BESCHWERDEKAMMVERN  BOARDS OF APPEAL OF
DES EUROPAI SCHEN THE EUROPEAN PATENT
PATENTAMTS OFFI CE

I nterner Verteilerschl issel:

(A) [ ] Veroffentlichung i mABI.

(B) [ ] An Vorsitzende und Mtglieder
(G [ | An Vorsitzende

(D) [X] Keine Verteilung

CHAMBRES DE RECOURS
DE L' OFFI CE EUROPEEN
DES BREVETS

ENTSCHEI DUNG

vom 5. Februar 2003

Beschwer de- Akt enzei chen: T 0870/ 98 -
Anmrel denumer : 93100652. 2
Ver 6f f ent | i chungsnunmrer : 0552696

| PC: BO6B 3/ 00
Ver f ahr ensspr ache: DE

Bezei chnung der Erfindung:

Vorrichtung zum Erzeugen von Schal | oder

Annel der:
ELMA Hans Schm dbauer GvbH & Co. KG

Ei nsprechender:
Stichwort:

Rel evant e Recht snor nen:
EPU Art. 123(2)

Schl agwor t :

Zitierte Entschei dungen:

Orientierungssat z:

EPA Form 3030 10.93

3.4.1

Ul traschal



9

Européisches European
Patentamt Patent Office
Beschwerdekammern Boards of Appeal

Office européen
des brevets

Chambres de recours

Akt enzei chen:

T 0870/98 - 3.4.1

Beschwer def Uhr er:

Vertreter: Wi ss, Peter, Dr. rer. nat.
Dr. Weiss, Wiss & Brecht
Postfach 12 50
D- 78229 Engen (DE)
Angef ocht ene Ent schei dung: Ent schei dung der Prifungsabteil ung des

Zusammenset zung der

Vor si t zender :
M tglieder:

ENTSCHEI DUNG

der Techni schen Beschwerdekamer 3.4.1

vom 5. Februar 2003

ELMA Hans Schmi dbauer GibH & Co. KG
Kol pi ngstrale 1-7
D- 78224 Si ngen (DE)

Eur opdi schen Patentants, die am4. Mirz 1998

zur Post gegeben wurde und nit der die

eur opdi sche Patentanmel dung Nr. 93 100 652.2

aufgrund des Artikels 97 (1) EPU
zur ickgewi esen worden i st.

Kammer :

G Davies
R Q Bekkering

M

G

L. Rognoni



-1 - T 0870/ 98

Sachverhalt und Antréage
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Di e Beschwerde richtet sich gegen die Entschei dung der
Pruf ungsabt ei l ung vom 4. Marz 1998, di e Patentannel dung
zur ickzuwei sen

Der Beschwer def ihrer (Annel der) beantragt di e Aufhebung
der angefocht enen Ent schei dung und die Erteilung eines
Pat entes auf der Basis fol gender Unterl agen:

Anspr uche: Nr. 1 bis 18 eingereicht am 04.05. 98

Beschrei bung: Seiten 1 bis 11 eingereicht am 04.05.98

Fi gur en: Nr. 1 bis 8 in der urspringlichen Fassung

Al ternativ beantragt der Beschwerdef Uhrer, die
Pat ent annmel dung wi eder an di e Priufungsabteil ung zur
wei teren Prifung zurickzuverwei sen

Fir den Fall, daR kei nem di eser Antrdage stattgegeben
wi rd, beantragt der Beschwerdef dhrer die Anberaunung
ei ner mindl i chen Ver handl ung.

Der Wortl aut des geltenden Anspruchs 1 ist:

"Vorrichtung zum Erzeugen von U traschall und zum
Ubertragen di eses U traschalls auf ein flussiges Medium
mttels el ektroakusti scher Wandler mt einem

mehr schi chti gen Auf bau aus schal | ei t enden [ sic]

Fest kor per wer kst of f en, wobei eine vordere Schicht (1)
al s schal | abstrahl ende Schi cht und ei ne darauf fol gende
Schicht (2) durch einen [sic] Metallschicht mteinander
ver bunden sind und zusamen ei n Koppl ungsstick zum

Verbinden mt weiteren El enenten (10, 11, 12) eines oder
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mehrerer Wandl er bil den."

Ent schei dungsgr inde

0357.D

Di e Beschwerde erfiullt die Erforderni sse der Arti kel 106
bis 108 EPU sowi e der Regel 64 EPU und ist somt
zul &ssi g.

I n der angefochtenen Entschei dung wurde die

Pat ent annel dung gemaR Arti kel 97 (1) EPU zurickgew esen,
da Anspruch 1 so geéandert worden sei, dall der CGegenstand
di eses Anspruchs uber den Inhalt der Anneldung in der
urspringlich eingerei chten Fassung hi nausgehe und somt
ein VerstolR gegen Artikel 123 (2) EPU vorli ege.

| nsbesondere, wurde festgestellt, dal weder die Hohe der
Ver bi ndungsfestigkeit ("..eine Verbindung mt einer

Ver bi ndungsfestigkeit...., die m ndestens so hoch ist,
wi e di ej enige der Schichten selbst..") noch die
Abwesenheit von "kl ebenden Haftvermttlern" den
urspringlichen Unterl agen zu ent nehnmen sei en.

Der neu eingereichte, geanderte Anspruch 1, in demdie
obi gen beanst andeten Merknmal e ni cht nmehr vor komren,
macht jedoch diese, in der angefochtenen Entschei dung
er hobenen Ei nwande gegenst andsl os.

Der geltende Anspruch 1 enthalt nunnehr im Wesentlichen
die Merkmal e der ursprunglichen Anspriche 1, 2 und 6,
sowi e zuséatzlich das Merkmal "zum Ubertragen di eses

U traschalls auf ein flUssiges Mediun', das der

Beschrei bung (vgl. Seite 4, erster Absatz) zu entnehnen
ist. Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 geht somt
ni cht Uber den urspriunglichen O fenbarungsinhalt der
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Annel dung hinaus (Artikel 123 (2) EPU)

D e Kanmmer wei st in di esem Zusamenhang darauf hin, dal
unter den gegebenen Unmstanden eigentlich eine Abhilfe
nach Artikel 109 EPU von der Vorinstanz angebracht
gewesen ware (vgl. Richtlinien fur die Priufung im

Eur opéai schen Patentant, E-Xl, 7).

3. D e Kammer hat jedoch Bedenken, ob die nunnehr
vor |l i egenden Annel dungsunterlagen die weiteren
Erfordernisse des EPU erfullen und sieht sich sonit
nicht in der Lage, dem vom Beschwerdef ihrer gestellten
Antrag, auf die vorliegenden Annel dungsunterlagen ein
Patent zu erteilen, ohne weiteres Folge zu |eisten.

Der Kammer erscheint es angesichts der gegebenen
Unrst ande jedoch billig, demalternativen Antrag des
Beschwer def Uhrers auf Zurickverwei sung der Angel egenheit
an die erste Instanz zur weiteren Priufung
st att zugegeben.

4. Bei dieser Sachlage ist der nachrangi ge Antrag des

Beschwer def Uhrers auf Anberaumung ei ner nundli chen
Ver handl ung gegenst andsl os.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G iunden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz zur weiteren
Pr af ung zurtdckverw esen

0357.D Y A
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Der Geschéaftsstell enbeant e: Di e Vorsitzende:

R. Schunacher G Davi es
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