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l. Liegt kein Einspruch vor, so bildet der Erlal3 des Beschlusses uber die Erteilung
eines europaischen Patents normalerweise eine Zasur fir die Vornahme von
Anderungen an den Anmeldungsunterlagen im europaischen Verfahren. Ist ein
Einspruch eingelegt worden, so kann eine Zasurwirkung aufgrund der Erteilung
eines Patents in den Beschrankungen gesehen werden, die nach den Regeln 57a
und 87 und Artikel 123 (3) EPU fiir weitere Anderungen der Patentschrift gelten.

Il. Obwonhl sich Artikel 123 (3) EPU nur auf die Anspriiche des europaischen Patents
bezieht, kdnnen Anderungen an der Beschreibung und den Zeichnungen auch den
Schutzbereich nach Artikel 69 (1) EPU erweitern.

l1l. Sind die Anmeldungsunterlagen im Hinblick auf Artikel 84 und 69 EPU vor der
Erteilung an geanderte Anspriiche angepaldt worden und wurde dabei ein Teil des
urspriinglich offenbarten Gegenstands gestrichen, um Ubereinstimmungsmangel in
der Patentschrift zu vermeiden, so kann der aus diesem Grund gestrichene
Gegenstand in der Regel weder erneut in die Patentschrift noch in die Anspriiche in
der erteilten Fassung aufgenommen werden, ohne dal ein Verstol3 gegen

Artikel 123 (3) EPU vorliegt. Dies gilt analog fiir einen Gegenstand, der bei einer
solchen Anpassung nur aus Grunden der Verstandlichkeit und mit dem Hinweis
darauf in der Patentschrift beibehalten wurde, daf3 er sich nicht auf die

beanspruchte Erfindung bezieht (s. Nr. 6 der Entscheidungsgriinde).

Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerdefuhrerin (Patentinhaberin) legte gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, mit der das européische Patent Nr. 0 282 251 widerrufen

wurde, Beschwerde ein.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) hatte aufgrund von Artikel 100 a) EPU
Einspruch gegen das Patent im gesamten Umfang eingelegt, weil der Gegenstand
des Streitpatents keine Neuheit und/oder erfinderische Téatigkeit aufweise. Der

Einspruch stitzte sich unter anderem auf die folgenden Druckschriften (unter
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Verwendung der Bezeichnungsweise der Einspruchsabteilung):

A: DE-C-17 73 815 und
B: DE-C-33 36 991.

Die Einspruchsabteilung vertrat die Auffassung, daR die in Artikel 100 a) EPU
erwéahnten Einspruchsgriunde der Aufrechterhaltung des angefochtenen Patents
insoweit entgegenstiinden, als der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten

Fassung gegenuber

dem in der Druckschrift B offenbarten Stand der Technik nicht neu sei. Der gemaf}
einem Hilfsantrag geénderte Anspruch 1 verstoRe gegen Artikel 123 (2) EPU und

sei aus diesem Grunde nicht gewéhrbar.

[I. In der Mitteilung vom 10. Februar 1999 nach Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung
der Beschwerdekammern fuhrte die Kammer aus, daf nach ihrer vorlaufigen
Auffassung der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung durch den in
der Druckschrift B offenbarten Fluidwandler vorweggenommen werde, da unter den
Begriff "Joch" auch das Einschraubsttiick gemal3 Druckschrift B falle, das ebenfalls
einen "Hohlraum" aufweise. Dartber hinaus habe die Kammer erhebliche Zweifel,
ob die Anderungen des Anspruchs 1 gemaR den von der Beschwerdefiihrerin
zusammen mit der Beschwerdebegriindung vorgelegten Hilfsantragen den
Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPU entsprachen. Insbesondere lasse sich eine
Anordnung, die nur in einem von zwei HohlrAumen ein Erregungsmittel aufweise,
wobei der andere Hohlraum leer sei oder ein Sensorelement enthalte, nicht
unmittelbar und eindeutig aus den urspriinglich eingereichten

Anmeldungsunterlagen ableiten.

[ll. Die von der Beschwerdefluhrerin hilfsweise beantragte mindliche Verhandlung
fand am 7. Mai 1999 statt. Wahrend dieser Verhandlung bezog sich die

Beschwerdefihrerin auf einen Artikel in
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The Marconi Review, Vol. XLIII, Nr. 218, 1980, Seiten 156 bis 175,

den bereits die Prufungsabteilung als Druckschrift D1 angezogen hatte und der im
Streitpatent gewdurdigt worden war. Am Ende der mindlichen Verhandlung erging

die Entscheidung der Kammer.

IV. Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des
Hauptantrags (Patent in der erteilten Fassung) oder der in der miundlichen

Verhandlung vorgelegten Hilfsantrage 1 bis 6.

V. Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Zurtickweisung der Beschwerde.

VI. Anspruch 1 hat gemal den zum Zeitpunkt dieser Entscheidung vorliegenden

Antragen folgenden Wortlaut:

Hauptantrag

"1. Ein Fluidwandler, umfassend:

ein Sensorelement (10), das fur das Eintauchen in ein Fluid ausgebildet ist und ein
Paar Zinken (834, 835; oder 845, 846) umfaldt, die sich in Axialrichtung von einem
gemeinsamen Joch (836 oder 842) erstrecken, Uber dieses miteinander gekoppelt
sind und zu Resonanzschwingungen bei gleicher Frequenz, jedoch in Gegenphase,
anregbar sind;

ein piezoelektrisches Mittel (830; oder 840, 841), das innerhalb des Sensorelements
angebracht ist fur die Erregung solcher resonanter gegenphasiger Vibrationen der
Zinken; und

ein weiteres piezoelektrisches Mittel (20 oder 48), das innerhalb des
Sensorelements angebracht ist fur die Erfassung der Vibrationsfrequenz;

dadurch gekennzeichnet, dal3 das Erregungsmittel (830; oder 840, 841) unter
axialer Kompression in einem Hohlraum (831; oder 850, 851) in dem Joch (836 oder

842) in einem Bereich desselben dicht an dem Punkt angebracht ist, wo die innere
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Seite (832 oder 833; oder 843 oder 844) einer der Zinken (834 oder 835; oder 845
oder 846) auf das Joch trifft."

