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Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2 vom 13. Juli 2004
T 1158/01 - 3.4.2

(Verfahrenssprache)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: A. G. Klein
Mitglieder: M. P. Stock
V. Di Cerbo

Anmelder: TridonicAtco GmbH & Co. KG

Stichwort: Teilung einer Teilanmeldung/TRIDONIC

Artikel: 76 EPU

Schlagwort: "Zulassigkeit einer Teilanmeldung zu einer Teilanmeldung (grundsétzlich bejaht)" - "Glltigkeit
der Teilanmeldung zweiter Generation (verneint)" - "Vertrauensschutz (verneint)"

Leitsatz:

Bei der Prifung der Giiltigkeit einer Teilanmeldung zweiter Generation ist auch die Gultigkeit der Teilanmeldung
erster Generation zu priifen, aus der sie geteilt wurde. Erfillt die Teilanmeldung erster Generation hinsichtlich ihres
Gegenstands nicht das Erfordernis des Artikels 76 (1) EPU, ist auch die daraus entstandene Teilanmeldung zweiter
Generation unglltig.

Sachverhalt und Antrage

I. Die vorliegende européische Patentanmeldung Nr. 99 126 075.3 (Veroffentlichungsnummer 0 989 787) wurde als
Teilanmeldung (im folgenden "Teilanmeldung zweiter Generation") der europaischen Patentanmeldung

Nr. 95 114 340.3 eingereicht, die ihrerseits als Teilanmeldung (im folgenden "Teilanmeldung erster Generation") der
européaischen Patentanmeldung Nr. 91 121 150.6 (im folgenden "Stammanmeldung") eingereicht wurde.

Nach Einreichung der Teilanmeldung zweiter Generation wurde die Teilanmeldung erster Generation
zurickgenommen. Das auf die Stammanmeldung erteilte Patent wurde im Einspruchsverfahren widerrufen; die
Widerrufsentscheidung wurde von dieser Kammer in der Entscheidung T 1086/00 bestatigt.

1. Die vorliegende Teilanmeldung zweiter Generation wurde von der Priifungsabteilung mit der Begriindung
zuriickgewiesen, inrem Gegenstand fehle die gemaR Artikel 56 EPU erforderliche erfinderische Tétigkeit.

IIl. Gegen diese Zurlickweisung hat die Beschwerdefuhrerin (Anmelderin) Beschwerde eingelegt und in ihrer
Beschwerdeschrift dargelegt, warum der beanspruchte Gegenstand entgegen der Auffassung der Priifungsabteilung
patentfahig sei.
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IV. In einer als Anlage zur Ladung zur miindlichen Verhandlung ergangenen Mitteilung geman Artikel 11 Absatz 1 der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern teilte die Kammer der Beschwerdefiihrerin insbesondere mit, daf sie
sich darauf vorbereiten solle, zu den folgenden Punkten Stellung zu nehmen, die die Kammer beabsichtige von Amts
wegen in das Verfahren einzufiihren.

Nach vorlaufiger Auffassung der Kammer kénne der vorliegenden Teilanmeldung zweiter Generation der Anmeldetag
der Stammanmeldung nur dann zuerkannt werden, wenn die Teilanmeldung erster Generation selbst, aus der sie
geteilt worden sei, gegeniiber der Stammanmeldung das Erfordernis des Artikels 76 (1) EPU erfiille und somit eine
giiltige Teilanmeldung sei.

Dies erscheine jedoch insbesondere deswegen fraglich, weil im Gegensatz zur Stammanmeldung die am

12. September 1995 eingereichte Anmeldung erster Generation ein Verfahren und eine Schaltungsanordnung zur
Steuerung der Helligkeit und des Betriebsverhaltens von Gasentladungslampen beanspruche, die eine Regelung
bzw. Regeleinrichtung nicht mehr zwingend mitumfasse; vgl. insbesondere die in den einzigen unabhangigen
Anspriichen 1 und 2 verwendeten Begriffe "Steuer- und/oder Regeleinrichtung" bzw. "Steuerung und/oder
Regelung"”, die die Begriffe "Steuer- und Regeleinrichtung" bzw. "Steuerung und Regelung" in den
Anmeldungsunterlagen zur Stammanmeldung ersetzen. Eine reine Steuerung ohne Helligkeitsregelung scheine mit
der Lehre der Stammanmeldung nicht vereinbar zu sein.

