Teil 1
Frage 1

Francesca hat beim EPA eine europaische Patentanmeldung EP-F eingereicht.
Francesca hat die Erfindung, die Gegenstand von EP-F ist, nicht entwickelt. Bei der
Abfassung von EP-F hat Francesca Informationen aus Andrews Laborjournal ohne
Andrews Zustimmung verwendet. EP-F wurde im Dezember 2017 veroffentlicht und ist

noch anhangig.

1.1 Andrew kann eine Aussetzung des Verfahrens erwirken, wenn er nachweist, dass
er ein Verfahren gegen Francesca eingeleitet hat mit dem Ziel, eine Entscheidung
zu erwirken, durch die der Anspruch auf Erteilung des auf EP-F basierenden
europaischen Patents Andrew zugesprochen werden soll.

WAHR: Andrew kann eine Aussetzung des Verfahrens erwirken, wenn er nachweist,

dass er ein Verfahren gegen Francesca eingeleitet hat mit dem Ziel, eine Entscheidung

zu erwirken, durch die ihm der Anspruch auf Erteilung des auf EP-F basierenden

europaischen Patents zugesprochen wird, Artikel 61 (1) EPU und Regel 14 (1) EPU.

1.2  Francesca kann EP-F jederzeit zuricknehmen von dem Tag an, an dem Andrew
dem EPA nachgewiesen hat, dass er ein Verfahren gegen Francesca eingeleitet
hat mit dem Ziel, eine Entscheidung zu erwirken, durch die der Anspruch auf
Erteilung des auf EP-F basierenden europaischen Patents Andrew zugesprochen
werden soll.

FALSCH: Von diesem Tag an und bis zu dem Tag, an dem das Erteilungsverfahren

fortgesetzt wird, darf weder die europaische Patentanmeldung noch die Benennung

eines Vertragsstaats zurlickgenommen werden, Artikel 61 (1) EPU und Regel 15 EPU.

1.3  Solange das Verfahren ausgesetzt ist, muss keine Jahresgebuhr entrichtet
werden.

FALSCH: Alle am Tag der Aussetzung laufenden Fristen mit Ausnahme der Fristen zur

Zahlung der Jahresgebiihren werden durch die Aussetzung gehemmt, Regel 14 (4) EPU

und Richtlinien A-IV, 2.2.4: daher sind Jahresgeblhren auch wahrend der Aussetzung

zu entrichten.



1.4  Andrew kann innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der
Entscheidung, mit der sein Anspruch auf EP-F anerkannt wird, wirksam
beantragen, dass EP-F zurlckgewiesen wird.

WAHR: Andrew kann innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der

Entscheidung, mit der sein Anspruch anerkannt wird, beantragen, dass die von

Francesca eingereichte europaische Patentanmeldung zurlckgewiesen wird,

Artikel 61 (1) c) EPU und Regel 16 (1) EPU.



Frage 2

Hans hat einen zulassigen Einspruch gegen das europaische Patent EP-1 eingelegt,
das mit zwei unabhangigen Ansprichen erteilt wurde, namlich Anspruch 1 und
Anspruch 2, die sich jeweils auf zwei verschiedene Teile des Patents beziehen. Als
einzigen Einspruchsgrund fuhrte er mangelnde erfinderische Tatigkeit in Bezug auf
Anspruch 1 an. Der Einspruch richtet sich nicht gegen das Patent im gesamten Umfang,
sondern nur im Umfang des Anspruchs 1. Insbesondere brachte er in der
Einspruchsschrift vor, dass der Gegenstand von Anspruch 1 nicht erfinderisch
gegenuber der Kombination von D1 und D2 sei, die beide vor dem wirksamen Datum
von EP-1 veroffentlicht worden waren. Theresa reichte wahrend des anhangigen
Einspruchsverfahrens Einwendungen Dritter ein, worin sie vorbrachte, dass Anspruch 2
nicht neu gegentber D3 sei, einer japanischen Patentanmeldung, die vor dem

wirksamen Datum von EP-1 veroffentlicht worden war.

Gehen Sie bei den folgenden Aussagen davon aus, dass dem Anspruch aller Beteiligten
auf rechtliches Gehér Geniige getan wurde und keine Anderungen wahrend des

Einspruchsverfahrens eingereicht wurden.

2.1 Erachtet die Einspruchsabteilung den Gegenstand von Anspruch 1 fur nicht neu
gegenuber D1, kann die Einspruchsabteilung EP-1 wegen mangelnder Neuheit
des Gegenstands von Anspruch 1 widerrufen.

Wahr: Neuheit und erfinderische Tatigkeit sind gesonderte Einspruchsgriunde.
Allerdings kann Neuheit als neuer Einspruchsgrund unter Berufung auf dasselbe
Dokument geltend gemacht werden, das bei der Entscheidung Uber den
Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tatigkeit herangezogen wurde
(Artikel 114 (1) EPU, Regel 81 (1) EPU, G 7/95).

2.2  Erachtet die Einspruchsabteilung den Gegenstand von Anspruch 2 fir nicht
erfinderisch gegenuber D2 in Kombination mit D3, kann die Einspruchsabteilung
EP-1 wegen mangeinder erfinderischer Tatigkeit des Gegenstands von
Anspruch 2 gegenuber D2 in Kombination mit D3 widerrufen.
Falsch: Der Umfang des Einspruchs bestimmt die Befugnis der
Einspruchsabteilung. Nicht unter den Umfang des Einspruchs fallende

Anspruchsgegenstande konnen nicht Gegenstand des Einspruchs sein (G 9/91).



2.3

2.4

Erachtet die Einspruchsabteilung den Gegenstand von Anspruch 1 fur nicht
hinreichend offenbart, kann die Einspruchsabteilung EP-1 widerrufen, weil der
Gegenstand von Anspruch 1 nicht so deutlich und vollstandig offenbart ist, dass
ein Fachmann ihn ausfuhren kann.