Hilfsantrag 1

Hilfsantrag 2

Hilfsantrag 3

"1. Ein Fluidwandler, umfassend:

ein Sensorelement (10), das fur das Eintauchen in ein Fluid ausgebildet ist und ein
Paar Zinken (834, 835; oder 845, 846) umfalit, die sich in Axialrichtung von einem
gemeinsamen Joch (836 oder 842) erstrecken, tiber dieses miteinander gekoppelt
sind und zu Resonanzschwingungen bei gleicher Frequenz, jedoch in Gegenphase,
anregbar sind,;

ein piezoelektrisches Mittel (830; oder 840, 841), das innerhalb des Sensorelements
angebracht ist fur die Erregung solcher resonanter gegenphasiger Vibrationen der
Zinken; und

ein weiteres piezoelektrisches Mittel (20 oder 48), das innerhalb des
Sensorelements angebracht ist fur die Erfassung der Vibrationsfrequenz;

dadurch gekennzeichnet, daf das Erregungsmittel (830; oder 840, 841) unter
axialer Kompression in einem abgeschlossenen Hohlraum (831; oder 850, 851) in
dem Joch (836 oder 842) in einem Bereich desselben dicht an dem Punkt
angebracht ist, wo die innere Seite (832 oder 833; oder 843 oder 844) einer der
Zinken (834 oder 835; oder 845 oder 846) auf das Joch trifft."

Hilfsantrag 4



"1. Ein Fluidwandler, umfassend:

ein Sensorelement (10), das fur das Eintauchen in ein Fluid ausgebildet ist und ein
Paar Zinken (845, 846) umfalit, die sich in Axialrichtung von einem gemeinsamen
Joch (842) erstrecken, Uber dieses miteinander gekoppelt sind und zu
Resonanzschwingungen bei gleicher Frequenz, jedoch in Gegenphase, anregbar
sind;

ein piezoelektrisches Mittel (840, 841), das innerhalb des Sensorelements
angebracht ist fur die Erregung solcher resonanter gegenphasiger Vibrationen der
Zinken; und

ein weiteres piezoelektrisches Mittel (20 oder 48), das innerhalb des
Sensorelements angebracht ist fur die Erfassung der Vibrationsfrequenz;

dadurch gekennzeichnet, dal3 das Joch zwei Hohlraume (850, 851) aufweist, wobei
das Erregungsmittel (840, 841) unter axialer Kompression in mindestens einem der
Hohlraume (850, 851) in dem Joch (842) in einem Bereich desselben dicht an dem
Punkt montiert ist, wo die innere Seite (843 oder 844) einer der Zinken (845 oder
846) auf das Joch trifft."

Hilfsantrag 5

"1. Ein Fluidwandler, umfassend:

ein Sensorelement (10), das fur das Eintauchen in ein Fluid ausgebildet ist und ein
Paar Zinken (845, 846) umfal3t, die sich in Axialrichtung von einem gemeinsamen
Joch (836 oder 842) erstrecken, Uber dieses miteinander gekoppelt sind und zu
Resonanzschwingungen bei gleicher Frequenz, jedoch in Gegenphase, anregbar
sind,;

ein piezoelektrisches Mittel (840, 841), das innerhalb des Sensorelements
angebracht ist fur die Erregung solcher resonanter gegenphasiger Vibrationen der
Zinken; und

ein weiteres piezoelektrisches Mittel (20 oder 48), das innerhalb des
Sensorelements angebracht ist fur die Erfassung der Vibrationsfrequenz;

dadurch gekennzeichnet, daf3 das Joch zwei Hohlraume aufweist, wobei das

Erregungsmittel (840, 841) und das Erfassungsmittel unter axialer Kompression in
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den Hohlraumen (850, 851) in dem Joch (836 oder 842) in einem Bereich desselben
dicht an dem Punkt angebracht sind, wo die innere Seite (843 oder 844) einer der
Zinken (845 oder 846) auf das Joch trifft."

Hilfsantrag 6

"1. Ein Fluidwandler, umfassend:

ein Sensorelement (10), das fur das Eintauchen in ein Fluid ausgebildet ist und ein
Paar Zinken (845, 846) umfalit, die sich in Axialrichtung von einem gemeinsamen
Joch (842) erstrecken, uber dieses miteinander gekoppelt sind und zu
Resonanzschwingungen bei

gleicher Frequenz, jedoch in Gegenphase, anregbar sind,;

ein piezoelektrisches Mittel (840, 841), das innerhalb des Sensorelements
angebracht ist fur die Erregung solcher resonanter gegenphasiger Vibrationen der
Zinken; und

ein weiteres piezoelektrisches Mittel (20 oder 48), das innerhalb des
Sensorelements angebracht ist fur die Erfassung der Vibrationsfrequenz;

dadurch gekennzeichnet, dal? das Joch zwei Hohlraume hat, wobei das
piezoelektrische Erregungsmittel (840, 841) zwei piezoelektrische Elemente
aufweist, die unter axialer Kompression in den jeweiligen Hohlraumen (850, 851) in
dem Joch (842) in einem Bereich desselben dicht an dem Punkt angebracht sind,
wo die innere Seite (843 oder 844) einer der Zinken (845 oder 846) auf das Joch
trifft."

VII. Die Beschwerdefuhrerin trug zur Stltzung ihrer Antrage sinngemal folgendes

Vor:

Hauptantrag



Hilfsantrag 3

Die genauere Angabe "abgeschlossener Hohlraum™" gemaR Anspruch 1 des
Hilfsantrags 3 basiere auf Spalte 10, Zeilen 1 bis 4 der genannten A-Schrift [des
Streitpatents] und werde durch die Abbildungen 8 und 9 des Streitpatents
veranschaulicht. Sie solle sich auf eine Anordnung beziehen, in der das
piezoelektrische Element in dem Hohlraum eingeschlossen sei. Auch wenn einige
Passagen der urspringlichen Beschreibung in der Patentschrift nicht beibehalten
worden seien, habe ein Patentinhaber das Recht, urspringlich offenbarte
einschrankende Merkmale nach der Erteilung in die Patentanspriiche aufzunehmen.
Da elektrische Leitungen durch das beanspruchte Gehause gefuhrt werden mulf3ten,
ginge der Fachmann davon aus, daf? der Hohlraum "im wesentlichen"

abgeschlossen sei.

