwingungen zur Verminderung der Verarbeitungsqualitat und Schaden
am Werkstuck fuhren (Abs. [0004] - [0005]).

Bisher bekannte Losungen zur Uberwachung derartiger Schwingungen bedienten
sich einer von der Einrichtung separaten Uberwachungseinrichtung. Diese zusétz-
liche Uberwachungseinrichtung muisse aufwandig mit dem zu Uberwachenden
System verdrahtet werden, damit charakteristische Motordaten abgegriffen wer-
den konnten. Dies bedeute Zusatzkosten und erh6hten Aufwand fur den Maschi-
nenbetreiber (Abs. [0006]).



Gemal3 Beschreibung liegt der Anmeldung daher die Aufgabe zugrunde, eine Ein-
richtung zur Verfugung zu stellen, welche ohne nennenswerten Zusatzaufwand
Schadigungen bei Antriebskomponenten flr Maschinen friihzeitig lokalisiert und
damit die Produktivitdt der Maschinen steigert (Abs. [0007]).

Diese Aufgabe solle durch ein Verfahren zum Betrieb einer Einrichtung mit An-
triebsreglerfunktion und einer erfindungsgemal betriebenen Einrichtung selbst so-
wie die Verwendung einer solchen Einrichtung geltést werden. Die Einrichtung um-
fasst hierzu eine Steuer- und/oder Regeleinheit sowie eine integrierte Diagnose-
einheit zur Erkennung von mechanischen Stdrungen, insbesondere zur Lagerdia-
gnose (Abs. [0008]).

3. Das Verfahren nach dem geltenden Anspruch 1 ist gegentber der ursprungli-

chen Offenbarung unzul&ssig erweitert.

3.1. Der geltende Anspruch 1 ist aus dem urspringlichen Anspruch 1 unter Strei-
chung des Wortes ,selbsttatige“ jeweils in den Merkmalen M2, M3 und M4 sowie
unter Aufnahme des Einschubes ,und Zustandsanalyse® im Merkmal M1 hervorge-

gangen.

Der Einschub ,und Zustandsanalyse® im Merkmal M1 stellt lediglich eine sinnge-
mafe Wiederholung der Angabe ,Durchfiihrung einer Maschinenzustandsanalyse

.....im Merkmal M4 dar und ist somit zulassig.

Die Streichung des Begriffes ,selbsttatige” in den Merkmalen M2, M3 und M4 stellt
jedoch eine Verallgemeinerung dar, die von den urspriinglichen Unterlagen ge-

deckt sein muss.



Dieser Begriff wird im Zusammenhang mit Maschinen bspw. bei der Definition ei-
nes Automaten verwendet (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Automat). Danach ist
ein Automat eine Maschine, die vorbestimmte Ablaufe selbsttatig (,automatisch®)
ausfuhrt. Automatisierung ist dementsprechend der selbsttatige Ablauf technischer
Vorgéange nach einem festgelegten Plan oder in Bezug auf festgelegte Zustande.
Beispiele fur automatisierte Ablaufe bzw. Automaten sind die Wasserspilung von
WCs, das Automatikgetriebe, das die fir die jeweilige Fahrgeschwindigkeit und
Belastung vorgesehene Ubersetzung selbsttatig wahlt und einstellt, oder die Be-

lichtungs- bzw. Blendenautomatik einer Kamera.

Selbsttatigkeit bei einer Maschine oder bei einem technischen Ablauf (Verfahren)
bedeutet demnach, dass der jeweilige technische Vorgang (bspw. eine Steuerung

oder Regelung) ohne steuernden Eingriff von aufen (bspw. durch eine Bedienper-

son) erfolgt.

Bezuglich der Merkmale M2, M3 u. M4 ist in den urspr. Unterlagen folgendes an-

gegeben:

