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Sachverhalt und Antrige

I. Die am 11. Juni 1980 eingegangene und am 7. Januar 1981 un-
ter Nr. 0 022 073 verdffentlichte europdische Patentanmel-
dung 80 810 192.7, fir welche eine Prioritit vom 15. Juni
1979 in Anspruch genommen wird, wurde durch Entscheidung der

Priifungsabteilung vom 9. Juni 1982 zuriickgewiesen.

Der ZurilckweisungsbeschluB bezieht sich auf die Fassung des

Anspruchs 5, die der urspriinglichen Fassung entspricht.
Dieser Anspruch hat folgenden Wortlaut:
5. Diglycidylither gemd8 Anspruch 1 der Verbindungen

2,2-Bis-(p-(3-butoxy-2~glycidyloxypropyloxy)-phenyl-propan,
2,2-Bis~(p-(3-methoxy-2~glycidyloxypropyloxy)-phenyl)-propan,
2,2-Bis-(p-(3~dthoxy-2-glycidyloxypropyloxy}-phenyl)~propan,
2,2-Bis-(p-(3-dodecyloxy-2-glycidyloxypropyloxy)-phenyl)-propan,
2,2~Bis-(p-(3~tetradecyloxy-2-lycidyloxypropyloxy)-phenyl)-propan,
2,2-Bis-(p-(3-benzyloxy-2-glycidyloxypropyloxy)~-phenyl)-propan,
Bis-(p-(3~butoxy-2-glycidyloxypropyloxy)-phenyl}-methan,
1,3-Bis-(3-phenoxy-2-glycidyloxypropyloxy)-benzol,
Bis-(p-(3-butoxy-2-glycidyloxypropyloxy)-phenyl)-sulfon,
2,2—Bis~{p—(3—cyclohexyloxy—2—glycidyloxypropyioxy)—phenyi)~pr0pan,
2,2~Bis—(4—(3—butoxy—2—glycidyloxypropyloxy)-3,S—dibromphenyl)—propan,
2;2—Bis(p-(3—allyloxy—2—glycidy1propyloxy)mphenyl)—propan und
2,2-Bis-(p-(3-~phenoxy~2-glycidyloxypropyloxy)-phenyl)-propan.

II. Die Zuriickweisung wurde damit begrindet, daB die Fassung des An-
spruchs 5 den Erfordernissen des EPU nicht geniige. Nach Artikel
84 EPU miiSten die Anspriiche deutlich und knapp gefaBt sein. Die-
sem Erfordernis habe die Anmelderin nicht Rechnung getragen,
weil Anspruch 5 dreizehn verschiedene Ausfilhrungsbeispiele zu
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III.

V.

Anspruch 1 enthdlt, die keine ausreichenden chemischen Gemein-
samkeiteh aufweisen. Nach Regel 29 (4) EPU seien alle abhédngigen
Anspriiche, die sich auf einen oder mehrere vorangehende Patent-
anspriiche beziehen, so weit wie moglich und auf die zweckma-
gigste Weise zusammenzufassen. Dies stehe in Einklang mit der
Regel 29 (3) EPU. Nur jene Gruppen von Verbindungen, die auf-
grund ihrer chemischen Struktur durch zusitzliche Merkmale wei-
tere Gemeinsamkeiten aufweisen, kdnnten in einem Unteranspruch
zusammengefaBt werden. Diese Auffassung werde auch duch die Ge-
biihrenpflicht fiir mehr als zehn Patentanspriiche bestdtigt (ge-
meint ist Regel 31 (1) EPU).

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin am 14. Juli 1982 un-
ter Zahlung der Beschwerdegebiihr Beschwerde erhoben. Die Begriin-
dung der Beschwerde wurde am 6. Oktober 1982 nachgereicht.

Die Beschwerdefiihrerin beantragt, die Entscheidung der Priifungs-
abteilung aufzuheben und ein Patent in der am 24. Mdrz 1982 be-
antragten Fassung (die lbereinstimmt mit der jetzt geltenden
Fassung) zu erteilen. Hilfsweise wird beantragt, den Anspruch 5
durch die von der Priifungsabteilung im Zurﬁckweisungsbeschluﬁ

vorgeschlagenen fiinf Anspriiche zu ersetzen.

