Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom
27. Juni 1998
T 1020/98 - 3.3.1

(Verfahrenssprache)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. J. Nuss
Mitglieder: R. Freimuth
R. T. Menapace

Anmelder: Bayer CropScience GmbH

Stichwort: Safener/BAYER
Artikel: 84, 111(1) EPU

Schlagwort: "Deutlichkeit (ja) - komplexer Anspruch nicht undeutlich -
zumutbarer Zeitaufwand - Markush-Formel - hierarchischer Aufbau der
Substituentendefinitionen” - "Knappheit (ja) - Markush-Formel knappste
Fassung einer chemischen Verbindungsklasse - muhelosere Durchfihrbarkeit

der Sachprufung nicht bestimmend fur Inhalt eines unabhé&ngigen Anspruchs”

Leitsatze:

|. Die Erfullung des Deutlichkeitserfordernisses geman Artikel 84 EPU ist nicht von

dem flr die Feststellung erforderlichen Zeitaufwand abhangig, ob eine bestimmte



Verbindung unter den Stoffanspruch fallt oder nicht. Dieses Erfordernis bietet keine
Grundlage fur die Beanstandung, ein Anspruch sei komplex, denn Komplexitat und
mangelnde Deutlichkeit eines Anspruchs sind nicht gleichzusetzen. Einfachheit des
einzelnen Anspruchs ist nach dem EPU kein Erfordernis fiir die Erteilung eines

Patents.

Il. Die Definition einer chemischen Verbindungsklasse mittels Markush-Formel im

Anspruch stellt die knappste Formulierung eines solchen Gegenstandes dar.

lIl. Fur die Forderung nach einer Beschrankung des Inhalts eines unabhangigen
Anspruchs zur leichteren und miheloseren Durchfuhrbarkeit der Sachprifung
besteht keine Rechtsgrundlage im EPU. Eine derartige Arbeitserleichterung fiir die
Prufungsabteilung ist gemaR EPU auch keine Voraussetzung fir die Aufnahme der

Sachprifung einer Patentanmeldung.

Sachverhalt und Antrage

|. Die am 15. Juli 1998 eingegangene Beschwerde richtet sich gegen die am 5. Mai
1998 zur Post gegebene Entscheidung der Prifungsabteilung, mit der die
Anmeldung Nr. 93112074.5 mit der Verdffentlichungsnummer 582 198

zuruckgewiesen wurde.

II. Die Prifungsabteilung vertrat die Auffassung, dal® die Anmeldung gegen die
Erfordernisse des Artikels 84 EPU verstoRe. Der Entscheidung lagen als
Hauptantrag die mit Schriftsatz vom 20. Marz 1997 geanderten Anspriche 1 bis 14

zugrunde, deren unabhangige Anspriiche 1 und 5 wie folgt lauteten:



"1. Verwendung von Verbindungen der Formel | oder deren Salzen,
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worin R, R", R, R®, R, Y, T, Z, Q, A, X, q wie weiter unten definiert sind, oder

R und R* miteinander verbunden sind und gemeinsam eine Gruppe der Formel
-CO-Q'-D-Q*-CO-

worin

Q', Q% unabhangig voneinander wie Q definiert sind und

D eine divalente Gruppe der Formel CR'R" oder C=0, wobei R' und R" unabhangig

voneinander Wasserstoff oder C -C,-Alkyl bedeuten,



R’ Wasserstoff, Halogen, C,-C,.-Alkyl, C,-C,-Alkenyl, C,-C -Alkinyl, C,-C -Alkoxy,
C,-C,-Alkenyloxy, C,-C,-Alkinyloxy, C,-C ,-Alkylthio, C,-C,-Alkenylthio,
C,-C,-Alkinylthio, wobei jeder der letztgenannten 9 Reste jeweils unsubstituiert oder
durch einen oder mehrere Reste aus der Gruppe Halogen, Nitro und Cyano
substituiert ist, oder C,-C,-Cycloalkyl, das unsubstituiert oder durch einen oder
mehrere Reste aus der Gruppe C,-C,-Alkyl, Halogen, Nitro und Cyano substituiert ist,
oder SiR°R°R’, worin R*, R” und R° unabhéngig voneinander C -C,-Alkyl,
C,-C,-Alkenyl, C,-C,-Alkinyl oder unsubstituiertes oder substituiertes Phenyl
bedeuten, oder einen Rest der Formel Ar'X'-, worin Ar' und X' analog Ar bzw. X
definiert sind,