M2: selbsttatige Regelung und/oder Steuerung einer an die Ein-
richtung anschlie3baren Maschine (S. 2 Z. 30 f.); Besonders
bevorzugt ist von der Einrichtung eine speicherprogrammier-
bare Steuerung (SPS, PLC) umfasst, mittels welcher zumin-
dest auch ein externer Sensor (z. B. Beschleunigungssensor,
Drehzahlmesser) angesteuert werden kann. Diese Steue-
rung ermoglicht die vollstdndige Automatisierung des Ma-

schinenzustandsanalysevorgangs (S. 6 Z. 5 f.).
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M3: selbsttatige Erfassung einer Maschinenschwingung (S. 2
Z. 33); Die Schwingungen werden im Gegensatz zu den aus
dem Stand der Technik bekannten Losungen unmittelbar mit-
tels der Einrichtung selbst erfasst und ... (S. 3 Z. 8 f.); Die in
Fig. 4 gezeigte Einrichtung 400 kompensiert bzw. erkennt
mittels der von der Einrichtung 400 umfassten Diagnose- und
Uberwachungseinheit (nicht gezeigt) am Motor 401 auftre-
tende Schwingungen zumindest teilweise selbsttatig (S. 10
Z. 27 f.); wobei mittels der Einrichtung (100) unter Verwen-
dung der Diagnoseeinheit am Motor auftretende Schwingun-
gen zumindest teilweise selbsttatig kompensierbar sind (ur-

spr. Anspr. 25).

M4: selbsttatige Durchfiihrung einer Maschinenzustandsanalyse
unter Berucksichtigung der erfassten Maschinenschwingung
mittels der Diagnoseeinheit (S.3 Z.5f.); ... und aus dem
Vergleichsergebnis erfolgen direkt oder indirekt Riuckschlis-
se bzgl. des Maschinenzustandes. Besonders bevorzugt wird
dabei eine nach Mal3gabe eines vorgebbaren Toleranzberei-
ches vorhandene Abweichung des Parameters gegenuber

dem Referenzparameter selbsttatig erkannt (S. 4 Z. 19 f.).

Fur das Merkmal M2 ist somit nur eine selbsttatige Maschinenregelung und/oder

Maschinensteuerung offenbart.

Ebenso ist fur das Merkmal M3 nur eine selbsttatige Erfassung einer Maschinen-
schwingung offenbart. Lediglich die Kompensation und Erkennung von auftreten-
den Schwingungen erfolgt zumindest teilweise selbsttatig. Die Erfassung erfolgt

gemaln den urspr. Unterlagen jedoch selbsttatig.
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Auch fur das Merkmal M4 ist nur eine selbsttatige Durchfihrung einer Maschi-
nenzustandsanalyse unter Berucksichtigung der erfassten Maschinenschwingung

mittels der Diagnoseeinheit offenbart.

Durch das Weglassen des Wortes ,selbstéatige® ist daher der Gegenstand (Verfah-
ren) des geltenden Anspruchs 1 gegenuber der urspringlichen Offenbarung unzu-

lassig erweitert.

3.2. Die geltenden Unteranspriche 2-18 entsprechen den urspringlichen Unteran-

spruchen 2-18.

Der geltende nebengeordnete Anspruch 19 entspricht dem urspriinglichen neben-

geordneten Anspruch 19.

Die geltenden Unteranspriche 20-22 entsprechen den urspringlichen Unteran-

spruchen 20-22.

Die geltenden nebengeordneten Anspriche 23 und 24 entsprechen den urspring-

lichen nebengeordneten Anspriichen 23 und 24.

4. Sowohl die geltenden als auch die urspriinglichen Anspriiche lassen zweifelsfrei
erkennen, was als patentfahig unter Schutz gestellt werden soll (§ 34 Abs. 3 Nr. 3
PatG).

a) Der Patentanspruch hat gemafl 8§ 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG die Aufgabe, eindeutig
und unmissverstandlich anzugeben, was als patentfahig unter Schutz gestellt wer-
den soll. Denn der Schutzbereich des Patents und der Patentanmeldung wird
durch den Inhalt der Patentanspriiche bestimmt (8§ 14 PatG). Dabei muss der An-
spruch entsprechend seiner Aufgabe, fur Dritte deutlich anzugeben, was als pa-
tentfahig unter Schutz gestellt ist, klar und knapp formuliert sein. Aus der Forde-

rung nach Klarheit folgt, dass der Anspruch den Gesetzen der Logik entsprechen
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und frei von Widersprichen sein muss. Widerspruchsfrei muss der Anspruch in
sich selbst und gegeniber der Beschreibung sein. Ob ein Anspruch ausreichend
Klar ist, richtet sich letztlich nach dem Verstandnis des Fachmanns, an den sich
der Anspruch wendet. Zwar kann der Fachmann zum allgemeinen Verstandnis ab-
strakt formulierter Begriffe im Einzelfall die Ausfuhrungen in der Beschreibung he-
ranziehen, dies findet aber jedenfalls da seine Grenze, wo die Formulierungen im
angemeldeten Patentanspruch deutliche Widerspriiche aufweisen (vgl. BPatG,
21 W (pat) 13/10, Beschluss vom 22. Mai 2014).

