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Leitsatz

Ist die genaue Bedeutung des Begriffs "Niederalkyl" nur in der Beschreibung explizit

offenbart, aber nicht in den Ansprtichen, so ist das Erfordernis der Klarheit der

Anspriche nicht erfillt.



Sachverhalt und Antréage

|. Die europaische Patentanmeldung Nr. 92 911 098.9 (Veré6ffentlichungsnr.

0 643 701), die der unter der Nummer WO 92/21663 vertffentlichten internationalen
Anmeldung entspricht, wurde mit Entscheidung vom 7. Juli 1997 wegen mangelnder
Klarheit (Art. 84 EPU) zurlickgewiesen.

Die Prufungsabteilung befand, dal? die Anspriche, die Gegenstand dieser
Entscheidung waren, nicht das Erfordernis der Klarheit erfullten, weil sie die Begriffe
"Niederalkyl" und "Fluorniederalkyl" enthielten. Sie stutzte ihre Zurtickweisung auf
den in der Entscheidung T 337/95 (ABI. EPA 1996, 628) aufgestellten Grundsatz,

wonach der Begriff "Niederalkyl" unklar ist.

Der Anspruchssatz, der dieser Entscheidung zugrunde lag, war mit Schreiben vom
27. Dezember 1996 vorgelegt worden und umfalite 15 Patentanspriche fir die
benannten Staaten mit Ausnahme von ES und GR, 14 Patentspriche fur ES und

15 Patentansprtche fur GR.

Anspruch 1 fir die benannten Staaten mit Ausnahme von ES und GR lautete wie

folgt:

"Benzimidazolderivate der allgemeinen Formel

ANMERKUNG FUR DIE DRUCKEREI: FORMEL NUR 1X FUR DIE DREI
SPRACHEN SETZEN - sie englische Fassung!

worin

R, und R, ein Wasserstoffatom, ein Niederalkylradikal, ein OR,-Radikal, ein
Fluorniederalkylradikal oder ein Halogenatom sind,

R; ein Wasserstoffatom, ein Niederalkylradikal, ein Halogen, ein Hydroxyl oder ein
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Niederalkoxyradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen ist,

R, ein Wasserstoffatom, ein Niederalkylradikal, ein Benzylradikal, ein -CO-R-,
PO;H- oder SO;H-Radikal oder ein Aminosaurerest ist,

R, ein Niederalkylradikal, ein Niederalkoxyradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen,
das Radikal -(CH,),-COOH mit n = 1 bis 6 oder das Radikal

-Nr'r" ist,

wobei r' und r" ein Wasserstoffatom oder ein Niederalkylradikal sind oder r" und r"
zusammen mit dem Stickstoffatom einen 5- oder 6-gliedrigen Heterocyclus bilden,
der aus den Piperidino-, Morpholino-, Pyrrolidino- und Piperazinoradikalen
ausgewahlt und gegebenenfalls in der 4-Stellung durch ein Niederalkylradikal
substituiert wurde,

R; und R4 ein ORg-Radikal und ein mono- oder polycyclisches Cycloalkylradikal mit
5 bis 12 Kohlenstoffatomen sind, das durch einen tertidren Kohlenstoff an den
Phenylkern gebunden ist;

R ein Wasserstoffatom, ein Niederalkylradikal, ein Acylradikal mit 2 bis

7 Kohlenstoffatomen, ein gegebenenfalls mit einem oder mehreren Halogenatomen
substituiertes Benzylradikal oder das Benzoylradikal ist,

und die durch Zugabe einer pharmazeutisch brauchbaren Séure oder Base

gewonnenen Salze dieser Verbindungen." (Hervorhebungen durch die Kammer)

II. Die Beschwerdefuhrerin (Anmelderin) legte gegen diese Entscheidung
Beschwerde ein und reichte mit Schreiben vom 31. Oktober 1997 einen
Anspruchssatz als ersten Hilfsantrag und mit Schreiben vom 9. Juni 2000 zwei
Anspruchssatze als zweiten und dritten Hilfsantrag ein; mit Telefax vom

5. September 2000 legte sie korrigierte Fassungen des Anspruchs 3 fir ES und GR

gemal dem dritten Hilfsantrag vor.

Auf einen Bescheid der Beschwerdekammer hin zog die Beschwerdefihrerin ihren

ersten Hilfsantrag zurtck.

Die Anspriche des zweiten Hilfsantrags unterschieden sich von denen des

Hauptantrags dadurch, dal3 die Begriffe "Niederalkylradikal" und
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"Fluorniederalkylradikal" (siehe Hervorhebungen in dem unter Nr. | angefuihrten
Anspruch) durch "Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen" bzw. "Fluoralkylradikal

mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen" ersetzt waren.