Wabhr: Die Einspruchsabteilung kann innerhalb des Einspruchsumfangs von sich
aus einen Einspruchsgrund vorbringen (Artikel 114 (1) EPU, Regel 81 (1) EPU,
G 10/91, Nr. 16 der Entscheidungsgriinde).

Nachdem die Einspruchsabteilung Theresas Einwendungen Dritter berticksichtigt
hat, kann die Einspruchsabteilung EP-1 wegen mangelnder Neuheit des
Gegenstands des Anspruchs 2 widerrufen.

Falsch: Die Zustandigkeit der Einspruchsabteilung ist auf den unabhangigen
Anspruch 1 beschrankt (G 9/91). Nur Anspruchsgegenstande, die von einem im
Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren gefallenen unabhangigen Anspruch
abhangig sind, kdnnen auch dann auf Patentierbarkeit gepruft werden, wenn sie
nicht ausdrucklich angefochten worden sind (G 9/91). Der unabhangige
Anspruch 2 liegt somit aul3erhalb der Zustandigkeit der Einspruchsabteilung und
kann nicht von ihr gepruft werden. Zudem handelt es sich bei Dritten nicht um

Beteiligte des Einspruchsverfahrens.



Frage 3

Eine Beschwerdekammer ...

3.1 ... kann in einer dreikopfigen Besetzung ohne rechtskundiges Mitglied
entscheiden.

FALSCH: Einer Beschwerdekammer muss mindestens ein rechtskundiges Mitglied
angehoren (Artikel 21 (2), (3) und (4) EPU).

3.2 ... kann im Rahmen der Zustandigkeit des Organs tatig werden, das die
angefochtene Entscheidung erlassen hat.

WAHR: Die Beschwerdekammer wird entweder im Rahmen der Zustandigkeit des
Organs tatig, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder verweist die
Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses Organ zuruck (Artikel 111 (1)
EPU).

3.3 ... kann die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an das Organ
zurlckverweisen, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat.
WAHR: GemaR Artikel 111 (1) EPU kann die Kammer die Entscheidung zur weiteren

Entscheidung an dieses Organ zurlckverweisen.

3.4 ... kann ihre Entscheidung auf einen neuen Einspruchsgrund stutzen, der erst im
Beschwerdeverfahren ohne Zustimmung des Patentinhabers vorgebracht wurde.

FALSCH: Die Beschwerdekammer kann im Beschwerdeverfahren ihre Entscheidung
nicht ohne Zustimmung des Patentinhabers auf einen neuen Einspruchsgrund
stutzen (G 10/91).



Frage 4

Firma A hat beim EPA eine europaische Patentanmeldung EP-A eingereicht. Firma B
hat mit Firma A den Rechtslbergang der europaischen Patentanmeldung EP-A auf die

Firma B ausgehandelt.

4.1  Esist mdglich, EP-A nur fur die benannten Vertragsstaaten FR und DE wirksam
von Firma A auf Firma B zu Ubertragen.

WAHR: GemaR Artikel 71 EPU kann eine europaische Patentanmeldung fiir einen oder
mehrere benannte Vertragsstaaten Ubertragen werden (zwei oder mehr Anmelder

kénnen verschiedene Vertragsstaaten benennen, siehe auch Artikel 59 EPU).

4.2 Der Rechtsibergang von EP-A kann auf Antrag der Firma B in das Europaische
Patentregister eingetragen werden, wenn er durch Vorlage von Dokumenten
nachgewiesen wird und wenn eine Verwaltungsgebuhr entrichtet worden ist.

WAMHR: Fir die Eintragung des Rechtsiibergangs nach Regel 143 (1) w) EPU verlangt
das EPA die Einreichung eines Antrags durch einen Beteiligten, z. B. die Firma B,
die Entrichtung einer Verwaltungsgebihr (Regel 22 (2) EPU) sowie die Vorlage
von Dokumenten zum Nachweis des Rechtsiibergangs (Regel 22 (1) EPU), z. B.
eine rechtsgeschéftliche Ubertragung nach Artikel 72 EPU, die der Unterschrift
beider Beteiligten bedarf.

4.3 Der Rechtsuibergang einer europaischen Patentanmeldung wird gegentber dem
EPA erst wirksam, wenn er im Europaischen Patentregister veroffentlicht ist.
FALSCH: Die Ubertragung wird dem EPA gegenlber durch Vorlage der in
Regel 22 (1) EPU genannten Dokumente wirksam, Regel 22 (3) EPU.

4.4  Der Rechtsuibergang eines europaischen Patents kann wahrend der
Einspruchsfrist in das Europaische Patentregister eingetragen werden.

WAHR: Auch wahrend der Einspruchsfrist und wahrend des Einspruchsverfahrens kann
ein europaisches Patent wirksam tibertragen und die Ubertragung in das
Europaische Patentregister eingetragen werden, Regel 85 EPU in Verbindung mit
Regel 22 EPU.






Frage 5

Roberto und Mario sind brasilianische Staatsbirger und leben in Sdo Paolo, Brasilien.
Sie sind die Anmelder der europaischen Patentanmeldung EP1, die heute in
portugiesischer Sprache zusammen mit einer franzésischen Ubersetzung eingereicht
wurde. EP1 nimmt die Prioritat einer friheren brasilianischen Anmeldung P1 in

Anspruch.

Geben Sie fur jede der Aussagen 5.1 - 5.4 auf dem Antwortblatt an, ob die Aussage

wahr oder falsch ist:

5.1  Roberto und Mario haben Anspruch auf eine Ermaligung der Anmeldegebuhr.

Falsch: Roberto und Mario haben keinen Anspruch auf eine Ermafdigung der
Anmeldegebuhr. Roberto und Mario haben weder ihren Wohnsitz oder Sitz in
einem Vertragsstaat noch sind sie Angehdrige eines Vertragsstaats mit Wohnsitz
im Ausland (Artikel 14 (4) EPU, Regel 6 (3) EPU).

