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Eur opdi schen Patentants, die am

1. Dezenber 1999 zur Post gegeben wurde und

Kammer :
A. GQunbel
J. Prols
H van Mber

mt der die europdische Patentannel dung
Nr. 94 111 263.3 aufgrund des Artikels
97 (1) EPU zurickgew esen worden ist.
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Sachverhalt und Antréage
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Di e européi sche Patentannmel dung Nr. 94 111 263.3
(EP-A-0 661 233) wrde mt der am 1. Dezenber 1999 zur
Post gegebenen Ent schei dung zurtickgew esen, in der die
Pr uf ungsabt ei l ung zu dem Ergebnis komm, dall den m t

Ei ngabe vom 5. August 1999 beantragten Anderungen der
Bei spi el sbeschrei bung und der Zei chnungsfiguren aus

G unden von Regel 86 (3) EPU nicht zugestinmmt werden
kénne und daher kei ne sowohl von der Prifungsabteil ung
al s auch von der Annelderin gebilligte Fassung aller
Anrel dungsunt er | agen vorl i ege.

Abl auf des Prifungsverfahrens

Nach Erhalt des ersten Prifungsbescheids, in demdie

Pat ent annmel dung als nicht einheitlich imSinne von
Artikel 82 EPU beanstandet wurde, hat die Beschwerde-
fdhrerin einen neuen Anspruch 1 eingereicht und
angekindi gt im Fall e eines Einverstandni sses der

Pr Gf ungsabt ei | ung angepaldt e abhangi ge Anspriche und ei ne
neue Beschrei bungsei nl ei tung ei nzurei chen.

In ei nem zwei ten Prafungsbescheid hat die

Pr Gf ungsabt ei | ung Vorschl &ge zur Beseitigung von

Unkl arheiten i m Anspruch 1 im Sinne von Artikel 84 EPU
gemacht und zur Anpassung der Beschrei bung auf gefordert.
H erauf reichte die Beschwerdefihrerin mt Ei ngabe vom
29. Dezenber 1998 (am 30.12.1998) neue Patentanspriche 1
und 2 und unter Hi nweis auf die Vorlage einer angepaldten
Beschr ei bungsei nl ei tung ei ne vol | st andi ge Beschr ei bung
(mt einer gednderten Einleitung und einer unverdanderten
Fi gurenbeschrei bung) mt den Seiten 1 bis 13 ein und
beantragte, mt diesen Unterlagen und den urspringlichen
Zei chnungen die Patenterteilung in Aussicht zu stellen.



2417.D

Lo T 0208/ 00

I n Erwi derung auf ei ne Beanstandung des Anspruchs 2

anl aBlich einer ersten tel efoni schen Ricksprache mt dem
beauftragten Priufer beantragte die Annel derin bei einer
zwei ten tel efoni schen Ricksprache (am 05.08.1999) die
Strei chung des Anspruchs 2. Der beauftragte Prifer
stimme der Streichung des Anspruchs 2 und ei nes di esem
ent sprechenden Absatzes der Beschrei bung zu, |ehnte

j edoch eine weitere, auf Senkung der Ubersetzungkosten
zi el ende Anderung der Beschreibung unter Hinweis auf
Regel 86 (3) EPU ab und kiindi gte an, daR di e Anmel dung
nur mt den genehmi gten Anderungen weiterbearbeitet

wer de.

D e Beschwerdefidhrerin | egte noch am gl ei chen Tage
(05.08.1999) den unveranderten Anspruch 1 als nunnehr

ei nzi gen Patentanspruch zusammen mit einer auf drei

Sei ten gekirzten CGesant beschrei bung und neuen

Zei chnungen vor, die von den urspringlichen Figuren 1
bis 39 nur noch die Figuren 1, 2 und die in die Figuren
3 und 4 unbenannten Figuren 22 und 23 enthielt, mt dem
H nwei s, dall aus der Beschrei bung und insbesondere der
Fi gurenbeschrei bung alle Teile gestrichen seien, die

kei nen Bezug zum ei nzi gen Patentanspruch hatten

Di e Prifungsabteilung teilte in der darauf fol genden
Mtteilung gemdaR Regel 51 (4) EPU vom 26. Oktober 1999,
mt, dall beabsichtigt sei, das Patent mt dem einzigen
Pat ent anspruch und den Beschrei bungsseiten 1 bis 13,

ei ngegangen am 30. Dezenber 1998, zusammen mt den

ur springlichen Zei chnungen zu erteilen und dal den
dbrigen, mt Schrei ben vom5. August 1999 beantragten
Ander ungen der Beschrei bung und der Zei chnung genafR
Regel 86 (3) nicht zugestimmt werde. Es sei mt der
Zur uckwei sung der Annel dung zu rechnen, wenn die