Die Anspriiche des dritten Hilfsantrags unterschieden sich von denen des
Hauptantrags dadurch, dal3 die Begriffe "Niederalkylradikal” und
"Fluorniederalkylradikal" (siehe Hervorhebungen in dem unter Nr. | angefiihrten
Anspruch) durch "Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen" bzw. "Fluoralkylradikal

mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen und 1 bis 5 Fluoratomen" ersetzt waren.
lll. Der dritte Hilfsantrag umfal3te 15 Patentanspriiche fur die benannten Staaten mit
Ausnahme von ES und GR, 14 Patentspriche fur ES und 15 Patentanspruche fur

GR.

Die unabhangigen Anspruche fur die benannten Staaten mit Ausnahme von ES und

GR lauteten nach dem dritten Hilfsantrag wie folgt:

"1. Benzimidazolderivate der allgemeinen Formel

ANMERKUNG FUR DIE DRUCKEREI: FORMEL NUR 1X FUR
DIE DREI SPRACHEN SETZEN - sie englische Fassung!

worin

R, und R, ein Wasserstoffatom, ein Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen,
ein OR,-Radikal, ein Fluoralkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen und 1 bis
5 Fluoratomen oder ein Halogenatom sind,

R, ein Wasserstoffatom, ein Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, ein
Halogen, ein Hydroxyl oder ein Niederalkoxyradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen
ist,

R, ein Wasserstoffatom, ein Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, ein

Benzylradikal, ein -CO-R,-, PO;H- oder SO;H-Radikal oder ein Aminosaurerest ist,
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R, ein Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, ein Niederalkoxyradikal mit 1
bis 6 Kohlenstoffatomen, das Radikal -(CH,),-COOH mit n = 1 bis 6 oder das
Radikal -Nr'r" ist,

wobei r' und r" ein Wasserstoffatom oder ein Alkylradikal mit 1 bis

6 Kohlenstoffatomen sind oder r' und r" zusammen mit dem Stickstoffatom einen
5- oder 6-gliedrigen Heterocyclus bilden, der aus Piperidino-, Morpholino-,
Pyrrolidino- und Piperazinoradikalen ausgewahlt und gegebenenfalls in der 4-
Stellung durch ein Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen substituiert wurde,
Rs und R4 ein ORg-Radikal und ein mono- oder polycyclisches Cycloalkylradikal mit
5 bis 12 Kohlenstoffatomen sind, das durch einen tertidren Kohlenstoff an den
Phenylkern gebunden ist;

R ein Wasserstoffatom, ein Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, ein
Acylradikal mit 2 bis 7 Kohlenstoffatomen, ein gegebenenfalls mit einem oder
mehreren Halogenatomen substituiertes Benzylradikal oder das Benzoylradikal ist,
und die durch Zugabe einer pharmazeutisch brauchbaren Séure oder Base

gewonnenen Salze dieser Verbindungen." (Hervorhebungen durch die Kammer)

"10. Verfahren zur Herstellung der Verbindungen der Formel (I) nach einem der
Anspruche 1 bis 9 und ihrer Salze, bei dem ein Derivat einer aromatischen

Carbonsaure der Formel

ANMERKUNG FUR DIE DRUCKEREI: FORMEL NUR 1X FUR DIE DREI
SPRACHEN SETZEN - sie englische Fassung!

umgesetzt wird mit einem Orthonitroanilin der Formel

ANMERKUNG FUR DIE DRUCKEREI: FORMEL NUR 1X FUR DIE DREI
SPRACHEN SETZEN - sie englische Fassung!

worin R;, R, und R, dieselbe Bedeutung haben wie in Anspruch 1,

Q eine Hydroxygruppe oder ein Chloratom und Ar das Radikal
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ANMERKUNG FUR DIE DRUCKEREI: FORMEL NUR 1X FUR DIE DREI
SPRACHEN SETZEN - sie englische Fassung!

ist, wobei die Umsetzung in Pyridin durchgefihrt wird und das entstandene
Zwischenprodukt reduziert und anschliel3end durch Erhitzen in einem Losungsmittel
in Gegenwart eines Reagens cyclisiert wird, das aus Paratoluolsulfonsaure oder
Phosphoroxidchlorid ausgewéhlt wurde, und, wenn erwiinscht, die Salze der
Verbindungen der Formel (I) durch Zugabe einer pharmazeutisch brauchbaren

Séaure oder Base hergestellt werden."”

