Brief an Mandanten

Sehr geehrter Herr Morse,

anbei fuge ich Ihnen meinen Einspruchsschriftsatz bei, den ich rechtzeitig vor Fristablauf

einreichen werde.

Bitte teilen Sie mir jedoch noch mit, in wessen Namen der Einspruch erfolgen soll, da Sie

von ,\Wir* in Inrem Auftragsschreiben sprechen.

Nun zu lhren Fragen:

Nach Art 117(1) g) ist eine eidesstattliche Versicherung als Beweis zuldssig. Allerdings ist
die vorliegende eV noch nicht ausreichend, da noch verschiedene Fragen zur Offenbarung
offen bleiben (was, wann, wie, wo, durch wen; T 06/1134). Bitte lassen Sie mir diese
Informationen noch schnellstméglich zukommen, damit ich den Einspruch entsprechend

erganzen kann.

Eine Vernehmung muss nach R. 117 stattfinden, sofern eine Partei dies beantragt.

Nach R. 120(1) kann der Zeuge aber auf Antrag von dem fir seinen Wohnort zustandigen
Gericht vernommen werden, vorliegend also in England. Ein Erscheinen in DE oder NL ist

somit nicht notwendig.

Ja. Im Einspruchsverfahren kénnen nach R. 80 neue Anspriiche vorgebracht werden. Diese
Anspriiche missen neben den allg. Patentierungsvoraussetzungen insbesondere aber auch
Art. 123 geniigen, d.h. der Inhalt muss urspringlich offenbart sein und der Schutzumfang
darf nicht erweitert werden. Moégliche Aspekte habe ich bereits im Einspruchsschriftsatz
bertcksichtigt, allerdings hakte ich bspw. Das UV-filternde Fenster entgegen meiner dortigen
Argumentation bei dem vorliegenden St.d.T. fur patentfahig. Ggf.sollten wir eine Recherche

beauftragen, um diesbezlglich weiteren St.d.T. aufzufinden.

Nach Art 52(2) d) ist die Wiedergabe von Information an sich nicht patentierbar, da diese
nicht als Erfindung angesehen wird. Dieses Ausschluss greift aber nur dann, wenn keine
technischen Merkmale hinzukommen. Vorliegend wird aber auch die speziell ausgestaltete
Tinte beansprucht, so dass der Ausschluss selbst nicht greift. Diese Merkmale bleiben aber

bzgl. der Frage der Neuheit und der rf. Tatigkeit unbertcksichtigt.



Einspruch

Anlage: Einspruchsformblatt

Begrindung zum Einspruch

Beweismittel / Relevanz der Beweismittel

A2 ist vorveroffentlichter St.d.T. nach Art 54(2)
Eine Fachzeitschrift mit Vol. 123, 2002 ist definitiv im Jahr 2002, also vor dem AT der
Al veroffentlicht worden. Hilfsweise wird als Beweis eine Zeugenaussage des
Verlagsleiters angeboten.

A3 ist St.d.T. nach Art. 54(2)

A4 ist St.d.T. nach Art. 54(2)

A5 ist St.d.T. nach Art. 54(2)

A6 dokumentiert St.d.T. nach Art. 54(2)
Néahere Angaben zur Vero6ffentlichung werden noch nachgereicht werden. Ferner wird

Beweis durch Zeugeneinvernahme des Herrn Dr. Richard Blackmore angeboten.

Anspruch 1

Anspruch 1 ist nicht neu gegeniiber der A4.

Die A4 offenbart eine Vorrichtung zum Sterilisieren (,apparatus for sterilisation®, S. 1 [0001],
Fig. 2). Diese Vorrichtung weist eine Sterilisationskammer mit einer Tur und einer
elektrischen Warmequelle auf (S. 1, [0002], Fig. 2). Die elektrische Warmequelle (,electrical
source®) ist zum ErhOohen der Temperatur in Form eines Steerknopfes (S. 1, [0002]

.Lemperature control knob*, Fig. 2, Ziff.4) vorgesehen.