Annel derin weiter auf di esen Anderungen best ehe.
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Auf di e Ei ngabe der Beschwerdef threrin, in der sie ihr
Ni chtei nverstandnis mt den fir die Erteilung
vorgesehenen Unterlagen mtteilte, erlielR die

Pr Gf ungsabt ei | ung di e angef ocht ene Ent schei dung.

Di e Beschwerdefudhrerin (Annel derin) hat gegen diese
Ent schei dung am 5. Januar 2000 unter gl eichzeitiger
Bezahl ung der Beschwer degebtuhr und Vorl age der
Beschwer degebegr tindung Beschwer de ei ngel egt .

Auf die N ederschrift der Beschwerdekanmer vom

14. Juni 2000 Uber das Ergebnis einer telefonischen
Ricksprache vom 30. Mai 2000, in der auf noch bestehende
Mangel der Beschrei bung und Zei chnung hi ngew esen wur de,
hat di e Beschwerdefdhrerin am 20. Juni 2000 ei ne neue
Beschrei bung (Seiten 1 bis 4) und neue Figuren 3 bis 5
vorgel egt, die zusamen mt demam5. August 1999

ei ngerei chten Pat ent anspruch und den ebenfalls am

5. August 1999 eingereichten Figuren 1 und 2 als Basis
fur die Patenterteilung dienen sollen.

Di e Beschwerdefdhrerin hat die Aufhebung der

angef ocht enen Ent schei dung und die Erteilung eines
Patents mt den oben genannten Unterl agen und
Rickzahl ung der Beschwer degebiihr beantragt.

Der geltende einzige Patentanspruch hat fol genden
Wortl aut:

"Turnmdrehkran mt einemumeine vertikal e Achse drehbar
auf ei nem Podest (1) gel agerten Oberwagen (3), an dem um
ei ne horizontal e Querachse gelenkig ein mt einem oberen
Turmnst tick (6) verbundenes unteres Turnstick (5) gel agert
ist, die beide durch einen Kni ehebel - Mechani snmus (35-39)
m t ei nander verbunden sind, mt einemdas obere
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Turmstick (6) mt dem Cberwagen (3) verbi ndenden Lenker
(34), mt eineman demunteren Turnstick (5) angel enkten
Hydrozyl i nder (15), dessen Kol benstange (41) an dem

Kni ehebel - Mechani smus (35 - 39) imBereich des

Kni egel enks (39) angel enkt ist, und mt eineman die
Turnspi t ze angel enkten Ausl eger (7, 8), der gegenuber
dem Oberwagen (3) durch ein Abspannseil (9) abgespannt
i st, das uber Abspannstitzen (10, 11) gefuhrt ist,
dadurch gekennzei chnet, dall das Abspannseil (9) Uuber
Ur enkrollen (12, 13) des Oberwagens (3) zu einem

Fest punkt (14) an dem von dem unteren Turnstick (5)

| 6sbaren Hydraulikzylinder (15) gefidhrt ist, so dal3 der
Ausl eger (7, 8) uber den Hydrozylinder (15)

ver schwenkbar ist."

Den Antrag auf Rickzahl ung der Beschwer degebthr
begrindete di e Beschwerdefdhrerin imwesentlichen w e
fol gt:

D e Tatsache, dalR die Prifungsabteilung in der
Mtteilung gemdR Regel 51 (4) EPU die Patenterteil ung
nicht mt den am5. August 1999 vorgel egten, angepaliten
Unt er |l agen, sondern nur aufgrund der gekirzten

Beschrei bungseinl eitung und i mubrigen mt der

ur springli chen Fi gurenbeschrei bung und den

ur springlichen Zei chnungen in Aussicht gestellt habe,
stell e ei nen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