5.2  EP1 kann ein Anmeldetag vom EPA zuerkannt werden, nur wenn der Inhalt von
EP1 nicht Gber dem Inhalt von P1 in der urspriinglich eingereichten Fassung
hinausgeht.

Falsch: EP1 kann zusatzliche Gegenstande enthalten, die nicht in P1 enthalten sind
(Artikel 80 EPU, Regel 40 EPU). In diesem Fall umfasst das Prioritatsrecht
allerdings nur die Gegenstande von EP1, die in P1 enthalten sind (Artikel 88 (3)
EPU).

5.3  Ware die franzdsische Ubersetzung nicht fristgerecht eingereicht worden, so
wurde EP1 als nicht eingereicht gelten.

Falsch: Die Rechtsfolge ist, dass die Anmeldung EP1 als zurlickgenommen gilt
(Artikel 14 (2) letzter Satz EPU), und nicht, dass sie als nicht eingereicht gilt.

5.4  Wenn EP1 an eine britische Firma Ubertragen wird, kann die Verfahrenssprache
nach Eintragung des Rechtslibergangs in Englisch geandert werden.

Falsch: Die Verfahrenssprache kann wahrend des Verfahrens zu einer Anmeldung nicht
geédndert werden, weil dies im EPU nicht vorgesehen ist (G 4/08).






Teil 2
Frage 6

Roberto und Mario sind brasilianische Staatsbirger und leben in Sdo Paolo, Brasilien.
Sie sind die Anmelder der europaischen Patentanmeldung EP1, die heute in
portugiesischer Sprache zusammen mit einer franzésischen Ubersetzung eingereicht
wurde. EP1 nimmt die Prioritat der friheren brasilianischen Anmeldung P1 in Anspruch.
Es wird nun angenommen, dass Roberto und Mario zur anhangigen Patentanmeldung
EP1 eine Teilanmeldung EP1-DIV einreichen wollen. Geben Sie fur jede der folgenden
Aussagen an, ob sie wahr oder falsch ist.

6.1 EP1-DIV kann beim EPA wirksam bei den Annahmestellen in Minchen,
Den Haag und Wien eingereicht werden.

Falsch: In Regel 36 (2) letzter Satz EPU sind die Dienststellen des EPA in Miinchen,
Den Haag und Berlin als Annahmestellen fir die wirksame Einreichung einer

Teilanmeldung genannt, Wien jedoch nicht.

6.2 EP1-DIV kann wirksam in Portugiesisch eingereicht werden.

Wahr: Wenn die frihere Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst war,
kann die Teilanmeldung nach Regel 36 (2) Satz 2 EPU in der Sprache der
friheren Anmeldung eingereicht werden, d. h. im vorliegenden Fall in

Portugiesisch.

6.3 EP1-DIV kann wirksam in Englisch eingereicht werden.
Falsch: Regel 36 (2) Satz 1 EPU erlaubt nur die Einreichung der Teilanmeldung in der
Verfahrenssprache der friheren Anmeldung, d. h. in diesem Fall in Franzdsisch,

nicht aber in Englisch.

6.4 EP1-DIV muss innerhalb von 12 Monaten nach dem Anmeldetag von EP1
eingereicht werden.

Falsch: Die Einreichung einer Teilanmeldung ist an keine Frist gebunden, sondern
lediglich an das Erfordernis, dass die Stammanmeldung anhangig sein muss
(Artikel 76 EPU und Regel 36 (1) EPU).






Frage 7

Das Molekul Dimethylfumarat (DMF) ist aus dem Stand der Technik in folgender
Hinsicht bekannt:

Dokument D1 offenbart DMF als Biozid zur Behandlung von Kleidung, Schuhen und
Mobeln gegen Schimmelpilzbefall.

Dokument D2 betrifft ein Patent, das DMF zur Behandlung der Hautkrankheit Psoriasis
und der Multiplen Sklerose offenbart.

Im Stand der Technik sind keine weiteren Krankheiten offenbart, die mit DMF behandelt

werden konnen.

71 Der Gegenstand des Anspruchs "DMF zur Verwendung als Arzneimittel" in einer
heute eingereichten europaischen Patentanmeldung ist neu gegenuber dem
oben erwahnten Stand der Technik.

Falsch: Eine erste medizinische Verwendung von DMF kann nicht beansprucht werden,

weil DMF bereits als Arzneimittel bekannt ist.

7.2  Der Gegenstand des Anspruchs "DMF zur Verwendung bei der Behandlung von
Krebs" in einer heute eingereichten europaischen Patentanmeldung ist neu
gegenuber dem oben erwahnten Stand der Technik.

Wabhr: Die zweite medizinische Verwendung von DMF ist neu gegenuber den oben
genannten Dokumenten des Stands der Technik, denn DMF ist nicht als
Arzneimittel zur Behandlung von Krebs bekannt (Richtlinien G-VI, 7.1).

7.3  Der folgende Anspruchswortlaut in einer heute eingereichten europaischen
Patentanmeldung ist gewahrbar: "Verwendung von DMF zur Herstellung eines
Arzneimittels zur Behandlung von Krebs".

Falsch: Anspriiche in der sogenannten schweizerischen Anspruchsform sind nicht
zulassig in Anmeldungen mit einem wirksamen Datum am oder nach dem
29. Januar 2011 (G 2/08, Richtlinien G-VI, 7.1).

7.4  Der Gegenstand des Anspruchs "DMF zur Verwendung bei der Behandlung von
Hautkrankheiten" in einer heute eingereichten europaischen Patentanmeldung ist
neu gegenuber dem oben erwahnten Stand der Technik.



Falsch: DMF ist bereits fur die Behandlung von Psoriasis (einer Hautkrankheit) bekannt.