Hilfsantrage 4 und 5

In bezug auf die Zulassigkeit des beanspruchten Gegenstands gemal der
Hilfsantrage 4 und 5 werde auf die Entscheidung T 187/91 verwiesen, derzufolge
ein spezifisches Beispiel innerhalb einer generischen Offenbarung in der Anmeldung
in der ursprunglich eingereichten Fassung enthalten sei, wenn der fachkundige
Leser das spezifische Beispiel ernsthaft als mogliche praktische Ausflihrungsart der
beschriebenen Erfindung in Betracht zége. Im vorliegenden Fall zége der Fachmann
die Erregung nur einer der Zinken ernsthaft in Betracht, weil die ursprtinglich
eingereichten Anspriche 1 und 7 ein Joch mit einem oder mehreren Hohlrdumen
offenbarten und Spalte 2, Zeilen 13 bis 17 der A-Schrift als moégliche Alternativen
ausdrucklich auf die Erregung einer einzigen Zinke und die Erfassung der
Vibrationsfrequenz einer einzigen Zinke verweise. Es musse selbstverstandlich
zul&ssig sein, zur weiteren Einschrankung der Anspruche die urspringliche
Offenbarung heranzuziehen. AuRerdem gehorten solche Alternativen mit einer
einzigen Zinke zum allgemeinen Fachwissen auf dem betreffenden technischen
Gebiet. Daher muf3ten die vorlaufig vorgenommenen Verallgemeinerungen gemali

den Hilfsantragen 4 und 5 nach Artikel 123 (2) EPU als zulassig gelten.



Hilfsantrag 6

Schlief3lich sei der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 6 auf das
Ausfuihrungsbeispiel der Abbildung 9 des Streitpatents beschrankt und mufdte

gegenuber dem ermittelten Stand der Technik eindeutig patentfahig sein.

VIII. Die Beschwerdegegnerin brachte folgendes vor:

Hauptantrag

Hilfsantrag 3

Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin bestimmt nach Artikel 123 (2) EPU die
ursprungliche Offenbarung das Reservoir der vor der Erteilung moglichen
Anderungen. Sei der Gegenstand der Anmeldung jedoch durch Streichen von
Passagen aus den Anmeldungsunterlagen in der urspringlich eingereichten
Fassung eingeschrankt worden, so werde das Reservoir moglicher Anderungen
nach Artikel 123 (3) EPU ebenfalls eingeschrankt. Die Passagen der A-Schrift, auf
die sich die Beschwerdefiuhrerin als Grundlage fur die Offenbarung des Begriffs
"abgeschlossener Hohlraum" gestltzt habe, kobnnten nicht herangezogen werden,
wenn versucht werde, die Ansprtiche nach der Erteilung zu &ndern. Als einzig
verflugbare Offenbarungsquelle kdme der zu Abbildung 9 des Streitpatents
gehdrende Text in Frage, demzufolge die Hohlraume durch Stopfen geschlossen
seien. Jedoch wirde eine Verallgemeinerung dieser konkreten Ausfiihrungsart zu
einer Erweiterung des Schutzbereichs tber den Umfang der Patentschrift hinaus
fuhren. Da "abgeschlossen” nicht "véllig abgeschlossen" bedeute, kdnnten die
piezoelektrischen Elemente in der Wandlersaule 41 der Druckschrift B ebenfalls als
durch die Brucke 44 und die stabférmigen Stiitzen im Hohlraum 14 abgeschlossen

betrachtet werden.
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Hilfsantrage 4 und 5

Aus denselben Uberlegungen heraus sei auch der beanspruchte Gegenstand der
Hilfsantrage 4 bzw. 5 nicht zuléassig. Die von der Beschwerdefiihrerin angezogenen
Passagen der A-Schrift seien im Streitpatent ersetzt oder gestrichen worden und
kamen fur Anderungen der Anspriiche nicht mehr in Betracht. Die

Entscheidung T 187/91 beziehe sich auf eine andere Verfahrenssituation und treffe
auf den vorliegenden Fall nicht zu, in dem es lediglich in bezug auf den Inhalt des
Streitpatents einen Handlungsspielraum gebe. Dartber hinaus sei das Wissen eines
Fachmanns fir die Zulassigkeit vollig unerheblich. Andernfalls wéren alle direkten
Aquivalente Teil der urspriinglichen Offenbarung, was jedoch nach der standigen
Auslegung des Artikels 123 (2) EPU nicht der Fall sei.

Hilfsantrag 6

Es gebe keine formalen Einwé&nde gegen den Anspruch 1 des Hilfsantrags 6.
Jedoch misse die Beschreibung sorgféltig an den Wortlaut der Ansprtiche
angepaldt werden, da das Patent auf das Ausfuhrungsbeispiel der Abbildung 9
beschrankt worden sei. Insbesondere mufiten die anderen Ausfluihrungsbeispiele
aus der Patentschrift gestrichen werden. Daher sollte die Sache an die erste Instanz
zuruckverwiesen werden, falls dem Hilfsantrag 6 stattgegeben werde.
Entscheidungsgrinde

1. Zulassigkeit der Beschwerde

Die Beschwerde geniigt den Bestimmungen der Regel 65 EPU und ist daher

zulassig.

2. Hauptantrag
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2.1.5 Folglich ist der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung nicht

neu (Art. 54 EPU), und der Anspruch kann daher nicht gewéahrt werden.

3. Hilfsantrag 1

Daher weist der beanspruchte Gegenstand jedenfalls keine erfinderische Tatigkeit
nach Artikel 56 EPU auf, und folglich kann der Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 nicht

als gewahrbar gelten.

4. Hilfsantrag 2

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 ist deshalb gegenuber der
Druckschrift B ebenfalls nicht neu (Art. 54 EPU).

5. Hilfsantrag 3

5.1 Zulassigkeit der Anderungen

Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 unterscheidet sich vom Anspruch 1 in der
erteilten Fassung dadurch, dal’ "Hohlraum" durch "abgeschlossenen Hohlraum”
ersetzt wurde. Es trifft zu, dal3 sich die von der Beschwerdeflihrerin in diesem
Zusammenhang angezogene Passage der A-Schrift (Spalte 10, Zeilen 1 bis 4) auf

die ursprungliche Abbildung 10 bezieht, die vor der Erteilung gestrichen wurde.

Trotzdem wurde die genannte Passage, wonach das piezoelektrische Element in
dem Joch "eingeschlossen" ist, in der Patentschrift (siehe Spalte 9, Zeilen 23 bis 26)
zur Beschreibung der Abbildung 8 des Streitpatents (urspringliche Abbildung 11)

beibehalten. Nach Auffassung der Kammer ist diese Anpassung der ursprtinglichen
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Anmeldungsunterlagen an den Wortlaut der fiir die Erteilung vorgesehenen
Anspruche gerechtfertigt, wenn man bericksichtigt, daf® der Wandler der
ursprunglichen Abbildung 11 in der A-Schrift so beschrieben wird, dal3 er mit
Ausnahme eines ringférmigen piezoelektrischen Elements dem der Abbildung 10
ahnelt (siehe Spalte 10, Zeilen 18 bis 24 der A-Schrift). Da die Gbrigen Merkmale
der beiden Ausfuhrungsarten daher mehr oder weniger identisch sein durften, ist es
im vorliegenden Fall nach Artikel 123 (2) EPU zulassig, die eher summarische
Beschreibung der urspriinglichen Abbildung 11 (jetzt Abbildung 8 des Streitpatents)
durch den zur ursprunglichen Abbildung 10 gehtérenden Text in geringfiigig

angepaldter Form zu erganzen.

