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ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.02
vom 20. April 2007

Beschwerdefihrer: Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstrasse 31
D-64625 Bensheim (DBE)

Vertreter: Sommer, Peter
Sommer
Patentanwalt und
European Patent and Trademark Attorney
Augustaanlage 32
D-68165 Mannheim (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Priufungsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 3. August 2006
zur Post gegeben wurde und mit der die
européaische Patentanmeldung Nr. 04717554.2
aufgrund des Artikels 97 (1) EPU
zurilckgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: T. Kriner
Mitglieder: R. Ries
A. Pignatelli
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Sachverhalt und Antrage
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Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung vom 3. August 2006, mit der die
europaische Anmeldung 04717554.2 zurickgewiesen wurde.

Einziger Grund fur die Zurickweilsungsentscheidung war
die Bewertung der Priufungsabteilung, dem Gegenstand von
Produktanspruch 4 fehle die Neuheit gegenuber der Lehre

von Druckschrift

D2: GB-A-2 005 728

(siehe Punkte 2 und 4 der Entscheidung). Zum geanderten
unabhangigen Anspruch 1 wurden im Hinblick auf

Artikel 113 (1) EPU keine Ausfihrungen gemacht (siehe
Punkt 3 der Entscheidung).

Fir die vorliegenden Anmeldung war ein vorlaufiger
internationaler Prifungsbericht nach dem PCT 11
(International Preliminairy Examination Report IPER),
datiert vom 4. Oktober 2005 erstellt worden, worin unter
anderem die Neuheit des Gegenstands von Anspruch 4 in
der Fassung vom 21. Januar 2005 gegenuber Druckschrift
D2 1n Frage gestellt wurde. Im Erstbescheid vom

30. Januar 2006 gemaR Artikel 96 (2) EPU teilte die
Prifungsabteilung der Anmelderin mit, dal die im IPER
aufgezeigten Mangel auch unter den Bestimmungen des EPU
gelten.

Mit i1hrem Schreiben vom 19. Mair 2006, eingegangen am
20. Mar 2006, nahm die Anmelderin zum Prufungsbescheid
vom 30. Januar 2006 Stellung und reichte einen neuen
Anspruchssatz mit den Ansprichen 1 bis 8, datiert vom
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27. April 2006 ((a)handschriftliche Anderungen und (b)
Reinschrift), ein.

Nach der Feststellung der Prufungsabteilung, dall der
Gegenstand von Anspruch 4 unverandert aufrechterhalten
worden war, erfolgte die Entscheidung, die Anmeldung aus
dem oben genannten Grund gemaR Artikel 97 (1) EPU

zurickzuweisen.

Die Beschwerdefuhrerin (Patentanmelderin) hat gegen die
Entscheidung der Priufungsabteilung die am 16. August
2006 eingegangene Beschwerde eingelegt und gleichzeitig
eine Beschwerdebegrindung eingereicht. Die

Beschwerdegebihr wurde am 25. August 2006 entrichtet.

Nach Ansicht der Beschwerdefihrerin wurde zu dem
gednderten Anspruch 4, (eingegangen beim EPA am 20. Mai
2006 mit Schreiben vom 19. Mai 2006; Anlage:
Anspruchssatz vom 27. April 2006), noch kein "erster™
Priufungsbescheid erlassen. Somit seien die Grunde der
Prifungsabteilung zu dessen Ablehnung der Anmelderin
noch nicht mitgeteilt worden. Dieser Anspruch 4 enthalte
Merkmale der urspringlichen Anspriche 11 und 13, welche
in der internationalen Prufung nicht erdrtert worden
seien. Damit sei der Anmelderin ein rechtliches Gehor
nicht in ausreichendem Umfang gewahrt worden,
insbesondere auch deshalb, weil trotz der Vorlage
geanderter Anspriuche die Zuriuckweisung ohne einen

weilteren Prufungsbescheid zu erlassen erfolgte.

Dieser Verfahrensmangel rechtfertige die Zurickzahlung
der Beschwerdegeblhr.
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In der Anlage zur Ladung fur die mundliche Verhandlung
vom 28. Marz 2007 teilt die Kammer der Beschwerde-
fuhrerin 1hre vorlaufige Bewertung der Sachlage mit,
wonach u.a. mit der Zurickverweisung der Sache an die
Priufungsabteilung zu rechnen seir, da der einzige Grund
fur die Zuriuckweisungsentscheidung (mangelnde Neuheit
des Gegenstands von Anspruch 4) durch Vorlage neuer
Anspriche mit Schreiben vom 14. August 2006, in denen
der beanstandete Anspruch nicht mehr enthalten ist,

ausgeraumt wurde.

Mit Schreiben vom 29. Marz 2007, eingegangen am 31. Marz
2007, nimmt die Beschwerdefihrerin ihren Antrag auf

mundliche Verhandlung zurick.

Die Beschwerdefihrerin beantragt:

- die Aufhebung der angegriffenen Entscheidung,
- die Zurickverweisung der Sache an die
Priufungsabteilung zur weiteren Prifung sowie

- die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr.