Frage 8

Jan, ein Staatsangehdriger der USA mit Wohnsitz in den USA, reichte am 10. Januar
2022 beim USPTO eine internationale Anmeldung PCT-J ein. Bei der Einreichung gab
Jan das EPA als eines der Bestimmungsamter an. Das EPA wurde sofort von seiner
Bestimmung unterrichtet.

Das USPTO erhebt die Gebuhr fur verspatete Zahlung fur eine verspatete Zahlung der

internationalen Anmeldegebuhr wie im PCT gestattet.

8.1  Jan muss die internationale Anmeldegebulhr an das Internationale Buro
entrichten.

FALSCH: Die Gebuhren fur internationale Anmeldungen sind an das Anmeldeamt zu
entrichten, nicht an das Internationale Buro (Regel 15.1 PCT).

8.2  Wird die internationale Anmeldegebuhr nicht rechtzeitig entrichtet, kann Jan die
Anmeldegebuhr zusammen mit der Gebuhr fur verspatete Zahlung innerhalb
einer Frist von einem Monat ab dem Datum der Aufforderung durch das
Anmeldeamt wirksam entrichten.

WAMHR: Falls Jan die Anmeldegebuhr nicht rechtzeitig entrichtet, kann er sie mit einer
Gebuhr fur verspatete Zahlung noch innerhalb einer Frist von einem Monat nach
dem Datum der Aufforderung durch das Anmeldeamt wirksam entrichten
(Regel 16bis.1 a) PCT und Regel 16bis.2 PCT).

8.3  Die Nichtentrichtung der internationalen Anmeldegebuhr zusammen mit der
Gebubhr fur verspatete Zahlung innerhalb der vorgeschriebenen Frist hat zur
Folge, dass das USPTO erklart, dass PCT-J als zurickgenommen gilt.

WAHR: Kommt das USPTO zu dem Schluss, dass es die internationale Anmeldegebuhr
mit der Gebuhr fur verspatete Zahlung nicht innerhalb der Frist erhalten hat, so
erklart es PCT-J fur zurickgenommen (Regel 16bis.1 ¢) PCT und
Artikel 14 (3) a) PCT).

8.4  Die Nichtentrichtung der internationalen Anmeldegebuhr zusammen mit der
Gebuhr fur verspatete Zahlung innerhalb der vorgeschriebenen Frist hat zur



Folge, dass das USPTO das EPA als Bestimmungsamt davon unterrichtet, dass

PCT-J als zurickgenommen gilt.

FALSCH: Nicht das Anmeldeamt, sondern das Internationale Buro informiert die
Bestimmungsamter dartber, dass die Anmeldung flr zurickgenommen
erklart wurde (Regel 29.1 ii) PCT).



Frage 9

9.1 Einer europaischen Patentanmeldung, die von einem identifizierbaren Anmelder
unter Verwendung von Formblatt 1001 eingereicht wurde, erkennt das EPA einen
Anmeldetag zu, auch wenn die Beschreibung in Chinesisch eingereicht wurde.

WAHR: Der Anmeldetag wird unabhangig von der Sprache der Anmeldungsunterlagen
zuerkannt, sofern die Erfordernisse der Regel 40 (1) a) bis ¢) EPU erfillt sind. Die
Einreichung der Beschreibung in einer bestimmten Sprache ist daflr nicht
erforderlich (Artikel 14 (2) EPO).

9.2  Wird ein Erteilungsantrag nicht auf einem vom Europaischen Patentamt
vorgeschriebenen Formblatt eingereicht, so wird eine Anmeldung, die zusammen
mit diesem Antrag eingereicht wird, nicht als europaische Patentanmeldung
behandelt.

FALSCH: GemaR Regel 41 (1) EPU ist der Erteilungsantrag auf einem vom EPA
vorgeschriebenen Formblatt einzureichen. Erflllt der Erteilungsantrag nicht die
Erfordernisse der Regel 41 EPU, fordert das EPA den Anmelder auf, diesen
Mangel innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Zustellung der Aufforderung
zu beseitigen. Dies erfolgt, nachdem es der europaischen Patentanmeldung ein
Anmeldetag zuerkannt hat (Regel 57 b) EPU, Regel 58 EPU, Artikel 90 (3) bis (5)
EPUO).

9.3 Enthalt eine internationale Anmeldung keinen Teil, der dem Anschein nach als
Anspruch oder als Anspriche angesehen werden kann, wird dieser
internationalen Anmeldung kein Anmeldedatum zuerkannt.

WAHR: Gemal Artikel 11 (1) iii) e) PCT muss die internationale Anmeldung fur die

Zuerkennung eines Anmeldetags einen Teil enthalten, der dem Anschein nach

als Anspruch oder als Anspriuche angesehen werden kann.

9.4  Ein japanischer Staatsangehoriger mit Wohnsitz in Japan kann eine europaische
Patentanmeldung wirksam einreichen, ohne sich durch einen zugelassenen
Vertreter vertreten zu lassen.

WAHR: GemaR Artikel 133 (2) EPU miissen natrliche oder juristische Personen, die
weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat haben, in jedem durch dieses



Ubereinkommen geschaffenen Verfahren durch einen zugelassenen Vertreter
vertreten sein und Handlungen mit Ausnahme der Einreichung einer
europaischen Patentanmeldung durch ihn vornehmen. Die Einreichung einer
europaischen Patentanmeldung muss also nicht von einem zugelassenen

Vertreter vorgenommen werden.



Frage 10

Eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPU ist zu einer européischen Patentanmeldung
ergangen. Der Anmelder hat alle notwendigen Erfordernisse erflllt. Die zugehdrige
Entscheidung Uber die Erteilung eines europaischen Patents basierend auf den
Dokumenten (Druckexemplar), die dem Anmelder mit der Mitteilung nach Regel 71(3)
EPU Ubermittelt worden waren, wurde versandt. Der Hinweis auf die Erteilung des

europaischen Patents wurde im Europaischen Patentblatt bekannt gemacht.