Daruber hinaus zeigen die Abbildungen 8 und 9 des Streitpatents, die die einzigen
verbleibenden Ausfuhrungsarten der beanspruchten Erfindung darstellen, eindeutig

Anordnungen, in denen der Hohlraum "abgeschlossen" ist.

Daher erfullt der Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 die Erfordernisse des Artikels 123
EPU.

5.2 Neuheit

Die Tatsache, dal3 der "Hohlraum" des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung als
"abgeschlossen” bezeichnet wird, kann jedoch dem beanspruchten Gegenstand

nicht zur Neuheit gegenuber der Druckschrift B verhelfen.

Wie die Kammer den Beteiligten in der mundlichen Verhandlung mitgeteilt hat,
offenbart die Druckschrift B (siehe insbesondere Abbildung 2) bereits einen
Elektronikkopf 30 mit einem Gehause 31, von dem ebenfalls anzunehmen ist, dal3

es den Hohlraum 14 des Einschraubstiicks 10 im weitesten Sinne "abschlief3t".

Folglich kann Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 ebenfalls nicht gewahrt werden (Art. 54
EPU).
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6. Hilfsantrage 4 und 5

6.1 Zulassigkeit der Anderungen

6.1.1. Entsprechend den Hilfsantragen 4 und 5 wurde der Anspruch 1 in der erteilten
Fassung durch die genauere Angabe geéndert, dal3 das Joch zwei Hohlraume
enthalt, wobei das Erregungsmittel in mindestens einem der Hohlraume angebracht
ist (Anspruch 1 des Hilfsantrags 4) oder aber das Erregungsmittel und das
Erfassungsmittel in den HohlrAumen angebracht sind (Anspruch 1 des

Hilfsantrags 5).

Nach Auffassung der Beschwerdefiihrerin basieren diese Anderungen auf den
urspringlichen Anspriichen 1 und 7, die ein Joch mit mindestens einem Hohlraum
offenbaren, d. h. mit einem oder mehreren Hohlraumen, und auf Spalte 2, Zeilen 13
bis 17 der A-Schrift, die die Erregung einer einzigen Zinke und/oder die Erfassung

der Vibrationsfrequenz einer einzigen Zinke offenbart.

6.1.2 Die urspriinglichen Ansprtiche 1 und 7 sind in der Patentschrift aber durch den
Anspruch 1 in der erteilten Fassung ersetzt worden, und die vorgenannte Passage
der A-Schrift wurde bei der Anpassung der Beschreibung an die geanderten

Anspruche vor der Erteilung gestrichen.

In der Patentschrift gibt es eine weitere Passage (siehe Spalte 5, Zeile 56 bis
Spalte 6, Zeile 20), die so verstanden werden kénnnte, dal sie sich auf die
Erregung einer einzigen Zinke und/oder die Erfassung der Vibrationsfrequenz einer
einzigen Zinke bezieht (siehe insbesondere Spalte 6, Zeilen 17 bis 20 des
Streitpatents). Abgesehen davon, dal3 der Wortlaut der Passage nach Auffassung
der Kammer mehrdeutig ist und z. B. auch die Konstruktionsméglichkeiten fir eine
von zwei Zinken betreffen kdnnte, wobei die andere Zinke genauso beschaffen
ware, ist der Patentschrift zu entnehmen, dal} sich die genannte Passage nicht auf
die beanspruchte Erfindung, sondern auf einen Gegenstand bezieht, der in der

Patentschrift ausdricklich nur aus Griinden der Verstandlichkeit des beanspruchten
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Gegenstands in der erteilten Fassung beibehalten wurde (siehe Spalte 2, Zeile 31
bis Spalte 3, Zeile 1 und Spalte 9, Zeilen 13 bis 18 des Streitpatents: In der ersten
Passage wird zum einen zwischen "fir das Verstandnis der Erfindung nutzlichen
Beispielen" und "Ausfuhrungsbeispielen der Erfindung” und zum anderen zwischen
Vorrichtungen "der Art, auf die sich die Erfindung bezieht", und "erfindungsgemali3en
Vorrichtungen" unterschieden, wéahrend sich die letzte Passage auf die

"erfindungsgemaRen” Anderungen der bisher beschriebenen Wandler bezieht).

Des weiteren hat das einzige Ausfuhrungsbeispiel des Streitpatents, das zwei
Hohlraume aufweist, d. h. das Ausfiihrungsbeispiel der Abbildung 9, die der
Abbildung 12 der urspringlich eingereichten Anmeldungsunterlagen entspricht, ein
piezoelektrisches Erregungselement in jedem Hohlraum, wobei das
Erfassungsmittel an jeder geeigneten Stelle der Zinken oder des Jochs positioniert
ist, wo es durch die Vibration der Zinken hin und her gebogen wird (siehe Spalte 9,
Zeilen 40 bis 56 des Streitpatents).

6.1.3 Angesichts der Anderungen gemaR den Hilfsantragen 4 und 5 und unter
Bericksichtigung der Argumente der Beteiligten konzentriert sich die Frage der
Zulassigkeit nach Artikel 123 EPU daher auf zwei Aspekte:

- Erstens ist zu klaren, ob als Offenbarungsgrundlage fiir die Anderung der
Anspruche nach der Erteilung der Volltext der ursprtinglichen Offenbarung gelten
kann, auch wenn die angezogenen Passagen vor der Erteilung gestrichen wurden
oder in der Patentschrift als nicht zur beanspruchten Erfindung gehérend dargestellt

werden, und

- zweitens, ob die Ausflihrungsart der Abbildung 9 des Streitpatents als eine solche

Grundlage dienen kann.

6.1.4 GemaR Artikel 123 EPU hangt das Recht eines Patentinhabers, nach der

Erteilung Anderungen vorzunehmen, von zwei Voraussetzungen ab:
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- Ein europaisches Patent darf nicht in der Weise gedndert werden, dal3 sein
Gegenstand uber den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten
Fassung hinausgeht (Art. 123 (2) EPU).

- Im Einspruchsverfahren dirfen die Patentanspriiche des européischen Patents
nicht in der Weise geandert werden, dal’ der Schutzbereich erweitert wird
(Art. 123 (3) EPU).