Als hier zustandiger Fachmann ist ein Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau
oder Elektrotechnik mit Hochschulbildung anzusehen, der tiber mehrjahrige beruf-

liche Erfahrung in der Entwicklung elektrischer Maschinen und Antriebe verfligt.

b) Vorliegend ist das Erfordernis des § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG erfullt.

Beansprucht ist gemall dem geltenden Patentanspruch 1 ein Verfahren zum Be-
trieb einer Einrichtung zur Ansteuerung und Zustandsanalyse einer elektrischen
Maschine (Merkmal M1). Unter Ansteuerung einer elektrischen Maschine ist bspw.
die Regelung der Drehzahl dieser Maschine, z. B. eines elektrischen Motors, zu
verstehen (vgl. Offenlegungsschrift, Abs. [0009] u. [0010]). Als Zustandsanalyse
der elektrischen Maschine kann bspw. eine Analyse von durch die Einrichtung er-
fassten Schwingungen der Maschine, z. B. eines elektrischen Motors, verstanden
werden, mittels der z. B. auf den Zustand der Lager des Motors geschlossen wer-
den kann (Abs. [0010]).

Diese Einrichtung soll eine Diagnoseeinheit zur Erkennung von Stérungen an der
von der Einrichtung anzusteuernden elektrischen Maschine umfassen (Merk-
mal M1a). Unter Diagnoseeinheit ist eine Einheit bspw. zur Lagerdiagnose des
von der Einrichtung angesteuerten Motors zu verstehen (Abs. [0010]). Eine Sto-
rung kann in diesem Zusammenhang bspw. ein Lagerschaden des Motors sein
(Abs. [0012]).
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Die Einrichtung soll auRerdem eine Regeleinheit und/oder eine Steuereinheit um-
fassen (Merkmal M1b). Eine Regeleinheit kann bspw. der vorgenannte Antriebs-
regler sein (Abs. [0009]). Eine Steuereinheit kann bspw. eine speicherprogram-
mierbare Steuerung (SPS, PLC) sein (Abs. [0015]).

Das beanspruchte Verfahren ist durch folgende Schritte gekennzeichnet:

Maschinenregelung und/oder Maschinensteuerung (Merkmal M2);
bspw. Steuern bzw. Regeln der Drehzahl (Abs. [0010], [0015]);
Erfassung zumindest einer Maschinenschwingung (Merkmal M3);
Durchfiihrung einer Maschinenzustandsanalyse unter Beriicksich-
tigung der erfassten Maschinenschwingung mittels der Diagnose-
einheit (Merkmal M4). Bspw. kann so anhand der gemessenen
Amplitude der Maschinenschwingung auf deren Zustand, z. B.
ausgeschlagene Lager, geschlossen werden (vgl. Offenlegungs-
schrift, Abs. [0028]).

Somit sind fir den Fachmann alle Merkmale des Anspruchs 1 klar und verstand-
lich und stehen auch nicht im Widerspruch zueinander oder allgemein bekannten
technischen GesetzméaRigkeiten. Der geltende Anspruch 1 genigt daher dem Er-
fordernis des 8 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG. Dieser Anspruch ist lediglich breit formuliert,
was aber eine Frage der Patentfahigkeit gegeniber dem entgegengehaltenen

Standes der Technik und nicht der Klarheit ist.

Dasselbe gilt auch fir den urspriinglichen Anspruch 1, der sich in den Merkma-
len M2' bis M4' lediglich durch die Einfligung des Wortes ,selbsttatige“ vom gelten-
den Anspruch 1 unterscheidet. Unter dem Begriff ,selbsttatige® ist im Zusammen-
hang mit den Merkmalen M2' bis M4' die automatische - also ohne Eingriff von au-
Ben erfolgende - Regelung bzw. Steuerung der Maschine und Erfassung der Ma-
schinenschwingung sowie Durchfiihrung der Zustandsanalyse zu verstehen (vgl.

http://de.wikipedia.org/wiki/Automat).
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Auch die ubrigen geltenden nebengeordneten Anspriche, die auf eine Einrichtung
zum Betrieb einer elektrischen Maschine mit Regeleinrichtung und Diagnoseein-
heit (Anspruch 19) sowie die Verwendung dieser Einrichtung fur eine Bearbei-
tungsmaschine bzw. im Rahmen eines Fernwartungssystems gerichtet sind (An-
spriche 23 u. 24), sind klar verstandlich und widerspruchsfrei abgefasst. Unter ei-
ner Bearbeitungsmaschine kann bspw. eine Frés- und Drehmaschine verstanden
werden (Abs. [0019]). Ein Fernwartungssystem kann, wie dem Fachmann allge-
mein bekannt, bspw. ein zentraler Leitstand sein, von dem aus mehrere Maschi-

nen Uberwacht und gesteuert werden.