X O, S, NH-NH oder NR*, wobei R® analog R’ definiert ist, oder -CH,O-, -CH,S-,
-CH(Ar)O- oder -CH(Ar)S-

Ar einen aromatischen Rest,

R Wasserstoff oder einen aliphatischen, aromatischen, heteroaromatischen,
araliphatischen oder heteroaraliphatischen Rest mit 1 bis 30 C-Atomen und mit
gegebenenfalls einer oder mehreren funktionellen Gruppen,

R' einen Rest der Formel -CO-R, -CS-R, -NR'R?, N=CR'R' oder SiR°’R’R",

wobei R die genannte Bedeutung hat und R, R°, R" und R' unabh&ngig voneinander
Wasserstoff, C,-C,-Alkyl, C,-C,-Alkenyl, C.-C,-Alkinyl, Benzyl, Phenyl oder
substituiertes Phenyl sind oder R"und R? gemeinsam mit dem N-Atom einen 5- oder
6gliedrigen Heterocyclus, der noch bis zu 2 weitere Heteroatome aus der Gruppe N,
O und S enthalten und durch C,-C,-Alkyl substituiert sein kann, bedeuten und

R?, R” und R° unabh&ngig voneinander C,-C-Alkyl, C,-C,-Alkenyl, C,-C -Alkinyl,
Phenyl oder substituiertes Phenyl sind,

Y und Z unabhéangig voneinander Sauerstoff, Schwefel in seinen verschiedenen

Oxidationstufen oder -NR°, worin R® analog R* definiert ist,



R* und R’ gleich oder verschieden sind und unabh&ngig voneinander Wasserstoff,
C,-C,-Alkyl, C,-C-Alkenyl, C,-C -Alkinyl, (C,-C,-Alkyl)-carbonyl, wobei jeder der 4
letztgenannten Reste unsubstituiert oder durch einen oder mehrere Substituenten
aus der Gruppe enthaltend Halogen, C,-C-Haloalkoxy, Nitro, Cyano, Hydroxy,
C,-C,-Alkoxy und C,-C,-Alkoxy, worin eine oder mehrere, vorzugsweise bis zu drei
nicht direkt aneinander gebundene CH,-Gruppen durch Sauerstoff ersetzt sind, und
C,-C,-Alkylthio, C -C -Alkylsulfonyl, C,-C.-Alkenylthio, C,-C,-Alkinylthio,
C,-C,-Alkenyloxy, C,-C,-Alkinyloxy, C.-C.-Cycloalkyl, C.-C.-Cycloalkoxy sowie Amino-,
Mono- und Di-(C-C,-alkyl)-amino substituiert ist, oder Formyl, SiR’R°R’, worin R*, R
und R® unabhé&ngig voneinander C -C,-Alkyl, C,-C,-Alkenyl, C,-C,-Alkinyl oder
unsubstituiertes oder substituiertes Phenyl bedeuten, oder C.-C,-Cycloalkyl,
C,-C,-Cycloalkenyl, Heterocyclyl mit 3 bis 7 Ringatomen, Aryl, Heteroaryl oder
Arylcarbonyl, wobei jeder der letztgenannten 6 Reste unsubstituiert oder durch einen
oder mehrere Reste aus der Gruppe C,-C,-Alkyl, Halogen, C -C,-Haloalkoxy, Nitro,
Cyano, Hydroxy, C,-C,-Alkoxy und C -C,-Alkoxy, worin eine oder mehrere,
vorzugsweise bis zu drei nicht direkt aneinander gebundene CH,-Gruppen durch
Sauerstoff ersetzt sind, und C,-C,-Alkylthio, C,-C-Alkylsulfonyl, C,-C,-Alkenylthio,
C,-C,-Alkinylthio, C,-C,-Alkenyloxy, C,-C,-Alkinyloxy, C.-C.-Cycloalkyl,
C,-C,-Cycloalkoxy sowie Amino-, Mono- und Di-(C,-C,-alkyl)-amino substituiert ist,
oder

R* und R’ gemeinsam eine C,-C,-Alkylen-kette oder C,-C,-Alkenylenkette, welche
unsubstituiert oder durch 1 oder 2 Reste aus der Gruppe Methyl, Ethyl, Methoxy,
Ethoxy und Halogen substituiert ist,