In der Beschwerdebegriindung wird ausgefiihrt, dad Regel 29 (3)
EPU mehrere besondere Ausfilhrungsformen in einem abhidngigen An-
spruch zulasse. Der Begriff "besondere Ausfiihrungsformen" sei so
auszulegen, daB darunter eine spezifischere Offehbarung der Er-
findung als im Hauptanspruch zu verstehen sei. Der vorliegende
Anspruch 5 erfﬁllevauch alle Erfordernisse des Art. 84 EPU, denn
er sei deutlich, knapp gefaBft und von der Beschreibung gestiitzt.
Der Anspruch 5 trage dazu bei, die Anzahl der Anspriiche in ver-
tretbaren Grenzen zu halten (Regel 29 (5) EPU) und verfolge da-
her auch den von der Gebiihrenpflicht gemif Regel 31 (1) anvi-
sierten Zweck. Regel 29 (4) EPU befasse sich mit def zweckmd -
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Bigsten Anordnung der Patentanspriiche und nicht mit der Frage,
ob der Inhalt eines Patentanspruchs zweckmdfig zusammengefaBt

ist.

Entscheidungsgriinde

Die Beschwerde entgpricht den Erfordernissen der Artikel 106 bis
108 und der Regel 64 EPU und ist daher zulissig.

Der Gegenstand von Anspruch 5 wird von der Beschreibung der An-
meldung in der ursprilinglichen Fassung gestlitzt. Die dreizehn
Einzelverbindungen sind auf Seite 5, zweiter Absatz, alle ge-
nannt. Die Herstellung der Verbindungen ist den Beispielen zu
entnehmen.

In der Begriindung der Zuriickweisung wurden Art. 84, Regel 29 (3)
und (4) und Regel 31 (1) EPU herangezogen. Nur Art. 84 und Regel
29 (3) EPU beziehen sich aber auf Erfordernisse filir Einzelan-
spriiche. Die Regeln 29 {(4) und 31 (1) EPYU stellen Bestimmungen
dar, die sich in erster Linie auf die Totalitdt der Anspriiche
beziehen. Regel 29 (4) EPU enthilt eine Anweisung fiir die Uber-
sichtlichkeit der ganzen Gruppe von Anspriichen und trifft hier
nicht zu. Regel 31 (1) EPU hat in erster Linie eine administra-
tive Bedeutung und gewdhrleistet dem Europidischen Patentamt ei-
nen Schutz gegen unverhdltnismidBfig hohe Kosten als Folge der
Finreichung von zu vielen Anspriichen. Eine Umgehung dieser Regel
dirfte nicht ohne weiteres anzunehmen sein, wenn es sich um di.
urspriinglichen Anspriiche handelt.

Regel 29 (3) EPU ist nicht zu entnehmen, daB die Aufzdhlung meh-

rerer besonderer Ausfihrungsformen in einem Anspruch jeweils zu
beanstanden ist. Hieraus ergibt sich, daB diese Regel auch im

vorliegenden Fall nicht zutreffen kann. Wire das Gegenteil der
Fall, dann miiBte das Zusammenfassen jeder Zahl von Ausfilhrungs-



formen beanstandet werden. Die Art der Ausfiihrungsformen (d.h.

in diesem Fall die Tatsache, daB8 es sich um Einzelverbindungen

handelt) diirfte auBer Betracht bleiben.

Art. 84 EPU enthidlt drei deutliche Erfordernisse fiir Einzelan-
spriiche, die der Deutlichkeit, Knappheit und Stiitzung durch die -

Beschreibung. Das letzte Erfordernis ist eindeutig gewéhriei« _
stet. Die Deutlichkeit ist auch nicht zu beanstanden, da die Na-

men der Verbindungen nomenklaturgemdf sind.

Der Knappheit wegen verst88t der Anspruch 5 auch nicht gegen
Art. 84 EPU. Dies bedeutet nicht, da8 eine Beanstandung aufgrund

dieses Erfordernisse, zum Beispiel wenn die Ubersichtlichkeit
nicht mehr gewdhrleistet widre, in &hnlichen Fdllen niemals ge-

rechtfertigt wére.
Aus dem Vorstehenden folgt, daf8 in diesem konkreten Fall An-
spruch 5 in seiner geltenden Fassung gewdhrbar ist. Die Priifung

des Hilfsantrags kann daher unterbleiben.

Formel der Entscheidung

Aus diesen Griinden
wird wie folgt entschieden

1. Die Entscheidung der Priifungsabteilung des Europdischen
Patentamtes vom 9. Juni 1982 wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur Weiterbehandlung an die Vorinstanz zurick-

verwiesen mit der Auflage, Anspruch 5 nicht aus den in dieser
Entscheidung behandelten Griinden zu beanstanden.

Der Geschiaftsstellenbeamte Der Vorsitzende

gez; J. Riickerl gez. D. Cadman