Das Gleiche gilt auch fur die in der urspringlichen Anmeldung noch angefiihrten
nebengeordneten Anspriiche 25 und 26, die ebenfalls dem Fachmann gelaufige

Begriffe aufweisen und widerspruchsfrei sind.

Auch in den Unteransprichen sind keine Unklarheiten oder Widerspriiche erkenn-
bar. Begriffe wie bspw. ,kaskadierte Reglerstruktur® (Anspruch 6) sind dem Fach-
mann bekannt (http://de.wikipedia.org/wiki/Kaskadenregelung). Unter einer Signal-
analyse wie im Anspruch 8 angegeben, kann bspw. die Berechnung des Signalfre-
guenzspektrums verstanden werden. Auch der Begriff ,Hillkurve® (Anspruch 9) ist
dem Fachmann bekannt (http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCllkurve). Die Be-
griffe ,Messwertreihe” (= mehrere zeitlich hintereinanderliegende Messwerte eines
bestimmten Parameters, bspw. die Drehzahl; Anspruch 10) sowie ,Bewegungs-
profil“ (bei einer Drehmaschine bspw. die Drehzahl Uber die Zeit betrachtet; An-
spruch 10) sind dem Fachmann ebenfalls bekannt. Mit der in den Anspriichen 13
u. 14 genannten Kompensation der Periodendauer ist die Normierung der aufge-
nommenen Messwerte einer Messwertreihe auf Aquidistanz gemeint (Abs. [0051],
[0052]). Dies dient der besseren Vergleichbarkeit und Auswertbarkeit von bei un-
terschiedlicher Drehzahl aufgenommenen Messwertreihen. Auch die Ubrigen Un-
teranspriche enthalten dem Fachmann bekannte Begriffe und sind aus sich he-

raus klar und verstandlich sowie widerspruchsfrei abgefasst.
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5. Das in den geltenden Ansprichen beanspruchte Verfahren ist fur den Fach-
mann in der Anmeldung ausfuhrbar offenbart. Hinsichtlich der urspringlichen An-
spruche hat der Senat Zweifel an der Ausflhrbarkeit der Antriebseinheit gemani

Anspruch 25.

5.1. geltende Anspriiche

Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung ,Klammernahtgerat (BGH
GRUR 2010, 916) zur Ausfuhrbarkeit einer Erfindung festgestellt (vgl. Leitsatz):
,Eine Erfindung ist ausfihrbar offenbart, wenn die in der Patentanmeldung enthal-
tenen Angaben dem fachmannischen Leser so viel an technischer Information ver-
mitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachkdnnen in der Lage ist,
die Erfindung erfolgreich auszufuhren. Es ist nicht erforderlich, dass mindestens
eine praktisch brauchbare Ausfuhrungsform als solche unmittelbar und eindeutig
offenbart ist. Des Weiteren hat der Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom
5. April 2011 (Akz: X ZR 1/09) ausgefuhrt (Rn. 20): ,Eine Lehre ist ausfihrbar,
wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierig-
keiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesamtoffen-
barung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen so zu
verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird. Dabei reicht es aus, wenn
dem Fachmann ein allgemeines Losungsschema an die Hand gegeben wird. Der
Patentanspruch muss nicht alle zur Ausfiihrung der Erfindung erforderlichen Anga-

ben enthalten®.

Diese Bedingungen sind beziiglich der geltenden Anspruche erfullt.