"11. Pharmazeutische Zusammensetzung, dadurch gekennzeichnet, dal sie in
einem zur enteralen, parenteralen, topischen oder okularen Verabreichung
geeigneten Tragermedium mindestens eine Verbindung der Formel (I) nach einem

der Anspriche 1 bis 9 enthalt."

"13. Verwendung einer Verbindung nach einem der Anspriche 1 bis 9 fur die
Herstellung einer pharmazeutischen Zusammensetzung zur Behandlung von oder

Vorbeugung gegen Entzindungen und/oder immuno-allergische Beschwerden."
"14. Kosmetische Zusammensetzung zur Vorbeugung gegen Hautunreinheiten,
dadurch gekennzeichnet, dal} sie in einem kosmetisch geeigneten Tragermedium
mindestens eine Verbindung enthalt, die in einem der Anspriiche 1 bis 9 definiert
ist."

Die unabhéangigen Ansprtiche fir ES lauteten nach dem dritten Hilfsantrag wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung von Benzimidazolderivaten der allgemeinen Formel

ANMERKUNG FUR DIE DRUCKEREI: FORMEL NUR 1X FUR DIE DREI
SPRACHEN SETZEN - sie englische Fassung!

worin
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R, und R, ein Wasserstoffatom, ein Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen,
ein OR,-Radikal, ein Fluoralkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen und 1 bis

5 Fluoratomen oder ein Halogenatom sind,

R, ein Wasserstoffatom, ein Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, ein
Halogen, ein Hydroxyl oder ein Niederalkoxyradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen

ist,

R, ein Wasserstoffatom, ein Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, ein

Benzylradikal, ein -CO-R,-, PO;H- oder SO;H-Radikal oder ein Aminosaurerest ist,

R, ein Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, ein Niederalkoxyradikal mit 1
bis 6 Kohlenstoffatomen, das Radikal -(CH,),-COOH mit n = 1 bis 6 oder das
Radikal -Nr'r" ist,

wobei r' und r" ein Wasserstoffatom oder ein Alkylradikal mit 1 bis

6 Kohlenstoffatomen sind oder r' und r" zusammen mit dem Stickstoffatom einen
5- oder 6-gliedrigen Heterocyclus bilden, der aus Piperidino-, Morpholino-,
Pyrrolidino- und Piperazinoradikalen ausgewahlt und gegebenenfalls in der 4-

Stellung durch ein Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen substituiert wurde,

Rs und R4 ein ORg-Radikal und ein mono- oder polycyclisches Cycloalkylradikal mit
5 bis 12 Kohlenstoffatomen sind, das durch einen tertidaren Kohlenstoff an den

Phenylkern gebunden ist;

R ein Wasserstoffatom, ein Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, ein
Acylradikal mit 2 bis 7 Kohlenstoffatomen, ein gegebenenfalls mit einem oder

mehreren Halogenatomen substituiertes Benzylradikal oder das Benzoylradikal ist,

und der Salze dieser Verbindungen, bei dem ein Derivat einer aromatischen

Carbonsaure der Formel
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ANMERKUNG FUR DIE DRUCKEREI: FORMEL NUR 1X FUR DIE DREI
SPRACHEN SETZEN - sie englische Fassung!

umgesetzt wird mit einem Orthonitroanilin der Formel

ANMERKUNG FUR DIE DRUCKEREI: FORMEL NUR 1X FUR DIE DREI
SPRACHEN SETZEN - sie englische Fassung!

worin R;, R, und R, wie oben definiert sind,

Q eine Hydroxygruppe oder ein Chloratom und Ar das Radikal

ANMERKUNG FUR DIE DRUCKEREI: FORMEL NUR 1X FUR DIE DREI
SPRACHEN SETZEN - sie englische Fassung!

ist, wobei die Umsetzung in Pyridin durchgefihrt wird und das entstandene
Zwischenprodukt reduziert und anschliel3end durch Erhitzen in einem Losungsmittel
in Gegenwart eines Reagens cyclisiert wird, das aus Paratoluolsulfonsaure oder
Phosphoroxidchlorid ausgewéhlt wurde, und, wenn erwiinscht, die Salze der
Verbindungen der Formel | durch Zugabe einer pharmazeutisch brauchbaren Saure

oder Base hergestellt werden." (Hervorhebungen durch die Kammer)

"10. Verfahren zur Herstellung einer pharmazeutischen Zusammensetzung, dadurch
gekennzeichnet, dal? mindestens eine Verbindung, die gemal dem Verfahren nach
einem der Anspriche 1 bis 9 gewonnen werden kann, mit einem zur enteralen,
parenteralen, topischen oder okularen Verabreichung geeigneten Tragermedium

vermischt wird."

