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Sachverhalt und Anträge 

I. Die am 11. Juni 1980 eingegangene und am 7. Januar 1981 un­
ter Nr. 0 022 073 veröffentlichte europäische Patentanmel­
dung 80 810 192.7, für welche eine Priorität vom 15. Juni 
1979 in Anspruch genommen wird, wurde durch Entscheidung der 
Prüfungsabteilung vom 9. Juni 1982 zurückgewiesen. 

Der Zurückweisungsbeschluß bezieht sich auf die Fassung des 
Anspruchs 5, die der ursprünglichen Fassung entspricht. 

Dieser Anspruch hat folgenden Wortlaut: 

Beschwerdeführer: CIBA-GEIGY AG. 
Patentabteilung 
Postfach 
CH-4002 Basel 

Vertreter: 

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung 007 des Europäischen 

Patentamts vom 9. Juni 1982 , mit der die euro­

päische Patentanmeldung Nr. 80810192.7 aufgrund des Arti­

kels 97 (1) EPO zurückgewiesen worden ist. 

5. Diglycidyläther gemäß 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-BÌ3-(p-(3-äthoxy-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-glyoidyloxypropyloxy)-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-glycidyloxypropyloxy)-phenyl)-propan, 
2,2-Bis-(4-(3-butoxy-2-glycidyloxypropyloxy)-3,5-dibrompheny1)-propan, 
2,2-Bis(p-(3-allyloxy-2-glycidylpropyloxy)-phenyl)-propan und 
2,2-Bis-(p-(3-phenoxy-2-glycidyloxypropyloxy)-phenyl)-propan. 

Zusammensetzung der Kammer: 

Vorsitzender: D. Cadman 
Mitglied: H. Robbers 
Mitglied: o . Bossung 

tl. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß die Fassung des An­
spruchs 5 den Erfordernissen des EPÜ nicht genüge. Nach Artikel 
84 EPÜ müßten die Ansprüche deutlich und knapp gefaßt sein. Die­
sem Erfordernis habe die Anmelderin nicht Rechnung getragen, 
weil Anspruch 5 dreizehn verschiedene Ausführungsbeispiele zu 
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Anspruch 1 enthält, di« Tceine ausraichendea cfeeaiscaes Geiaeia­
samkeiten aufweisen. Nach Segel 29 (4) E?Ö seien alle abiiäagigen 
Ansprüche, die sich auf einen oder mehrere vorangehende Patent­

ansprüche beziehen, so weit wie möglich und auf die swecfeffiä­
ßigste Weise zusaameazufasaan. Dies stehe in Einklang sit der 
Regel 29 (3) EPÜ. Kur jeaa Gruppea von Verbinäasgsrs, die auf­

grund ihrer chesischea Struktur durch zusätziiciie ^!srЗc2aie Wal­
tere Gemeinsamkeiten aufweisen, könatsa in einsza üntsranspruch 
zusammengefaßt werden. Diese Auffassung werde auch dach die Gs­
bühreapflicht für mehr als zehn Patentansprüche bestätigt (gs­

sneint ist Regel 31 (1) EPÜ). 

III. Gegen diese Entscheidung hat die Anmalaerin ajB 14, Juli 1SS2 un­
ter Zahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde erhoben. Die Bsg^­ün­
dung der Beschwerde wurde am 6. Oktober 1982 aachgereicht. 

Die Beschwerdeführerin beantragt, dis arstscheiduag der Prüf ungs­
abteilung aufzuheben und ein Patent in der am 24. März 1982 ss­
antragten Fassung (dia übereiastirsät isit der jetzt geltenäea 
Fassung) zu erteilen. Hilfsweise wird beantragt, äsa &nspr'jscs 5 
durch die von der Prüfungsabteiluac iiR Surüclsweis'a^.gsbasc'hlu.Ci 
vorgeschlagenen fünf Ansprüche su ersetzen. 

IV. In dar Beschwerdsbegrüsdung wird ausgeführt, daB Rsgei 29 {3} 
EPÜ mehrere besondere Äusführungsforsssa ia Bxnsm. 2bßäEgiger. ite­
Spruch zulasse. Der Begriff "bssoadere Ausführjir.gsfonaeiä" sex so 
auszulegen, daß dartmter eins spezifischere Offaabarung der Sr­

findung als im HauptaBspruch su verstehen sei. Der vcriisgende 
Anspruch 5 erfülle auch alle Srfordernissa das Art. 84 SPÜ, d«sn 
er sei deutlich, knapp gefaßt und V O R der Beschreibung gestützt. 
Der Anspruch S trage dazu bei, die Anzahl der Anspruchs in ver­
tretbaren Grensea zu halten (Regel 29 {3) EPÖ| and varfoigs da­

her auch den V O E der Gebührsapflicht gsjaäS Hegel 31 (1) anvi­
sierten Zweck. Regel 29 (4) SPÜ befasse sich mit dar zwecks&-

