Priiferbericht — Aufgabe D 2022

Ziel und Inhalt des Priiferberichts

Ziel des vorliegenden Priiferberichts ist es, den Bewerbern die Vorbereitung auf kiinftige
Eignungspriifungen zu ermaglichen (s. Art. 6 (6) der Vorschriften (ber die europaische Eignungsprifung fur
zugelassene Vertreter).

Vorbemerkung

Die Bewerber werden daran erinnert, dass sie auf die Fragestellung achten und nicht lediglich
Informationen aus der Aufgabe wiedergeben sollten. Fiir das bloRe Wiederholen von Informationen
werden keine Punkte vergeben. Keine Punkte gibt es auch, wenn dem Priifer Antwortalternativen zur
Auswahl gestellt werden, von denen eine richtig und eine falsch ist.

In Teil | wird die volle Punktzahl nur vergeben, wenn die Rechtsgrundlage vollstandig angegeben wurde, auf
die sich die Analyse stitzte; unvollstindig angegebene Rechtsgrundlagen haben die Bewerber viele Punkte
gekostet.

Die blofRe Angabe der Rechtsgrundlage oder das Zitieren des Rechtstexts ohne weitere Erlduterung oder
Begriindung wurde im Allgemeinen nicht honoriert. Es wurden jedoch auch fiir relevante alternative und in
der Musterlosung nicht erwdhnte Rechtsgrundlagen Punkte vergeben. In diesem Zusammenhang sei darauf
hingewiesen, dass die Online-Priifung mit direktem Zugang zu einem Teil des Priifungsstoffs in
elektronischer Form anscheinend als Aufforderung verstanden wird, Artikel, Regeln und Absatze aus den
Richtlinien zu kopieren. Daflir wird nur dann die volle Punktzahl vergeben, wenn abgesehen vom kopierten
Text auch die Erklarung im Hinblick auf die Situation in der Frage gegeben wird.

Die Bewerber sollten sich bewusst sein, dass PCT-Fragen einen erheblichen Teil von Aufgabe D ausmachen
kénnen.
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Frage 1 (8 Punkte)

Die meisten Bewerber stellten fest, dass die Frist fiir die Beantwortung des Bescheids gemaR Artikel 94 (3)
EPU und die Frist fiir die Beantragung der Weiterbehandlung bereits abgelaufen waren und ein Antrag auf
Wiedereinsetzung in die Frist fiir den Weiterbehandlungsantrag gestellt werden muss, damit die
Bearbeitung der Anmeldung fortgesetzt wird.

Wenige Bewerber erkannten, dass Jahresgebihren fiir das 5. und das 6. Jahr zu entrichten waren, die am
Tag der Zustellung der Entscheidung iber die Wiedereinsetzung fallig wurden, und dass die Bestimmungen
der Regel 51 (4) a) EPU Anwendung fanden.

Frage 2 (10 Punkte)

Die meisten Bewerber schlugen vor, die Berichtigung des Rechtschreibfehlers zu beantragen. Nicht so viele
Bewerber erkannten, dass ein Antrag auf Berichtigung nach Regel 139 EPU das Verfahren nach Regel 71 (6)
EPU auslost.

Einige Bewerber beantragten immer noch den Verzicht auf das Recht, eine weitere Mitteilung nach

Regel 71 (3) EPU zu erhalten (Verzichtsoption), ohne das Einverstidndnis des Anmelders mit der fiir die
Erteilung vorgesehenen Fassung zum Ausdruck zu bringen. Das EPA bearbeitet solche Verzichtserklarungen
jedoch nicht mehr.

Einige Bewerber schlugen vor, der in der ersten Mitteilung nach Regel 71 (3) EPU fiir die Erteilung
vorgeschlagenen Fassung zuzustimmen und danach die Berichtigung des Rechtschreibfehlers zu
beantragen, wahrend EP-B noch anhdngig ist. Dieser Ansatz wiirde den Abschluss des Erteilungsverfahrens
von EP-B anders als vom Anmelder gewlinscht weiter verzégern.

Die volle Punktzahl erhielten auch Bewerber, die vorschlugen, das Einverstdandnis des Anmelders mit der fir
die Erteilung vorgesehenen Fassung unmittelbar nach Erhalt der zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3) EPU
zum Ausdruck zu bringen, wenn bereits in Erwiderung auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) EPU die
Ubersetzungen der berichtigten Anspriiche eingereicht wurden und die Erteilungs- und
Veroffentlichungsgebiihr entrichtet wurde.

Viele Bewerber Uibersahen, dass die Jahresgebihr fir das vierte Jahr entrichtet werden musste.