R°® Wasserstoff, C -C,-Alkyl, C,-C,-Alkenyl, C,-C,-Alkinyl, C.-C,-Aryl, Heteroaryl,
Benzyl, C,-C,-Alkoxy, Acyloxy, Hydroxy, -NH-CO-NH,, -NH-CS-NH,, Mono- und
Di-(C,-C,-alkyl)-amino, -NH-Acyl, -NHSO,-(C-C,-alkyl), C,-C_,-Aryloxy, Heteroaryloxy,
NH-SO,-Aryl oder NH-Aryl, worin Aryl bzw. Heteroaryl in den letztgenannten 4



Resten unsubstituiert oder durch einen oder mehrere Reste aus der Gruppe Halogen,
Nitro, (C,-C,)-Alkyl, (C,-C,)-Alkoxy, (C,-C,)-Haloalkyl und (C,-C,)-Haloalkoxy
substituiert ist,

T O oder S, NR’, NOR' oder NO-Acyl,

Q O oder S,

g eine ganze Zahl von 0 bis 4,

i eine Laufziffer, welche bei g ungleich 0 alle ganzen Zahlen von 1 bis g annimmt,
wobei g die oben angegebene Bedeutung hat,

X unabhéngig voneinander O, S, NR, N-(A-X-)-R,

A, unabhangig voneinander unsubstituiertes oder substituiertes C,-C-Alkylen,
C,-C,-Alkenylen, C,-C,-Alkinylen, C-C.-Cycloalkylen, C,-C -Cycloalkenylen,
Heterocyclyl, Aryl oder Heteroaryl und

R’ unabhangig voneinander H, C,-C,-Alkyl, C,-C,-Alkenyl, C,-C -Alkinyl,
C,-C,-Cycloalkyl, C,-C.-Cycloalkenyl, Heterocyclyl, Aryl oder Heteroaryl

bedeuten, als Safener zum Schitzen von Kulturpflanzen gegen phytotoxische

Nebenwirkungen von Herbiziden."

"5. Verbindungen der Formel | oder deren Salze, wie sie in einem der Anspriiche 1

bis 4 definiert sind, ausgenommen

a) Verbindungen der Formel I, worin

Ar Phenyl, das durch die Reste U*, U? und U’ substituiert ist, wobei U* ein Rest aus
der Gruppe Halogen, C,-C,-Alkyl, C -C,-Alkoxy, CF, und C,-C,-Alkylsulfonyl ist und U?
und U gleich und verschieden sind und jeweils aus der Gruppe bestehend aus
Wasserstoff, Halogen, C,-C,-Alkyl, C -C,-Alkoxy, CF, und C -C,-Alkylsulfonyl

ausgewabhlt sind,



X ein Sauerstoffatom,

R* eine Gruppe der Formel -COOR,

R? eine Gruppe der Formel -COOR,

R’ C,-C,-Alkyl und

R gleiche oder verschiedenen Reste aus der Gruppe Wasserstoff und C,-C,-Alkyl
bedeuten, oder

b) Verbindungen der Formel I, worin

Ar Phenyl, 1,3-Dichlorphenyl, 1,3,5-Trichlorphenyl, 3-Methoxyphenyl, Naphthyl,
Cumarinyl, 4-Methylcumarinyl oder 7-Flavonyl,

X ein Sauerstoffatom,

R' eine Gruppe der Formel -COOR,

R? eine Gruppe der Formel -COOR,

R® Wasserstoff und

R gleiche oder verschiedenen Reste aus der Gruppe Wasserstoff, Aryl, Alkyl und
Aralkyl

bedeuten, oder

c¢) 2-(Chinolin-8-yl-mercapto)-malonsaurediethylester,
2-(Chinolin-8-yl-mercapto)-acetessigsaureethylester oder

4-Chlorphenoxymalonsaurediethylester.”

lll. Die Prufungsabteilung hat die angefochtene Entscheidung mit folgendem Wortlaut

begriindet:

"2). Damit ein Anspruch, der Verbindungen mittels einer Markush-Formel definiert, im
Sinne von Art. 84 EPU als klar angesehen werden kann, wird die Ansicht vertreten,

dal? mit zumutbarem Zeitaufwand mit absoluter Sicherheit festgestellt werden kann,



ob eine bestimmte Verbindung unter den Anspruch féallt oder nicht. Die Situation fur
die Verwendungsanspriche ist bereits kritisch (obwohl hier keine Disclaimer
notwendig waren, denn es konnte beziglich der Verwendung kein
neuheitsschadlicher Stand der Technik im Recherchenbericht ermittelt werden).
Besondere Probleme werden durch die aul3erordentliche Lange der Anspriche,
durch die Tatsache, daf? die Formel ausschlie3lich aus Variablen besteht, und durch
die Zahl der Variablen, die meistens mittels weiteren Variablen definiert werden,

verursacht.