Es sei auch zu beriicksichtigen, dalR sich far die

Annel derin di e Gel egenheit zur Anderung und Kiir zung der
Annel dungsunt er| agen erst ergeben habe, nachdem auf grund
der Ricksprache mt dem Prifer Einigkeit uber die

Gewédhr barkeit eines einzigen Patentanspruchs erzielt
worden sei. Durch die hierauf eingereichte, gekurzte
Beschrei bung und Zei chnung sei en zehn nicht nmehr zur
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Erfi ndung gehorende Beschrei bungsseiten und

35 Zei chnungsfiguren entfallen, was eine betrachtliche
Senkung der Uberset zungskosten ernbglicht hatte. In

di esem Zusammenhang sei auch zu beachten, dal3 in den
"Richtlinien far die Prafung i mEuropéi schen Patentant”
Kapitel VI, Teil C 4.7 imH nblick auf das Zul assen
wei t erer Anderungen gemaR Artikel 86 (3) EPU enpfohlen
wer de, grofdzugig zu verfahren

Es stelle auch einen wesentlichen Verfahrensmangel dar,
dalR di e Prufungsabteilung nicht darauf bestanden habe,
dall di e von i hr abgel ehnte Anpassung der Beschrei bung
von der Annelderin mt Ei ngabe vom5. August 1999

vor genomren wurde. Es misse sel bstverstandlich auch ein
Bestreben der Priufungsabteilung sein, den Annel der zu
ver anl assen, nicht zur Erfindung gehorende Teile aus der
Beschrei bung zu streichen.

Auch der Ernessensm RBbrauch, der Annelderin die
not wendi ge Kirzung nicht zu gestatten, bedeute einen
wesent | i chen Verfahrensmangel .

Ent schei dungsgr inde

2417.D

Di e Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108,
sowi e den Regeln 1 (1) und 64 EPU, sie ist zul assig.

Zul assi gkeit von Anderungen und Berichtigungen i m Sinne
von Regel 86 (3) EPU

GemaR Regel 86 (3) EPU koénnen nach der Erwi derung auf
den ersten Bescheid der Prifungsabteil ung Anderungen

ei ner europai schen Pat entannel dung nur mt Zusti nmung
der Prufungsabteilung vorgenommen werden. Die Zul assung
sol cher Anderungen ist sonmit in das Ernessen der
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Pr Gf ungsabtei |l ung gestellt.

D e Prifungsabteilung nul3 bei der Ausibung ihres

Er nessens nach Regel 86 (3) EPU "allen imjeweiligen
Fal | rechtserheblichen Faktoren Rechnung tragen” und
"muld i nsbesondere das I nteresse des Annel ders an ei nem
recht shest &ndi gen Patent w e auch das seitens des EPA
best ehende I nteresse, das Priufungsverfahren zum Abschl ul
zu bringen, bericksichtigen und gegenei nander abwagen
(vgl. hierzu G 7/93, ABI. EPA 1994, 775, 2.5).

Das seitens des EPA bestehende Interesse, das

Pr uf ungsverfahren noglichst zigi g zum Abschl ul3 zu
bringen, gab unter den gegebenen Urstanden und unter
Ber ticksi chti gungen des speziellen Unrstandes, dall es sich
bei den beantragten Anderungen nicht etwa um

Neuf ormul i erungen in der Figurenbeschrei bung handel te,
di e einer erneuten, unfangreichen Uberpriifung bedurft
hatten, sondern imwesentlichen um Streichungen von

ni cht mehr zur Erfindung gehorenden zusanmenhangenden
Abschnitten und den zugehorigen Figuren, keinen AnlalR,
di e von der Beschwerdefdhrerin durchgefihrte Kirzung
ni cht zuzul assen. Ei ne zeitraubende W ederhol ung der
bereits durchgefihrten Prufung der Fi gurenbeschrei bung
ware nicht notig gewesen. Hi nzu kommt, dal di e Sache
auf grund ei ner notwendi gen weiteren Mingel beseiti gung
(Anspruch 2 und Beschrei bungsei nl eitung) sow eso ei ner
wei teren Prifung bedurfte.

D e Kammer kann sich zwar der Auffassung der
Beschwer def threrin nicht anschlielRen, wonach die

Auf f orderung i m zwei ten Prufungsbescheid zwi ngend auch
ei ne Anpassung der Fi gurenbeschrei bung und der

Zei chnungen unfassen muldte. Dies ware dann noétig
gewesen, wenn die nicht nmehr zur Erfindung gehorenden
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Annel dungsteile imWderspruch zu di eser gestanden
hatten. Dies ist jedoch von der Prufungsabteilung nicht
festgestellt und von der Beschwerdefidhrerin auch nicht
behaupt et wor den.