Bei der Vorbereitung der Veroffentlichung der Patentschrift dieses europaischen Patents
entstand jedoch ein Fehler, sodass Seite 2 der Beschreibung in der veroffentlichten
Patentschrift dieses europaischen Patents fehlt. Infolge dieses Fehlers offenbart die
veroffentlichte Patentschrift dieses europaischen Patents die beanspruchte Erfindung
nicht so deutlich und vollstandig, dass ein Fachmann sie ausfuhren kann.

10.1 Dieser Fehler in der veroffentlichten Patentschrift dieses europaischen Patents
kann jederzeit berichtigt werden.

Wahr: Um Veroffentlichungsfehler handelt es sich dann, wenn der Inhalt der gedruckten
Patentschrift von den Unterlagen abweicht, die dem Anmelder mit der Mitteilung
nach Regel 71 (3) EPU ubermittelt wurden, da diese der Entscheidung Uber die
Erteilung des Patents zugrunde liegen. Solche Fehler kdnnen jederzeit berichtigt
werden (Richtlinien C-V, 10 und H-VI, 6).

10.2 Das europaische Patent kénnte auf der Grundlage eines auf Artikel 100 b) EPU
gestutzten Einspruchs widerrufen werden, weil die Erfindung in der
veroffentlichten Patentschrift dieses europaischen Patents ohne der Seite 2 der
Beschreibung nicht so deutlich und vollstandig offenbart ist, dass ein Fachmann
sie ausfuhren kann.

Falsch: Fehler in der europaischen Patentschrift, die bei deren Herstellung entstanden
sind, haben keinen Einfluss auf den Inhalt des erteilten Patents (Richtlinien C-V,
10 und H-VI, 6). Verbindlich ist der Text, der dem Erteilungsbeschluss zugrunde
liegt.



10.3 Wenn die Sprache des Verfahrens zur Erteilung dieses europaischen Patents
Englisch war, kann eine Einspruchsschrift wirksam in deutscher Sprache
eingereicht werden.

Wabhr: Im schriftlichen Verfahren vor dem EPA kann sich ein Beteiligter jeder

Amtssprache des EPA bedienen (Regel 3 (1) Satz 1 EPU).

10.4 Zur Ubertragung der Einsprechendenstellung wahrend des
Einspruchsverfahrens auf eine andere Person genugt es, eine Erklarung mit
Name, Anschrift und Unterschrift des urspriinglichen Einsprechenden sowie der
Person, die die Einsprechendenstellung iubernehmen mochte, beim EPA
einzureichen.

Falsch: Die Einsprechendenstellung ist nicht tibertragbar; ihr Ubergang ist aber im Fall

der Erbfolge und bei jeder Gesamtrechtsnachfolge zuzulassen (Richtlinien D-I, 4,
G 4/88, G 2/04)



Teil 3
Anmerkung: Die deutsche Fassung enthalt in Absatz [005], zweite Zeile der Be-

schreibung einen Ubersetzungsfehler. Es muss Poly-Y heifen, nicht
Poly-X.

Aufgrund dieses Ubersetzungsfehlers hat die Priifungskommission be-
schlossen, fur die Fragen 11 bis 15 allen Bewerbern die volle Punktzahl

zu geben.

Frage 11

11.1 Eine Yogamatte bestehend aus Poly-X fallt unter den Umfang von Anspruch 7.
FALSCH: Besteht die Matte aus Poly-X, so ist Poly-X das einzige Material. Nach An-
spruch 7 ist allerdings das Vorhandensein eines antibakteriellen Materials erfor-

derlich, und Poly-X ist nicht als antibakteriell beschrieben.

11.2 Das Material von Anspruch 5 wird durch ein funktionelles Merkmal definiert.

WAHR: Das Material nach Anspruch 5 wird durch seine Funktion, d. h. als funktionelles
Merkmal, definiert und nicht durch eine strukturelle Definition (Richtlinien F-1V,
6.5).

11.3 Die Merkmale des Anspruchs 11 implizieren eine Beschrankung der Dimensionen
der Textiltasche.

WAHR: Eine Textiltasche zur vollstandigen Abdeckung und zum Transport einer Yoga-
matte setzt bestimmte Mindestmalde voraus (Richtlinien F-1V, 4.14.2). Die Abmes-
sungen einer Yogamatte sind in Absatz [001] der Beschreibung genannt. Also
wurde z. B. eine Textiltasche, die sich nicht auf eines der in Absatz [001] der Be-
schreibung genannten Mal3e einer Yogamatte dehnen lasst, nicht unter An-

spruch 11 fallen.

11.4 Der Gegenstand von Anspruch 13 ist unklar.
WAHR: Der Ausdruck "das relativ langsam wachst" ist ein relativer Ausdruck ohne allge-

mein anerkannte Bedeutung (Richtlinien F-IV, 4.6).



Frage 12

12.1 Der Gegenstand des Anspruchs 2 ist neu gegenuber D3.
FALSCH: Die Yogamatte aus D3 hat zwei voneinander unterscheidbare Seiten: eine

Seite ist mit einem Namen versehen, die andere nicht.

12.2 Ein stichhaltiges Argument fur die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 4 ge-
genuber D3 lautet, dass in D3 die erste Seite die Seite ist, die Kontakt zum Sport-
ler hat.

FALSCH: Dass in D3 eine andere "Nummerierung" oder Kennzeichnung der Seiten ver-
wendet wird, fuhrt nicht zu einem technischen Unterscheidungsmerkmal. An-
spruch 1, von dem der vorliegende Anspruch 4 abhangig ist, enthalt kein anderes
technisches Merkmal, das durch die "erste" und die "zweite" Seite naher gekenn-

zeichnet ware.

12.3 Ein stichhaltiges Argument fur die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 6 ge-
genuber D2 lautet, dass in D2 die Yogamatte nur teilweise mit einer Schicht Poly-
X beschichtet ist.