Nachdem die am 12. September 1995 eingereichte Teilanmeldung erster Generation somit das Erfordernis des
Artikels 76 (1) EPU nicht erfiille, kénne sie nach vorlaufiger Auffassung der Kammer keine Grundlage firr eine giiltige
Teilanmeldung zweiter Generation bilden.

V. Es wurde am 13. Juli 2004 miindlich verhandelt.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die Zuriickweisungsentscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage
des Anspruchs 1 gemaR Hauptantrag bzw. Hilfsantrag | oder Il eingereicht mit Schreiben vom 29. Juni 2004 zu
erteilen. Der genaue Wortlaut des Anspruchs 1 ist fiir die vorliegende Entscheidung nicht von Bedeutung.

Weiter beantragte die Beschwerdefuhrerin hilfsweise, der Gro3en Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage
vorzulegen:

"1. Darf bei der Priifung einer europaischen Teilanmeldung zweiter Generation, d. h. einer Teilanmeldung, die
ihrerseits aus einer Teilanmeldung entstanden ist, Uberprift werden, ob die Teilanmeldung erster Generation
gegeniber der Stammanmeldung nicht im Sinne von Artikel 76 (1) hinausgeht?

2. Falls ja, welche Konsequenz hat es, wenn die Teilanmeldung erster Generation Uiber den Inhalt der
Stammanmeldung der urspriinglich eingereichten Fassung hinausgeht?"

VI. Die Argumente der Beschwerdefiihrerin zur Frage der Priifung der Giiltigkeit der Teilanmeldung erster Generation
in Hinblick auf die Erfordernisse des Artikels 76 EPU und zur Frage der Konsequenz des Ergebnisses dieser Priifung
fur den Status der vorliegenden Teilanmeldung zweiter Generation kdnnen wie folgt zusammengefafit werden:

Bei der Prifung von Artikel 76 (1) EPU sei einzig und allein ein Vergleich der vorliegenden Teilanmeldung, hier der
Teilanmeldung zweiter Generation, mit dem Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung, hier der Nr. 91 121 150.6
zulassig. Dementsprechend habe auch die Beschwerdekammer zutreffend allein die Anmeldung Nr. 91 121 150.6 als
"Stammanmeldung" bezeichnet.

Artikel 76 (1) EPU regele, daR? der Gegenstand einer Teilanmeldung nicht iber den Gegenstand derjenigen
Anmeldung hinausgehen diirfe, deren Anmeldetag und Prioritat beansprucht werde. Im vorliegenden Fall wiirden in
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der Teilanmeldung der Anmeldetag und die Prioritat der Stammanmeldung Nr. 91 121 150.6 beansprucht, so dai
allein diese Stammanmeldung Vergleichsgrundlage fur die Prifung gemaf Artikel 76 (1) EPU sein kdnne.

Dagegen werde der Anmeldetag der Teilanmeldung erster Generation nicht beansprucht.

Bei einer Prifung gemaf Artikel 76 (1) EPU sei es somit einerseits unzuléssig, das Verhaltnis friiherer Anmeldungen
zur Stammanmeldung zu priifen.

Andererseits sei es auch unzulassig, den Gegenstand der vorliegenden Teilanmeldung zweiter Generation mit dem
der Teilanmeldung erster Generation zu vergleichen. Die Teilanmeldung erster Generation sei lediglich im Rahmen der
Anwendung der Regel 25 EPU zu beriicksichtigen, namlich zur Bestimmung, ob die Teilanmeldung zweiter
Generation rechtzeitig - d. h. solange die Teilanmeldung erster Generation noch anhangig war - eingereicht worden
sei. Wenn diese rein administrative Bedingung erfillt sei, gebe es keinen Grund, dem Anmelder die ihm von der
Institution der Teilanmeldung grundsétzlich eréffnete Méglichkeit zu verwehren, die Priifung eines Teils der in der
Stammanmeldung urspriinglich offenbarten Erfindung in einem gesonderten Verfahren fortzusetzen.