3). Beziiglich der Stoffanspriiche ist die Situation im Hinblick auf Art. 84 EPU nicht
akzeptabel. Wegen des erheblichen Schutzumfangs eines Stoffanspruches (hier
bestimmt im Gegensatz zum Verwendungsanspruch nur die Struktur der
beanspruchten Verbindungen den Schutzumfang, unabhangig von deren
Verwendung) sind hier die Anforderungen nach Art. 84 EPU besonders von
Bedeutung. Die vorliegenden Stoffanspriiche sind noch untbersichtlicher formuliert
als die Verwendungsanspriche (zwei komplizierte Markush-artige Disclaimer
kommen noch dazu), so dal3 die vorliegenden Stoffansprtiche als nicht mehr im
Einklang mit Art. 84 EPU stehend angesehen werden.

4). Das Hauptproblem wird in den Disclaimern gesehen, denn diese versuchen, die
Neuheit auf eine Weise herzustellen, die komplizierter und aufwendiger ist als
notwendig. Sie verstoRen somit sowohl gegen die Forderung des Art. 84 EPU, daR
die Anspriuche knapp formuliert sein missen, wie auch gegen die Forderung, daf3 sie
klar formuliert sein miissen. Um eine klare Ubersicht tiber den Schutzumfang der
Stoffanspriche zu behalten, héatte die Neuheit leicht durch das Streichen von

Definitionen der Variablen hergestellt werden kbnnen, was auch die Feststellung des



genauen Uberlappungsgrades mit einer ahnlich komplizierten Markush-Formel

erleichtern wiirde.

5). Seit der Beschwerdekammerentscheidung T 12/90 ist die Feststellung des
genauen Uberlappungsgrades zweier Markush-Formeln bei der Beurteilung der
Patentfahigkeit wichtig geworden. Wo durch die Art der Formulierung der Anspriche
routinemafige Aufgaben in der Sachprufung unnotig erschwert werden, liegt nach

Auffassung der Priifungsabteilung ein VerstoR gegen Art. 84 EPU vor."

IV. Der Beschwerdefuhrer (Anmelder) reichte mit seiner Beschwerdebegrindung am
15. September 1998 zwei weitere Fassungen des Anspruchs 5 als Hilfsantrage 1 und
2 ein. Er widersprach der Auffassung in der angefochtenen Entscheidung, dafd der
Anspruch 5 gemald Hauptantrag den Artikel 84 verletze. Sein Wortlaut werfe in
Verbindung mit dem Anspruch 1 keine untblichen Hiurden auf, die einen
unzumutbaren Aufwand bei dessen Priifung bedeuten kénnten. Bei der Uberpriifung,
ob eine bestimmte chemische Verbindung unter den Anspruch 5 falle, seien die
Disclaimer a) bis c) klar und tbersichtlich. Der Aufbau der Disclaimer sei nicht
kompliziert, sondern leite sich von den entgegengehaltenen Druckschriften ab. Im
vorliegenden Falle kénnten die Disclaimer auch nicht mit vergleichbarem Ergebnis

durch eine positive Formulierung ersetzt werden.

Der Beschwerdefuhrer hat beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben
und ein Patent auf Grundlage der Anspriiche 1 bis 14 gemald Hauptantrag oder auf
Grundlage der Anspriiche 1 bis 14 mit einem abgeanderten Anspruch 5 gemaf
Hilfsantrag 1 oder 2 zu erteilen. Hilfsweise hat er eine mundliche Verhandlung

beantragt.
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Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zul&ssig.