"13. Kosmetische Zusammensetzung zur Vorbeugung gegen Hautunreinheiten,
dadurch gekennzeichnet, dal} sie in einem kosmetisch geeigneten Tragermedium
mindestens eine Verbindung enthélt, die gemal dem Verfahren nach einem der

Anspriche 1 bis 9 gewonnen werden kann."



Die unabhangigen Anspriche fur GR lauteten nach dem dritten Hilfsantrag wie folgt:

"1. Benzimidazolderivate der allgemeinen Formel

ANMERKUNG FUR DIE DRUCKEREI: FORMEL NUR 1X FUR DIE DREI
SPRACHEN SETZEN - sie englische Fassung!

worin

R, und R, ein Wasserstoffatom, ein Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen,
ein OR,-Radikal, ein Fluoralkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen und 1 bis

5 Fluoratomen oder ein Halogenatom sind,

R, ein Wasserstoffatom, ein Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, ein
Halogen, ein Hydroxyl oder ein Niederalkoxyradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen
ist,

R, ein Wasserstoffatom, ein Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, ein

Benzylradikal, ein -CO-R,-, PO;H- oder SO;H-Radikal oder ein Aminosaurerest ist,

R, ein Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, ein Niederalkoxyradikal mit 1
bis 6 Kohlenstoffatomen, das Radikal -(CH,),-COOH mit n = 1 bis 6 oder das
Radikal -Nr'r" ist,

wobei r' und r" ein Wasserstoffatom oder ein Alkylradikal mit 1 bis

6 Kohlenstoffatomen sind oder r' und r" zusammen mit dem Stickstoffatom einen
5- oder 6-gliedrigen Heterocyclus bilden, der aus Piperidino-, Morpholino-,
Pyrrolidino- und Piperazinoradikalen ausgewahlt und gegebenenfalls in der 4-

Stellung durch ein Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen substituiert wurde,

Rs und R4 ein ORg-Radikal und ein mono- oder polycyclisches Cycloalkylradikal mit
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5 bis 12 Kohlenstoffatomen sind, das durch einen tertidaren Kohlenstoff an den

Phenylkern gebunden ist;

R ein Wasserstoffatom, ein Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, ein
Acylradikal mit 2 bis 7 Kohlenstoffatomen, ein gegebenenfalls mit einem oder

mehreren Halogenatomen substituiertes Benzylradikal oder das Benzoylradikal ist

und die durch Zugabe einer pharmazeutisch brauchbaren Séure oder Base

gewonnenen Salze dieser Verbindungen." (Hervorhebungen durch die Kammer)

"10. Verfahren zur Herstellung der Verbindungen der Formel (I) nach einem der
Anspruche 1 bis 9 und ihrer Salze, bei dem ein Derivat einer aromatischen

Carbonsaure der Formel

ANMERKUNG FUR DIE DRUCKEREI: FORMEL NUR 1X FUR DIE DREI
SPRACHEN SETZEN - sie englische Fassung!

umgesetzt wird mit einem Orthonitroanilin der Formel

ANMERKUNG FUR DIE DRUCKEREI: FORMEL NUR 1X FUR DIE DREI
SPRACHEN SETZEN - sie englische Fassung!

worin R;, R, und R, dieselbe Bedeutung haben wie in Anspruch 1,

Q eine Hydroxygruppe oder ein Chloratom und Ar das Radikal

ANMERKUNG FUR DIE DRUCKEREI: FORMEL NUR 1X FUR DIE DREI
SPRACHEN SETZEN - sie englische Fassung!

ist, wobei die Umsetzung in Pyridin durchgefiihrt wird und das entstandene
Zwischenprodukt reduziert und anschliel3end durch Erhitzen in einem Losungsmittel

in Gegenwart eines Reagens cyclisiert wird, das aus Paratoluolsulfonsaure oder
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Phosphoroxidchlorid ausgewéhlt wurde, und, wenn erwiinscht, die Salze der
Verbindungen der Formel | durch Zugabe einer pharmazeutisch brauchbaren Saure

oder Base hergestellt werden."

"11. Verfahren zur Herstellung einer pharmazeutischen Zusammensetzung, dadurch
gekennzeichnet, dal? mindestens eine Verbindung, die in einem der Anspriiche 1 bis
9 definiert ist, mit einem zur enteralen, parenteralen, topischen oder okularen

Verabreichung geeigneten Tragermedium vermischt wird."