Zutreffend fuhrten die einschlagigen Entscheidungen der Beschwerdekammer des Européischen Patentamts und die
einschlagigen Kommentare zum EPU aus, daR die Priifung geméan Artikel 76 (1) EPU analog zu Artikel 123 (2) EPU
zu erfolgen habe. Sinngehalt des Artikels 123 (2) EPU sei es indessen, daR in einer Anmeldung nur dem der
Anmeldetag oder die Prioritét zugesprochen werden kénne, was urspriinglich offenbart sei. Auch hier gelte also der
Grundsatz des Vergleichs der zu prifenden Anspriiche und sonstigen Beschreibungsunterlagen mit den den
Anmeldetag begriindenden Unterlagen. In diesem Zusammenhang werde auch auf die Kommentierung in Benkard,
Européisches Patentiibereinkommen, 2002, Randnummer 73 zu Artikel 123 EPU verwiesen.

Ebenso entspreche dem Sinngehalt des Artikels 76 (1) EPU ein Vergleich der zu priifenden Unterlagen (hier:
Unterlagen mit zur Zeit anhangigen Anspriichen der vorliegenden Teilanmeldung zweiter Generation) mit den den
Anmeldetag begriindenden und die Prioritat genieRenden Unterlagen (hier: Unterlagen der Stammanmeldung).

Im Gbrigen sei im vorliegenden Verfahren ein Vergleich der Unterlagen der Teilanmeldung erster Generation mit der
Stammanmeldung unter dem Gesichtspunkt des Artikels 76 (1) EPU allein schon deshalb unzuléssig, weil die
Beschwerdefiihrerin diesbezuglich einen Vertrauensschutz geméan Artikel 125 EPU genieRe. Zustandig fur die
Priifung gemaR Artikel 76 (1) EPU bzgl. der Teilanmeldung erster Generation sei die Prifungsabteilung des
Europaischen Patentamts gewesen. Diese habe niemals einen Einwand gemaR Artikel 76 (1) EPU vorgebracht,
vielmehr allein Einwande bezuglich der Neuheit und der Erfindungshéhe angefiihrt. Die Beschwerdefiihrerin habe also
darauf vertrauen dirfen, daR3 der Teilanmeldung erster Generation auf jeden Fall der Anmeldetag und die Prioritéat der
Stammanmeldung zuk&men.

Eine analoge Entscheidung beziiglich der Zuerkennung des Anmeldetags sei bereits unter dem Aktenzeichen
J 18/96, ABI. EPA 1998, 403, ergangen.

Die Prufungsabteilung und die nun befal3te Beschwerdekammer seien verfahrensrechtlich auf die vorliegende
européische Patentanmeldung beschrénkt. Es kdnne nicht angehen, daf} im Zuge der zulassigen Prufung der
vorliegenden Anmeldung "en passant" der Anmeldetag der Teilanmeldung erster Generation mitbeurteilt wirde.

Insofern wiirde die verfahrensrechtliche Stellung der Beschwerdefiihrerin in unzulassiger Weise verschlechtert
werden, wenn eine Teilanmeldung zu einer Teilanmeldung eingereicht werde.

Im vorliegenden Fall sei die Teilanmeldung erster Generation auch nicht mehr anhangig. Falls sie aber noch anhéngig
ware, kénnte die Beschwerdefiihrerin eine evtl. bestehende Problematik gemaR Artikel 76 (1) EPU durch
entsprechende Anderung ausraumen. Es kénne indessen nicht angehen, daR im vorliegenden Fall die
Beschwerdefiihrerin nur deswegen benachteiligt werde, weil die Teilanmeldung erster Generation zum Zeitpunkt der
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mundlichen Verhandlung in der vorliegenden Anmeldung (3 Jahre nach Einlegen der Beschwerde) nicht mehr
anhéangig sei.