2. Prifungsumfang im Beschwerdeverfahren

Zwar verleiht Artikel 111 (1) EPU den Beschwerdekammern die Befugnis, im
Rahmen der Zustandigkeit der Prifungsabteilung, welche die angefochtene
Entscheidung erlassen hat, Gber die Grinde der angefochtenen Entscheidung hinaus
tatig zu werden; dies bedeutet aber nicht, dal® die Beschwerdekammern die Prifung
der einer Beschwerde zugrunde liegenden Anmeldung auf Patentierungs-
erfordernisse in vollem Umfang durchfiihren. Dies ist Aufgabe der Prifungsabteilung.
Das Verfahren vor den Beschwerdekammern ist auch im Ex-parte-Verfahren primar
auf die Uberprifung der angefochtenen Entscheidung abgestellt (siehe Entscheidung
G 10/93, ABI. EPA 1995, 172, Punkt 4 der Entscheidungsgriinde).

Im vorliegenden Fall ist die Streitanmeldung ausschliel3lich wegen mangelnder
Deutlichkeit und Knappheit des Stoffanspruchs 5 zurtickgewiesen worden. Die
Kammer beschréankt sich folglich darauf, zu tberprifen und zu entscheiden, ob der
Anspruch 5 diesen Erfordernissen des Artikels 84 EPU geniigt. Uber die Zulassigkeit
oder Unzulassigkeit der in Anspruch 5 enthaltenen Disclaimer im Hinblick auf die
Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU trifft die Kammer daher im vorliegenden Fall
keine Entscheidung. Diese Rechtsfrage ist im tGbrigen Gegenstand der zwei Vorlagen
G 1/03 und G 2/03 an die GrolRe Beschwerdekammer (ABI. EPA 2003, 113).

Hauptantrag
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3. Deutlichkeit (Artikel 84 EPU)

3.1 Die angefochtene Entscheidung beanstandet den Stoffanspruch 5 wegen
mangelnder Deutlichkeit, weil er die beanspruchten Stoffe mittels einer
Markush-Formel und zusatzlich mittels zweier "komplizierter" Markush-artiger
Disclaimer definiere. Die konkreten Tatsachenfeststellungen, welche die
Prufungsabteilung zu dieser Schlu3folgerung gefiihrt haben, sind der Begriindung
der angefochtenen Entscheidung indessen nicht zu entnehmen.

Die Definition der beanspruchten Stoffe mittels Markush-Formel ergibt sich durch
Ruckbezug des Stoffanspruchs 5 auf den Verwendungsanspruch 1. Letzterer wird in
der angefochtenen Entscheidung zwar als untbersichtlich und "kritisch" gerigt,
dessen Deutlichkeit im Sinne von Artikel 84 EPU wird jedoch nicht in Abrede gestellt.

3.2 Die Kammer halt als erstes dazu fest, dal3 die strukturelle Beschreibung
chemischer Stoffe mittels allgemeiner Formeln nach Markush klassisch ist und zum
normalen Handwerkszeug des angesprochenen Fachmanns, hier des Chemikers,

gehort. Dies ist auch nie in Frage gestellt worden.

Im vorliegenden Fall wird die Struktur der beanspruchten chemischen Stoffe einfach
mittels der Markush-Formel (1) beschrieben, welche die 5 variablen Substituenten Ar,
X, R', R und R’ enthélt. Diese Substituenten werden im Anspruch anschlieRend
definiert, indem hierftr jeweils listenmafRdig chemische Gruppen angegeben werden,
die namens- oder formelmaRig beschrieben sind. Soweit es sich bei der
formelmaRigen Beschreibung der chemischen Gruppen um allgemeine Formeln
handelt, enthalten diese wiederum variable Reste, fir die im Anspruch jeweils

listenmafdig chemische Gruppen angegeben werden. So wird beispielsweise im
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Anspruch fur den variablen Substituenten R® der Markush-Formel (1) eine Liste
chemischer Gruppen angegeben, die neben anderen die Gruppe mit der allgemeinen
Formel SIR*R°R° enthalt. Deren variablen Reste R*, R” und R°® werden
anspruchsgemal’ wiederum durch eine Liste namensmalfiig beschriebener
chemischer Gruppen, namlich C,-C,-Alkyl, C,-C,-Alkenyl, C.-C,-Alkinyl oder
unsubstituiertes oder substituiertes Phenyl, definiert. Dieser strukturierte,
hierarchische Aufbau der Definition der variablen Substituenten Ar, X, R, R* und R®
der Markush-Formel (1) leitet den verstandigen Fachmann wie ein roter Faden durch
den Anspruch und vermittelt ihm eindeutig und unmif3verstéandlich, ob eine bestimmte
chemische Einzelverbindung oder Verbindungsklasse vom Anspruch umfaf3t wird
oder nicht.