Ferner soll nach der Al eine ,Aufnahmeplatte” zur Aufnahme eines zu sterilisierenden
Gegenstandes in der Kammer angeordnet sein. Eine nahere Def. Des Begriffs
Aufnahmeplatte sowie eine weitere Funktionsangabe ist nicht gegeben.

Die A4 offenbart einen ,detachable tray or basket* zur Aufnahme des zu sterilisierenden
Gegenstandes (S. 1, [0002]). Ein derartiger Behalter weist in jedem Fall einen Boden, also
eine ,Aufnahmeplatte” auf, so dass auch dieses Merkmal erfillt ist. Die Anordnung in der

Kammer ist wiederum explizit genannt: ,within the chamber” (S. 1, [0002]).



Die A4 offenbart zudem das Vorhandensein eines Fensters in der Kammer (S. 2, [0004]).
Dieses Fenster eignet sich zwar nicht zur Beobachtung des Gegenstandes wahrend der
Sterilisation, dennoch ist die A1 neuheitsschadlich getroffen:

Die Eignung stellt kein strukturelles Merkmal des Fensters selbst dar und ist daher nach

standiger Rechtssprechung nicht als einschrankendes Merkmal zu verstehen.

Sollte die ESP-Abteilung jedoch die Eignung des Fensters als Einschrankung interpretieren,

so ist PA1 jedenfalls nicht erfinderisch gegeniiber der A4 + A2.

Die A4 unterscheidet sich vom Gegenstand des PAL in der Eignung des Fensters. Die A4
beinhaltet alle weiteren Merkmale des Gegenstandes des PAl und betrifft den selben

Verwendungszweck. Die A4 bildet damit den nachstliegenden St.d.T.

Das Unterscheidungsmerkmal ,Eignung des Fensters” dient dem Zweck, das Ausmalfd der
Sterilisation zu Uberwachen (S. 2, [0003] der Al)sowie den Prozess insgesamt zu
kontrollieren (S.2, [0002] der Al).

Aufgabe war es somit eine Vorrichtung zu schaffen, die eine Beobachtung des zu
sterilisierenden Gegenstandes wahrend des gesamten Sterilisationsvorgangs ermdglicht (S.
2, [0002] der Al).

Die A2 betrifft ebenfalls die Sterilisation von Gegenstdnden unter zu Hilfenahme von
Indikatoren. Die A2 offenbart explizit ein Fenster zur Beobachtung des Gegenstandes
wahrend des gesamten Prozesses sowie zur Kontrolle, ob etwas fasch lauft (S. 2, Z. 17-21).

Ein Fachmann wirde die A2 daher zur Losung des Problems heranziehen.

Da die A4 bereits ein Fenster vorsieht, ist es fir den Fachmann ein leichtes aufgrund des
Hinweises auf die Funktion des Fensters aus der A2, das Fenster derart zu gestalten, dass

auch der Gegenstand durch das Fenster beobachtbar ist.

PA1 beruht daher jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Anspruch 2

Der Gegenstand gemall PA2 (Kombination aus PA1l und PA2) ist gegenluber der A4 nicht

neu bzw. jedenfalls nicht erfinderisch gegeniber A4 + A2.



Die Vorrichtung gemanR A4 ist hermetisch abdichtbar (,hermetically sealable”, S. 1, Z. 17).
Hermetisch im Sinne des Streitpatents bedeutet einen luftdichten Verschluss (vgl. S. 2, Z.
29-32 der Al).

Ferner soll gemalR PA2 eine Steuereinrichtung zum Steuern der Zufiihrung des Mittels in die
Kammer vorgesehen sein. Eine solche Steuereinrichtung bildet ein Ventil (vgl. S 2., Z. 31-
34der Al). Ein solches Ventil weist auch die A4 auf (S. 2, Z. 10-11; Fig. 2, Ziff.7). Somit ist

auch dieses Merkmal erfullt.