Der geltende Anspruch 1 ist auf ein Verfahren zum Betrieb einer Einrichtung zur
Ansteuerung und Zustandsanalyse einer elektrischen Maschine gerichtet (M1).
Diese elektrische Maschine kann gemald urspringlicher Beschreibung (vgl.
Fig. 1 b, S. 7 Z. 24 bis S. 8 Z. 18) ein Servomotor sein, mit dem ein Antriebsregler

verbunden ist (http://de.wikipedia.org/wiki/Servomotor).


http://de.wikipedia.org/wiki/Servomotor
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Diese Einrichtung soll eine Diagnoseeinheit zur Erkennung von Stérungen an der
von der Einrichtung anzusteuernden elektrischen Maschine umfassen (M1a). Die
Diagnoseeinheit 506 ist in den urspriinglichen Unterlagen anhand der Figur 5 er-
lautert und besteht aus einem Gleichrichter 507, einem Signalfilter 508 und einer
Einheit zur Transformation des Signals in den Frequenzbereich 509 (S. 10 Z. 32
bis S. 11 Z. 9). Die digitale Gleichrichtung 507 des Zeitsignals kann bspw. durch
Quadrieren, Umkehrung oder Abschneiden der negativen Werte erfolgen. Die digi-
tale Tiefpassfilterung 508 kann mittels Down-Sampling, und eine Frequenztrans-
formation 509 mittels Diskreter Fouriertransformation (DFT) durchgefuhrt werden
(S. 13 Z. 29 bis 34). Die dafiur erforderlichen Mittel bzw. Schaltungen und Verfah-
ren sind dem Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens bekannt. Eine
Diskrete Fouriertransformation (DFT) wird bspw. Ublicherweise durch dem Fach-
mann bekannte Algorithmen mit Hilfe eines entsprechend programmierten Compu-

ters durchgefihrt.

Die Einrichtung soll auRerdem eine Regeleinheit und/oder eine Steuereinheit um-
fassen (M1b). Eine erfindungsgemafe Steuereinheit (Steuerteil 501) ist in den ur-
sprunglichen Unterlagen anhand der Figur 5 erlautert und besteht aus einem Anti-
Aliasing-Filter (Tiefpass 502), einer Abtast- und Halteschaltung (S & H 503) und
einem Analog-/Digitalwandler 504 (S. 10 Z. 32 bis 34). Solche Schaltungen sind
dem allgemeinen Fachwissen des Fachmanns zuzuordnen. Deren Funktionsweise
und mogliche Ausgestaltung ist in den urspringlichen Unterlagen (S. 11 Z. 10 bis
S. 12 Z. 33) ausfuhrlich erlautert.
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Das beanspruchte Verfahren ist durch folgende Schritte gekennzeichnet:

M2:

M3:

M4:

Maschinenregelung und/oder Maschinensteuerung. Metho-
den und Schaltungen zur Steuerung bzw. Regelung, bspw.
der Drehzahl, einer elektrischen Maschine sind dem Fach-
mann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens bekannt.
Hierzu zahlt auch die im Unteranspruch 6 angegebene kas-
kadierte Reglerstruktur (http://de.wikipedia.org/wiki/Kaska-

denregelung).

Erfassung zumindest einer Maschinenschwingung. Die
Schwingungen der elektrischen Maschine kénnen bspw. mit-
tels eines Beschleunigungs- oder Korperschallsensors 103
erfasst werden (Fig. 4, S. 10 Z. 23 bis 30).

Durchfihrung einer Maschinenzustandsanalyse unter Be-
rucksichtigung der erfassten Maschinenschwingung mittels
der Diagnoseeinheit. In der urspringlichen Beschreibung ist
dieses Merkmal anhand eines Au3enringschadens bei einem
Walzlager der elektrischen Maschine beispielhaft erlautert
(Fig. 2 bis 5, S.9 Z. 12 bis S. 14 Z. 17). So unterscheiden
sich die Frequenzspektren des Beschleunigungssensorsig-
nals bei einem elektrischen Servomotor mit intaktem Walzla-
ger (Fig. 2) und einem Servomotor mit Aul3enringschaden
des Walzlagers (Fig. 3) deutlich. So sind im in der Figur 3
dargestellten Frequenzspektrum des Beschleunigungssen-
sorsignals aufgrund des Lagerschadens die sog. Aul3enring-
Uberrollfrequenz C und deren Harmonische zu erkennen
(S. 10 Z. 8 bis 21). Die Durchfuhrung einer Maschinenzu-
standsanalyse anhand einer entsprechenden Diagnoseein-
heit ist in der urspr. Beschreibung ab Seite 12 Z. 34 bis S. 14
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Z. 17 ausfuhrlich beschrieben. So handelt es sich bei den
vorkommenden Schadensfrequenzen der Walzlager um
stoBimpulsféormige Erregungen, die bei konstanter Drehzahl
des Rotors des Servomotors periodisch wiederkehren. Da
ein Servomotor auch bei intaktem Zustand seiner Lager
schwingt bzw. vibriert, sind Lagerschaden aus dem Be-
schleunigungssignal nicht unmittelbar ableitbar. Der Servo-
motor reagiert auf die stoRimpulsférmige Erregung mit einer
gedampften Schwingung. Die Verbindung der positiven Spit-
zen oder Umkehrpunkte des Beschleunigungssignals bilden
einen Linienverlauf, der dem einer Sagezahnschwingung
sehr nahe kommt. Das Frequenzspektrum einer Sagezahn-
schwingung ist dem Fachmann bekannt. Das gemessene
Beschleunigungssignal lasst sich mit Hilfe der Fouriertrans-
formation (bspw. Fast Fourier Transformation FFT) in seine
harmonischen Bestandteile zerlegen. Die typische Sage-
zahnschwingung des Walzlagerschadens kann dann anhand
einer Hullkurvendemodulation bzw. Hullkurvenanalyse
(http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCllkurve) erkannt wer-