"14. Kosmetische Zusammensetzung zur Vorbeugung gegen Hautunreinheiten,
dadurch gekennzeichnet, dal3 sie in einem kosmetisch geeigneten Tragermedium
mindestens eine Verbindung enthélt, die in einem der Anspruiche 1 bis 9 definiert

ist."

IV. Die Beschwerdefiuihrerin brachte vor, dal in ihrem Fall die Ausdricke
"Niederalkyl" und "Fluorniederalkyl" in der Beschreibung genau definiert seien,
wogegen die Beschreibung in der Sache T 337/95 keine genaue Definition des in
den Ansprichen verwendeten Ausdrucks "Niederalkyl" enthalten habe. Daher sei
der in der Entscheidung T 337/95 aufgestellte Grundsatz nicht auf den vorliegenden

Fall Gbertragbar.

Da zudem in der Entscheidung T 238/88 (ABI. EPA 1992, 709) befunden worden
sei, dal3 das Merkmal "Alkyl" nicht unklar oder mehrdeutig sei, kbnne sich die
Beschwerdeflhrerin kaum vorstellen, dal3 gerade das Merkmal "Niederalkyl" zu
einer unklaren Erweiterung des Umfangs des Anspruchs fiihren solle.

V. Die Beschwerdefuhrerin beantragt die Erteilung des Patents

- auf der Grundlage des Anspruchssatzes, der Gegenstand der angefochtenen

Entscheidung war (Hauptantrag),

- auf der Grundlage des mit Schreiben vom 31. Oktober 1997 als zweiter Hilfsantrag
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eingereichten Anspruchssatzes oder

- auf der Grundlage des mit Schreiben vom 31. Oktober 1997 als dritter Hilfsantrag
eingereichten Anspruchssatzes mit den per Telefax vom 5. September 2000

vorgelegten korrigierten Ansprtichen 3 fur ES und GR.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde wurde formgerecht eingelegt und ist daher zulassig.

2. Hauptantrag

2.1 Laut Artikel 84 EPU mussen die Patentanspriiche, die den Gegenstand
angeben, fir den Schutz begehrt wird, deutlich sein. Nachdem der Anspruch 1 auf
Benzimidazolderivate gerichtet ist, die durch eine allgemeine Formel (1)
gekennzeichnet sind, ist dieses Erfordernis der Klarheit nur erfillt, wenn die Gruppe
von Verbindungen gemal Anspruch 1 so definiert ist, daf3 der Fachmann eindeutig
unterscheiden kann, welche chemischen Verbindungen zur beanspruchten Gruppe

gehdren und welche nicht.

Im vorliegenden Fall stellt sich die Frage, ob die Radikale in Anspruch 1 durch die
Begriffe "Niederalkyl" und "Fluorniederalkyl" so deutlich und prézise definiert sind,

daf eine solche Unterscheidung moglich ist.

2.1.1 Es wird nicht bestritten, dald der Begriff "Niederalkyl" keine allgemein
anerkannte Bedeutung auf dem Gebiet der organischen Chemie hat, da er - wie
bereits in der Entscheidung T 337/95 (s. Nr. 2.8 der Entscheidungsgriinde)
festgestellt wurde - keinerlei Aufschluf? dariiber gibt, wie hoch die

Kohlenstoffatomzahl der Alkylgruppe hdchstens sein darf.

Nun hatte die Beschreibung in dem der Entscheidung T 337/95 zugrunde liegenden

Fall keine Definition des Begriffs "Niederalkyl" und damit auch keine schlissige
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Lehre zur Zahl der Kohlenstoffatome enthalten, die eine "Niederalkyl"-Gruppe

umfassen kann.

Dagegen heil3t es im vorliegenden Fall in der Beschreibung auf Seite 2, Zeilen 31
und 32 sowie 35 bis 37 sehr préazise: "Unter einem Niederalkylradikal ist ein lineares
oder verzweigtes Radikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen zu verstehen" bzw. "Unter
einem Fluorniederalkylradikal ist ein Radikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen und 1 bis
5 Fluoratomen wie das Trifluormethylradikal zu verstehen". Hier geht es also anders
als in der Entscheidung T 337/95 (s. Nr. 2.9.3 der Entscheidungsgrtinde) in erster
Linie um die Frage, ob es zur Erfullung der Erfordernisse des Artikels 84 EPU
notwendig und ausreichend ist, wenn ein fachkundiger Leser eine etwaige
mangelnde Klarheit in Anspruch 1 fur sich genommen durch Hinzuziehung der den

Anspruch stutzenden Beschreibung beseitigen kdnnte.