Unter Bericksichtigung des zuvor gesagten zu PAL ist der Gegenstand des PA2 nicht neu

gegenuber der A4, jedenfalls aber nicht erfinderisch gegeniiber der A4 i.V.m. der A2.

Anspruch 3

Die Al beansprucht in PA3 ein Set aus einer speziellen Tinte sowie eine
Gebrauchsanweisung. Bei der Gebrauchsanweisung handelt es sich ausschlie3lich um die
Wiedergabe von Information, die nach Art. 52 (2) d) als solche vom Patentschutz
ausgeschlossen ist. Die Gebrauchsanweisung leistet zudem keinen technischen Beitrag zu
dem Set oder der Tinte. Nach allg. Rechtssprechung muss die Gebrauchsanweisung daher
bzgl. der Frage der Neuheit und der erf. Tatigkeit unbertcksichtigt bleiben (T 88/0119, T
00/0641).

PA3 Dbetrifft somit lediglich eine wassrige Tinte, die unter Einwirkung eines
Sterilisationsmittels ihre Farbe andern kann.

Der Begriff ,wassrig” ist in der Al nicht néher erlautert. Es handelt sich folglich lediglich um
eine Wasser enthaltende, flissige Tinte.

Ferner wird darauf hingewiesen, dass PA3 ein Sterilisationsmittel erfordert, nicht aber ein
chemisches Sterilisationsmittel. Ein Sterilisationsmittel ist nach der A1 auch Wasserdampf
(S. 2, Z.5der Al).

Die A2 offenbart einen Indikator in Form einer Tinte (S. 2, Z. 12). Die Tinte wird durch
Drucken oder Schreiben aufgetragen (S. 2, Z.13), ist also jedenfalls flissig. Ferner ist die
Tinte wassrig, enthalt namlich Wasser (S. 2, Z. 12).

Zudem beschreibt die A2, dass die Indikatoren, hier also die Tinte, unter Dampfeinfluss, also

einem Sterilisationsmittel, einen Farbumschlag erfahren (S. 1, Z.21-22).

Damit ist PA3 nicht neu gegeniber der A2.



Anspruch 4

Die A3 offenbart ein gattungsgemafRes Haftetikett. Hierbei handelt es sich um einen
Aufkleber (S. 1, Z. 26-27).

Dieser Aufkleber umfasst einen Barcode (S. 3, Z. 17-22). Ein Barcode ist ein
maschinenlesbarer Code (S. 2, Z. 6-7).

Der Barcode ist mit einer Substanz gedruckt, deren Farbe unter Einwirkung von Oxidation
veranderbar ist (S. 3, Z.20-22). Die Oxidation geschieht durch ein Oxidationsmittel. Ein

Oxidationsmittel ist ein chemisches Sterilisationsmittel (vgl. Tabelle in A2, S. 3, Z. 5-7).

Ferner offenbart die A3, dass der Farbumschlag mit mdglichst hohem Kontrast,
beispielsweise von Weil3 zu Schwarz, erfolgen sollte (S. 2, [0007]). Da die A3 hierzu aber
keinen geeigneten Stoff angibt, diesbezlglich also nicht ausfihrbar ist, kann dies auch nicht

als neuheitsschadliche Offenbarung gewertet werden (T 206/83).

Das Haftetikett gema&R D4 unterscheidet sich von dem Gegenstand der D4 also durch den

Farbumschlag von Weil3 zu Schwarz.

Das Problem besteht also darin, ausgehend von der A3 einen mdglichst hohen Kontrast des

Farbumschlags zu bewirken.

Die A3 selbst offenbart dies bereits als vorteilhafte Auslegung. Die A2 stellt nun Indikatoren

bereit, die einen solchen Farbumschlag aufweisen (Alu-W, S. 2, Z. 7 der A2).

Bei Kenntnis der A2, die ebenfalls den Einsatz von Sterilisationsmitteln betrifft, wird der
Fachmann den Hinweis der A3 aufnehmen und als Farbe Alu-W gemaR A2 einsetzen. Eine

erfinderische Tatigkeit liegt somit nicht vor.