den.

Um eine Hillkurvenanalyse, und damit auch eine Visualisierung der StoRimpuls-
Wiederholfrequenzen eines Lagerschadens, auch bei nicht konstanter Drehzahl
(bspw. linear ansteigende Drehzahl des Servomotors) durchfiihren zu kénnen,
wird das Beschleunigungssensorsignal auf eine vorgegebene Drehzahl (bspw.
2500 rpm) normiert. Dazu werden bei einer ansteigenden Drehzahl die Zeitabstan-
de zwischen den Spitzen bzw. Umkehrpunkten des Beschleunigungssignals ge-
streckt (vgl. am Beispiel der in Fig. 6 gezeigten elementaren Schwingung; S. 14
Z.18 bis S. 15 Z. 16). Es ergibt sich somit ein Signal mit &quidistanten Stltzstel-

len, welches einer Hullkurvenanalyse unterzogen werden kann, um bspw. bei ei-
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nem AuBenringschaden des Walzlagers die AuRenring-Uberrollfrequenz und de-
ren Harmonische deutlich sichtbar zu machen.

Auch die Gegenstande der Ubrigen geltenden nebengeordneten Ansprlche
(bspw. Anspruch 19: Einrichtung mit Regeleinrichtung und Diagnoseeinheit) sowie
der Unteranspriiche sind nach Uberzeugung des Senats ausfiihrbar offenbart.

5.2. urspringliche Anspriche

Beziglich der ursprunglichen Anspriiche hat der Senat Zweifel an der Ausfihrbar-
keit der Antriebseinheit gemalfd Anspruch 25, da in den urspriinglichen Unterlagen
nicht angegeben ist, wie am Motor auftretende Schwingungen gemafR Merkmal R6

zumindest teilweise selbsttatig kompensierbar sein sollen.

6. Das Verfahren ist jedoch noch nicht zur Entscheidung reif und die Anmeldung
mit den geltenden Unterlagen zur weiteren Prifung an das Deutsche Patent- und
Markenamt zurtickzuverweisen. 8 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG bestimmt, dass das
Patentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sache
selbst zu entscheiden. Eine Zurlickverweisung kommt insbesondere dann in Be-
tracht, wenn die Griinde, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen,
nicht mehr bestehen, aber eine neue Sachpritfung erforderlich ist, weil die Patent-
fahigkeit noch nicht oder nicht ausreichend Gegenstand der Prufung war (vgl. Be-
schluss 34 W (pat) 51/74 vom 20. Dezember 1974 BPatGE 17, 64; Busse PatG,
7. Auflage, 8 79 Rdn. 77; Schulte PatG, 9. Auflage, 8 79 Rdn. 20 bis 22).

Dies ist vorliegend der Fall, da sich der Zurickweisungsbeschluss vom
10. Juni 2009 und auch der vorhergehende Erstbescheid vom 28. Januar 2009
ausschlief3lich darauf stutzen, dass nicht hinreichend definiert sei, was durch den
Patentanspruch 1 als patentfahig unter Schutz gestellt werden solle bzw., dass der
Anspruch 19 nicht geeignet sei, ein zweifelsfreies Schutzrecht zu definieren (§ 34

