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Mit einer Entscheidung der Priifungsabteilung vom

21 . Oktober 1994 wurde die européische Patentanmeldung
erstmals zuriickgewiesen. Diese Zurilickweisung wurde
damals damit begriindet, dafk ein Antrag vom

20. April 1994 auf Anderung der Anmeldungsunterlagen
nicht mehr habe beriicksichtigt werden koénnen, weil das
Einverstédndnis mit der fdr die Erteilung vorgesehenen
Fassung gemifs Regel 51 (4) vorgelegen habe, an das die
Anmelderin gebunden gewesen sei. Da die Anmelderin ihren
Antrag nicht fallen gelassen habe, habe keine Fassung
vorgelegen, mit der das europidische Patent erteilt hatte

werden kénnen, Artikel 113 (2) EPU.

Gegen diese Entscheidung hatte die Anmelderin mit der
Begrindung Beschwerde eingereicht, dafs die
Priifungsabteilung die Entscheidung Nr. G 7/93 der Grofien
Beschwerdekammer nicht beriicksichtigt habe; in dieser
Entscheidung sei von der Grofken Beschwerdekammer die
Meinung vertreten worden, daft sogar noch nach einer
Mitteilung gemdfs Regel 51 (6) EPU eine Priifungsabteilung
ein Ermessen nach Regel 86 (3), Satz 2 EPU habe, eine
Anderung der Anmeldung zuzulassen. Es wurde beantragt,

ein Patent zu erteilen.

Iin der Entscheidung T 510/95 vom 19. Oktober 1995
stellte die Kammer fest, daR die Entscheidung G 7/93 von
der ersten Instanz nicht beriicksichtigt worden sei. Da
es um eine Verfahrensfrage gegangen sei, wire diese
Entscheidung ab Erlaf anzuwenden gewesen, SO dafz die
priifungsabteilung die Anmeldung nicht hatte zuriickwelisen
diirfen, ohne zuvor das Ermessen gemafk Regel 86 (3) EPU
ausgeiibt zu haben. Die angefochtene Entscheidung wurde
daher aufgehoben und die Sache an die erste Instanz mit
der Auflage zurickverwiesen, den Anderungsantrag der
Beschwerdefiihrerin unter Beriicksichtigung der

Entscheidung G 7/93 zu lberprifen.
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In der folgenden Entscheidung vom 14. Juli 1997 kam die
Priifungsabteilung zu dem Ergebnis, dafs die Zulassung der
von der Anmelderin vorgeschlagenen Anderungen eine
Wiederaufnahme der Sachpriifung in vollem Umfang
erfordern und den Erlaf? eines Erteilungsbeschlusses
somit verzdgern wiirde. Sie war daher der Meinung, dafs
sie ihr Ermessen gemifs Regel 86 (3) EPU nicht zugunsten
der Anmelderin ausiiben sollte und hat die Anmeldung

zuriickgewiesen.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefiihrerin
(Anmelderin) am 21. August 1997 Beschwerde eingelegt und
beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und
das nachgesuchte patent zu erteilen. Hilfsweise wurde
eine mindliche verhandlung beantragt. Die entsprechende
Beschwerdegebihr wurde fristgemafs eingereicht. In der am
7 . November 1997 eingegangenern Begriindung hat die
Beschwerdefﬁhrerin den Hauptantrag gestellt, das Patent
aufgrund der mit der Eingabe vom 20. April 1994
eingereichten Unterlagen mit den Patentanspriichen 1 bis
17 zu erteilen. Als Hilfsantrag beantragte die
Beschwerdefiihrerin die Erteilung eines Patentes mit der
in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPU vom

30. September 1993 mitgeteilten Fassung.

In einer Mitteilung gemafs Artikel 11 (2) der

ver fahrensordnung der Beschwerdekammern hat der
Berichterstatter auf die Entscheidung G 7/93 der Grofien
Reschwerdekammer hingewiesen und die vorldufige Meinung
vertreten, daf3 die priifungsabteilung den ihr
eingerdumten Ermessensspielraum nicht iiberschritten
habe. Eine miindliche Verhandlung fand am

6. November 1998 statt.
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Anspruch 1 der in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPU

mitgeteilten Fassung (Hilfsantrag) lautet wie folgt:

ngelektivrufempfanger mit einem Empfangsteil

(11, 12, 13) zur Erzeugung von Digitaldaten aus einem
empfangenen Signal, mit einem Auswerteteil (14) zur
Auswertung der Digitaldaten und einem Vergleicher (4)
zum Vergleich der Digitaldaten mit einem vorgegebenen
Datenblock, sowie mit einem Versorgungsspannungs-
verteiler (2), mit dem wenigstens eine
Versorgungsspannung fiir das Empfangsteil (11, 12, 13)
ein- und ausschaltbar ist,

dadurch gekennzeichnet,

daR der Vergleicher (4) auf den Versorgungs-
spannungsverteiler (2) derart einwirkt, daz bei
Nichtiibereinstimmung der zu vergleichenden Daten ein

Abschaltsignal erzeugt wird."

Dem Hauptanspruch sind 8 Unteranspriiche hinzugefigt.

Die Anspriiche 1 bis 8 des mit Eingabe wvom 20. April 1994
eingereichten Anspruchssatzes (Hauptantrag)
unterscheiden sich von den Anspriichen 1 bis 8 gemafs
Hilfsantrag darin, daf die Bezeichnung
vgelektivrufempféanger" durch "Mobilstation" ersetzt ist;
des weiteren sind die Anspriiche 9 bis 17 neu
hinzugefiigt. Diese Anspriche sind zwar auf einen
"“Empfanger, insbesondere gelektivrufempfinger"
gerichtet, ihr Wortlaut entspricht aber im ibrigen dem

der Anspriche 1 bis 9 des Hilfsantrags.