2.1.2 Das in Artikel 84 EPU verankerte Erfordernis der Klarheit betrifft tatsachlich
nur die Patentanspriche und bedeutet somit nach der stdndigen Rechtsprechung
der Beschwerdekammern des EPA, dal} sie fir einen Fachmann mit allgemeinem
Fachwissen in sich deutlich sein missen, so daf3 er nicht die Beschreibung des
betreffenden Patents hinzuziehen mul3 (s. T 2/80, ABI. EPA 1981, 431, Nr. 2 der
Entscheidungsgrinde). Die Bedeutung eines Anspruchs muf3 sich also
unmil3verstandlich aus den darin verwendeten Begriffen ergeben, damit der
Anspruch fir sich genommen einen zweckmalligen und somit eindeutigen Schutz

gewabhrleisten kann.

Im vorliegenden Fall ist der in Anspruch 1 enthaltene Begriff "Niederalkyl" aber nicht
So prazise, daf’ ein Fachmann sofort und unmifdverstandlich die Hochstzahl der
Kohlenstoffatome einer Niederalkylgruppe feststellen und so eindeutig
unterscheiden kdnnte, welche chemischen Verbindungen zur beanspruchten

Gruppe gehoren und welche nicht.

2.1.3 Ist die genaue Bedeutung des Begriffs "Niederalkyl" nur in der Beschreibung

explizit offenbart, aber nicht in Anspruch 1, so ist das Erfordernis der Klarheit nicht
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erfullt.

GewiR sieht Artikel 69 (1) EPU vor, daf die Beschreibung zur Auslegung der
Patentanspriiche heranzuziehen ist. Artikel 69 EPU bezieht sich aber nur auf die
Bestimmung des Schutzbereichs, insbesondere gegenuber Dritten, und nicht -
wie Artikel 84 EPU - auf die Angabe des Gegenstands, fiir den in einem Anspruch
Schutz begehrt wird. Daher kann sich die Beschwerdefuhrerin fir die Zwecke des
Artikels 84 EPU nicht auf Artikel 69 EPU und die Offenbarung der Beschreibung
berufen, denn sonst ware zum einen das grundlegende Erfordernis der
Eigenstandigkeit der Anspruche nicht erfillt, und zum anderen wirde die Auslegung

des gewahrten Schutzes willkrlich.

2.1.4 AuBerdem verweist die Beschwerdeflhrerin auf die Entscheidung T 860/93
(ABI. EPA 1995, 47), in der die zustandige Kammer die Auffassung vertrat, dafd man
die Beschreibung heranziehen kdnne, um zu bestimmen, ob die Anspruiche deutlich

seien.

Dort stand aber nicht zur Debatte, ob die Offenbarung der Beschreibung
herangezogen werden kann, um einen in einem Anspruch verwendeten Begriff zu
klaren. Im Ubrigen hat die Kammer in der Sache T 860/93 unter Nummer 5.5 der
Entscheidungsgriinde ausdricklich befunden, dal3 die Beschreibung nicht dazu
herangezogen werden darf, die Widersprtiche im Wortlaut des Anspruchs

aufzuklaren.

2.1.5 Der Begriff "Niederalkyl" hat auf dem Gebiet der organischen Chemie keine
allgemein anerkannte Bedeutung in bezug auf die Hochstzahl der Kohlenstoffatome;
deshalb erftllt der Anspruch 1 gemafd dem Hauptantrag nach Auffassung der
Kammer nicht das Erfordernis der Klarheit nach Artikel 84 EPU.

2.1.6 Da sich die Beschwerdefuhrerin auf die Entscheidung T 238/88 berufen hat,
halt es die Kammer fur zweckmafig, nochmals auf diese Entscheidung einzugehen.

Im betreffenden Fall war das Merkmal "Alkyl" in der Definition der Substituenten der
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beanspruchten Verbindungen enthalten, und die zustéandige Kammer befand, daf3
sich der Begriff "Alkyl" zweifellos auf einen bekannten Fachbegriff bezog, der im

Bereich der Chemie gebréuchlich und nicht unklar oder mehrdeutig ist.

Im vorliegenden Fall lautet die Frage aber nicht, ob der Begriff "Alkyl" klar ist,
sondern ob der Begriff "Niederalkyl" fir sich genommen so klar ist, daf3 der
Fachmann eindeutig unterscheiden kann, welche chemischen Verbindungen zur
beanspruchten Gruppe gehéren und welche nicht. Zwar ist der Begriff "Alkyl" ein im
Bereich der Chemie gebréuchlicher Fachbegriff; angesichts der Einschréankung
"Nieder", die keine allgemein anerkannte Bedeutung in bezug auf die Hochstzahl
der Kohlenstoffatome hat, ist der Fachmann aber beim Lesen des Anspruchs alleine
nicht in der Lage, zu unterscheiden, welche Verbindungen zur beanspruchten

Gruppe gehoren und welche nicht.