Die Frage nach den fiir das Wirksamwerden der europaischen Patentanmeldung in den Niederlanden
erforderlichen Schritten wurde weniger gut beantwortet.

Frage 3 (8 Punkte)

Diese Frage wurde in der Regel gut beantwortet. Die meisten Bewerber erkannten, dass fir C2 kein
erganzender internationaler Recherchenbericht erstellt werden kann, da dessen Grundlage der
urspriinglich eingereichte Anspruchssatz ist, und dass C2 Gegenstand einer erganzenden europaischen
Recherche sein und gemiR Regel 164 (2) EPU gepriift werden kann.

Frage 4 (6 Punkte)

Etliche Bewerber kamen zu dem richtigen Schluss, dass EP-D3 der Prioritatstag von EP-D2 nicht zusteht.
Viele von ihnen erkannten jedoch nicht und/oder gaben nicht die richtige Rechtsgrundlage dafiir an, warum
die Offenbarung von EP-D2 dem Fachmann nicht ermaoglicht, das Verfahren zur Herstellung des
Erzeugnisses D2 ausgehend vom Rohmaterial D1 durchzufiihren. Noch weniger Bewerber gaben
ausdrtcklich an, dass D2 in EP-D4 ausreichend offenbart ist.

Frage 5 (5 Punkte)

Weil in der englischen, der deutschen und der franzésischen Fassung der Aufgabe unterschiedliche Daten
zur Veroffentlichung des Artikels angegeben waren, hat die Prifungskommission beschlossen, fiir die
Frage 5 allen Bewerbern die volle Punktzahl zu geben.



Frage 6 (8 Punkte)

Viele Bewerber erkannten die Asymmetrie zwischen Einspruchs- und Beschwerdeverfahren bezlglich der
Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von Amts wegen. Nur wenige Bewerber erkannten jedoch, dass das
Einspruchs- und Beschwerdeverfahren in Situation 2 nicht mehr anhangig ist und dass mit einer
Beschrankung gemal Artikel 105a (2) EPU auf die mangelnde Neuheit gegeniiber D1 eingegangen werden
kann.

Ebenso wurde von wenigen Bewerbern erkannt, dass die Zurlicknahme des Einspruchs durch den einzigen
Einsprechenden/Beschwerdefiihrer als Zuriicknahme der Beschwerde ausgelegt wird, und dass die richtige
Rechtsgrundlage fur diese Schlussfolgerung G 8/93 ist.
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Verweise auf die Rechtsgrundlage beziehen sich auf den Stand vom 31. Oktober 2021.

Antwort auf Frage 1 (8 Punkte)

Die Frist zur Beantragung der Weiterbehandlung nach Artikel 121 (1) und Regel 135 (1) EPU endete bereits
am 4. Marz + 10 Tage (Regel 126 (2) EPU) + 2 Monate (Regel 135 (1) EPU) = 14. Mai 2021 (Fr.).

EP-F gilt somit als zuriickgenommen, Artikel 94 (4) EPU.

Es ist moglich, die Wiedereinsetzung in die Frist fir die Weiterbehandlung zu beantragen, Artikel 122 (1)
EPU und Regel 136 (3) EPU. Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall
des Hindernisses zu stellen, Regel 136 (1) EPU, d. h. zwei Monate nach dem 3. Februar 2022, d. h.
spatestens am 3. April 2022 (So.), verldngert bis 4. April 2022 (Mo.), Regel 134 (1) EPU. Dieses Datum liegt
noch innerhalb der Einjahresfrist, die am 14. Mai 2021 begann. Der Einspruch muss spatestens am 4. April
2022 eingelegt werden.

Zusatzlich zur Einreichung des Wiedereinsetzungsantrags muss Anmelder F die vorgeschriebene Gebihr
entrichten, Regel 136 (1) EPU, den Antrag begriinden und die zur Begriindung dienenden Tatsachen
glaubhaft machen oder erkliren, dass alle gebotene Sorgfalt beachtet wurde, Regel 136 (2) EPU, und die
versdumten Handlungen vornehmen - durch Beantragung der Weiterbehandlung gemaR Artikel 121 (1) und
Regel 135 (1) EPU unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebiihr und Erwiderung auf die Mitteilung
gem3iR Artikel 94 (3) EPU.

Die Frist zur Erwiderung auf die Mitteilung gemaR Artikel 94 (3) EPU endete am 11. Januar 2021 (Mo.).
Zwei Jahresgebiihren (fir das 5. und das 6. Jahr) waren am 31. Januar 2021 bzw. am 31. Januar 2022 fallig,
Artikel 86 (1) und Regel 51 (1) EPU, nachdem ein Rechtsverlust eingetreten war.

