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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung vom 23. Dezember 2009, mit der die
europaische Patentanmeldung Nr. 05 847 514.6
zuriuckgewiesen wurde. Zur Begrindung hat die
Priufungsabteilung angefuhrt, dass der Gegenstand der
unabhé&ngigen Anspriche 1 und 40 aus
D4 WO-A-2005/044508 oder
D5 EP-A-1 522 373
bekannt und daher nicht neu sei.

1. Am 15. Januar 2010 hat die Patentanmelderin Beschwerde
eingelegt und gleichzeitig die vorgeschriebene
Beschwerdegebuhr bezahlt, sowie die Beschwerdebegrindung
eingereicht. Die Beschwerdefihrerin erlautert darin ihre
Auffassung, dass die Zuruckweisung der Patentanmeldung
auf einer unzureichenden Begrindung beruhe, welche einen
Verfahrensfehler darstelle. Ferner sei der Gegenstand
des Anspruchs 1 neu sowohl gegenuber D4 als auch D5. Des

weilteren reichte sie mehrere Hilfsantrage ein.

I11. Die Beschwerdekammer hat in ihrem mit der Ladung zur
mandlichen Verhandlung uUbersandten Bescheid vom 23. Juni
2010 mitgeteilt, dass sie keine fehlerhafte Beurteilung
der Priufungsabteilung in Bezug auf die mangelnde Neuheit

erkennen koénne.

1v. Mit Schreiben vom 28. Oktober 2010 reichte die
Beschwerdefihrerin einen geanderten Hauptantrag, sowie
neue Hilfsantrage 1 bis V ein.

V. Am 11. November 2010 fand eine mundliche Verhandlung
statt. Die Beschwerdefuhrerin beantragte, die
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angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf
der Grundlage der Anspriche 1 bis 31 des wadhrend der
mundlichen Verhandlung eingereichten Hauptantrags zu
erteilen. Der Antrag auf Ruckzahlung der
Beschwerdegebihr wegen eines Verfahrenfehlers wurde

zuriuckgenommen.

Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung eines Lochs (7) in einem
Schichtsystem (1, 120, 130, 155), mittels einem
gepulsten Laserstrahl (22) eines Lasers (19), der eine
Pulslange aufweist, wobei das Verfahren in einer
Vielzahl von Abtragungsschritten ausgefihrt wird und iIn
einem der ersten Abtragungsschritte andere Pulsléngen
verwendet werden als iIn einem der letzten
Abtragungsschritte,

dadurch gekennzeichnet, dass das Schichtsystem (1)
zumindest aus einem metallischen Substrat (4) und einer
aullersten keramischen Schicht besteht, dass bei den
Abtragungsschritten mit kirzeren Pulslangen der eine
Laserstrahl (22) uber die Oberfladche des Bauteils (1,
120, 130, 155) verfahren wird, um Material im Bereich
einer Ebene des herzustellenden Lochs (7) abzutragen und
dass langere Pulslangen verwendet werden, um eine
metallische Zwischenschicht (16) oder das metallische
Substrat (4) abzutragen, wobel nur ein Laser (19) mit

einer Wellenlange von 1064 nm verwendet wird."

Das Vorbringen der Beschwerdefuhrerin kann wie folgt

zusammengefasst werden:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei neu gegentber D4 und

D5. D4 offenbare nur in Verbindung mit zwel Lasern eine
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Wellenlange eines Lasers von 1064 nm, D5 offenbare diese

Wellenlange Uberhaupt nicht.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Anderungen - Artikel 123 (2) EPU

2.1 Gegenuber dem Anspruch 1, welcher von der
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Priufungsabteilung wegen mangelnder Neuheit

zuruckgewiesen wurde, ist im vorliegenden Anspruch 1:

a)

b)

d)

der Wortlaut "mittels zumindest einem gepulsten
Energiestrahl (22, 227, 22')" gestrichen worden;

der Wortlaut "insbesondere mittels zumindest einem
gepulsten Laserstrahl (22, 227, 22"™) zumindest eines
Lasers (19, 197, 19")" eingeschrankt worden auf
nunmehr "mittels einem gepulsten Laserstrahl (22)

eines Lasers (19)";

im kennzeichnenden Teil der Wortlaut *"der zumindest
eine Laserstrahl (22, 227, 22™)" in Ubereinstimmung
mit den obigen Anderungen in "der eine Laserstrahl
(22)" eingeschrankt worden;

der Ruckbezug bei den kirzeren bzw. langeren
Pulslangen i1m kennzeichnenden Teil entfernt worden,
da keine dementsprechenden Pulslangen vorher
definiert sind;
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e) dem kennzeichnenden Teil zugefigt worden, "‘wobei nur
ein Laser (19) mit einer Wellenlange von 1064 nm

verwendet wird."