PA4 ist ausgehend von dem Haftetikett der A3 durch die A2 nahegelegt.

Anspruch 5 (riickbezogen auf PA4)
Nach PAS5 soll der Code ein Smartcode sein. Ein Smartcode ist ein 2-D-Code, der die
Codierung von Daten als ein linearer Barcode ermdglicht und zudem weniger fehleranfallig

ist (vg. Al, S. 4, Z. 1-10). Die Verwendung eines derartigen Codes offenbart die A3 nicht.



Die Ausgestaltung des Codes ist allerdings unabhdngig von der verwendeten Farbe. Ein
kombinatorischer Effekt aus besonderer Farbe und Smartcode liegt nicht vor, so dass es sich

bei der Ausgestaltung des Barcodes um eine Teilaufgabe handelt.

Hinsichtlich der Auswahl der Farbe wird auf die Ausfiihrungen zu PA4 verwiesen.

Die Teilaufgabe bestand also darin, ein Haftetikett zu schaffen, das eine groRere

Datenmenge enthalten kann und fehlerunanfélliger ist.

Die A6 offenbart die Verwendung eines Smartcodes als einen maschinenlesbaren Code, um
gegenuber einem linearen Barcode fehlerunanfalliger zu sein und die Speicherung groRRerer

Datenmengen zu ermdglichen (S. 2, Z. 3-7).

Die A6 betrifft zudem ebenfalls die Sterilisation, ist dem Fachmann also durchaus bekannt

und wirde von diesem herangezogen.

Ausgehend von der A3 wirde der Fachmann der A6 entnehmen, dass 2-D-Barcodes noch
besser sind als lineare Barcodes. Da eine Anderung der Bedruckung keine Komplikation
bedeutet, wirde er diesen Hinweis aufnehmen und das Etikett entsprechend mit einem

Smartcode ausstatten.

Unter Berlcksichtigung der Ausfihrungen zu PA4 beruht der Gegenstand nach PA5
gegenuber der A3 i.V.m. der A2 und der A6 damit nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

Anspruch 6

Die A5 offenbart ein Verfahren zur Sterilisation, u.a. von Reagenzglasern (S.1, Z. 14; S. 3, Z.
3). Bei diesem Verfahren wird der Behalter, also das Reagenzglas, einem chemischen
Sterilisationsmittel in der Gasphase ausgesetzt (S. 2, Z. 15). Der Behalter wird dabei einer
Temperatur von 100T bis 120C ausgesetzt.

PAG6 verlangt eine Temperatur von mindestens 105C. Welcher besondere Effekt mit dieser
Temperatur verbunden ist, offenbart die Al nicht. Vielmehr offenbar die Al ebenfalls die
prinzipielle Eignung ab 100C (S. 2, Z. 21), so dass aufgrund der sich Uberschneidenden

Bereiche eine Auswahlerfindung ausscheidet.

Darlber hinaus offenbart die A5 die gleichzeitige Bestrahlung des Behalters mit UV-Licht (S.
2,27Z.14-17).



Die A5 offenbart nicht den Einsatz eines Sterilisationsindikators. Aufgrund des gleichen
Gebietes, der vielen uUbereinstimmenden Verfahrenschritte und der gleichen Wirkung,
namlich Sterilisation des Behélters, stellt die A5 dennoch den néchstliegenden Stand der
Technik dar.

Der Einsatz des Indikators wahrend des Sterilisationsverfahrens ermdglicht eine Kontrolle
der erfolgreichen Sterilisation an jedem Gegenstand selbst auf einfache Weise (S. 3, [0008]
der Al).

Damit besteht die objektive Aufgabe darin, die Kontrolle der Sterilisation zu vereinfachen.

Die A5 weist auf dieses Problem bereits hin. Diese verlangt namlich eine Uberpriifung eines
zuféllig ausgewahlten Behalters, schafft damit aber keine liickenlose Kontrolle (S. 2, Z. 26-
27).