Somit sind die Jahresgebiihren am Tag der Zustellung der Entscheidung liber die Wiedereinsetzung fallig.
Die Jahresgebiihren kénnen noch innerhalb von 4 Monaten nach Zustellung der Entscheidung ohne
Zuschlagsgebiihr entrichtet werden, Regel 51 (4) a) EPU, oder innerhalb von 6 Monaten nach der
Entscheidung mit Zuschlagsgebiihr, Regel 51 (4) a) und 51 (2) EPU.

Antwort auf Frage 2 (10 Punkte)

Die Mitteilung des EPA vom 12. November 2021 war eine Mitteilung gemaR Regel 71 (3) EPU. Folgende
Handlungen miissen bis zum 22. Marz 2022 (Di.) (12. November 2021 + 10 Tage (Regel 126 (2) EPU) +

4 Monate (Regel 71 (3) EPU) = 22. Marz 2022) vorgenommen werden:

Einreichung eines Antrags auf Berichtigung des Rechtschreibfehlers in einem der Anspriiche und zusatzlich
Einreichung einer begriindeten Erklarung, inwiefern die Berichtigung das Erfordernis der Regel 139 EPU
erflllt, Richtlinien C-V, 4.3; Einreichung eines PACE-Antrags und baldmoglichst einer Erwiderung auf die
zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) EPU, ABI. 2015, A93, C.15; unmittelbar nach Erhalt der zweiten
Mitteilung nach Regel 71 (3) EPU Entrichtung der Erteilungs- und Verdffentlichungsgebiihr gemaR

Regel 71 (6) EPU und Einreichung einer Ubersetzung der Anspriiche 1 - 16 in deutscher und franzdsischer
Sprache, Regel 71 (3) EPU; Entrichtung einer Anspruchsgebiihr fiir Anspruch 16, Regel 71 (4) EPU, vor oder
unmittelbar nach Erhalt der zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3) EPU; Entrichtung der Jahresgebiihr fiir das
vierte Jahr mit einer Zuschlagsgebiihr in Hohe von 50 % der Jahresgebiihr fiir das vierte Jahr, Regel 51 (2)
EPU, innerhalb von 6 Monaten nach Falligkeit, d. h. bis zum 31. August 2022: 28. Februar 2022 (letzter Tag
im Feb.) + 6 Monate (Regel 51 (2) EPU, J 4/91) = 31. August 2022 (Mi.).

Erst wenn alle Gebilhren entrichtet sind, ergeht die Entscheidung tiber die Erteilung des europaischen
Patents, Regel 71a (1) EPU, und der Hinweis auf die Erteilung des européischen Patents wird bekannt
gemacht.

Damit das auf EP-B basierende europaische Patent in den Niederlanden wirksam wird, muss eine
niederldndische Ubersetzung lediglich der Anspriiche, Artikel 1 (2) und Artikel 1 (3) des Londoner
Ubereinkommens, eingereicht werden und gemaR Artikel 65 (2) EPU die besondere Gebiihr entrichtet
werden, Nationales Recht zum EPU, IV., Spalten 4 und 5 fiir NL. Beide Handlungen miissen innerhalb von

3 Monaten nach dem Tag vorgenommen werden, an dem der Hinweis auf die Erteilung im Europaischen
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Patentblatt bekannt gemacht worden ist, Artikel 65 (1) und Nationales Recht zum EPU, IV., Spalten 4 und 5
far NL.

Antwort auf Frage 3 (8 Punkte)

1. a): Der ergénzende internationale Recherchenbericht (SISR) kann innerhalb von 22 Monaten nach dem
Anmeldetag beantragt werden, Regel 45bis.1 a) PCT, d. h. bis zum 28. Mérz 2022 (26. Mai 2020 (Do.)
+ 22 Monate (Regel 45bis.1 a) PCT) = 26. Marz 2022 (Sa.), verlangert bis zum 28. Marz 2022 (Mo.)
(Regel 80.5 PCT). Der Antrag ist beim Internationalen Biro einzureichen, Regel 45bis.1 b) PCT.
Sowohl die Bearbeitungsgebihr flr die ergdnzende Recherche, Regel 45bis.2 a) PCT, als auch die
Geblihr fir die ergdnzende Recherche, Regel 45bis.3 a) PCT, ist an das Internationale Biiro zu
entrichten, Regel 45bis.2 c) PCT und Regel 45bis.3 b) PCT, und zwar innerhalb eines Monats nach
Eingang des Antrags auf eine erganzende Recherche, Regel 45bis.2 c) PCT und Regel 45bis.3 c) PCT.