I mvorliegenden Fall héatte die Priufungsabteilung jedoch
auch auf grund der unfangrei chen Annel dungsunterl agen

(39 Figuren) Verstandnis daf ir haben missen, dal3 die
Annel derin nach einer ersten Mingel beanstandung zunachst
nur ei ne geanderte Anspruchsfassung mt einer angepaldten
Beschr ei bungsei nl ei tung ei nreichte und ei ne Anderung der
Fi gur enbeschr ei bung und der Zei chnung bis zur
endgul ti gen Zusti mmung der Prafungsabteil ung zur
Anspruchsfassung zurickstel lte.

Auch das Argument der imvorliegenden Fal

betrachtlichen Einsparung von Ubersetzungskosten konnte
bei der vorzunehnenden | nteressenabwdgung ni cht ohne
Bedeut ung sein, zumal das Européi sche Patentant seit
Jahren bestrebt ist, eine Verringerung der

Uber set zungskost en von eur opai schen Pat ent beschr ei bungen
zu erreichen

Nach Auffassung der Beschwerdekammer hat die

Beschwerdef threrin zu Recht auf die Richtlinien fur die
Pruf ung i m Eur opéi schen Patentant, Ausgabe Juli 1999,
Teil C, Kapitel VI und 4.7, zweiter Absatz, Satz 4

hi ngewi esen, wonach bei Anderungen, die die Klarheit der
Beschrei bung betreffen - und di ese kann i mvorliegenden
Fal | aufgrund der Vielzahl zum ndest unnéti ger Angaben
(auch imHinblick auf Artikel 69 EPU) als beeintrachtigt
angesehen werden - grof3zugig zu verfahren ist.

Aus den vorstehenden G Unden kommt di e Beschwer dekanmer
zu der Auffassung, dalR i mvorliegenden Fall bei m Abwédgen
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der gegenseitigen Interessen der Annelderin
(Beschwer def threrin) und der Priafungsabteil ung zugunsten
der ersteren zu entscheiden ist.

Zul assi gkeit der geltenden Unterl agen
(Artikel 123 (2) EPU)

Der geltende, am 5. August 1999 ei ngegangene ei nzi ge
Pat ent anspruch i st durch den Inhalt des urspringlichen
Anspruchs 14 gest it zt.

Di e geltende Beschrei bungseinleitung ist von der
urspringlichen Beschreibung Seite 1, zweiter Absatz bis
Seite 2, Zeile 10 und Seite 7, letzter Absatz bis

Seite 8, erster Absatz der urspringlichen Beschrei bung
abgeleitet. Die Figurenbeschrei bung zu den gel tenden
Figuren 1 bis 5, die imwesentlichen den urspringlichen
Figuren 1, 2 und 21 bis 23 entsprechen, ist aus dem
urspringlichen Beschrei bungstext Seite 12, vorletzter
Absatz, Seite 14, 3. Absatz, Seite 15, letzte Zeile bis
Seite 16, erster Absatz sow e aus den in den
ursprunglichen Figuren 21 bis 23 dargestellten
Posi ti onen des Hydrozylinder (15) in Bezug auf seine
Abst it zung am | dsbaren Cel enk (42) abgeleitet.

Di e geltenden Unterl agen entsprechen demmach den
Anf or derungen gendaR Artikel 123 (2) EPU

D e Prifung des einzigen Patentanspruchs auf Neuheit und
erfinderische Tatigkeit ist von der Priafungsabteil ung
dur chgef thrt worden und ist nicht Gegenstand der

vor | i egenden Beschwer de.

