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Sachverhalt und Antridge

I. Die am 1l1. Juni 1980 eingegangene und am 7. Januar 1981 un-
ter Nr. O 022 073 vertffentlichte europdische Patentanmel-
dung 80 810 192.7, fir welche eine Prioritdt vom 15. Juni
1979 in Anspruch genommen wird, wurde durch Entscheidung der
Priifungsabteilung vom 9. Juni 1982 zurlickgewiesen.

Der Zuriickweisungsbeschlufl bezieht sich auf die Fassung des

Anspruchs 5, die der urspriinglichen Fassung entspricht.
Dieser Anspruch hat folgenden Wortlaut:
5. Diglycidylather 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-glycidyloxypropyloxy)-phenyl ) -propan,
2,2-Bis-(4-(3~-butoxy-2-glycidyloxypropyloxy)=-3, 5~dibromphenyl)-propan,
2,2-Bis(p-(3-allyloxy-2-glycidylpropyloxy)-phenyl)-propan und
2,2-Bis-(p-(3-phenoxy-2-glycidyloxypropyloxy)-phenyl)-propan.

II. Die Zuriickweisung wurde damit begriindet, daB8 die Fassung des An-
spruchs 5 den Erfordernissen des EPU nicht genilige. Nach Artikel
84 EPU miiBten die Anspriiche deutlich und knapp gefaft sein. Die-
sem Erfordernis habe die Anmelderin nicht Rechnung getragen,
weil Anspruch 5 dreizehn verschiedene Ausfiihrungsbeispiele zu
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III.

Anspruch 1 enthdlt, die keine ausreichenden chemischen Gemein-
samkeiten aufweisen. Nach Regel 29 {4) EPU seien alle abhingigen
Anspriche, die sich auf einen oder mehrere vorangehende Patent-
angpriiche beziehen, so weit wie mSglich und auf die zweckad-
Bigste Weise zusammenzufassen. Dies stehe in Hinklang mit der
Regel 29 {3) EPU. Nur jene Gruppen vor Verbindungen, die auf-
grund ihrer chemischen Strukiur durch zusdtzliche M¥erkmale wei-
tere Gemeinsamkeiten aufweigen, kdnnten in einem Untaranspruch
zusammengefalt werden. Diese Auffassung werde auch duch die Se-
blihrenpflicht fiiz mehr als zehn Patentansprilche bestitigt {ga~-
meint ist Regel 31 (1) EPU).

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin am 14. Juli 1982 un-
ter Zahlung der Beschwerdegebiihr Beschwerde erhoben. Dis Begrin-
dung der Beschwerde wurde am 6. Oktober 1982 nachgereichi.

Die Beschwerdefilhrerin beantragt, die Entschelduny

abteilung aufzuheben und ein Patent in der am 24.
antragten Fagsung {(die Ubereinstimm: mit der jetmt geltenden

e

Fassung) zu erteilsn. Hilfsweise wird beantrag:,

durch die von der Prifungsavrteiliuang im Zurickwelis

orgeschlagenen finf Anspriche zu ersetzen

spruch zulasse. Der Begriff "bssondere

auszulegen, daf daruntexr eins 3@23:@. £isg

findung als im Hauptanspruch zu verstehen sa

Anspruch 5 erfiille auch alle Erfordernisse des Art. 84 EPY, dzan

er sei deutlich, knapp gefaft und von Jder

Der Anspruch 3 trage dazu bei, die Anzahl der 2nspriche in ver-
tretbaren Grenzen zu halten {(Regel 29 {35} Erl) und verfolgs da-
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her auch den wvon der Gebﬁhrenp licht geAéﬁ Regel 21 {1} anvi-
sievten Zweck. Regel

Bigsten Anordnung der Patentansprliiche uwnd nicht mit der Frage
ob der Innalt eines Patentanspruchs sweokmifig zusammer

ist,

b

1. Die Beschwerds entspricht den Brf
108 und der Ragel 64 EF izt
2. Dexr Gegenstand von Ansgruch 5 wird wvon Jder Beschreibumg dexr An-

s
meldung in der urspringlichen Passung gestitzt. Die dreizehn
Einzelverbindungen sind

nannt. Die Herstellung der Verbindungen ist den Belspielen zu
entnehmen.

n erster Linie auf dio
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kann. Wire das Segentell
Zugammenfassen Jeder Zahl von Ausfihru
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formen beanstandet warden. Dis
in diesem Fall die Tatsache, daf

1,

handelt} diirfire auder Betracht

Art. 84 EPU enthiir drel deutliche Exfor
spriiche, die der Deutlichkeit, Xnappheit

Beschreibung. Das ietzte Erfordernis ist
stet. Die Deutlichkeit ist auch nicht zZu deansiz

men der Verbindungen ncmenklaturgemif sind.

dieses Erfordernisse, zum Beispiel wenn die Ubersicht
nicht mehr gewdhrleistet widre, in dhnlichen Fillen niemalis ga—

rechtfertigt wire.

e

Aus dem Vorstehenden folgt, da8 in diesem konkreten Fall An—
spruch 5 in seiner geltenden Fassung gewdhrbar ist. Die

des Hilfsantrags kann daher unterbleiben.

Formel der Entscheidung

Aus diesen Griinden

wird wie folgt entschieden

1. Die Entscheidung der Priifungsabteilung des Europfizchen
Patentamtes vom 9. Juni 1982 wird aufgehobeu.

2. Die Sache wird zur Weiterbehandliung an die Vorinstanz 5
verwiesen mit der Auflage, Anspruch 5 nicht zus den in dieser
Entscheidung behandelten Griinden zu beanstanden.

Der Geschiftsstellenbeamte Der Vorsitzends

gez. J. Riickerl gez. D. Cadman
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