Sigsten Anordnung der Patsritansprüchs und nicht !r . i t der Frage, 
ob der Inhalt eines Patentanspruchs zwecjOTäßig z u s a r K n a n g e f a ß t 

ist, 

Cie Beschwerde entspricht daa Erfordsrnissen dar Artikel i06 i 
108 und der Regel 64 SPD und ist daher salässig. 

Der Gegenstand von Anspruch 5 wird von der Beschreibung der Ar: 
meidung in der ursprünglichen Fsss'^ag gestützt. Die dreizehn. 
Einzeiverbindungen sind auf Seite 5, aweitsr Absatz, alle ge­
nannt. Die Herstellung der Verbinäungsn ist den Beispielen zu. 
entnehsse,a. 

In der Begründung der Surückweisung ivurdsn Art. 34, .Regel 29 (3) 
und (4) und Segel 31 CD 3FÜ hsrangesogea, Sur Art. 34 und Esge.1 
29 (3) SPÜ beziehen sich aber auf Erfordernisse für Einzelan­

sprüche. Die Rsgein 29 (4) und 31 (1) EPÜ stellen BestiiamuEgen 
dar, die sich in erster Linie auf eis Totalität der Anspruchs 
besäiehen. Regal 2S (4) SPÜ enthält eins i^inweisung für die Üfaer­
s l G h t l i c l i k e i t 3.nzsn Grupps van tesprüefesn und trifft hia.t 
nicht zu. Regel 31 {1} EPÖ hat in erst Inie sine adiüinistra­

aan Schutz gegen, unverhältnissiäßig ho:ae Kosten als Folge dar 
Siixreichung voE zv. visisn Ansprüchen, äins üiagshung eiaser Hegel 
dürfte nicht ohne weiteres aiizuashmen sein, waass es sich U E die 
­a.rsprllaglichen Ansprüche handslt. 

Regel 29 (3) SPÜ ist nicht s'j. estsshasss, daS die Aufzählung msh­

rer«r bsso!2dsre.r .&;23führur.gsfors!exi xr.. sinens Amspruch jeweils su 
beanstandea ist. Hieraas ergibt sich, daß diese Regel auch im 
vor'liegeaäen Fall nicht zutreffen kann, sfäre das Gegenteil der 
Fall, dann nfüSts das Busasaenfassen jeder Zahl von .3,usführu.ngs­



formen beanstandet werden. Die Art äms AusfülirascjssortssK {S.fc, 
in dieses Fall die Tatsache, daS es sich ua HinasX\?erbiaä-iinssa 
handelt) dürfte auBer Betracht toleibss. 

5. Art. 84 EPÜ enthält drei deutliche Erforderaissa für EiaselaE--
Sprüche, die der Deutlichkeit^ Knappheit und Stützurjg durca Sie 
Beschreibung. Das letzte Erfordernis ist eindeutig 
stet. Die Deutlichkeit ist auch nicht zu bsanstaadea, aa die ISäi-
men der Verbindungen nomenklat-argesä0 sind. 

Der Knappheit wegen verstößt der Anspruch 5 ausli sieht geceE?, 
Art. 84 EPÜ. Dies bedeutet nicht, dafi «ins Seanstaaaiuag aaf^rauö 
dieses Erfordernisse, zum Beispiel wenn die Übersichtlichkeit 
nicht mehr gewährleistet wäre, in ähaiiche». Fäiiea Eiemais ge­
rechtfertigt wäre. 

6. Aus dem Vorstehenden folgt, daß in diesem konkreten Fall &s~ 
Spruch 5 in seiner geltenden Fassung gewährbar ist. Die Prüfung 
des Hilfsantrags kann daher unterbleiben, 

Formel der Entscheidung 

Aus diesen Gründen 

wird wie folgt entschieden 

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europa!Echeis 
Patentamtes vom 9. Juni 1982 wird aufgehoben. 

2. Die Sache wird zur Weiterbehandlung an die Vorinstans aurSck-
verwiesen mit der Auflage, Anspruch 5 nicht aus äsa ia dieses; 
Entscheidung behandelten Gründen zu beanstanden. 

Der Geschäftsstellenbeamte Der Yorsitgeads 

gez. J. Hückerl gez. GacMan 


