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Wann sind Anspriiche eines
Patents nicht
neuheitsschidlich ?

Eine neue Entscheidung des Europaischen Pa-
tentamts, die T _1658/12, betraf die Frage der Of-
fenbarung einer Patentanmeldung, hier einer in-
ternationalen Anmeldung.

In der Anmeldung, die dieser Entscheidung zu-
grunde lag, hatte das Europaische Patentamt die
Anspriiche als neuheitsschadlich gegeniiber einer
internationalen Anmeldung eingestuft, allerdings
nur gegeniiber Merkmalen, die allein in den einge-
reichten Anspriichen der Anmeldung zu finden
waren und auch nur in Kombination mehrerer An-
spruche.

Der Anmelder wehrte sich dagegen in der Be-
schwerde mit dem Argument, dass in der Be-
schreibung keine entsprechende Offenbarung zu
finden sei - und dies mit Erfolg.

Die Beschwerdekammer fiihrte ndmlich aus, dass
die Rolle von Anspriichen in einer Anmeldung
nicht primér eine Offenbarung sei, sondern zur
Festlegung des Schutzbereichs diene. Ahnliches
gelte fur Offenbarung, die unter der Rubrik "Sum-
mary of the Invention" in einer internationalen
Anmeldung zu finden sei.

Wenn sich bestimmte Merkmalskombinationen
nur in diesem Teil einer Anmeldung finden lassen,
SO muss somit genau gepruft werden, ob diese
Offenbarung wirklich mit der technischen Lehre
der Beschreibung Ubereinstimmt, oder nicht eher
ein Artefakt ist, der aus dem Entstehungsprozess
der Anmeldung herrihrt.

Derjenige Teil einer Anmeldung, der wirklich zur
Offenbarung vorgesehen ist, ist die Beschreibung
der Anmeldung und nur auf diese kommt es an.

Im Ergebnis wurde somit die betreffende internati-
onale Anmeldung nicht als neuheitsschadlich be-
wertet und die Sache an die Prufungsabteilung
zurtickverwiesen.

Der "fiktive Geschafts-

mann" - eine neue Figur im
Patentrecht (?)

Eine interessante jlingst ergangene weitere
Entscheidung einer Beschwerdekammer des
Européischen Patentamts betrifft die Frage, in-
wieweit Zeugenaussagen von Nichttechnikern -
hier: Bankern - in einem Verfahren vor dem Eu-
ropdischen Patentamt eine Rolle spielen kon-
nen.

Im betreffenden Fall, der T 1463/11, ging es
um computerimplementierte Erfindungen im
Bereich Verkaufssysteme. Genauer stellte sich
die Frage, ob in der Fachwelt zum Prioritats-
zeitpunkt ein Vorurteil bestanden hatte, be-
stimmte Plug-Ins statt auf dem System des
Verkaufers auf einem zentralisierten System
auszufuhren.

Der Anmelder legte hierzu mehrere beeidete
Zeugenaussagen von Bankern vor, um genau
dies zu untermauern.

In ihrer Begrundung fiihrte nun die Beschwer-
dekammer einen “fiktiven Geschéaftsmann" (no-
tional businessman) ein, um die technischen
von den nichttechnischen Merkmalen zu tren-
nen.

Dieser "fiktive Geschaftsmann" unterscheidet
sich von einem echten Geschaftsmann insbe-
sondere dadurch, dass er - anders als der fikti-
ve Fachmann - eben keine technischen Kennt-
nisse besitzt.

Im vorliegenden Fall wurde auferdem ange-
nommen, dass dieser fiktive Geschéaftsmann
dem Durchschnittsfachmann vorgesetzt ist,
letzterem aber keine technischen Vorgaben
macht, wie er bestimmte Dinge umzusetzen
hat.

Unter diesen Voraussetzungen wurden die
Zeugenaussagen ins Verfahren eingefihrt und
im Ergebnis tatsachlich die erfinderische Tatig-

In eigener Sache

Am 18. Mai 2017 halt
Guido Quiram in der IHK
Krefeld einen Vortrag zur
erfolgreichen Durchsetzung
gewerblicher Schutzrechte
in der Praxis. Naheres
finden Sie hier
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Am 18. Mai 2017 halt Dr.
Aloys Huttermann auf der
European Conference der
IPO in Paris einen Vortrag
zum Thema "The
Pemetrexed Decision in
Germany". Naheres finden
Sie hier
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Am 19. Mai 2017 findet in
den Raumen unserer
Kanzlei ein Lunch-Seminar
zum Thema "Most effective
Chinese and U.S. patent
prosecution"  statt.  Fur
weitere Informationen so-
wie kurzfristige Anmeldun-
gen bitten wir um Ruck-
meldung hier
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Am 8. Juni 2017 findet in
den Raumen unserer
Kanzlei das 10. Rheinische
Biopatentforum statt.
Sprecher sind dabei Tarun
Gandhi, Chada & Chada
(Indien)  Atushi  Shiomi,
Tsukuni &  Associates
(Japan), Tilman Breiten-
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So uberraschend diese Entscheidung auf den ers-
ten Blick erscheint, ist sie doch in einer Linie mit
der Rechtsprechung der Beschwerdekammern
hinsichtlich des Erfordernisses, dass Stand der
Technik ebenso wie ein Prioritatsdokument auch
ausfihrbar sein muss.

So wurde bereits im Jahr 2001 in der Entschei-
dung T 1080/99 entschieden, dass der Abstract
einer Patentanmeldung im Lichte der Beschrei-
bung zu lesen ist. Insbesondere sei auch eine un-
abhangig veroffentlichte - in diesem Fall misslun-
gene - englische Ubersetzung eines japanischen
Abstracts nicht isoliert zu betrachten.

Die praktische Bedeutung dieser Entscheidung ist
somit, dass man sich nicht allein auf die Anspri-
che eines Dokuments verlassen kann, will man
aus diesem ein Patent in einem Einspruchsverfah-
ren angreifen. Es sollte immer auch gepriift wer-
den, ob auch entsprechende Passagen in der Be-
schreibung zu finden sind.

keit bejaht. Es handele sich zwar um Aussagen
von Geschéftsleuten, sie lieBen aber Schliisse
auf das technische Verstandnis zum Prioritats-
zeitpunkt zu.

Es bleibt abzuwarten, ob der “fiktive Geschéafts-
mann" eine singulére Gestalt bleiben wird, oder
innerhalb der Rechtsprechung des Europai-
schen Patentamts auf die Dauer seinen festen
Platz einnehmen wird.

Einen interessanten Ansatz, mittels eines sol-
chen "fiktiven Geschaftsmanns" technische und
nichttechnische Merkmale eines Anspruchs
voneinander zu trennen, eréffnet die T 1463/11
aber auf jeden Fall.

: Michalski - Huttermann & Partner Patentanwalte mbB

stein, Director DSM
Innovation Center Intellec-
tual Property, Violeta Geor-
gieva, Legal and Regu-
latory Manager, EuropaBio
Brussels, Dr. Bettina Wan-
ner, Bayer Intellectual Pro-
perty GmbH sowie Mitglie-
der unserer Kanzlei.

Die Teilnahme ist kosten-
frei. Fir ein vollstandiges
Programm  sowie eine
Anmeldung bitten wir um
Riickmeldung hier

Uber Fragen und Anre-
gungen freuen wir uns sehr
- bitte kontaktieren Sie uns
hier.
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