Rickzahl ung der Beschwer degebthr, Verfahrensningel
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D e Ruckzahl ung der Beschwerdegebihr erfol gt, wenn der
Beschwerde durch di e Beschwerdekanmer stattgegeben wird
und di e Rickzahl ung wegen ei nes wesentlichen Verfahrens-
mangel s der Billigkeit entspricht (Regel 67 EPU)

D e Priufungsabteilung hat durch ihre Reaktion auf den am
30. Dezenber 1998 ei ngegangenen Antrag der Beschwerde-
fahrerin, die Patenterteilung mt einer gednderten
Anspruchsfassung und Beschrei bungsei nl ei tung zusamen
mt der urspringlichen, unveranderten Fi guren-

beschrei bung und Zei chnung in Aussicht zu stellen,
kundget an, dalR sie di e ungekirzte Fi gurenbeschrei bung
und Zei chnung ni cht beanstandet, obwohl diese

of fensichtlich noch di e Ausfihrungsfornen zu den

unei nhei tlichen Annel dungsgegenstanden enthielten. D e
Tat sache, dalR sie es unterlassen hat, etwa aus G Unden
von Artikel 84 EPU die Anpassung der Fi gurenbeschrei bung
und der Zeichnung an das wesentlich eingeschréankte

Pat ent begehren zu fordern, stellt keine die Rickzahl ung
der Beschwer degebuhr rechtfertigende Verfahrensweise
dar. Auch die Tatsache, dall die Priufungsabteilung die an
si ch winschenswerte Kirzung der Fi gurenbeschrei bung und
der Zeichnung (vgl. Punkt 3.5 dieser Entscheidung) in
Ausiibung i hres Ermessensspiel rauns (Regel 86 (3) EPU)
nicht gestattet hat, ist ebenfalls nicht als ein

Ver f ahrensfehl er i m Sinne von Regel 67 EPU auszul egen.

I n Anbetracht dessen, dall der ersten Instanz in der
Ausibung i1 hres Ernessens ein gew sser Freiraum
zuzugestehen ist, den sie imvorliegenden Fall nicht in
of fensi chtlich unangenessener Wi se uUberschritten hat,
entspricht es nicht der Billigkeit aus den vorstehend
genannten G Unden di e Beschwer degebihr zurickzuzahl en
zumal nach al | genei ner Recht sprechung der

Beschwer dekammern ni cht einmal "ei ne grobe
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Fehl beurteil ung” der ersten Instanz als eine die
Rickzahl ung der Beschwer degebiihr rechtferti gende
Sachl age angesehen wird (vgl. "Rechtsprechung der
Beschwer dekanmern, 1998, Seite 580 vorletzter Absatz,
i nsbesondere T 860/ 93, ABlI. EPA 1995, 47).

Auch di e Tatsache, dall ei ne Kanmer in der Sache anders
entscheidet als die erste Instanz, bedeutet nicht, dal
das Vorgehen der ersten Instanz mt einemwesentlichen
Ver f ahrensfehl er behaftet ist (T 87/88, ABL. EPA 1993,
430, T 538/89, nicht veroffentlicht).

I n Zusammenhang mt der Beanstandung des Inhalts der
Mtteilung genmialR Regel 51 (4) EPU durch die

Beschwerdef Uhrerin ist festzustellen, dall es zum Zwecke
ei nes zugi gen Prifungsverfahrens sinnvoll sein kann, dafl
di e Priufungsabteilung in einer solchen Mtteil ung

abwei chend von den gel tenden Antragen des Annel ders
zusat zl i che Anderungen vorschl &gt oder weitere

Ander ungen von seiten des Annel ders ablehnt. Die
Mtteilung gemialR Regel 51 (4) EPU ist in diesem
Zusamenhang ei nem Pr if ungsbeschei d gl ei chzusetzen, in
dem i m geri ngeren Unfang Vorschl age zur
Mangel besei ti gung gemacht werden. Das Vorgehen der

Pruf ungsabteilung ist, was die Abfassung der Mtteilung
gemalR Regel 51 (4) anbetrifft, somt formal nicht zu
beanst anden.

Aus den vorstehenden G inden ist der Antrag auf
Rickzahl ung der Beschwer degebihr zurickzuwei sen



- 11 - T 0208/ 00

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz mt der Auflage
zur ickverw esen, das Patent mt fol genden Unterlagen zu
erteil en:
Pat ent anspruch und Figuren 1 und 2, jeweils eingereicht
am 5. August 1999,
Beschrei bung und Figuren 3 bis 5, jeweils eingereicht am
20. Juni 2000.

3. Der Antrag auf Rickzahl ung der Beschwerdegebihr wird
zur ickgew esen.

Der Ceschéaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:

S. Fabi ani F. A QGnbel
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