Die Beschwerdefuhrerin hat behauptet, dal’ beide Voraussetzungen durch die
Anderungen gemaR den Hilfsantragen 4 und 5 insoweit erfillt seien, als in den
Anspruch 1 in der erteilten Fassung weitere einschrankende Merkmale
aufgenommen worden seien und diese Merkmale in den Anmeldungsunterlagen in
der urspringlich eingereichten Fassung eindeutig offenbart worden seien. Daher sei
der Schutzbereich nicht erweitert und kein Gegenstand hinzugefigt worden, der
uber den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung
hinausgehe.

Bei diesem formalen Argument laf3t die Beschwerdefihrerin aul3er acht, daf’ im
vorliegenden Fall den neuen einschrédnkenden Merkmalen ein Gegenstand
zugrunde liegt, der vor der Erteilung aus der Beschreibung gestrichen wurde oder
von dem es in der Beschreibung heif3t, dal3 er nicht mehr zu der vor der Erteilung
beanspruchten Erfindung gehort; sie bestreitet also, dal3 solche vor der Erteilung
vorgenommenen Streichungen oder Angaben sich auf die Zulassigkeit von

Anderungen nach der Erteilung materiellrechtlich auswirken.

Gegen die Auffassung der Beschwerdeftihrerin macht die Beschwerdegegnerin
geltend, dal3 solche Streichungen oder Angaben generell insofern
materiellrechtlichen Charakter haben, als sie die urspriingliche Offenbarung auf den
in der Patentschrift beibehaltenen Gegenstand reduzieren, d. h. die Erteilung eines
Patents stellt eine Z&sur dar, weil dadurch eine Wiederaufnahme des vor der

Erteilung "fallengelassenen" Gegenstands verhindert wird.
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6.1.5 Die Kammer kennt keine Entscheidung, die sich ausdrticklich mit der
vorliegenden Frage befaldt, obwohl es sich hier nicht um einen seltenen
Ausnahmefall handeln durfte. Ihrer Ansicht nach sollte deshalb im vorliegenden Fall

genauer gepruft werden, ob die Erteilung eines Patents eine Zasurwirkung hat.

6.1.6 Es existieren nur wenige Entscheidungen tber den Verzicht auf einen
Gegenstand mit materiellrechtlicher Wirkung (siehe Beispiele in "Rechtsprechung
der Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts”, dritte Auflage,
Européaisches Patentamt 1999, Kapitel VI, 1-3.1.1). In diesen Entscheidungen ist es
offenbar unstrittig, daf3 ein Verzicht in der Regel materiellrechtliche Wirkung hat,
wenn ein bestimmter Gegenstand ausdrucklich aufgegeben wurde und der
ursprungliche Anspruch und dessen Grundlage in der Patentschrift vollstandig
gestrichen wurden (siehe z. B. T 61/85, Nr. 11 der Entscheidungsgrinde und

T 64/85, Nrn. 2.1 bis 2.3 der Entscheidungsgruinde; beide Entscheidungen nicht im
ABI. EPA veroffentlicht). In diesem Fall ist eine Wiederaufnahme des aufgegebenen

Gegenstands nicht mehr moglich.

Da bei einer angeblich durch die Patenterteilung generell herbeigefiihrten
Zasurwirkung nicht notwendigerweise derartige ausdriickliche Verzichterklarungen
auf Gegenstande vor der Erteilung abgegeben worden sind, entstiinde nach
Auffassung der Kammer eine Zasur nicht unmittelbar aus einem "Verzicht" im
engeren Sinne, d. h. dadurch, dal3 er ausdrucklich erklart wurde, sondern nur

mittelbar aufgrund der Aktenlage.

6.1.7 In der Entscheidung T 420/86 (nicht im ABI. EPA veroffentlicht; siehe Nr. 4 der
Entscheidungsgrinde) wird unter anderem kurz der Antrag der Patentinhaberin in
dem Inter-partes-Verfahren behandelt, die Streichung eines Merkmals aus dem
ursprunglichen Hauptanspruch riickgangig zu machen; diese Streichung war mit
Zustimmung der Prufungsabteilung vor der Erteilung vorgenommen worden. Die
Kammer befand, daf} eine solche Streichung nach der Erteilung des Patents nicht
mehr riickgangig gemacht werden konne, weil sie einem Verzicht gleichkomme.

Eine Wiederaufnahme des gestrichenen Merkmals in diesem Stadium verbiete sich
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demzufolge. Der Antrag misse daher schon aus rein formalen Grinden scheitern.

Aus dieser Entscheidung lafit sich der Schluf ziehen, dal3 durch die Erteilung eines
Patents ein Verzicht vor der Erteilung in der Regel materiellrechtliche Wirkung
erlangt.

Jedoch sind in der Entscheidung T 420/86 keine Rechtsgrunde fiir die Feststellung
angegeben, dal3 die Streichung einem Verzicht gleichkommt, und da diese
Entscheidung vor der Entscheidung G 7/93 der Grol3en Beschwerdekammer (ABI.
EPA 1994, 775) erging, ist nicht klar, ob die damalige Feststellung auf der Annahme
beruhte, dal? die Zustimmung des Anmelders zu der mitgeteilten Fassung nach
Regel 51 (4) EPU bindende Wirkung hat. In ihrer spateren Entscheidung hat die
Grol3e Beschwerdekammer eine solche Annahme mit folgender Feststellung
zuruckgewiesen: "Weder das Einverstandnis des Anmelders mit der mitgeteilten
Fassung noch der Erlak einer Mitteilung des EPA nach Regel 51 (6) EPU 'binden'
den Anmelder oder das EPA im eigentlichen Sinne des Wortes, d. h. in der Weise,
daR jede spatere Anderung der Anmeldung von vornherein ausgeschlossen waére.
Entgegen der Rechtsauffassung, die der Prasident in seiner Stellungnahme vor der
Grol3en Beschwerdekammer vertreten hat, liegt es vor Erlal3 eines
Erteilungsbeschlusses im Ermessen der Priiffungsabteilung, Anderungen auf
Antrag des Anmelders oder von sich aus vorzunehmen" (siehe Nr. 2.1 der

Entscheidungsgrinde, Hervorhebung durch die Kammer).

6.1.8 Obwohl man den normalen Verfahrenserklarungen eines Anmelders nach
Regel 51 EPU vor der Erteilung keine allgemeine Zasurwirkung zuschreiben kann,
weist die obengenannte Passage aus G 7/93 darauf hin, dal3 es eine
verfahrenstechnische Zasur gibt, die durch den Erlal3 eines Erteilungsbeschlusses

als letzter Schritt des europaischen Verfahrens zustande kommt.