FALSCH: In Anspruch 6 ist nicht naher spezifiziert, ob die Beschichtung die Seite ganz
oder vollstandig bedeckt — dies wird auch durch Anspruch 9 und Absatz [003] der
Beschreibung bestatigt.

12.4 Der Gegenstand des Anspruchs 8 ist jeweils neu gegenltber D1, D2, D3 und D4.
WAHR: Yogamatten, bei denen mindestens eine Seite Silberionen enthalt, sind in den
Dokumenten D1 bis D4 nicht offenbart.



Frage 13

In Anspruch 10 ist spezifiziert, dass das Material der zweiten Seite die Schweil3bildung

13.1

auf dem Korper des Sportlers reduziert. Dieses funktionelle Merkmal ist klar aus
der Lektlre des Anspruchs als solchem. Poly-Y ist kein beschrankendes Merkmal
des Anspruchs 10. Dementsprechend hat der Ubersetzungsfehler in der deut-
schen Fassung der Aufgabe keine Auswirkungen auf die Auslegung des An-
spruchs 10.

Der Gegenstand des Anspruchs 10 ist neu gegentber D1.

FALSCH: Eine Yogamatte mit einer ersten und einer zweiten Seite, die vollstandig aus

13.2

Poly-Y besteht, ist in D1 offenbart. Eine andere Verwendung desselben Materials
("wobei das Material so beschaffen ist, dass es beim Kontakt mit dem Koérper des
Sportlers die Schweil3bildung auf dem Korper des Sportlers reduziert") verleiht

dem Erzeugnis keine Neuheit (Richtlinien F-1V, 4.13).

Der Gegenstand des Anspruchs 10 ist neu gegentber D2.

FALSCH: Eine Yogamatte mit einer ersten und einer zweiten Seite, bei der eine Seite

13.3

ein Material enthalt, das so beschaffen ist, dass es beim Kontakt mit dessen Kor-
per die Schweil3bildung auf dem Korper des Sportlers reduziert, ist in D2 offen-
bart. Das Material Poly-Z ist geeignet, die Schweilbildung auf dem Korper des
Sportlers zu reduzieren, wie auch durch die vorliegende Anmeldung in Absatz

[005], vorletzter Satz bestatigt wird.

Die vorliegende Anmeldung gibt an, dass eine Yogamatte aus Poly-Y wirksamer
als eine Yogamatte aus Poly-X oder Poly-Z die Schwei3bildung auf dem Korper

des Sportlers reduziert, wahrend der Sportler Kontakt zur Yogamatte hat.

WAMHR: Die Vorteile von Poly-Y werden in der vierten Ausfuhrungsform der Erfindung

13.4

offenbart (siehe Absatz [005], vorletzter Satz), bei der Poly-Y einen hoheren (d. h.
besseren) SWR hat als Poly-X und Poly-Z.

Der Gegenstand des Anspruchs 13 ist neu gegenuber D2.

WAHR: Eine Textiltasche, die eine Yogamatte enthalt, ist in D2 nicht offenbart.



Frage 14

14.1 Ein geanderter einziger Anspruch 1, der wie folgt lautet: "Yogamatte mit einer ers-
ten Seite und einer zweiten Seite, wobei die Yogamatte einen SRW von 90 oder
mehr hat.", ware nach Artikel 123 (2) EPU zuldssig.

WAHR: Der geanderte Anspruch ist unmittelbar und eindeutig aus der Kombination des

Gegenstands von Anspruch 1 mit dem letzten Satz von Absatz [005] herleitbar.

14.2 Ein geanderter einziger Anspruch 1, der wie folgt lautet: "Yogamatte mit einer ers-
ten Seite und einer zweiten Seite, wobei die Yogamatte einen SRW von 90 oder
mehr hat.", wére nach Artikel 84 EPU Klar.

FALSCH: Der SRW wird nach einem "neuen, speziellen Testprotokoll" ermittelt. Das
Testprotokoll anscheinend scheint also nicht auf einem in der Technik allgemein
bekannten Parameter zu beruhen. Gemal den Richtlinien F-IV, 4.11 konnen
Falle, bei denen unubliche Parameter verwendet werden oder zum Messen der
Parameter ein nicht zugangliches Gerat benutzt wird, prima facie wegen man-
gelnder Klarheit beanstandet werden, da sich ein sinnvoller Vergleich mit dem
Stand der Technik nicht anstellen lasst.

14.3 Ein geanderter einziger Anspruch 1, der wie folgt lautet: "Yogamatte mit einer ers-
ten Seite und einer zweiten Seite, wobei die erste Seite eine Beschichtung aus
Poly-X hat, wobei das Poly-X die erste Seite zu 100 % bedeckt.", ware nach Arti-
kel 123 (2) EPU zulassig.

WAMHR: Dieser geanderte Anspruch basiert auf den Ansprichen 1, 4, 5, 6 und 9 in der
eingereichten Fassung. Anspruch 6 ist abhangig von Anspruch 5, sodass impli-
ziert ist, dass das Material Poly-X fur eine sichere, aber reversible Haftung der
Yogamatte am Boden sorgt (siehe auch Absatz [003] der Beschreibung). Die

100 % entsprechen dem Ende des in Anspruch 9 definierten Bereichs.

14.4 Ein geanderter einziger Anspruch 1, der wie folgt lautet: "Yogamatte mit einer ers-
ten Seite und einer zweiten Seite, wobei die erste Seite und die zweite Seite Sil-
berionen enthalten.", ware nach Artikel 123 (2) EPU zuléssig.