2.1.7 Ferner brachte die Beschwerdefuihrerin vor, sie kdnne nicht nachvollziehen,
warum die Begriffe "Niederalkyl" und "Fluorniederalkyl" das Erfordernis der Klarheit
nicht erfillten, wahrend gegen die Ausdriicke "Aminosaurerest" und "mono- oder
polycyclisches Cycloalkylradikal mit 5 bis 12 Kohlenstoffatomen, das durch einen
tertiaren Kohlenstoff an den Phenylkern gebunden ist" kein derartiger Einwand

erhoben werde.

Nun hat ein Fachmann bei letzteren beiden Ausdriicken keinerlei Schwierigkeiten,
zwischen den beanspruchten und den nicht beanspruchten Verbindungen zu
unterscheiden, obwohl der Wortlaut der Anspriiche eine Vielzahl von Radikalen
umfal3t, denn unter beiden Ausdriicken sind genau abgegrenzte Gruppen von
Radikalen zu verstehen. Daher sieht die Kammer keinen Grund, gegen diese

Ausdricke einen Einwand mangelnder Klarheit zu erheben.

2.1.8 Des weiteren hat die Beschwerdefuihrerin die Kammer darauf hingewiesen,
daRR das EPA auch nach der Entscheidung T 337/95 Patente mit dem Begriff

"Niederalkyl" im Hauptanspruch erteilt habe und noch immer erteile.
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Die Kammer ist aber nur fur die vorliegende Beschwerde - gegen die Entscheidung
der Prifungsabteilung auf Zuriickweisung der strittigen Patentanmeldung -
zustandig und nicht befugt, sich dartiber hinaus allgemein zur Zulassigkeit des
Wortlauts von Ansprichen in anderen Patentanmeldungen zu &uf3ern, weil sie ultra
petita entscheiden wirde, wenn sie eine Grundsatzentscheidung fallen wirde, die

fur alle kiinftigen Entscheidungen bindend sein soll.

2.1.9 Daruber hinaus brachte die Beschwerdefuhrerin vor, dal3 ein Patentanspruch
nach Artikel 84 EPU nur klar sein miisse, was nicht unbedingt bedeute, daR er auch

prézise sein musse.

Dieses Argument ist nicht haltbar, weil es den Bestimmungen der ersten beiden
Zeilen des Artikels 84 zuwiderlauft, wonach ein Anspruch den Schutz angeben muf3,
den das durch ein Patent verliehene Monopolrecht gewéahrt. Wenn dieser Zweck
erfillt werden soll, mufd der Wortlaut des Anspruchs unbedingt - und sei es auch nur
implizit - zum einen frei von Mehrdeutigkeiten sein und darf zum anderen keinerlei
Angriffspunkt fur eine willkirliche Auslegung bieten, d. h. er mul3 zwar knapp, aber

dennoch prazise sein.

Anderenfalls wirde Dritten ein angemessenes Mald an Sicherheit beztglich des

Schutzbereichs vorenthalten.

Artikel 69 (1) EPU besagt genau dasselbe, namlich daR der Schutzbereich des
Patents durch den Inhalt der Patentanspriiche bestimmt wird, die jedoch

(zugestandenermal3en) im Lichte der Beschreibung ausgelegt werden kénnen.

In Verbindung miteinander bedeuten diese beiden Bestimmungen, dal} die Praxis, in
einem Anspruch einen mehrdeutigen und damit unprézisen Begriff zu verwenden
und bezuglich seiner Auslegung implizit, aber zwingend auf die Beschreibung zu
verweisen, nach wie vor nicht zulassig ist. Vielmehr muf3 der Grundsatz der

Eigenstandigkeit des Anspruchs bestehen bleiben.
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2.2 Wenn Artikel 84 EPU im (ibrigen vorsieht, dal? die Patentanspriiche von der
Beschreibung gestlitzt sein mussen, so bedeutet dies, dald der Gegenstand eines
Anspruchs aus der Beschreibung entnommen sein muf3 und nichts beansprucht

werden darf, was nicht beschrieben ist.