1. b): Fir C2 kann kein SISR erstellt werden, denn die Grundlage flr den SISR ist der urspringlich
eingereichte Anspruchssatz, Regel 45bis.5 b) PCT.

2. Weil das EPA den SISR erstellt hat, wird kein ergdnzender europaischer Recherchenbericht erstellt,
Artikel 153 (7) EPU und Richtlinien B-ll, 4.3.1. Allerdings kann und muss C beim Eintritt in die
européische Phase oder in Erwiderung auf eine Mitteilung nach Regel 161 (1) EPU die Anspriiche
andern, um C2 zu beanspruchen. Das EPA erlisst eine Aufforderung gemaR Regel 164 (2) a) EPU zur
Zahlung einer zusatzlichen Geblihr. Sofern C die zusatzliche Gebihr entrichtet, kann C2 gemaR
Regel 164 (2) EPU recherchiert und gepriift werden.

Antwort auf Frage 4 (6 Punkte)

a) EP-D1 wurde der Offentlichkeit nicht vor oder am Veréffentlichungstag von EP-D2 zugénglich
gemacht, weil EP-D1 rechtzeitig vor ihrer Veroffentlichung zuriickgenommen wurde, Regel 67 (2)
EPU. Daher gilt im Hinblick auf die Offenbarung der Erfindung der relevante Inhalt von EP-D1, d. h.
das Verfahren zur Gewinnung des Rohmaterials D1, nicht als Teil des Inhalts von EP-D2, Richtlinien
F-11l, 8 in Verbindung mit H-1V, 2.2.1. Die Offenbarung von EP-D2 ermdglicht es dem Fachmann
nicht, das Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses D2 ausgehend vom Rohmaterial D1
auszufiihren. Somit wird das Erzeugnis D2 in EP-D2 nicht ausreichend offenbart, Artikel 83 EPU.

b) EP-D3 kann nicht den Prioritatstag von EP-D2 beanspruchen, da EP-D2 das Erzeugnis D2 nicht
ausreichend offenbart, Rechtsprechung 11.D.3.1.6: ein wesentliches Element (d. h. das Verfahren zur
Gewinnung von D2 ausgehend von D1) ist weder ausdriicklich offenbart noch unmittelbar und
unzweideutig in EP-D2 enthalten, da es nicht Teil des Inhalts von EP-D2 ist. EP-D4 und EP-D3 sind
ausreichend offenbart, denn EP-D4 und EP-D3 beschreiben ein Verfahren zur Herstellung von D2
ausgehend von D3, und D3 gehorte zum Stand der Technik fiir EP-D4 und EP-D3. EP-D4 wird vor EP-
D3 eingereicht, aber danach verdffentlicht, und ist Stand der Technik gemaR Artikel 54 (3) EPU.
Daher ist der Gegenstand des Anspruchs in EP-D3 nicht neu gegeniiber EP-D4.

Antwort auf Frage 5 (5 Punkte)

(Der folgende Lésungsvorschlag gilt nur fiir die deutsche und die franzésische Fassung der Frage; die
englische Fassung sollte so gelesen werden, als sei der Artikel im Dezember 2019 verdéffentlicht worden.)
EP-E wurde innerhalb der Prioritatsfrist eingereicht, die sich vom 30. Mai 2020 (Sa.) Gber den 1. Juni 2020
(Pfingstmontag) auf den 2. Juni 2020 (Di.) erstreckte, und die Annahmestellen des EPA in Deutschland
waren vom 30. Mai bis zum 1. Juni 2020 geschlossen, Regel 134 (1) EPU.

Das wirksame Datum fiir das Stoffgemisch, das E1 im Bereich [10 - 20 %] enthilt, ist daher der Anmeldetag
der Prioritatsunterlage JP-E, und das wirksame Datum fiir E1 im Bereich von [5 - 10 %[ oder 120 - 40 %] ist
der Anmeldetag von EP-E, G 1/15. Fiir den Fachmann ist sofort ersichtlich, dass die Offenbarung des
Artikels fehlerhaft ist, d. h. ein Stoffgemisch, das 40 % von E1 enthalt, und er kann erkennen, was die einzig
mogliche Berichtigung ware, d. h. ein Stoffgemisch, das 15 % von E1 enthalt. Der Artikel kann daher bei der
Beurteilung seiner Relevanz fiir die Patentierbarkeit als berichtigt angesehen werden, d. h. er offenbart ein
Stoffgemisch, das 15 % von E1 enthélt, Richtlinien G-1V, 9.