Diese Schlu3folgerung steht im Einklang mit der Feststellung der GroR3en
Beschwerdekammer in ihrer friiheren Entscheidung G 1/84 (ABIl. EPA 1985, 299;

siehe Nr. 1 der Entscheidungsgriinde) und ist in der Fachliteratur umfassend belegt



18

(siehe M. van Empel: "The Granting of European Patents”, A. W. Sijthoff, Leyden
1975, Nr. 542; R. Schulte: "Patentgesetz”, 5. Auflage, Carl Heymanns Verlag KG,
Koln 1994, § 49, Nr. 16; F. Blumer: "Formulierung und Anderung der
Patentanspriiche im europaischen Patentrecht”, Carl Heymanns Verlag KG,

KoIn 1998, Nr. 17.1.1, letzter Absatz). Sie beruht auf dem formalen Aspekt, daf3 die
Erteilung eines Patents eine Amtshandlung darstellt, die das Ende eines
Verwaltungsverfahrens bezeichnet. Diese Amtshandlung ist fur die Behorde und den
Anmelder bindend, der damit die Folgen akzeptiert, "d. h. er verzichtet auf weitere

Anspruche aus dieser Amtshandlung"” (siehe M. van Empel, loc. cit.).

Sobald ein Erteilungsbeschlul’ ergangen ist, ist das europaische Prifungsverfahren
daher abgeschlossen, und seine Ergebnisse sind fir den Anmelder und das EPA
insoweit bindend, als keine weiteren Anderungen (abgesehen von Berichtigungen
nach R. 89 EPU) zulassig sind. Wird kein Einspruch eingelegt, so tritt das

europdaische Patent normalerweise in dieser Fassung in die nationale Phase ein.

6.1.9 Wird jedoch beim EPA Einspruch eingelegt, so kbnnen am Streitpatent
weitere Anderungen vorgenommen werden. Obwohl solche Anderungen nicht im
allgemeinen Ermessen des Patentinhabers liegen, weil das Einspruchsverfahren
keine Fortsetzung des Prufungsverfahrens ist (siehe G 1/84, loc. cit.; Nr. 9 der
Entscheidungsgriinde), kann der Patentinhaber nach Regel 57a EPU auf die
Einwande des Einsprechenden mit Anderungen der Beschreibung, der
Patentanspriiche und der Zeichnungen reagieren, sofern die Anderungen durch die
in Artikel 100 EPU genannten Einspruchsgriinde veranlaf3t werden, auch wenn der
Einsprechende den betreffenden Grund nicht geltend gemacht hat. Zusatzlich sind
nach Regel 87 EPU durch &ltere nationale Rechte verursachte Anderungen

zulassig.

Nach Ansicht der Kammer schlagen sich in diesen Bestimmungen des EPU
allenfalls die formalen Aspekte einer verfahrenstechnischen Zasur nieder, die in der
Einspruchsphase mit der Erteilung eines Patents einhergeht. Hier bildet die

Erteilung eines Patents insoweit keine generelle Zasur, als das Patent in
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unveranderter Form verteidigt werden muR. Es sind jedoch nur Anderungen als
Reaktion auf tatsachliche oder mégliche Einspruchsgrinde oder auf kollidierende
altere nationale Rechte zuléassig. Bevor man uber eine mogliche materiellrechtliche
Zasur im Einspruchsverfahren fir Anderungen nach der Erteilung nachdenkt, muf
man sich daher vergewissern, daR die durch die Regeln 57a und 87 EPU

auferlegten Beschrankungen beachtet worden sind.

6.1.10 Eine solche materiellrechtliche Zasurwirkung kénnte nach Auffassung der

Kammer nur auf Artikel 123 (3) EPU gestiitzt werden.

Artikel 123 (3) EPU bezieht sich ausdriicklich nur auf die Patentanspriiche eines
europaischen Patents, und diese Wortwahl kdnnte moglicherweise so verstanden
werden, daB Anderungen an der Beschreibung und den Zeichnungen nach der

Erteilung eines europaischen Patents keinerlei Einschrankungen unterliegen.

Jedoch scheint in der Fachliteratur Einvernehmen dartber zu bestehen, dal3 diese
Vorschrift angesichts ihrer Zielsetzung und des Zusammenhangs mit Artikel 69 und
138 EPU breit ausgelegt werden sollte (siehe z. B. G. Paterson: "The European
Patent System", Sweet and Maxwell, London 1992, Absatz 5-40; R. Schulte:
"Patentgesetz"”, 5. Auflage, Carl Heymanns Verlag KG, Koln 1994, § 22, Nrn. 4

bis 9; R. Singer et al.: "The European Patent Convention", Revised English (1995)
edition, Sweet & Maxwell, London 1995, Artikel 123.10D; F. Blumer: "Formulierung
und Anderung der Patentanspriiche im europaischen Patentrecht", Carl Heymanns
Verlag KG, Ko6ln 1998, Nr. 17.1.5.1).

Im Einklang mit der allgemeinen Intention des Artikels 123 (3) EPU sollte fiir Dritte,
die darauf vertrauen, dafd der durch ein Patent gewahrte Schutz nur eingeschrankt
und nicht erweitert werden kann, Rechtssicherheit bestehen. Da dariiber hinaus
nach Artikel 69 (1) EPU der Schutzbereich durch den Inhalt der Patentanspriiche
unter Berlcksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen bestimmt wird, ist
dafiir Sorge zu tragen, dal Anderungen der Beschreibung und der Zeichnungen

den Schutzbereich nicht erweitern. Diese Grundséatze sind durch die
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Rechtsprechung der Grof3en Beschwerdekammer bestatigt worden (siehe G 2/88,
ABI. EPA 1990, 93, Nr. 4 der Entscheidungsgrinde und G 1/93, ABI. EPA 1994,
541, Nr. 11 der Entscheidungsgriinde). AuRerdem kann nach Artikel 138 (1) d) EPU
eine Erweiterung des Schutzbereichs eines europaischen Patents nach nationalem

Recht einen Nichtigkeitsgrund darstellen.

Der in Artikel 123 (3) EPU enthaltene Grundsatz laRt sich daher wie folgt
zusammenfassen: "Wenn ein europaisches Patent erteilt worden ist, darf die
Handlung eines Dritten, die das Patent in der erteilten Fassung nicht verletzen
wirde, infolge einer Anderung nach der Erteilung nicht zu einer

Verletzungshandlung werden kdnnen" (siehe G. Paterson, loc. cit.).

6.1.11 Die Anpassung der Beschreibung und der Zeichnungen an die zu erteilende
Fassung der gednderten Patentanspriiche ist daher nach Artikel 84 und 69 EPU
unbedingt notwendig, damit zwischen der beanspruchten Erfindung und ihrer
Beschreibung im Hinblick auf die Stiitzung und den Schutzbereich Ubereinstimmung
hergestellt wird (siehe z. B. die Entscheidung T 977/94, nicht im ABI. EPA

veroffentlicht; Nr. 6.1 der Entscheidungsgrinde).