Abs. 3 Nr. 3 PatG). Die Anmelderin hatte es versaumt, die fur die Erfindung we-
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sentlichen Merkmale in den Patentanspriichen 1 und 19 zu nennen. Daruber hi-
naus stitzt sich der Beschluss und auch der vorhergehende Bescheid auf den Zu-
rickweisungsgrund der mangelnden Ausfihrbarkeit nach 8§ 34 Abs. 4 PatG. Die
Prufungsstelle hat im bisherigen Prifungsverfahren noch keinen Stand der Tech-
nik ermittelt, auf dessen Grundlage eine merkmalsbezogene Sachprufung des An-
spruchsgegenstandes erfolgen konnte. Die in der Beschreibungseinleitung der An-
meldung zum Stand der Technik angegebene Druckschrift D1 (JP 2006-230039 A)
reicht zur Sachprifung nicht aus. Diese zeigt eine Steuerung und ein Steuerungs-
verfahren (controller and control method) zur Regelung der Drehzahl (drive velo-
city) beim Beschleunigen und Abbremsen (acceleration and deceleration) eines
Antriebsmotors (drive source 2), so dass dessen Drehzahl einer Zieldrehzahl (tar-
get velocity) folgt. Ein Verfahren gemaR dem geltenden Anspruch 1 bzw. eine Ein-
richtung gemald dem geltenden Anspruch 19 ist dort jedoch nicht angegeben.
Denn diese Druckschrift zeigt keine Diagnoseeinheit, die mittels einer erfassten
Maschinenschwingung eine Maschinenzustandsanalyse durchfiihrt und somit me-

chanische Stérungen an der Maschine erkennen kann.

Da die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Zurlckweisungs-
grinde nunmehr ausgeraumt sind, ist daher eine Recherche zum Stand der Tech-
nik, auf deren Grundlage eine Prifung des Anspruchsgegenstands auf Patentfa-

higkeit erfolgen kann, jetzt nachzuholen.

Daran hindert auch nicht die unzulédssige Erweiterung des Gegenstandes des gel-
tenden Anspruchs 1, denn diese kann im weiteren Prufungsverfahren von der An-
melderin beseitigt werden. Auch dass Zweifel an der Ausfuhrbarkeit des urspring-
lichen Anspruchs 25 bestehen, hindert den Senat nicht an einer Zuriickverweisung
der Anmeldung, denn dieser Anspruch liegt der vorliegenden Beschwerde, die

sich auf die geltenden Ansprliche 1 bis 24 bezieht, nicht zugrunde.
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Neben der Durchfihrung einer Recherche zum Stand der Technik wird die Pru-
fungsstelle auch zu prifen haben, ob unter den breiten Anspruch 19 ggfls. Ausfuh-
rungsformen fallen, die nicht im Rahmen der urspriinglichen Offenbarung ausfihr-
bar sind (vgl. BGH - Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren, Beschluss .
11. September 2013, Az. X ZB 8/12; BGH - 7-Chlor-6-demethyltetracyclin,
GRUR 1978, 162). Weiterhin wird ggfls. zu prifen sein, ob der urspriingliche An-

spruch 25 ausfuhrbar offenbart ist.

7. Fur eine Rickzahlung der Beschwerdegebuhr sieht der Senat keinen Anlass.

Gemal3 § 80 Abs. Il PatG kann die Beschwerdegebiuhr zuriickgezahlt werden,
wenn dies der Billigkeit entspricht. Die Anordnung der Rickzahlung der Beschwer-
degebihr ist immer dann billig, wenn bei ordnungsgemal3er und angemessener
Sachbehandlung der Erlass eines Zurickweisungsbeschlusses nicht in Betracht
gekommen ware und damit die Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwer-

degebihr hatte vermieden werden kénnen (Schulte a. a. O. § 73 Rdn. 132).