Der Artikel ist Stand der Technik gemaR Artikel 54 (2) EPU nur fiir den Gegenstand, der kein Priorititsrecht
genieRt, d. h. fur das Stoffgemisch, das E1 im Bereich [5 - 10 %[ oder 120 - 40 %] enthilt, G 3/93.

Der Artikel ist somit nicht neuheitsschadlich, denn er offenbart eine Ausfiihrungsform eines Stoffgemischs,
das 15 % von E1 enthalt; dies fallt in den Bereich [10 - 20%] von E1, sodass der Prioritatsanspruch gegeben

ist.

Antwort auf Frage 6 (8 Punkte)
Situation 1:

a)

b)

Die Einspruchsabteilung setzt das Verfahren bei Zurlicknahme des Einspruchs von Amts wegen fort,
Artikel 114 (1) EPU und Regel 84 (2) EPU, weil das Einspruchsverfahren den in den Richtlinien unter
D-VII, 5.3 und 5.2 beschriebenen Stand erreicht hat: es wird voraussichtlich ohne zusatzliche Hilfe
des Einsprechenden und ohne aufwendige Ermittlungen der Einspruchsabteilung zu einer
Beschrdankung oder zum Widerruf von EP-A fiihren, da Dokument D1 Stand der Technik gemafR
Artikel 54 (3) EPU ist und fiir Anspruch 1 neuheitsschadlich ist. Die Einspruchsabteilung teilt dem
Patentinhaber mit, dass das Einspruchsverfahren fortgesetzt wird, Richtlinien D-VII, 5.2.

Weil der Einspruch noch anhingig ist, sollte der Patentinhaber eine Anderung einreichen, die die
Anspriche auf lediglich Anspruch 2 beschrankt, was durch den Einspruchsgrund gemal Artikel 100a
EPU, Regel 80 EPU, veranlasst wird. EP-A wird somit in der gednderten Fassung aufrechterhalten,
Artikel 101 (3) a) EPU.

Situation 2:

c)

Der Einsprechende ist der einzige Beschwerdefihrer. Wird ein Einspruch im Beschwerdeverfahren
vom einzigen Einsprechenden/Beschwerdefiihrer zuriickgenommen, so wird die Zuriicknahme des
Einspruchs als Zurticknahme der Beschwerde interpretiert, G 8/93. Die Zuriicknahme der
Beschwerde beendet das Beschwerdeverfahren, und die erstinstanzliche Entscheidung wird
rechtskraftig.

Da das Einspruchs-/Beschwerdeverfahren nicht mehr anhéngig ist, ist eine Beschriankung maglich,
Artikel 105a (2) EPU und Regel 93 (1) EPU. Um die mangelnde Neuheit gegeniiber D1 zu beheben,
sollte der Patentinhaber die Beschrankung beantragen, indem er die Handlungen gemaR

Artikel 105a (1) EPU und Regel 92 EPU vornimmt und insbesondere einen gednderten, auf
Anspruch 2 beschriankten Anspruchssatz einreicht, Regel 92 (2) d) EPU, und die
Beschrankungsgebiihr entrichtet, Artikel 105a (1) EPU.
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Frage 1 wurde im Allgemeinen gut beantwortet, und die Prioritatsfragen wurden gut analysiert.

Erfreulich war, dass die meisten Bewerber wie erbeten in ihrer Antwort dem in der Frage vorgegebenen
Schema folgten. Nur wenige Bewerber erorterten die Patentsituation in Bezug auf die Gegenstdnde anstatt
auf die Patentanmeldungen und biten daher aufgrund einer unvollstéandigen Analyse Punkte ein.

Oft wurde nicht erkannt, dass OPT-EP1 Stand der Technik (nur fiir die Neuheit relevant) gegeniiber den
Nachanmeldungen OPT-EP2 und OPT-PCT ist. Ebenso verhielt es sich im Hinblick auf die Anmeldung OPT-
EP2, die ein Dokument gemaR Artikel 54 (3) gegenliber OPT-PCT ist.

In Bezug auf die Beschwerde erkannten viele Bewerber, dass Avidus ohne die Zustimmung von Torre keinen
neuen Grund einfihren kann. Einige Bewerber schlugen falschlicherweise vor, Einwendungen Dritter
einzureichen. Die Frage zu dem deutschen Anwalt als Strohmann wurde von fast allen Bewerbern richtig
beantwortet. Auch rieten fast alle Bewerber richtigerweise davon ab, das Verfahren CLEAN mit der
Einspruchsabteilung zu erdrtern, aber nur sehr wenige erkannten, dass OPT-EP1 die Reinigungswirkung
nicht offenbart und daher nicht zur Argumentation fiir das Vorhandensein erfinderischer Tatigkeit
herangezogen werden kann.