Im Verfahren vor der Erteilung werden Streichungen in der Regel deshalb
vorgenommen, weil sich die gestrichenen Passagen der urspringlichen
Offenbarung auf Gegenstande beziehen, die nicht mehr der zu erteilenden Fassung
der Anspriiche entsprechen, d. h. weil diese Passagen unter anderem mit dem in
den Ansprichen begehrten Schutz kollidieren wirden. Ebenso wird Schutz nicht far
abweichende Gegenstdnde begehrt, die in der Patentschrift eindeutig als nicht zur
Erfindung gehoérend bezeichnet sind. Eine entsprechende Anpassung der
Beschreibung ist eine Alternative zu Streichungen, falls die Verstandlichkeit der

ubrigen Gegenstande unter solchen Streichungen litte.

6.1.12 Die Wiederaufnahme von Merkmalen, die zur Vermeidung von
Ubereinstimmungsmangeln in der Patentschrift vor der Erteilung entweder aus den

Unterlagen gestrichen oder mit dem deutlichen Hinweis versehen wurden, dal} sie
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sich nicht mehr auf die beanspruchte Erfindung beziehen, berihrt folglich in der
Regel den Schutzbereich des Patents, und zwar unabh&ngig davon, ob diese
Merkmale in die Anspriiche aufgenommen oder wieder in die Patentschrift
eingefuhrt werden. Nach dem vorstehenden Grundsatz ist diese Folge
unvermeidlich, weil ein Dritter, der sich auf den nicht unter den Schutzbereich des
erteilten Patents fallenden abweichenden Gegenstand stitzt, mit einer Erweiterung
des Schutzbereichs infolge der Wiederaufnahme dieses Gegenstands konfrontiert
und damit die Mdglichkeit einer bis dahin ausgeschlossenen Patentverletzung

eroffnet wirde.

Daher ist eine solche Wiederaufnahme eines Gegenstands, der im Hinblick auf die
Artikel 84 und 69 EPU zur Vermeidung von Ubereinstimmungsmangeln in der
Patentschrift vor der Erteilung gestrichen oder mit dem Hinweis versehen wurde,
daf er sich nicht mehr auf die Erfindung bezieht, in der Regel nach Artikel 123 (3)
EPU nach der Erteilung nicht zulassig. Infolgedessen gelangt die Kammer zu dem
Schluf3, dal’ fur solche Streichungen und Hinweise vor der Erteilung insoweit von
einer Zasurwirkung ausgegangen werden muf3, als sie aufgrund von Artikel 123 (3)

EPU nach der Erteilung materiellrechtliche Wirkung erlangen.

6.1.13 Im vorliegenden Fall wurde die Anmeldung vor der Erteilung auf ein in einem
Hohlraum im Joch angeordnetes Erregungsmittel beschrankt, und alle
widersprichlichen Passagen betreffend die urspriinglich offenbarte Alternative,
wonach die Erregungsmittel in HohlrAumen in den Zinken angeordnet sind, wurden
zu Recht aus den fir die Erteilung bestimmten Unterlagen gestrichen oder - wenn
die Streichung aus Grunden der Verstandlichkeit nicht angebracht war - in der
Patentschrift mit dem Hinweis versehen, dal3 sie sich nicht mehr auf die
beanspruchte Erfindung beziehen. Diese Feststellung trifft insbesondere auf die
Passagen zu, auf die sich die Anderungen gemaf den Hilfsantragen 4 und 5 nach

Auffassung der Beschwerdefiihrerin stlitzen muf3ten.

Daher ist die Kammer der Ansicht, dal3 der Gegenstand des Anspruchs 1 in der

erteilten Fassung - wenn er anhand der Patentschrift und der Zeichnungen
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ausgelegt wird (siehe Abbildungen 8 und 9, die die einzigen im erteilten Patent
beibehaltenen Ausfiihrungsarten darstellen) - vor der Erteilung auf die symmetrische
Erregung beider Zinken durch das im Joch angebrachte Erregungsmittel beschréankt
worden ist. Ein Fachmann wirde daher nicht erwarten, daf3 die Erregung einer
einzigen Zinke, die in den urspringlichen Anmeldungsunterlagen im
Zusammenhang mit in den Zinken angeordneten piezoelektrischen Elementen als
eine allgemeine Moglichkeit erwahnt worden war, weiterhin durch das Streitpatent

geschutzt wirde.

6.1.14 Obwohl der Gegenstand des Anspruchs 1 gemaf3 den Hilfsantrdgen 4 und 5
aus Grinden der Patentfahigkeit nach Artikel 100 a) EPU durch die Aufnahme von
Merkmalen, die zwei Hohlraume in dem Joch betreffen, formal beschrankt worden
ist, erweitert die Tatsache, dal3 die betreffenden Anspriche die Moglichkeit der
Erregung einer einzigen Zinke wiedereroffnen, gleichzeitig den Schutzbereich des
angefochtenen Patents, da das erteilte Patent insgesamt eine solche Mdglichkeit

nicht mehr zuliel3.

Der vorliegende Fall ist daher anders gelagert als die Sache T 673/89 (nicht im
ABI. EPA veroffentlicht; siehe Nr. 3.1.2 der Entscheidungsgriinde), wo es in der Akte
keinen Hinweis darauf gab, dal3 beabsichtigt war, eine in der Patentschrift noch

enthaltene weitere Ausfiihrungsmaoglichkeit vom Schutzbereich auszuschliel3en.

Infolgedessen vertritt die Kammer unter Bertcksichtigung der rechtlichen Wirkungen
der Erteilung eines europaischen Patents nach Artikel 123 (3) EPU die Auffassung,
dafd der ursprungliche Gegenstand, der im vorliegenden Fall in den urspruinglichen
Anmeldungsunterlagen entweder durch Streichung oder durch eine ausdriickliche
Erklarung vor der Erteilung "fallengelassen” wurde, keine Grundlage fir zulassige

Anderungen nach der Erteilung bietet.

6.1.15 Eine solche Grundlage lieRe sich im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPU
entgegen der Ansicht der Beschwerdeflhrerin auch nicht aus den urspringlich

eingereichten Anmeldungsunterlagen ableiten. Die einzige Ausfuhrungsart, die zwei
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Hohlraume im Joch offenbart, ist die in Abbildung 12 der A-Schrift dargestellte, die
der Abbildung 9 des Streitpatents entspricht. In jedem der Hohlr&ume ist ein
piezoelektrisches Erregungselement 840, 841 vorgesehen. Nach Auffassung der
Kammer enthélt die urspriingliche Offenbarung keinen eindeutigen Hinweis darauf,
daR bei dieser speziellen Ausfiihrungsart ein Hohlraum leer sein oder ein
piezoelektrisches Sensorelement enthalten kbnnte, und auch die beanspruchten
Verallgemeinerungen lassen sich aus der genannten Abbildung und der
dazugehdrigen Beschreibung nicht herleiten.