Im tbrigen fordere auch die Entscheidung T 555/00 vom 11. Méarz 2003 nicht den Vergleich der Teilanmeldung erster
Generation mit der Stammanmeldung. Die angefiihrte Entscheidung fordere alleine (vgl. Leitsatz 2) einen Vergleich
der zu untersuchenden Teilanmeldung zweiter Generation mit der Stammanmeldung sowie einen Vergleich der zu
untersuchenden Teilanmeldung zweiter Generation mit der Teilanmeldung erster Generation. Zwar sei auf Seite 13
und 14 der englischsprachigen Begriindung (Punkt 1.5) ausgefihrt, daf3 nicht nur die zu untersuchende
Teilanmeldung zweiter Generation, sondern auch die Teilanmeldung erster Generation den Erfordernissen des
Artikels 76 (1) EPU Geniige leisten miisse. Diese Auffassung sei falsch und in der angefiihrten Entscheidung sei auch
nichts tber die Konsequenz ausgesagt, falls die Teilanmeldung erster Generation gegeniber der Stammanmeldung
erweitert worden sei.

Richtigerweise konne die Konsequenz nur sein, da? die Teilanmeldung zweiter Generation auch bei Vorliegen einer
Teilanmeldung erster Generation dann als Teilanmeldung im Sinne von Artikel 76 (1) EPU behandelt werden miisse,
wenn diese Teilanmeldung zweiter Generation sowohl gegeniiber der Stammanmeldung als auch gegentiber der
Teilanmeldung erster Generation nicht erweitert sei.

In Hinblick auf die grundsétzliche Bedeutung der hier aufgeworfenen Fragen sei der Antrag, diese der Grol3en
Beschwerdekammer vorzulegen, gerechtfertigt.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zuléssig.

2. Untersuchung von Amts wegen

Die Priifungsabteilung hat die vorliegende Anmeldung wegen mangelnder erfinderischer Tatigkeit ihres
Gegenstandes zuriickgewiesen, ohne sich jemals zu ihrer grundsatzlichen Zulassigkeit als Teilanmeldung zweiter
Generation zu &uf3ern.

In Hinblick auf ihre Bedeutung, insbesondere auch fiir die Zuerkennung des eigentlichen Anmeldetags dieser
Teilanmeldung wird diese Frage von der Kammer von Amts wegen untersucht. Die Befugnis der Beschwerdekammer,
im ex-parte-Verfahren zu prifen, ob eine Anmeldung auch Erfordernissen des EPU geniigt, die von der
Prifungsabteilung nicht untersucht wurden, ergibt sich aus der Entscheidung G 10/93, ABI. EPA 1995, 172, der
Grof3en Beschwerdekammer und wurde von der Beschwerdefuihrerin auch nicht bestritten.

3. Teilanmeldungen zu Teilanmeldungen

3.1 Grundsétzliche Zulassigkeit

In ihrer Entscheidung T 904/97 vom 21. Oktober 1999 hatte diese Kammer (in anderer Besetzung) insbesondere in
Hinblick auf die Materialien (Travaux préparatoires) zum EPU Zweifel an der Zuléssigkeit von Teilanmeldungen zu
Teilanmeldungen geaulert, diese Frage jedoch nicht abschlieRend entschieden (vgl. Punkt 2 der
Entscheidungsgriinde).