FALSCH: Obwohl in Absatz [004] der Anmeldung offenbart ist, dass die Yogamatte ein
antibakterielles Material, z. B. Silberionen, enthalt und das antibakterielle Material



nur auf der zweiten Seite vorhanden sein darf, bedeutet dies nicht zwangslaufig,
dass das antibakterielle Material oder die Silberionen auf der ersten Seite vorhan-
den sind. Der Satz "Das antibakterielle Material darf nur auf der zweiten Seite
vorhanden sein." kdnnte einfach bedeuten, dass die Silberionen nur auf der zwei-
ten Seite und in der Matte (aber nur wenige Millimeter unterhalb der zweiten
Seite) zu finden sind. Silberionen auf der ersten Seite sind nicht klar und eindeu-

tig offenbart.

Darlber hinaus gibt es keine Offenbarung eines antibakteriellen Materials auf bei-

den Seiten.



Frage 15

15.1 In D2 und in der vorliegenden Anmeldung erflllt das Material Poly-X im Wesentli-
chen denselben Zweck.

WAHR: Laut der Anmeldung (siehe Absatz [003]) sorgt das Material Poly-X fur eine si-
chere, aber reversible Haftung der Yogamatte am Boden. Die Lehre von D2 be-
sagt, dass Poly-X flr eine starke Haftung der Yogamatte am Boden sorgt, wah-
rend der Sportler Ubungen ausfiihrt, und dass die Matte nach der Benutzung
leicht vom Boden abgenommen werden kann. Beide Anmeldungen beschreiben
also im Wesentlichen dieselbe Eigenschaft von Poly-X und folglich dieselbe Ver-

wendung.

15.2 Die in Anspruch 8 definierten zusatzlichen Merkmale, wonach die zweite Seite
der Yogamatte Silberionen enthalt, haben die technische Wirkung, Bakterien-
wachstum zu reduzieren.

WAMHR: Die in der Yogamatte nach diesem Anspruch enthaltenen Silberionen haben
eine antibakterielle Wirkung, siehe Absatz [004].

15.3 Der Gegenstand von Anspruch 13 16st die objektive technische Aufgabe gegen-
uber D1 als nachstliegendem Stand der Technik, eine biologische, nachhaltige
Yogamatte bereitzustellen.

FALSCH: Anspruch 13 definiert keine biologische, nachhaltige Yogamatte.

15.4 Der Gegenstand des Anspruchs 14 ist neu gegenuber D1.
FALSCH: D1 offenbart eine vollstandig aus Poly-Y hergestellte Yogamatte. In D1 wird
Poly-Y also zur Herstellung von Yogamatten verwendet. Damit ist die Verwen-

dung von Poly-Y zur Herstellung von Yogamatten nicht neu gegenuber D1.



Teil 4
Frage 16

16.1 D13 ist neuheitsschadlich fir den Gegenstand von Anspruch II.1.
FALSCH: D13 offenbart lediglich ein Verfahren zur Konservierung von Flussigkeiten,

Wein wird darin nicht erwahnt.

16.2 D12 ist neuheitsschadlich flir den Gegenstand von Anspruch II.1.
WAHR: In D12 wird Luft auch durch die Zugabe von Kohlendioxid aus dem Kopfraum
der Flasche verdrangt.

16.3 D11 ist neuheitsschadlich flir den Gegenstand von Anspruch I1.2.
WAHR: In D11 wird Luft und somit auch Sauerstoff aus der Flasche abgesaugt,

wodurch die Menge von Sauerstoff im Kopfraum der Flasche reduziert wird.

16.4 D12 ist neuheitsschadlich flir den Gegenstand von Anspruch I1.2.
WAHR: In D12 wird durch die Zugabe von Kohlendioxid Luft und somit auch Sauerstoff
aus der Flasche verdrangt und dadurch die Menge von Sauerstoff im Kopfraum

der Flasche reduziert.



Frage 17

17.1 D11 ist neuheitsschadlich fir den Gegenstand von Anspruch I1.3.
FALSCH: D11 offenbart kein Verfahren, in dem ein Inertgas in den Kopfraum der Fla-
sche eingebracht wird.

17.2 D12 beschreibt, dass Wein eine chemische Reaktion mit einem Gas eingehen
kann.

WAHR: In D12 wird beschrieben, dass eine Reaktion ablauft, wenn Kohlendioxid zu
Wasser gegeben wird. D12 beschreibt eine ahnliche Reaktion, wenn Kohlendi-
oxid zu Wein gegeben wird, um dessen Eigenschaften zu verbessern und den

Wein zu konservieren.

17.3 D12 ist neuheitsschadlich fur den Gegenstand von Anspruch I1.4.
FALSCH: D12 offenbart die Einleitung von Kohlendioxid in den Wein und nicht direkt in

den Kopfraum, wie in Anspruch 11.3 gefordert, von dem 1.4 abhangig ist.

17.4 D13 ist neuheitsschadlich fur den Gegenstand von Anspruch II.5.

WAHR: D13 offenbart in den Absatzen [002] und [003] ein Verfahren zur Konservierung
alkoholischer Getranke (Bier), bei dem die Sauerstoffkonzentration im Kopfraum
der Flasche reduziert wird, indem ein Inertgas in den Kopfraum der Flasche ein-
gebracht wird, wobei das Inertgas ausschliel3lich Stickstoff ist.



Frage 18

18.1 Das EPA kann in der Recherchenphase eine Mitteilung nach Regel 62a EPU fiir
den vorliegenden Anspruchssatz verschicken.

WAHR: Ja, Anspruch II.1 und Anspruch II.2 sind unabhangige Verfahrensanspriche
und beziehen sich auf alternative Gegensténde, d. h. Regel 62a EPU findet An-

wendung.

18.2 Der Gegenstand von Anspruch I1.5 ist klar.
FALSCH: Anspruch 1.5 ist unklar, denn einerseits wird das Inertgas als ausschliel3lich
Stickstoff spezifiziert, andererseits ist Anspruch 1.5 von Anspruch 11.4 abhangig,

dem zufolge das Inertgas Kohlendioxid ist.