Dies hatte selbst die Beschwerdefiihrerin nicht behauptet, die in diesem
Zusammenhang von alternativen Konstruktionen gesprochen hatte, die fir einen
Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens naheliegend waren. Nach der
standigen Praxis der Beschwerdekammern ist das Naheliegen eines Merkmals aber
kein Ersatz fur die ursprungliche Offenbarung.

Schliellich ist die von der Beschwerdefuhrerin angezogene Entscheidung T 187/91
(ABI. EPA 1994, 572) auf die hier vorliegende Situation nicht anwendbar, da sie die
Zulassigkeit eines speziellen Beispiels, das unter den geoffenbarten allgemeineren
Begriff fallt, behandelt, wahrend es im vorliegenden Fall um die Zulassigkeit einer
Verallgemeinerung des in den Abbildungen 12 bzw. 9 geoffenbarten speziellen

Begriffs geht.

6.1.16 Daher kann den Hilfsantragen 4 und 5 nicht stattgegeben werden (Art. 123
EPU).

7. Hilfsantrag 6
7.1 Zulassigkeit und Klarheit der Anderungen
Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemaR Hilfsantrag 6 wurde in bezug auf den

Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung insoweit weiter

eingeschrankt, als das Joch zwei Hohlraume hat und das piezoelektrische
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Erregungsmittel zwei in den jeweiligen Hohlrdumen angebrachte piezoelektrische

Elemente aufweist.

Wie vorstehend ausgefuhrt (siehe Nr. 6.1.2), wird ein Flussigkeitswandler dieses
Typs in Abbildung 9 und Spalte 9, Zeilen 40 bis 51 des Streitpatents offenbart, die
Abbildung 12 und Spalte 10, Zeilen 32 bis 43 der Anmeldungsunterlagen in der

urspringlich eingereichten Fassung entsprechen.

Daher hat die Kammer gegen Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 keine Einwande nach
den Artikeln 123 und 84 EPU; auch die Beschwerdegegnerin hat keine solchen

Einwande erhoben.

7.2 Patentierbarkeit

7.2.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 6 unterscheidet sich vom
relevantesten Dokument, d. h. der Druckschrift B, durch die neu eingefiihrten
Merkmale: Im n&chstliegenden Stand der Technik gibt es nur einen "Hohlraum" 14
im "Joch" 10 (siehe Druckschrift B, Abbildung 3), in dem das piezoelektrische
Erregungsmittel 65 angebracht ist (siehe Druckschrift B, Abbildung 6). Obwohl das
Erregungsmittel aus zwei piezoelektrischen Elementen 59, 61 bestehen kann, sind
diese elektrisch parallel und mechanisch in Reihe geschaltet, um die mechanische
Verformung des freien Teils der Membran 21, die zwischen den Endflachen der

Zinken 22 und 23 angeordnet ist, zu verstarken.

Auch die Ubrigen, weniger relevanten Dokumente des Stands der Technik
offenbaren die obengenannten Merkmale nicht. Daher erftllt der beanspruchte
Gegenstand das Erfordernis der Neuheit (Art. 54 EPU).

7.2.2 Wie aus Abbildung 9 des Streitpatents zu ersehen ist und wie die
Beschwerdeflihrerin dargelegt hat, erméglicht das Vorhandensein von zwei
Hohlraumen im Joch nahe bei den Zinken eine ganz andere Konstruktion des

Vibrationssystems: Jede Zinke wird getrennt erregt, und es kann auf eine flexible
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Membran verzichtet werden, die dazu tendiert, auf Schwankungen des
AulRendrucks zu reagieren. Daher kann man davon ausgehen, dal3 die durch den
beanspruchten Gegenstand geldste technische Aufgabe in bezug auf den
nachstliegenden Stand der Technik darin besteht, dal? die Wirkung des
AulRendrucks auf die Mel3genauigkeit des Wandlers aufgehoben wird (siehe in

diesem Zusammenhang auch Spalte 7, Zeilen 21 bis 30 des Streitpatents).

7.2.3 Da der verfugbare Stand der Technik Uber diese Aufgabe nichts aussagt und
keinerlei Hinweise auf ihre Losung gibt, ist die Kammer davon tberzeugt, daf3 der
beanspruchte Gegenstand eine erfinderische Tatigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU

aufweist.

7.2.4 Daher mul3 der gemaf Hilfsantrag 6 gednderte Anspruch 1 als gewahrbar

betrachtet werden.

Die abhangigen Anspriche 2 bis 8, die an den Wortlaut des Anspruchs 1 angepal3t
worden sind und sich auf die bevorzugten Ausfihrungsarten des beanspruchten

Gegenstands beziehen, sind ebenfalls gewahrbar.

7.3 Beschreibung und Zeichnungen

Obwohl die Beschwerdefiihrerin in der miindlichen Verhandlung auch Anderungen
an der Beschreibung vorgelegt hat, hélt es die Kammer in Austibung ihres
Ermessens nach Artikel 111 (1) EPU bei dieser Sachlage fiir angebracht, den Fall
zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zuriickzuverweisen. Angesichts der
Feststellungen unter Nummer 6 muld die Anpassung der Beschreibung und der
Zeichnungen an den nunmehr beanspruchten, starker eingeschrankten Gegenstand
sorgfaltig gepriift werden, damit die véllige Ubereinstimmung mit dem geénderten

Anspruch 1 gewabhrleistet ist.

In diesem Zusammenhang sollte sich die erste Instanz insbesondere mit der Frage

befassen, ob die Ausfuhrungsart der Abbildung 8 des angefochtenen Patents, die
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nicht mehr unter den geénderten Anspruch 1 fallt, aus der Patentschrift zu streichen

oder in geanderter Form als nicht zur Erfindung gehdrend beizubehalten ist.
Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurickverwiesen, das
Patent mit den folgenden Ansprichen aufrechtzuerhalten und die Beschreibung und
die Zeichnungen anzupassen:

Anspriche 1 bis 8 gemald dem in der mindlichen Verhandlung vorgelegten

Hilfsantrag 6.

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der
ungekdirzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle
des EPA Minchen gegen Zahlung einer Fotokopiergebiihr von 1,30 DEM pro Seite
erhaltlich.