In der am 29. November 2000 von einer Diplomatischen Konferenz verabschiedeten, noch nicht in Kraft getretenen
revidierten Fassung des EPU 2000 wurde der franzdsische Text des Artikels 76 EPU dahingehend geéndert, daR der
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Begriff "demande initiale” (anfangliche Anmeldung) zur Anpassung an die Fassungen auf Deutsch und Englisch durch
"demande antérieure" (frihere Anmeldung) ersetzt wurde. Diese Anderung wurde in den Erlauterungen zum
Basisvorschlag fiir die Revision des EPU ausdriicklich damit begriindet, daR klargestellt werden sollte, dal? das
Ubereinkommen auch eine Teilanmeldung auf der Grundlage einer friiheren Teilanmeldung gestattet, was sich aus
dem Hinweis lediglich auf die anfangliche Anmeldung offenbar nicht eindeutig ergab (vgl. Dok. MR/2/00 d, Seite 65).
Aus dieser Anderung kann geschlossen werden, daR die Vertragsstaaten nunmehr die Maglichkeit von
Teilanmeldungen zu Teilanmeldungen akzeptiert haben.

Ferner hat die Technische Beschwerdekammer 3.2.5 in ihrer Entscheidung T 555/00 vom 11. Méarz 2003 aus der
Tatsache, daR Artikel 76 EPU nicht ausschlieRe, daR die friihere Anmeldung selbst eine européische Teilanmeldung
sei, den Schlul? hergeleitet, daR eine Teilanmeldung, die zu einer friiheren Teilanmeldung eingereicht werde, als
solche nicht gegen die Vorschriften des Artikels 76 EPU verstoRe (vgl. Punkt 1.2 der Entscheidungsgriinde).

Nachdem somit die grundsatzliche Zuléssigkeit von Teilanmeldungen zu Teilanmeldungen bereits von einer
Beschwerdekammer entschieden und von den Vertragsstaaten im Rahmen der Vorbereitungen zum EPU 2000
ausdricklich befirwortet wurde, sieht auch diese Kammer keinen Grund mehr, sie weiter anzuzweifeln, was auch der
gangigen Praxis der Priifungsabteilungen widerspréache (vgl. Richtlinien fur die Prifung im EPA, Dezember 2003,
Teil C, Kap. VI, 9.1.1, letzter Satz).

3.2 Priifung von Teilanmeldungen zu Teilanmeldungen

3.2.1 Die von einer Teilanmeldung zu erfiillenden materiell-rechtlichen Bedingungen ergeben sich zunéchst aus
Artikel 76 EPU: "Sie kann nur fiir einen Gegenstand eingereicht werden, der nicht iiber den Inhalt der friiheren
Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung hinausgeht; soweit diesem Erfordernis entsprochen wird, gilt
die Teilanmeldung als am Anmeldetag der friiheren Anmeldung eingereicht und genief3t deren Prioritatsrecht.” Wenn
die Teilanmeldung selbst eine Teilanmeldung zweiter Generation ist, bereitet die sinngeméale Anwendung des
Artikels 76 EPU im Prinzip keinerlei Schwierigkeiten, weil die friilhere Anmeldung, aus der die Teilanmeldung zweiter
Generation geteilt wurde, dann die Teilanmeldung erster Generation ist. Ist die Teilanmeldung erster Generation selbst
eine giltige Teilanmeldung der Stammanmeldung, erhalt sie deren Anmeldetag, und dieser Anmeldetag gilt dann
nach Artikel 76 (1) EPU auch fiir die Teilanmeldung zweiter Generation.

Ist die Teilanmeldung erster Generation jedoch keine giiltige Teilanmeldung der Stammanmeldung im Sinne von
Artikel 76 EPU, kann sie selbst nicht als am Anmeldetag der Stammanmeldung eingereicht gelten. Es istim EPU auch
nicht vorgesehen, daf ihr irgendein anderer Anmeldetag, insbesondere der Tag, an dem sie tatsachlich eingereicht
wurde, zukommen kénnte (vgl. T 555/00, Punkt 1.6 der Entscheidungsgriinde) und folglich kann sie die Zuerkennung
eines Anmeldetags auch nicht auf die Teilanmeldung zweiter Generation Ubertragen. Somit ist auch die
Teilanmeldung zweiter Generation in diesem Fall keine giiltige Teilanmeldung.