3.3 Der Stoffanspruch 5 enthalt tber die oben abgehandelte Markush-Formel (1)
hinaus die beiden gertigten Disclaimer a) und b) und einen weiteren, nicht gertgten
Disclaimer c), welch letzterer sich klar auf drei chemische Einzelverbindungen
bezieht (siehe Punkt Il supra). Die ersten beiden Disclaimer nehmen zwei néher
beschriebene Verbindungsklassen vom Anspruchsgegenstand aus. Diese beiden
ausgenommenen Verbindungsklassen sind durch Ruckbezug auf die
Markush-Formel (1) definiert, indem fiir deren variable Substituenten Ar, X, R', R* und
R® jeweils namens- oder formelmaRig bezeichnete chemische Gruppen angegeben

werden.

Im Disclaimer a) bedeuten alle Substituenten Ar, X, R', R* und R® jeweils nur eine
einzige chemische Gruppe, namlich Ar ein spezifisch substituiertes Phenyl, X ein
Sauerstoffatom, R' und R’ eine Gruppe der Formel -COOR, wobei der Rest R ndher
spezifiziert ist, und R® ein C,-C,-Alkyl. Im Disclaimer b) bedeuten die Substituenten X,

R’, R* und R’ ebenfalls jeweils nur eine einzige chemische Gruppe, namlich X ein
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Sauerstoffatom, R* und R? eine Gruppe der Formel -COOR, wobei der Rest R naher
spezifiziert ist, und R® Wasserstoff. Der Substituent Ar wird mittels einer Liste von

acht namensmafig beschriebenen chemischen Radikalen definiert.

Die angegriffenen Disclaimer a) und b) definieren damit eindeutig und
unmif3verstandlich die beiden Verbindungsklassen, welche vom

Anspruchsgegenstand ausgenommen werden sollen.

3.4 Aus diesen Griinden kommt die Kammer zu dem Schluf3, dal3 der Gegenstand
des gerugten Stoffanspruchs 5 durch die Markush-Formel (I) und die Disclaimer a)
bis c) klar definiert und damit deutlich im Sinne des Artikels 84 EPU ist.

3.5 Die Priifungsabteilung hat die angefochtene Entscheidung unter anderem auf die
These gestlitzt, Voraussetzung fur die Klarheit eines Anspruchs sei, "dafd mit

zumutbarem Zeitaufwand mit absoluter Sicherheit festgestellt werden kann, ob eine
bestimmte Verbindung unter den Anspruch fallt oder nicht" (Hervorhebung durch die

Kammer).

3.5.1 Der angefochtenen Entscheidung ist nicht zu entnehmen, was mit dem
Prifstein eines "zumutbaren Zeitaufwandes" gemeint ist, denn weder zum Umfang
des Zeitaufwandes, welcher fir die erwahnte Feststellung erforderlich ist, noch zu
einer etwaigen Zumutbarkeitsgrenze wurden irgendwelche Feststellungen getroffen
oder Ausfihrungen gemacht. Somit ist die Begriindung der Prufungsabteilung schon

mangels Substantiierung nicht tragfahig.

Nach Auffassung der Kammer kommt es auf den tatséachlichen Zeitaufwand auch

nicht an, solange der Anspruch selbst deutlich ist. Dies trifft im vorliegenden Fall nach
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den Feststellungen unter Punkt 3.2 und 3.3 supra zu, da der Stoffanspruch 5
hierarchisch so strukturiert ist, dal3 dem fachkundigen Leser keine Anstrengungen
abverlangt werden, um dessen Gegenstand zu ermitteln. Die Erfullung des
Deutlichkeitserfordernisses als solchem ist nicht von dem fiir die Feststellung
erforderlichen Zeitaufwand abhéngig, ob eine bestimmte Verbindung unter den
Stoffanspruch fallt oder nicht. Damit wirde dieses rein quantitative Kriterium des
Zeitaufwandes zu einer selbstandigen Voraussetzung fur die Erteilung eines Patents
erhoben, die weder im seiner Natur nach qualitativen Deutlichkeitserfordernis des

Artikels 84 EPU noch sonst im Ubereinkommen eine Stiitze findet.