Nach der standigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA spiegelt
sich im Erfordernis von Artikel 84 EPU, dafl? namlich die Patentanspriiche von der
Beschreibung gestiitzt sein missen, nur der allgemeine Rechtsgrundsatz wider,
wonach der durch die Anspriche festgelegte Umfang des durch ein Patent
verliehenen AusschlieBungsrechts dem Beitrag zum Stand der Technik
entsprechen muf3. Dies bedeutet, dal? die Angaben in den Anspriichen im
wesentlichen dem in der Beschreibung offenbarten Umfang der Erfindung zu
entsprechen haben. Demnach muf3 ein technisches Merkmal, das in der
Beschreibung als wesentliches Merkmal der Erfindung herausgestellt wird,
unbedingt auch Bestandteil der unabhangigen Anspriche sein, durch die diese
Erfindung definiert wird (s. Entscheidung T 409/91, ABI. EPA 1994, 653, Nr. 3.3 der

Entscheidungsgriinde).

2.2.1 Nachdem es im vorliegenden Fall in der Beschreibung nur heif3t "Unter einem
Fluorniederalkylradikal ist ein Radikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen und 1 bis

5 Fluoratomen wie das Trifluormethylradikal zu verstehen" (S. 2, letzter Absatz) und
die restliche Beschreibung keine weitere Prazisierung enthalt, kann die
Beschreibung nicht als Grundlage (oder Rechtfertigung) fur einen Anspruch dienen,
der auf Fluorniederalkylradikale mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen und mehr als

5 Fluoratomen gerichtet ist.

2.2.2 SchlieB3lich brachte die Beschwerdefuhrerin noch vor, daf3 sich die Zahl der
Fluoratome bei einem Fluoralkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen sehr leicht
berechnen lasse, weil sie nur zwischen 1 und 13 liegen kdnne. Da die Ansprliche in
ihrem Kontext, d. h. unter Berticksichtigung der Offenbarung der Beschreibung zu
sehen seien - im vorliegenden Fall der in der Beschreibung enthaltenen Passage

"Unter einem Fluorniederalkylradikal ist ein Radikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen
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und 1 bis 5 Fluoratomen wie das Trifluormethylradikal zu verstehen”
(Hervorhebungen durch die Kammer) -, bedeute dieser Ausdruck im Lichte der

Beschreibung naturlich "istinsbesondere (oder vor allem) ... zu verstehen".

2.2.3 Die Kammer kann dieser Argumentation nicht folgen, weil die Beschreibung
nirgendwo einen Hinweis darauf enthalt, dal3 es sich bei den Radikalen R; und R,
um Alkylradikale mit mehr als 5 Fluoratomen handeln kénnte, und der Fachmann
beim Lesen der Beschreibung zwangslaufig zu dem Schluf3 gelangt, dal3 ein
wesentliches Merkmal darin besteht, daf? die Fluorniederalkylradikale nicht mehr als

funf Fluoratome aufweisen.

2.2.4 Daher ist die Kammer auch hier der Auffassung, dal3 der Anspruch 1 entgegen
den Bestimmungen des Artikels 84 EPU nicht eindeutig von der Beschreibung

gestitzt ist.

2.3 Somit erfiillt der Hauptantrag nicht die in Artikel 84 EPU verankerten

Erfordernisse der Klarheit und der Stiitzung durch die Beschreibung.

3. Zweiter Hilfsantrag

Da auch die Anspriche nach dem zweiten Hilfsantrag den Ausdruck
"Fluoralkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen" enthalten, erfullt dieser
Anspruchssatz das in Artikel 84 EPU verankerte Erfordernis der Stiitzung durch die
Beschreibung ebensowenig (s. Nr. 2.2 der Entscheidungsgrunde).

4. Dritter Hilfsantrag

4.1 Anderungen

Die Anderungen der Anspriiche nach dem dritten Hilfsantrag bestehen darin, daR

aufgenommen wurde, was die Begriffe "Niederalkyl" und "Fluorniederalkyl" auf

Seite 2, Zeilen 31 und 32 und 35 bis 37 der Anmeldung in der eingereichten
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Fassung eigentlich bedeuten; somit verstoRen diese Anderungen nicht gegen
Artikel 123 (2) EPU.

4.2 Artikel 84 EPU

Durch die Anderungen der Anspriiche nach dem dritten Hilfsantrag werden die
Einwande der Prufungsabteilung bezuglich der Klarheit und der Stutzung durch die
Beschreibung ausgeraumt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung zuriickverwiesen, auf der
Grundlage des mit Schreiben vom 31. Oktober 1997 als dritter Hilfsantrag

eingereichten Anspruchssatzes mit den per Telefax vom 5. September 2000

vorgelegten korrigierten Ansprichen 3 fir ES und GR ein Patent zu erteilen.