Wenige Bewerber erkannten den dringenden Handlungsbedarf, d. h. dass baldmoglichst ein
Vindikationsverfahren eingeleitet werden muss, bevor es zur Erteilung von TOR-EP kommt, und dass
Jahresgebiihren zu entrichten sind, solange das Verfahren ausgesetzt ist.

Zu viele Bewerber empfahlen falschlicherweise, einem anhangigen Beschwerdeverfahren beizutreten, und
zwar ausschlieRlich auf der Grundlage des Unterlassungsschreibens von Torre, ohne zu erwdhnen, dass ein
Verfahren vor einem italienischen Gericht eingeleitet werden muss. Die dreimonatige Frist flir den Beitritt
wurde selten erwahnt.

Die meisten Bewerber stellten fest, dass OPT-2 die Kombination FEED + SPRAY nicht beansprucht, aber nur
eine Minderheit erkannte, dass die Kombination nicht beansprucht werden konnte, da es sich um einen
nicht recherchierten Gegenstand handelte. Sehr wenige Bewerber schlugen vor, OPT-2 fallen zu lassen und
mit OPT-PCT fir die Kombination FEED + SPRAY fortzufahren.

Frage 4 wurde im Allgemeinen gut beantwortet, wenngleich die Antworten einiger Bewerber eher
allgemein und nicht wie erwartet abgefasst waren.
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Frage 1

a) die Maschine FEED mit einem Zufiihrungsrohr am Boden der Miihle.

TOR-EP1 ist die erste Anmeldung fiir eine Maschine FEED umfassend mindestens ein Rohr zum Zufiihren
von Fillmaterial am Boden der Miihle. TOR-EP ist neu und erfinderisch, da kein einschlagiger Stand der
Technik angefiihrt wird und der Miihle eine groRere Menge an Fillmaterial zugefiihrt werden kann. TOR-EP
wird wahrscheinlich erteilt, weil eine Mitteilung nach Regel 71 (3) versandt wurde.

TOR-EP ist (derzeit) ein Dokument gemaR Art. 54 (3) fur die Anmeldungen OPT-EP2 und OPT-PCT mit
mindestens einem auf ein Zufihrungsrohr gerichteten Anspruch, wenn OPT-PCT in die EP-Phase eintritt. Ein
solcher Anspruch ist nicht neu gegenliber TOR-EP.

Die Einreichung von TOR-EP ist ein VerstolR gegen die Geheimhaltungsvereinbarung; die Veroffentlichung
von TOR-EP stellt somit einen offensichtlichen Missbrauch dar. Der Anmeldetag von TOR-EP liegt nicht
friher als sechs Monate vor der Einreichung von OPT-EP1, daher ist TOR-EP eine unschadliche Offenbarung
far OPT-EP1.

Die Firma OPT ist rechtmaRige Inhaberin der in TOR-EP offenbarten und beanspruchten Erfindung.
OPT-PCT genielt fiir den Gegenstand von FEED-1 nicht die Prioritdt von OPT-EP2, da OPT-EP2 nicht die
erste Anmeldung desselben Anmelders fiir diese Merkmale ist. OPT-EP1 und OPT-EP2 waren beide Stand
der Technik gemaR Art. 54 (3) fiir OPT-PCT, sollte diese in die EP-Phase eintreten. OPT-PCT waére in Europa
nicht neu.

Das Video ist Stand der Technik gemaR Art. 54 (2) fiir OPT-EP1, OPT EP-2 und OPT-PCT; in OPT-
Anmeldungen sind die Anspriiche nicht neu, die auf eine Maschine FEED mit einem Rohr gerichtet sind.

b) die Maschine FEED mit zwei Zufiihrungsrohren am Boden der Miihle.

OPT-EP1 ist die erste Anmeldung fiir eine Maschine FEED umfassend mindestens zwei Rohre zum Zufiihren
von Fillmaterial am Boden der Miihle (FEED-2). Das Video und TOR-EP offenbaren ein einziges Rohr, daher
ist Anspruch 2 in OPT-EP1 neu. Anspruch 2 ist aufgrund der Uberraschend groReren GleichmaRigkeit des
recycelten Plastiks erfinderisch.

OPT-EP1 ist Stand der Technik gemaR Art. 54 (3) und neuheitsschéadlich fir denselben Gegenstand in OPT-
EP2.