3.5.2 Dies steht im Einklang mit der Entscheidung T 574/96 (nicht verd6ffentlicht im
ABI. EPA), welche in Punkt 3.1 der Entscheidungsgriinde bereits feststellt, dal’ das
Erfordernis der Deutlichkeit gemaR Artikel 84 EPU keine Grundlage fiir eine
Beanstandung bietet, ein Anspruch sei nicht einfach, sondern komplex und damit
dessen Verstandnis zu zeitaufwendig, denn Komplexitat und mangelnde Deutlichkeit
eines Anspruchs sind nicht gleichzusetzen. Einfachheit des einzelnen Anspruchs ist
nach dem EPU kein eigenstandiges Erfordernis fiir die Erteilung eines Patents. Ein
derartiges Erfordernis ware auch nicht sachgerecht, weil damit jede Erfindung vom
Patentschutz ausgeschlossen wéare, deren Gegenstand sich nicht mit einer einfachen
Anspruchsformulierung erfassen laRt. Deutlichkeit im Sinne von Artikel 84 EPU
verlangt denn auch lediglich, dafl3 die Patentanspriiche den Gegenstand des
Schutzbegehrens fur den Fachmann, gegebenenfalls im Lichte der Beschreibung,
eindeutig und unmif3verstandlich angeben. Wie oben ausgeflihrt, ist dieses

Erfordernis im vorliegenden Fall erftllt.

4. Knappheit (Artikel 84 EPU)
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4.1 Des weiteren beanstandet die angefochtene Entscheidung den Stoffanspruch 5
wegen mangelnder Knappheit, weil dessen Gegenstand durch auf die
anspruchsgemalle Markush-Formel (I) bezogene Disclaimer zusatzlich definiert
werde, obwohl die Neuheit auch durch die Streichung von Bedeutungen in den
anspruchsgemalien Listen der variablen Substituenten héatte hergestellt werden

konnen.

4.2 Dazu ist als erstes darauf hinzuweisen, daf3 die Definition einer chemischen
Verbindungsklasse mittels Markush-Formel, wie sie im angegriffenen Stoffanspruch
5 verwendet wird, anerkanntermal3en die knappste Formulierung eines solchen
Gegenstandes darstellt. Jede andere Formulierung, etwa durch individuelle
Aufzéhlung aller darunter fallenden Unterklassen oder sogar aller davon umfal3ten
Einzelverbindungen, ware umfangreicher und damit nicht so knapp. Dies trifft
notwendigerweise auch auf die Disclaimer a) und b) zu, die sich auf diese

Markush-Formel beziehen und entsprechend strukturiert sind.

Die Behauptung in der angefochtenen Entscheidung, diese Disclaimer hatten leicht
durch das Streichen von Bedeutungen in den anspruchsgemalfien Listen der
variablen Substituenten der Markush-Formel ersetzt werden kdnnen, so dal3 eine
noch knappere Fassung des Anspruchsgegenstandes hatte hergestellt werden
kénnen, vermag die Kammer schon wegen des Fehlens konkreter, diese
Behauptung stutzender Tatsachenfeststellungen nicht nachzuvollziehen. Auch die
Uberpriifung des Sachverhalts durch die Kammer fiihrt nicht zu einem solchen
Ergebnis. Eine Beschrankung des Gegenstandes des Stoffanspruchs 5 durch das
Streichen von Bedeutungen in den anspruchsgemal3en Listen der variablen
Substituenten, wie es die angefochtene Entscheidung fordert, ergibt im Vergleich zur

geltenden Anspruchsfassung mit den Disclaimern a) und b) nicht den identischen,
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sondern einen geringeren Anspruchsumfang. Wirde beispielsweise die in den
Disclaimern a) und b) angegebene Bedeutung Sauerstoff fir den Substituenten X in
der anspruchsgemalen Liste von Bedeutungen fur den Substituenten X gestrichen,
so entfielen alle unter die Markush-Formel (1) fallenden Verbindungen mit dieser
Bedeutung fir X, wahrend die geltende Anspruchsformulierung nur jene
Verbindungen ausnimmt, bei denen gleichzeitig die Substituenten R* und R? die
Gruppe -COOR und der Substituent R* Wasserstoff oder C -C,-Alkyl bedeuten. Auf
diese fir ihn nachteiligen und nicht hinnehmbaren Folgen hinsichtlich des
Anspruchsumfangs hat der Beschwerdefiihrer in seinem Beschwerdeschriftsatz auch

ausdricklich und zu Recht hingewiesen.