Die A2 offenbart die Verwendung von Sterilisationsindikatoren auf dem zu sterilisierendem
Gegenstand (S. 2, Z. 12-14). Geeignete Indikatoren reagieren mit einem Farbumschlag,
verandern also ihr Aussehen (S. 1, Z. 21-22). Dabei offenbart die A2 Indikatoren fir den
Einsatz mit chemischen Sterilisationsmitteln (S. 2, Z. 5-8) oder mit UV-Licht (S. 1, Z. 32-34).
Die A2 beschaftigt sich also ebenfalls mit Fragen der Sterilisation; ein Fachmann fir

Sterilisationsverfahren wird die A2 also entsprechend bertcksichtigen.

Ausgehend von der Fragestellung die Uberpriifung der erfolgreichen Sterilisation bei einem
Verfahren gemal3 der A5 zu optimieren, entnimmt der Fachmann der A2 den Hinweis,
geeignete Sterilisationsindikatoren auf die zu sterilisierenden Gegenstande aufzubringen.
Gleichzeitig schlagt die A2 auch solche geeigneten Indikatoren vor. Der Fachmann wird
diesen Hinweis aufgreifen und somit, ohne erfinderisch tatig zu werden, zu dem Verfahren

nach PA6 gelangen.

PAG ist nicht erfinderisch gegenlber der A5 in Kombination mit der A2.

Anspruch 7 in Kombination mit Anspruch 6

PA7 beansprucht die Verwendung von Wasserstoffperoxid als chemisches

Sterilisationsmittel im Verfahren gemar Anspruch 6.



A5 offenbart zwar auch die Verwendung von Wasserstoffperoxid, jedoch nicht in dem

eigentlichen Sterilisationsverfahren in der Gasphase (S. 2, [0008]).

Wasserstoffperoxid ist nach der A1l besonders geeignet als Chemisches Sterilisationsmittel,

da es sich in ungefahrliche Bestandteile zersetzt (S. 4, Z. 27-28).

Damit bestand die Aufgabe darin, ein Sterilisationsverfahren zu schaffen, dass keine

geféhrlichen Ricksténde hinterlasst.

Dieses Problem ist auch in der A5 bereits genannt. Das dort eingesetzte Sterilisationsmittel
Hypohalogenit hinterlasst giftige Ruckstande (S. 1, Z. 32). Daher wurde die Konzentration
bereits durch die kombinierte Anwendung mit UV-Licht verringert (S. 2, Z. 1-5). Dennoch

bleiben, wenn auch nur minimal, Riickstdnde zuriick.

Die A6 offenbart eine genauso gute Wirksamkeit von Wasserstoffperoxid im gasférmigen
Zustand wie von gasférmigen Hypohalogeniten (S. 1, Z. 26-28). Ferner weist die A6 auf die
Zersetzung von Wasserstoffperoxid in fir den Menschen unschédliche Bestandteile hin (S.
1, Z. 14-15). Der Fachmann wird durch die A6 insofern angehalten bei einem Verfahren

gemal der A5 Wasserstoffperoxid als chemisches Sterilisationsmittel einzusetzen.

Der Einsatz von Wasserstoffperoxid einerseits und die Verwendung eines
Sterilisationsindikators andererseits ist vollkommen unabh&ngig voneinander und fihrt zu
keinem kombinatorischen Effekt. Insofern handelt es sich auch hier wieder jeweils um

Teilaufgaben, die unabhangig voneinander zu betrachten sind.

Im Ergebnis ist unter Beriicksichtigung der Ausfihrungen zu PA6 auch PA7 nicht

erfinderisch im Hinblick auf die Kombination von A5 und A6 sowie A2.

Neue Anspriiche
Bereits jetzt wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass auch durch Aufnahme weiterer

Merkmale aus der Beschreibung keine patentfahigen Anspriiche erhalten werden:

+ Thermometer zur Uberwachung der Temperatur = bekannt aus A4
» Schutz vor UV-Licht - bekannt aus A5
* Substanz Alu-W - bekannt aus A2