Der geltende Anspruch 1 des Hauptantrags, eingereicht am
16. August 2006 mit Schreiben vom 14. August 2006,
lautet wie folgt:

1. Verfahren zur Herstellung eines Zahnersatzteils
(6) aus metallischen Werkstoffen, dadurch gekennzeichnet,
- dass ein aus einer metallhaltigen Pulvermischung
geformter und verfestigter Rohling (1) bereitgestellt
wird, wobei die Konsistenz des Rohlings (1) so
eingestellt i1st, dass er ausreichend fest ist, um eine
Bearbeitung mit abtragenden Instrumenten durch Schleifen

oder Frasen zu erlauben,



-4 - T 0119707

- dass iIn einem zweiten Schritt aus dem Rohling (1) ein
Zwischenkorper (3) hergestellt wird, wobei die
Bearbeitung des Rohlings (1) zur Erstellung des
Zwischenkorpers durch Schleifen oder Frasen in eilner zur
Bearbeitung von Dentalkeramik geeigneten Schleif- oder
Frasmaschine erfolgt,

- und dass in einem dritten Schritt eine Nachbehandlung
des Zwischenkorpers (3) erfolgt, mit der die gewlnschten
Materialeigenschaften des Zahnersatzteils (6) erreicht
werden, wobei ein Nachbehandlung eine Druck- und/oder
warmebehandlung umfasst

- und wobei vor der Bearbeitung des Rohlings (1) das auf
EndmalR konstruierte Zahnersatzteil (6) unter
Berucksichtigung noch zu erwartender Form&nderungen des
metallischen Werkstoffes in seinen Dimensionen angepasst
wird und somit der Zwischenkdrper konstruiert und
hergestellt wird, der nach der Nachbehandlung die
gewinschte Form des Zahnersatzteils hochprazise

wiedergibt.”

Die abhangigen Anspriche 2 und 3 betreffen bevorzugte
Ausftuhrungsformen des Verfahrens nach Anspruch 1.

Entscheidungsgrinde

1.
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Die Beschwerde ist zulassig.

Verletzung des rechtlichen Gehors durch die
Prufungsabteilung; Artikel 113 EPU

Die Zuruckweisungsentscheidung der Prufungsabteilung
beruht auf den Ansprichen 1 bis 8, eingegangen am
20. Mar 2006 mit Schreibung vom 19. Mair 2006. Nach
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sorgfaltiger Prufung gelangt die Kammer zu dem Ergebnis,
dall der Wortlaut von Anspruch 4 dieses Anspruchssatzes
unverandert demjenigen von Anspruch 4, eingegangen am
22_. Januar 2005 mit Schreiben vom 21. Januar 2005,
entspricht, auf dessen Grundlage der Internationale
vorlaufige Bericht Uber die Patentierbarkeit (IPER),
datiert vom 4. Oktober 2005, erstellt wurde. Entgegen
der von der Beschwerdefihrerin vertretenen Ansicht
enthalt Anspruch 4 in der Fassung vom 21. Januar 2005
somit bereits die Merkmale der urspringlichen Anspriche
7, 11 und 13.

Im IPER wurde der Anmelderin mitgeteilt, dall der
Gegenstand von Anspruch 4 gegenuber der Lehre von
Druckschriftt D2 nicht neu ist. Auf die bereits im IPER
vorgebrachten Beanstandungen hat die Priufungsabteilung
Iim Erstbescheid vom 30. Januar 2006 verwiesen, und diese
Beanstandungen bilden unverandert auch den Grund fur die

Zuruckweisungsentscheidung vom 3. August 2006.

Zu diesen beziglich Anspruch 4 vorgebrachten
Beanstandungen hatte die Beschwerdefuhrerin in threr
Erwiderung vom 19. Mai 2006, Seiten 6 und 7, Stellung
genommen. Die in threr Erwiderung vorgebrachten
Argumente wurden von der Prufungsabteilung in der
Zuruckweisungsentscheidung in Betracht gezogen (siehe
Punkt 2 der Entscheidung), jedoch konnten diese die
vorgebrachten Beanstandungen nicht entkraften.

Es trifft zwar zu, wie die Beschwerdefuhrerin vorbringt,
dall u.a. die Verfahrensanspriche 1 bis 3 1m Anspruchsatz
datiert vom 27. April 2006, (eingegangen am 20. Mair 2006
mit Schreiben vom 19. Mair 2006) geandert wurden. Dieser

Umstand bleibt jedoch ohne Bedeutung, da - wie bereits
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oben dargelegt - der Gegenstand von Anspruch 4 dieser
Fassung unverandert demjenigen von Anspruch 4,
eingereicht mit Schreiben vom 21. Januar 2005,
entspricht.

Unter den gegebenen Umstanden ist deshalb nicht
erkennbar, i1n welcher Weise das rechtliche Gehor der
Anmelderin nicht in ausreichendem Malle gewahrt worden

sein soll.

Bei dieser Sachlage kann dem Antrag auf Ruckzahlung der

Beschwerdegebihr nicht entsprochen werden.

Geanderte Sachlage im Beschwerdeverfahren

Die Kammer stellt weiterhin fest, dall der zusammen mit
der Beschwerdeschrift vom 14. August 2006 vorgelegte
Hauptantrag den vorherigen unabhéangigen Produktanspruch
4 sowie die darauf riuckbezogenen Anspriche 5 bis 8 nicht
mehr enthalt. Dies bedeutet, dall der einzige sachliche
Grund fur die Zuruckweisungsentscheidung (d.-h. die
mangelnde Neuheit des Gegenstands von Anspruch 4)
entfallen ist.

Die Prufungsabteilung hat im vorliegenden Fall nicht
gepruft, ob der Gegenstand des unabhangigen Verfahrens-
anspruchs 1 die Erfordernisse des EPU erfillt (siehe
Punkt 3 der Zurickweisungsentscheidung). Damit erfordert
die Anmeldung noch eine weitere grundlegende Sachprifung.
Unter den gegebenen Umstanden macht die Kammer deshalb
von der Befugnis gemalR Artikel 111 (1) EPU Gebrauch, die
Sache an die Priufungsabteilung zur Fortfuhrung der

Priufung zurickzuverweisen.
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Entscheitdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zur weiteren

Entscheidung zurickverwiesen.

3. Dem Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebihr wird
nicht stattgegeben.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

V. Commare T. Kriner
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