Soweit die Anmelderin im Beschwerdeschriftsatz vom 4. August 2009 geltend
macht, dass die Prifungsstelle den Sachverhalt falsch beurteilt, und davon ausge-
hend falsche Schlussfolgerungen getroffen habe, sowie keine ausreichende Be-
grindung gegeben habe, da nicht zu erkennen sei, welche Uberlegungen fiir die
Entscheidung mal3gebend gewesen seien und die fehlende Durchfiihrung einer
sachdienlichen Anhorung rigt, sind hierin keine Billigkeitsgriinde fiir die Rickzah-
lung ersichtlich. Insbesondere beinhaltet die Sachbehandlung durch das Patent-
amt keine rechtsfehlerhafte Beurteilung oder einen sonstigen die Riuckzahlung der
Beschwerdegebuhr rechtfertigenden Verfahrensverstol3.
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Die Durchfuhrung einer Anhérung wurde von der Anmelderin jedenfalls nicht be-
antragt und lag somit im Ermessen der Prufungsstelle. Auch kann der Senat nicht
erkennen, dass der Beschluss nicht begriindet ist. Eine Entscheidung ist dann
,hicht mit Griinden versehen®, wenn aus ihr nicht zu erkennen ist, welche tatsachli-
chen Feststellungen und welche rechtlichen Erwéagungen fur die getroffene Ent-
scheidung malRgebend waren (vgl. BGH — Warmpressen, GRUR 1963, 645). Der
Jfehlenden® Begriindung gleichzusetzen ist der Fall, dass zwar Grinde vorhanden
sind, diese aber ganz unverstandlich und verworren sind, so dass sie in Wirklich-
keit nicht erkennen lassen, welche Uberlegungen fiir die Entscheidung maRge-

bend waren.

Demgegenuber ist nicht von einer fehlenden Begriindung auszugehen, wenn die
Grunde zu den einzelnen Ansprichen und Angriffs- und Verteidigungsmitteln oder
auch die Beweiswirdigung nur sachlich unvollstandig, unzureichend, unrichtig
oder sonst rechtsfehlerhaft sind (vgl. a. a. O.). Es kann auch dahingestellt bleiben,
inwieweit einzelne Aspekte der Argumentation der Prifungsstelle unzutreffend
sind. Von einem ,Rechtsmi3brauch® der Prifungsstelle kann nach Aktenlage je-
denfalls keine Rede sein. Der Senat erkennt hier allenfalls unterschiedliche Beur-
teilungen der Sachlage. Dass eine Anmeldung zurlickzuweisen ist, wenn nur einer
der Patentanspriiche nicht gewdahrbar ist, entspricht der geltenden Rechtspre-
chung, wonach Uber einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann (BGH
GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerat) und es Sache der Anmelderin
ist, geeignete Antrage zu stellen (Dispositionsbefugnis des Patentanmelders / An-

tragsbindung fir Prifungsstelle oder Senat).

Eine falsche Beurteilung der Sachlage allein stellt keinen Grund fiir eine Rickzah-
lung der Beschwerdegeblihr dar (Schulte, a. a. O. § 73 Rdnr. 137). Besondere
Umstande, wie etwa eine sachliche Begriindung vollig neben der Sache oder nicht
nachvollziehbare, weil vollig unverstandliche Grinde oder andere schwerwiegen-

de Fehler vermag der Senat im vorliegenden Fall nicht festzustellen.
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Von einer mundlichen Verhandlung hat der Senat nach § 78 Nr. 3 PatG abgese-
hen.

Der Senat konnte die Entscheidung ohne mundliche Verhandlung treffen. Die An-
melderin hat zwar hilfsweise einen Antrag auf mundliche Verhandlung gestellt,
dem bei einer beabsichtigten Entscheidung zu Lasten der Anmelderin grundsatz-
lich gemalRl § 78 Nr. 1 PatG auch stattzugeben wére. Bei einer sachgerechten
Auslegung ist der Antrag aber dahingehend zu verstehen, dass der Termin hilfs-
weise nur dann beantragt ist, wenn der Senat in der Hauptsache zu Lasten der
Anmelderin entscheiden will. Dies ist nicht geschehen, da die Anmelderin in der
Hauptsache obsiegt hat. Eine miundliche Verhandlung ist bei einer Entscheidung
in Bezug auf eine Nebenentscheidung, wie die Frage der Rickzahlung der Be-
schwerdegebuhr, trotz eines entsprechenden Antrags nicht zwingend i. S. d. § 78
Nr. 1 anzuberaumen (vgl. Schulte, a.a.O., § 78 Rdnr. 17 Buchstabe c) und
BPatGE 13, 69 Leitsatz 2), da dieser Antrag lediglich als bloRe Anregung zu se-
hen ist und die Frage, ob die Beschwerdegebihr zuriickzuzahlen ist, bereits von

Amts wegen zu prifen ist.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu, wenn gerugt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Aus-
Ubung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder
wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
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4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens aus-
dricklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergan-
gen ist, bei der die Vorschriften tber die Offentlichkeit des Ver-
fahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwaltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe einge-
reicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristab-
lauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Dr. HauRler Hartlieb Veit Schmidt-Bilkenroth
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