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Interner Verteillerschliissel:

(A) [ } Veroffentlichung im AB1.
(B) [X] An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [ ] An Vorsitzende

ENTSCHETIDUNG
vom 19. Oktober 1995

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0510/95 - 3.5.1
Anmeldenummer : 88201447.5
Verdffentlichungsnummer: 0298575

IPC: H04Q 7/02
Verfahrenssprache: DE

Bezelchnung der Erfindung:
Selektivrufempfanger mit Versorgungsspannungsverteiler

Anmelder:
Philips Electronics N.V

Einsprechender:

sStichwort:
Gednderte Anspriuche

Relevante Rechtsnormen:
EPU R. 51(6), 86(3)

Schlagwort:

"Geanderte Anspruche - spat eingereicht"
"Ermessensspielraum nicht ausgeubt - Zurtckverweisung
angebracht®

Zitlerte Entscheidungen:
G 0007/93

Orientierungssatz:

EPA Form 3030 10.93
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Européisches European Office suropéen
Patentamt Patent Office des brevets

Beschwerdekammern Boards of Appeal Chambres de recours

Aktenzeichen: T 0510/95 - 3.5.1

ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1
vom 19. Oktober 1995

Beschwerdefilhrer: Philips Electronics N.V.
Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL)

Vertreter: Peuckert, Hermann, Dipl.-Ing.
Philips Patentverwaltung GmbH
WendenstraRe 35c
D-20097 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Priifungsabteilung des
Europidischen Patentamts vom 21. Oktober 1994,
mit der die europidische Patentanmeldung
Nr. 88 201 447.5 aufgrund des Artikels 97 (1)
EPU zuriickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. K. J. Van den Berg
Mitglieder: C. Holtz
A. S. Clelland
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Sachverhalt und Antréige

II.

3101.D

Mit der angefochtenen Entscheidung vom 21. Oktober 1994
wurde die europdische Patentanmeldung nach Artikel 97 (1)
und (2) EPU zuruckgewiesen, mit der Begrundung, daR ein
Antrag vom 20. April 1994 auf Anderung der Anmeldungs-
unterlagen nicht mehr berudcksichtigt werden kénne, weil
zuvor ein Einversténdnis mit der fdr die Erteilung
vorgesehenen Fassung vorgelegen habe, an das der Anmelder
gebunden sei. Da der Anmelder diesen Antrag nicht
fallengelassen habe, lage keine Fassung vor, mit der das
europdische Patent erteilt werden koénne (Artikel 113 (2)
EPU) und die europdische Patentanmeldung entspreche nicht
den Erfordernissen des EPU.

Die Beschwerdefuhrerin beantragt, das Patent aufgrund der
mit der Eingabe vom 20. April 1994 eingereichten
Unterlagen, Patentanspruche 1 bis 17 sowie neue
Beschreibﬁngsseiten 1l bis 3b, zu erteilen, hilfsweise,
die Erteilung eines Patents in der in der Mitteilung nach
Regel 51 (4) EPU mitgeteilten Fassung zu beschliefen.

Die Beschwerdefihrerin macht im wesentlichen geltend, daf
die festgelegten Grundsatze der Entscheidung G 7/93 auf
den vorliegenden Fall anwendbar seien, und daf damit die
Voraussetzungen, die beantragten Anderungen auch nach der
Aufforderung gemaf Regel 51 (6) EPC zuzulassen, erfullt

seien.
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Entscheidungsgriinde

3101.D

In der Entscheidung G 7/93 vom 13. Mai 1994 wurde die
Frage behandelt, ob ein Anmelder auch nach der Mitteilung
gemaf? Regel 51 (6) EPU gednderte Anspruche einreichen und
mit Erfolg beantragen kann, daff diese zugelassen werden

sollten.

Die Entscheidung G 7/93 stellt fest, daR Apderungen nach
einer Mitteilung gemaff Regel 51 (6) EPU nicht
ausgeschlossen seien. Die Prufungsabteilung hat nach
einer solchen Mitteilung noch bis zum Erlaff eines
Erteilungsbeschlusses ein Ermessen nach Regel 86 (3),
Satz 2 EPU, eine Anderung der Anmeldung zuzulassen
(Leitsatz 1). Die GroRe Beschwerdekammer hat aber auch
hinzugefugt, dafl, da der Erla der Mitteilung gemag
Regel 51 (6) EPU dem 2Zweck diene, das Erteilungsverfahren
auf der Grundlage der zuvor gebilligten Fassung der
Anmeldung abzuschliefen, die Zulassung eines
Anderungsantrags in diesem spaten Stadium des
Erteilungsverfahrens eher die Ausnahme sein werde
(Leitsatz 2, in fine).

In Ihrer Begrundung hat die Groffe Beschwerdekammer darauf
naher hingewiesen, daf ein Anderungsantrag, der erst nach
der Mitteilung gema Regel 51 (6) EPU eingereicht wird,
anders beurteilt werden solle als ein adhnlicher Antrag,
der in einem wesentlichen fruheren Stadium des gesamten
Prufungsverfahrens und insbesondere vor der Einver-
standniserklarung eingereicht worden sei (Punkt 2.3 der
Beschwerdebegrindung) . Ein klares Beispiel fur einen
Ausnahmenfall sei es, wenn der Anmelder die ersatzweise
Aufnahme gesonderter Anspruche fur Staaten, die
Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPU gemacht haben,
beantrage (Punkt 2.5). In einem solchen Fall erubrige
sich moéoglicherweise jede weitere sachliche Prufung, so

dafR eine etwaige kurze Verzdgerung, die sich durch die
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Vornahme der erforderlichen Anderungen ergebe, angesichts
der Bedeutung, die die Erteilung eines in diesen
benannten Staaten rechtsbestandigen Patents far den
Anmelder habe, kaum ins Gewicht falle.

Auch andere, kleinere Anderungen, die keine
Wiederaufnahme der Sachprifung erfordern und den Erlaf
eines Erteilungsbeschlusses nicht nennenswert verzdgern,

kénnten noch zugelassen werden (inéam 2.5).

In der angefochtenen Entscheidung wurde die Entscheidung
G 7/93 offenbar nicht bertucksichtigt. Da es um eine
Verfahrensfrage geht, ist aber diese Entscheidung ab
Erlaf® anzuwenden. Die Anmeldung hatte somit nicht
zuruckgewiesen werden durfen, ohne daff die Prufungs-
abteilung ihr Ermessen gem&f Regel 86 (3) EPU zuerst
ausgeulibt hatte.

Im Hinblick auf das Recht einer zweiinstanzlichen
Beurteilung, nicht nur des technischen Sachverhalts der
neuen Anspruche im Vergleich zu den dem Einverstandnis
gema® Regel 51 (4) EPU zugrunde liegenden, sondern auch
bei der Anwendung des Ermessensspielraums im Sinne der
Uberlegungen in G 7/93 wie oben zusammengefaft, ist die

Zuriuckverweisung an die Prufungsabteilung angebracht.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zuruckverwiesen, mit
der Auflage, den Anderungsantrag der Beschwerdefihrerin

unter Berucksichtigung der Entscheidung G 7/93 zu

Uberpriufen.
Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
M. Kiehl P. K. J. Van den Berg
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