Aus diesen Griinden ist nach Auffassung der Kammer bei der Priifung der Gultigkeit einer Teilanmeldung zweiter
Generation auch die Gultigkeit der Teilanmeldung erster Generation zu priifen. Dies wurde Ubrigens bereits in den
zwei einzigen der Kammer bekannten friheren Entscheidungen, die sich mit Teilanmeldungen zu Teilanmeldungen
befal3t haben, festgestellt (vgl. T 904/97, Punkt 4.1.2 der Entscheidungsgriinde: "The parent application thus never
met the requirement of Article 76 (1) EPC with respect to the grandparent application, and it therefore never validly
benefited from the latter’s filing and priority dates. Neither could it have transferred any such inexistent benefits to any
subsequent divisional application.” und T 555/00, Punkt 1.5 der Entscheidungsgriinde: "... not only the patent in suit
but also the parent application must comply with Article 76 (1) EPC.").

3.2.2 Die von der Beschwerdefiihrerin vorgetragenen Argumente gegen die Zulassigkeit einer Priifung der Gultigkeit
der Teilanmeldung erster Generation durch die Kammer konnten diese nicht Giberzeugen.

Aus den oben dargelegten Griinden steht insbesondere die Auffassung der Beschwerdefiihrerin, bei der Priifung von
Artikel 76 (1) EPU sei lediglich ein Vergleich zwischen der Teilanmeldung zweiter Generation und der
Stammanmeldung zuldssig, im Widerspruch zum Wortlaut des Artikels 76 EPU und der Rechtsprechung der
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Beschwerdekammern. Der von der Beschwerdefiihrerin zitierte Kommentar aus Benkard, Europaisches
Patentiibereinkommen, 2002, Randnummer 73 zu Artikel 123 EPU bezieht sich primar auf die Anwendung von
Artikel 123 EPU bei weiteren Anderungen einer Teilanmeldung und scheint hier die persénliche Meinung des
Verfassers wiederzugeben.

Auch der von der Beschwerdefiihrerin geltend gemachte Vertrauensschutz kann im vorliegenden Fall schon
deswegen nicht zu einem anderen SchluB fihren, weil die Teilanmeldung erster Generation von ihr zurickgenommen
wurde, so dafR die Priifungsabteilung, die stets die Patentfahigkeit des beanspruchten Gegenstandes angezweifelt
hatte, weder abschlieBend Uber die Giiltigkeit dieser Teilanmeldung zu entscheiden hatte, noch sich zwingend dazu
auRern mufte. Weil die Teilanmeldung erster Generation zurlickgenommen wurde, kann die Kammer entgegen der
Argumentation der Beschwerdefiihrerin bei der vorliegenden Untersuchung der Teilanmeldung zweiter Generation
auch gar nicht "en passant” in den Status der nicht zur Debatte stehenden Teilanmeldung erster Generation
eingreifen.

Aber auch wenn die Teilanmeldung erster Generation rechtskraftig erteilt worden ware, wiirde sich die Kammer
dadurch in keiner Weise an der Beurteilung von substantiellen, im Laufe der Priifung der Teilanmeldung zweiter
Generation auftretenden Fragen gehindert fiihlen; denn das Einreichen einer Teilanmeldung eréffnet ein
eigenstandiges Prifungsverfahren, das von dem Priifungsverfahren der friheren Anmeldung véllig unabhéngig ist.