18.3 Das Vorliegen eines Inertgases ist in den Anmeldungsunterlagen als wesentli-
ches Merkmal beschrieben.
FALSCH: Das Vorliegen eines Inertgases ist kein wesentliches Merkmal, sondern ledig-

lich ein bevorzugtes Merkmal (siehe Absatz [003] der Beschreibung).

18.4 Der Gegenstand des Anspruchs 11.6 kann in die Beschreibung aufgenommen
werden, ohne dass gegen Artikel 123 (2) EPU verstoRen wird.

WAHR: Der Gegenstand des Anspruchs I1.6 ist Teil der Anmeldung in der eingereichten
Fassung und kann der Beschreibung hinzugeflgt werden, ohne dass gegen Arti-
kel 123 (2) EPU verstoRen wird.



Frage 19

19.1 Eine Anderung des Anspruchs 1.7 in "Verfahren zur Konservierung eines alkoho-
lischen Getranks nach Anspruch 11.3, bei dem das Inertgas ein Edelgas ist" ware
nach Artikel 123 (2) EPU nicht zulassig.

WAHR: In der Anmeldung wird nicht auf ein Edelgas Bezug genommen. Anspruch 6
kann nicht auf Edelgase Bezug nehmen, ohne dass gegen Artikel 123 (2) EPU

verstolRen wird.

19.2 Obgleich Argon als das am meisten bevorzugte Inertgas beschrieben wird, ware
eine Streichung samtlicher Bezugnahmen auf Argon aus den Anspriichen nach
Artikel 123 (2) EPU zulassig.

WAMHR: Durch die Streichung einer bevorzugten Option wird kein Gegenstand hinzuge-
fugt, insbesondere wenn die Beschreibung lehrt, wie man auf anderen Wegen zu

dem beanspruchten Gegenstand gelangen kann.

19.3 Mit einer Anderung des Anspruchs 1.3 in "Verfahren zur Konservierung eines al-
koholischen Getranks nach Anspruch 11.2, bei dem ein Inertgas direkt in den Kopf-

raum der Flasche eingeleitet wird, um eine Gashaube Uber dem Weinspiegel zu

erzeugen" ware nach Artikel 123 (2) EPU zulassig.
FALSCH: Die Anderung in Anspruch 3 ist eine Zwischenverallgemeinerung, denn eine
Gashaube wird nur fur Argon offenbart, nicht aber fur alle anderen Inertgase.

19.4 Mit einer Anderung des Anspruchs 11.2 in "Verfahren zur Konservierung eines al-

koholischen Getranks mit 10 oder mehr Vol.-% Alkohol, bei dem die Menge von

Sauerstoff im Kopfraum der Flasche reduziert wird" ware nach Artikel 123 (2)
EPU zulssig.

WAHR: Die Anderung in Anspruch 2 "mit 10 oder mehr Vol.-% Alkohol" basiert auf Ab-
satz [001] der vorliegenden Anmeldung. Im gednderten Anspruch |.2 wirde zwar
der Ausdruck "in der Flasche" weggelassen, dies verstof3t aber nicht gegen die
Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU. Der gednderte Anspruch 1.2 bezieht sich

im zweiten Teil nach wie vor auf eine Flasche, mit Verweis auf deren Kopfraum.



Frage 20

Da der Satz "Nehmen Sie im Folgenden an, dass die erfinderische Tatigkeit
in Bezug auf Anspruch I1.9 zu priifen ist." auf WiseFlow fehlte, hat die Pru-
fungskommission beschlossen, fur die Frage 20 allen Bewerbern die volle
Punktzahl zu geben.

20.1 Ein stichhaltiges Argument dafur, dass D11 nicht der nachstliegende Stand der
Technik ist, lautet, dass D11 nicht die Hinzugabe von Gas verlangt.

WAMHR: Ein stichhaltiges Argument dafur, dass D11 nicht der nachstliegende Stand der
Technik ist, ist, dass D11 auf einem gegenulber der Erfindung gegenteiligen Prin-

Zip beruht (Entzug statt Zugabe von Luft).

20.2 Wird D12 als nachstliegender Stand der Technik gewahlt, kann eine mogliche ob-
jektive technische Aufgabe formuliert werden als wie kann ein alkoholisches Ge-
trank konserviert werden, indem ein Inertgas direkt in den Kopfraum der Flasche
eingeleitet wird.

FALSCH: Die Einleitung eines Inertgases direkt in den Kopfraum der Flasche ist die Lo-
sung der Aufgabe, alkoholische Getranke zu konservieren und die Losung darf
nicht zur Formulierung der objektiven technischen Aufgabe verwendet werden
(Richtlinien G-VII, 5.2).

20.3 Ein stichhaltiges Argument dafur, dass D13 nicht der nachstliegende Stand der
Technik ist, lautet, dass D13 nur die Konservierung von Fischdl behandelt.

FALSCH: D13 bezieht sich nicht nur auf die Konservierung von Fischol, sondern auch
auf die von "Bier", siehe Absatz [003] von D13.

20.4 Angenommen, D13 wird als nachstliegender Stand der Technik erachtet, kann
eine zu losende technische Aufgabe darin gesehen werden, die Menge an Gas
zu reduzieren, die erforderlich ist, um die Luft oberhalb des Weinspiegels zu ent-
fernen.

WAHR: Diese technische Aufgabe ist aus dem letzten Satz von Absatz [004] der Be-
schreibung der Anmeldung herleitbar, wo es heil3t: "... ein sehr geringes Volumen
Argon reicht aus, um die Gashaube zu erzeugen und die Oxidationsprozesse zu



verhindern." Im Gegensatz dazu besagt Absatz [002] der Beschreibung von D13,
dass es zur Verdrangung aller Sauerstoffgase aus dem Kopfraum eines Stick-
stoffvolumens bedarf, das dem 20-fachen Volumen des Kopfraums der Flasche

entspricht.