OPT-PCT genielt fiir den Gegenstand von FEED-2 nicht die Prioritdt von OPT-EP2, da EP2 nicht die erste
Anmeldung desselben Anmelders fiir diese Merkmale ist. OPT-EP1 und OPT-EP2 waren Stand der Technik
gemal Art. 54 (3) fur OPT-PCT, wenn diese in die EP-Phase eintritt; OPT-PCT ware in Europa nicht neu. OPT-
PCT kann zum Schutz in Landern auRRerhalb Europas fiihren, sobald OPT-PCT in eine nationale Phase eintritt.

c) das Zufiihrungsverfahren CLEAN.
Es gibt keinen Stand der Technik und eine technische Wirkung: das Verfahren CLEAN ist neu und
erfinderisch. Derzeit gibt es keine Patentanmeldung, die das Verfahren CLEAN beansprucht.

d) die Wasserspriihvorrichtung SPRAY.

TOR-EP-old ist die erste Anmeldung fiir SPRAY. Die Offenbarung auf der Messe in Barcelona ist Stand der
Technik gemal Art. 54 (2). Der Anspruch auf eine Wasserspriihvorrichtung in TOR-EP-old ist nicht neu. Der
Einspruch von Avidus stiitzte sich nur auf eine unzureichende Offenbarung. Ein Neuheitsangriff auf der
Grundlage einer Vorbenutzung in Barcelona ware ein neuer Einspruchsgrund. Avidus kann ohne
Zustimmung des Patentinhabers keinen neuen Grund in ein Beschwerdeverfahren einfiihren. Die
Beschwerde ist noch anhangig; im Fall der Aufrechterhaltung des Patents wird OPT an der Herstellung oder
Verwendung von SPRAY gehindert.

Der auf SPRAY gerichtete Anspruch in OPT-PCT ist nicht neu im Hinblick auf TOR-EP-old und die Messe in
Barcelona.

SPRAY wird in OPT-EP2 offenbart, aber nicht beansprucht.




e) die Maschine FEED mit Wassersprihvorrichtung SPRAY.

OPT-EP2 ist die erste Anmeldung fiir FEED + SPRAY.

OPT-PCT beansprucht wirksam die Prioritat von OPT-EP2 fiir FEED + SPRAY. Nur OPT-PCT beansprucht die
Kombination FEED + SPRAY.

Derzeit ist kein Patentschutz verfligbar.

Es gibt keinen Stand der Technik fiir die Kombination; FEED + SPRAY ist neu und auch erfinderisch, weil
Staub reduziert wird, ohne die Eigenschaften des recycelten Plastiks zu beeintrachtigen.

Frage 2

Jede Person, d. h. auch ein deutscher Anwalt ohne Interesse an dem Fall, kann Einspruch einlegen.

Die Viermonatsfrist fiir eine Antwort endet am 13. April 2022.

Anspruch 1 von OPT-EP1 ist auf FEED-1 gerichtet und nicht neu im Hinblick auf das 6ffentlich zugangliche
Video von OPT. Ein auf FEED-2 gerichteter Anspruch ist neu. Begriinden Sie unter Heranziehung der
Uberraschend groReren GleichmaRigkeit des recycelten Plastiks, dass FEED-2 erfinderisch ist, und reichen
Sie einen Antrag mit einem Hauptanspruch ein, der auf eine Mihle mit zwei Zufiihrungsrohren beschrankt
ist. Wenn Sie lhre neue Erfindung CLEAN in Ihrer Antwort erdrtern, ware das Antwortschreiben der
Offentlichkeit Giber die Akteneinsicht zugénglich. Jede spater eingereichte Anmeldung in Bezug auf CLEAN
ware daher nicht neu gegeniber der Offenbarung im Antwortschreiben. Auch ist die Reinigung der Klingen
eine neue technische Wirkung, die im angefochtenen Patent nicht offenbart ist und sich nicht daraus
ableiten lasst, sodass sie nicht zur Begriindung der erfinderischen Tatigkeit im angefochtenen Patent
herangezogen werden kann.

Frage 3

a) FEED-1
Die Rechte an TOR-EP hat OPT aufgrund der mit TOR getroffenen Vereinbarung aus dem Jahr 2018. Leiten

Sie ein Vindikationsverfahren in Italien ein, damit die Rechte an TOR-EP an OPT abgetreten werden.
AnschlieRend sollte das EPA unter Vorlage entsprechender Nachweise Uiber das anhangige
Vindikationsverfahren unterrichtet werden, bevor es zur Patenterteilung kommt. Das EPA wird das
Verfahren betreffend die Anmeldung aussetzen. Stellen Sie sicher, dass Jahresgebiihren entrichtet werden,
solange das Verfahren ausgesetzt ist. Sobald TOR-EP an OPT abgetreten wird, verfolgen Sie die Anmeldung
weiter.