In der von der Beschwerdefiihrerin herangezogenen Entscheidung J 18/96 wurde dem Anmelder zwar ein
Anmeldetag trotz Einreichung von einer Beschreibung und Patentanspriichen in zwei verschiedenen Amtssprachen
unter Berufung auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes zuerkannt, weil er von der Eingangsstelle wéhrend
langerer Zeit in dem begriindeten Glauben gelassen worden war, die Anmeldung sei rechtswirksam eingereicht
worden. In diesem Fall lag die Ursache fur das Nicht-Zuerkennen eines Anmeldetags jedoch in einem formalen Fehler,
der von der Eingangsstelle hatte erkannt werden kénnen bzw. miissen und vom Anmelder bei einem entsprechenden
Hinweis behebbar gewesen ware. Im Gegensatz dazu liegt im vorliegenden Fall die Ursache fiir das Nicht-Zuerkennen
eines Anmeldetags in dem Verstol3 gegen eine materiell-rechtliche Bedingung, namlich das Nicht-Erfullen der
Bedingungen nach Artikel 76 (1) EPU durch die Teilanmeldung erster Generation. Das Erfiillen von
materiell-rechtlichen Bedingungen obliegt jedoch primér der Verantwortung des Anmelders selbst. Abgesehen davon
hatte die Prifungsabteilung bei der Priifung der Teilanmeldung erster Generation auch keine Veranlassung, den
VerstoR gegen Artikel 76 (1) EPU festzustellen, da sie aus anderen Griinden zu dem Schlu? gekommen war, daR kein
Patent auf den Gegenstand der Teilanmeldung erster Generation erteilt werden konnte. Nachdem die Bedingungen
des Artikels 76 (1) EPU ausdriicklich beim Einreichen der Teilanmeldung erfiillt sein milssen und der Inhalt der
frlheren Anmeldung auch ausdricklich in der eingereichten Fassung bertcksichtigt werden muB3, ist es entgegen der
Auffassung der Beschwerdefiihrerin zumindest fraglich, ob der festgestellte Mangel bei friihzeitiger Feststellung und
entsprechender Anderung der Teilanmeldung erster Generation noch hétte behoben werden kénnen.

3.2.3 Nachdem aus den oben dargelegten Griinden sowohl der Wortlaut des Artikels 76 EPU als auch die
Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu dem SchiuR fihren, daR eine Teilanmeldung zweiter Generation auf
einer Teilanmeldung erster Generation beruhen muf3, deren Gegenstand nicht Giber den Inhalt der Stammanmeldung
in der urspruinglich eingereichten Fassung hinausgeht, braucht die von der Beschwerdefuihrerin formulierte Frage der
Grof3en Beschwerdekammer nicht vorgelegt zu werden.

4. Hauptantrag und Hilfsantrage

Von der Beschwerdefuihrerin wurde nicht bestritten, daf3 die Teilanmeldung erster Generation gegen das Erfordernis
des Artikels 76 (1) EPU verstoi3t, weil sie ein Verfahren und eine Schaltungsanordnung zur Steuerung der Helligkeit
und des Betriebsverhaltens von Gasentladungslampen beansprucht, die im Gegensatz zur Stammanmeldung eine
Regelung bzw. eine Regeleinrichtung nicht mehr zwingend mitumfassen (vgl. Punkt IV oben).

Folglich kann der Teilanmeldung erster Generation kein Anmeldetag zuerkannt werden, und die daraus entstandene
Teilanmeldung zweiter Generation stellt auch keine giiltige Teilanmeldung dar.
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Dem Hauptantrag und den zwei Hilfsantragen der Beschwerdefiihrerin, die alle die Erteilung eines Patents aufgrund
der eingereichten Teilanmeldung zweiter Generation zum Gegenstand haben, kann daher nicht stattgegeben werden.

5. Sonstiges

In ihrer als Anlage zur Ladung fiir die miindliche Verhandlung ergangenen Mitteilung geman Artikel 11, Absatz 1 der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern hatte die Kammer auch Zweifel gedauRert, daf? die vorliegende
Teilanmeldung zweiter Generation in Hinblick auf die Teilanmeldung erster Generation das Erfordernis des

Artikels 76 (1) EPU erfiillt, weil ihr Gegenstand - trotz weitgehender Ubereinstimmung der Beschreibungen der
Stammanmeldung und der Teilanmeldungen erster und zweiter Generation - von dem Teil der Stammanmeldung nicht
mitumfalt ist, der Gegenstand der Teilanmeldung erster Generation war.

Nachdem den Antragen der Beschwerdefiihrerin aus anderen Griinden nicht stattgegeben werden kann, braucht
diese Frage nicht weiter untersucht zu werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zuriickgewiesen.