Unter diesen Umstanden ist die geltende Fassung des Stoffanspruchs 5 knapp im
Sinne von Artikel 84 EPU.

4.3 Die Priufungsabteilung hat in der angefochtenen Entscheidung ferner die
Forderung nach einer im Ergebnis inhaltlichen Beschrankung des Stoffanspruchs auf
die These gestiitzt, daR ein VerstoR gegen Artikel 84 EPU vorliege, "wo durch die Art
der Formulierung der Anspriiche routineméaflige Aufgaben in der Sachprufung

unndotig erschwert werden".

Artikel 84 EPU bestimmt, daR die Patentanspriiche den Gegenstand des
Schutzbegehrens angeben miussen sowie deutlich, knapp gefal3t und von der
Beschreibung gestltzt sind. Diesen abschlieRenden Erfordernissen an die
Anspriche fugt die angefochtene Entscheidung ein weiteres Erfordernis hinzu,
namlich daf3 die Formulierung der Anspriche routinemafige Aufgaben in der
Sachprufung nicht unnétig erschweren dirfe, wodurch die Prifungsabteilung auf eine

Beschrankung des Inhalts des Stoffanspruchs hinwirkt. Sie verkntpft somit ihre
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Forderung nach einer Beschrankung des Inhalts eines unabh&ngigen Anspruchs mit
einer leichteren und muheloseren Durchfuhrbarkeit der Sachprifung. Fur dieses von
der Prufungsabteilung zuséatzlich aufgestellte Erfordernis an die Formulierung des
Erfindungsgegenstandes in einem unabhéngigen Patentanspruch, auch wenn es auf
eine hohere Effizienz der Sachprifung zielen mag, besteht indessen keine

Rechtsgrundlage im Européischen Patentibereinkommen. Es ist daher rechtswidrig.

Daraus folgt, daR eine Anspruchsformulierung unter Artikel 84 EPU nicht losgelost
von dem Erfordernis der Deutlichkeit oder der Knappheit beanstandet werden kann,
etwa weil sie "routinemafiige Aufgaben in der Sachprifung unnoétig erschwert". Die
Pflicht des Anmelders besteht allein in der Beachtung aller Bestimmungen des EPU,
einschlief3lich derjenigen, deren Zweck es ist, den erforderlichen Aufwand fir das
Erteilungsverfahren seitens der Prufungsabteilung in einem vertretbaren Rahmen zu
halten. Pflicht der Priifungsabteilung ist es dagegen, innerhalb des vom EPU
vorgegebenen rechtlichen Rahmens eine auch unter dem Aspekt des
Verfahrensaufwandes optimale Verfahrensfiihrung vorzunehmen und dazu auf
Einhaltung auch aller diesem Zweck dienenden Bestimmungen durch den Anmelder
zu dringen. Eine fur die Prifungsabteilung arbeitserleichternde Beschrankung des
Inhalts eines unabhangigen Patentanspruchs ist gemaR EPU indessen keine

Voraussetzung fur die Aufnahme der Sachprifung einer Patentanmeldung.

5. Zurtickverweisung

Da die Streitanmeldung einzig wegen mangelnder Deutlichkeit und Knappheit des
Anspruchs 5 zurlickgewiesen worden ist, dieser Grund die angefochtene
Entscheidung aber nicht tragt, war diese aufzuheben. Zu weiteren Fragen der

Patentierbarkeit aller Anspriiche hat die Prifungsabteilung bisher keine



-18 -

beschwerdefahige Entscheidung getroffen. Hierzu steht eine abschliel3ende Prifung
der ersten Instanz noch aus. Die Kammer halt es daher nicht fir angezeigt, an deren
Statt diese Fragen zu entscheiden, um auch diesbeziiglich die Méglichkeit einer
Prufung durch zwei Instanzen zu erhalten. Unter diesen Umstanden verweist die
Kammer in Ausiibung ihrer Befugnisse gemaf Artikel 111 (1) EPU die Angelegenheit

zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurtick.

Hilfsantrage

6. Nachdem dem Hauptantrag des Beschwerdeflhrers stattgegeben wird, war auf
die nachrangigen Hilfsantradge 1 und 2 nicht weiter einzugehen und auch die
hilfsweise beantragte mindliche Verhandlung entbehrlich.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Prifung auf Grundlage

der Anspriiche 1 bis 14 gemald Hauptantrag zurtckverwiesen.