b) FEED-2

Streichen Sie die auf zwei Rohre gerichteten Anspriiche in OPT-PCT, diese sind nicht neu gegenliber OPT-
EP1. Beim Eintritt in die EP-Phase die auf zwei Rohre gerichteten Anspriiche in OPT-PCT aulRerhalb von EP
aufrechterhalten.

c) CLEAN

Reichen Sie die Anmeldung CLEAN ein, bevor Sie sie mit Avidus besprechen.

d) SPRAY

Der Beitritt ist notwendig, um den neuen Grund der mangelnden Neuheit in das Beschwerdeverfahren
einzuflihren. Fiur den Beitritt ist ein nationales Verfahren erforderlich: leiten Sie ein nationales Verfahren
vor einem italienischen Gericht ein, um ein Urteil zu erhalten, in dem die Nichtverletzung festgestellt wird.
Entrichten Sie innerhalb von drei Monaten nach Beginn des Verfahrens die Einspruchsgebiihr und reichen
Sie eine Beitrittserklarung ein, in der Sie mangelnde Neuheit gegeniber der Offenbarung auf der Messe in
Barcelona geltend machen. TOR-EP-old wird widerrufen.



Stellen Sie sicher, dass Avidus seine Beschwerde nicht zurtickzieht, da ansonsten das Beschwerdeverfahren
beendet ist.
Streichen Sie beim Eintritt in die nationale Phasen die auf SPRAY gerichteten Anspriiche in OPT-PCT.

e) FEED + SPRAY

Die Anspriiche in OPT-EP2, die auf eine Kombination aus Maschine und Wasserspriihvorrichtung gerichtet
sind, sind nicht recherchierte Gegenstande und sind uneinheitlich im Hinblick auf die Anspriiche in der
urspriinglich eingereichten Fassung. Die Weiterverfolgung der Kombination Maschine FEED und
Sprihvorrichtung auf der Grundlage von OPT-EP2 ware nur moglich, wenn eine Teilanmeldung eingereicht
wird.

Diese Kombination ist bereits durch OPT-PCT abgedeckt; verzichten Sie daher auf OPT-EP2 und treten Sie
bis zum 4.5.22 in die EP-Phase von OPT-PCT ein, mit gednderten Anspriichen, die auf die Kombination
Maschine FEED und Sprihvorrichtung gerichtet sind.

Die Anspriiche in OPT-PCT auBerhalb Europas sollten auf FEED-2 und die Kombination Maschine FEED und
Sprithvorrichtung gerichtet sein. Reichen Sie OPT-PCT rechtzeitig in den USA sowie in China und Indien ein.
Die 30-Monatsfrist endet am 4.4.22.

Frage 4

Nachdem TOR-EP an OPT abgetreten und ein Patent darauf erteilt wurde, konnte OPT Torre in EPO-
Mitgliedstaaten davon abhalten, eine Maschine FEED mit mindestens einem Zufiihrungsrohr, d. h. auch
eine Maschine FEED mit zwei Zufiihrungsrohren, herzustellen oder zu verwenden.

Nach Aufrechterhaltung von OPT-EP1 in gedndertem Umfang kdnnte OPT Torre in EPO-Mitgliedstaaten
davon abhalten, FEED-2 herzustellen oder zu verwenden.

In Nichtmitgliedstaaten der EPO, in denen OPT-PCT in die nationale Phase eintritt, konnte OPT Torre davon
abhalten, FEED-2 herzustellen oder zu verwenden.

Mit OPT-EP1 oder OPT-PCT konnte OPT Torre von der Durchfiihrung des Verfahrens CLEAN abhalten, weil
zur Durchfihrung des Verfahrens CLEAN eine Muihle mit zwei Rohren erforderlich ist.

Nach Einreichung der Anmeldung fir das Verfahren CLEAN kénnte OPT Torre davon abhalten, das
Verfahren in den Landern zu verwenden, die von der Anmeldung CLEAN abgedeckt sind.

In den Landern, in denen OPT-PCT in die nationale Phase eintritt, kann OPT Torre davon abhalten, eine
Maschine FEED mit Spriihvorrichtung herzustellen und zu verwenden.
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D1-1 Max Awarded (Marker 1) | Awarded (Marker 2)
Question 1 8

Question 2 10

Question 3 8

Total 26

D1-2 Max Awarded (Marker 1) | Awarded (Marker 2)
Question 4 6

Question 5 5

Question 6 8

Total 19

D2 Max Awarded (Marker 1) | Awarded (Marker 2)
Question 1 22

Question 2 9

Question 3 19

Question 4 5

Total 55




	ExRep_D_DE_rev
	Marking_sheet_PaperD_2022