Entscheidungsgriinde

2969.D

Die Grofe Beschwerdekammer hat in der Entscheidung
G 7/93 festgestellt, daf die Priifungsabteilung
verpflichtet ist, swei sich widersprechende Interessen

zu beriicksichtigen und gegeneinander abzuwagen:
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einerseits das Interesse der Anmelderin an einem in
allen benannten Staaten rechtsbestédndigen Patent und
andererseits das seitens des EPA bestehende Interesse,
das Prifungsverfahren durch Erlaf® eines
Erteilungsbeschlusses zum Abschluf2 zu bringen. Ferner
hat die Grofse Beschwerdekammer festgestellt, daf die
priifungsabteilung nach einer Mitteilung gemdf

Regel 51 (6) EPU noch bis zum Erlafl eines
Erteilungsbeschlusses ein Ermessen nach Regel 86 (3),
Satz 2 EPU hat, eine Anderung der Anmeldung zuzulassen.
Die Zulassung einer in diesem Stadium beantragten
Anderung werde jedoch der Ausnahmefall sein. Ein
Anderungsantrag, den die Priifungsabteilung nach dieser
Mitteilung erhdlt, miisse anders beurteilt werden als ein
shnlicher Antrag, der in einem wesentlich friheren
stadium des gesamten Priifungsverfahrens und insbesondere
vor der Einverstandniserkldrung der Anmelderin mit einer
ihr mitgeteilten Fassung der Anmeldung gestellt wird.
Als Beispiel fir zulidssige Anderungen werden kleinere
Anderungen, die keine Wiederaufnahme der Sachprifung
erfordern und den Erlaf eines Erteilungsbeschlusses

nicht nennenswert verzdgern, genannt.

Nach Auffassung der Grofsen Beschwerdekammer ist es nicht
aufgabe einer Beschwerdekammer, die Sachlage eines Falls
nochmals wie ein erstinstanzliches Organ zu priifen, um
su entscheiden, ob sie das Ermessen in derselben Weise
ausgelibt hdtte. Ein erstinstanzliches Organ, das nach
dem EPU unter bestimmten Umstidnden Ermessens-
entscheidungen zu treffen habe, miisse namlich bei der
Ausiibung dieses Ermessens einen gewissen Freiraum haben,
in den die Beschwerkammern nicht eingreifen sollten.
Eine Beschwerdekammer dirfe sich nur dann iber die Art

und Weise, in der die erste Instanz ihr Ermessen



2969.D

- 5 - T 1225/97

ausgeiibt hat, hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluf
gelangt, dafs die erste Instanz ihr Ermessen nicht nach
MaRgabe der o. J. richtigen Kriterien oder in
unangemessener Weise ausgeiibt und damit den ihr

eingerdumten Ermessenspielraum iiberschritten habe.

Wie von der Beschwerdefiihrerin in der miindlichen
verhandlung bestatigt wurde, gehen die Anderungen in den
Anspriichen uber den urspriinglichen Inhalt der Anmeldung
hinaus, da Anspriiche, die urspriinglich auf einen
ngelektivrufempfanger" gerichtet waren, nun auf eine
"Mobilstation" bzw. einen "Empfanger, insbesondere
gelektivrufempféanger" gerichtet sind. Des weiteren hat
sich die Zahl der Anspriche wvon urspriinglich 9 auf
nunmehr 17 erhdht; anstatt einem einzigen unabhingigen
Anspruch wurden zwei unabhdngige Anspriche aufgestellt,
deren Gegenstande nach Auffassung der Priifungsabteilung
iiber den Gegenstand des gemafs Regel 51 (4) EPU
gebilligten Anspruchs 1 hinausgingen. Die
Priifungsabteilung war der Meinung, daf diese Anderungen
keine kleine Anderungen seien und daher deren Zulassung
die Wiederaufnahme der Sachpriifung erfordert und damit
den Erlafs eines Erteilungsbeschlusses nennenswert
verzdgert hidtte, da die Zuldssigkeit der

Anspruchsédnderungen geprift hatte werden miissen.

Die Kammer vermag in diesen Uberlegungen der
Priifungsabteilung nicht zu erkennen, dafs sie ihr
Ermessen nach Mafgabe der in der Entscheidung G 7/93
dargelegten Kriterien in unangemessener Weise ausgeibt
hitte. Obwohl die RBeschwerdefiihrerin argumentierte, dafs
der Sachprifer im Hinblick auf die von ihm bereits
vorgenommene Prifung ohne weiteres erkennen wiirde, dafs
die Anderungen zuldssig waren, beriicksichtigt diese
Aauffassung nicht, daR der erste Priifer nach vielen
Monaten alle Details der anmeldung nicht mehr in
Erinnerung haben kann. Vielmehr miiRte mit einem

erheblichen Zeitaufwand fiir die Priifung der Anderungen
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gerechnet wexrden. Die Anderungen sind somit keine
"kleinen Anderungen, die keine Wiederaufnahme der

sachpriifung erfordern”.

Da dem Hauptantrag nicht stattgegeben werden kann, ist
die Anmeldung in der am 30. September 1993 nach
Regel 51 (4) EPU mitgeteilten Fassung zu erteilen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Der Hauptantrag wird zuriickgewiesen.

3. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage
zuriickverwiesen, ein Patent gemdfR dem Hilfsantrag zu
erteilen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

M. Kiehl P. K. J. Van den Berg
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