Diese Merkmale sind im dargestellten Zusammenhang aus
den gesamten urspriunglichen Unterlagen zweifelsfrei
ersichtlich und schranken zudem die Merkmale des

beanspruchten Verfahrens wesentlich ein.

Das Merkmal e) ist aus Anspruch 8 der urspringlich
eingereichten Anmeldung bekannt. Dieses Merkmal
beschrankt den Gegenstand des Anspruchs auf ein
Verfahren, welches nur einen derartigen Laser verwendet.
Die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU sind somit
erfullt.

Neuheit (Artikel 54 EPU 1973)

D4 offenbart mehrere Vorrichtungen und verschiedene
Verfahren zur Herstellung oder Nachbearbeitung eines
Lochs mittels gepulster Laserstrahlen. Eines dieser
Verfahren verwendet dazu nacheinander zwei Laser mit
verschiedenen Laserpulslangen (S. 5, Z. 33 - S. 6, Z. 6;
S. 8, 7. 7-5S.9, Z. 3), welche Wellenldngen von 1064
nm oder 532 nm oder verschiedene Wellenlangen aufweisen
(5. 8, Z. 21 - 23). Die Verfahren finden Anwendung bei
Bauteilen fur Turbinenschaufeln, Gasturbinen oder
Brennkammern, wobei diese Bauteile jeweils
Schichtsysteme aus einem metallischen Substrat und einer
keramischen Schicht darstellen (S. 1, Z. 16 - 20).

Obgleich D4 somit auch auf ein Verfahren hinweist,
welches Laser der beanspruchten Wellenldnge einbezieht,

werden in D4 iIn einem derartigen Verfahren zumindest
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zwel Laser (19, 197) verwendet. Davon unterscheidet sich
das beanspruchte Verfahren insofern, als es nur einen

Laser verwendet. Daher ist es neu gegenuber D4.

D5 (eines der beiden fur D4 Prioritats-begrindenden
Dokumente) offenbart ein ebensolches Verfahren (siehe
Absatz 0022) wobei D5 auf die mogliche Verwendung von
verschiedenen Laserpulslangen eines einzigen Lasers
verweist, welche kontinuierlich verandert werden kdnnen
(Absatz 0019). Jedoch findet sich in D5 kein Hinweis auf
einen Laser mit einer Wellenlange von 1064 nm. Daher
unterscheidet sich das beanspruchte Verfahren durch die
Verwendung dieses spezifischen Lasers und ist neu

gegenuber D5.

Zuriuckverweisung an die erste Instanz

Damit ist die Beschwerde begriindet (Artikel 110 EPU).

Nach der Priufung, ob die Beschwerde begrindet ist,
entscheidet die Beschwerdekammer Uber die Beschwerde.
Die Beschwerdekammer wird entweder im Rahmen der
Zustandigkeit des Organs tatig, das die angefochtene
Entscheidung erlassen hat, oder verweist die
Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses Organ
zurick (Artikel 111 (1) EPU 1973). Da die
Priufungsabteilung noch nicht zur Frage der Neuheit
gegenuber den weiteren Dokumenten sowie zur Frage der
erfinderischen Tatigkeit Stellung genommen hat, Ubt die
Kammer das ihr eingerédumte Ermessen dahingehend aus,
dass sie die Sache zur weiteren Entscheidung
zuriuckverweist. Dies steht insbesondere auch im Einklang
mit der Entscheidung der Grol3en Beschwerdekammer G 9/91,

die die Beschwerdekammern in erster Linie als
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Uberprifungsinstanz sieht. In Ziffer 18 dieser
Entscheidung fuhrt die Grolie Beschwerdekammer zum
Einspruchsbeschwerdeverfahren aus: ""Hauptzweck des
mehrseitigen Beschwerdeverfahrens ist es, der
unterlegenen Partei eine Moglichkeit zu geben, die
Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich
anzufechten. .. Uberdies ist das Beschwerdeverfahren -
anders als das rein administrative Einspruchsverfahren -
als verwaltungsgerichtliches Verfahren anzusehen .. . Ein
solches Verfahren ist seiner Natur nach weniger auf
Ermittlungen ausgerichtet als ein Verwaltungsverfahren.™
Diese Grundsatze gelten fur das Priufungsverfahren

entsprechend.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Priufungsabteilung zurickverwiesen

zur Fortsetzung des Priufungsverfahrens.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

D. Sauter P. Alting van Geusau
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