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Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine wissenschaftliche Aufgabe

Bearbeitungszeit : 5 Stunden

Sachverhalt:

1. Eine Patentanmeldung betrifft ein elektronisches Ablagesystem fir ein Faxgerat. Mit der Erfin-
dung soll flexibel und einfach zu jedem zu tGbersendendem Text (Bilddaten) ein zugehériges
Fax-Vorblatt (Deckblatt) erzeugt werden kénnen. Dazu unterscheidet die Beschreibung mit
Zeichnung zwei Speicher, ndmlich einen Bildspeicher fir die zu Ubertragenden Textseiten und
einen Attributspeicher fur unterschiedliche Layouts von Deckblattern (Deckblattbildern). Zu-
satzlich enthdlt der Attributspeicher auch noch Adressensatze mit Rufnummern fiir bestimmte
Empfanger. Mit einer Eingabeeinrichtung und Zugriff auf die zugehérigen Speicher kann ein
bestimmtes Deckblattbild ausgewahlt und mit einer bestimmten Adresse versehen werden.
Weiter werden dann die zugehdorigen Textseiten mit dem Deckblatt zu dem zu versendenden
Fax kombiniert. Aus den mit der Anmeldung eingereichten Patentanspriichen ergibt sich

nichts Anderes.

2. Das DPMA erteilt das Patent mit einem Hauptanspruch, wonach das elektronische Ablagesys-
tem unter anderem einen Bildspeicher mit Bilddaten und einen Attributspeicher mit Adressen-
satzen aufweist sowie eine Eingabeeinrichtung, mit der aus dem Bildspeicher ein Deckblattbild
ausgewahlt und mit einer bestimmten Adresse aus dem Attributspeicher versehen werden

kann.

3. Gegen das Patent werden zulassig zwei Einspruche erhoben, jeweils mit der Behauptung, das
Ablagesystem nach dem Hauptanspruch ergebe sich in naheliegender Weise aus dem im Pr{-
fungsverfahren in Betracht gezogenen und in der Beschreibungseinleitung des Patents darge-
legten Stand der Technik. Die Patentabteilung folgt dem und widerruft das Patent ohne Zwi-

schenbescheid.



4. Mit der form- und fristgerecht erhobenen Beschwerde beantragt der Patentinhaber ohne An-
gabe von Griinden, den Beschluss des Patentamts aufzuheben und die Einspriiche zurlck-
zuweisen, hilfsweise das Patent im Umfang des Unteranspruchs 2 aufrechtzuerhalten, weiter
hilfsweise mit einem neuen Hauptanspruch mit zusatzlichen Merkmalen aus der Beschreibung

zur Prazisierung von Speicherung und Auswahl der Deckblattbilder.

5. Die Einsprechende 1 hélt zum Hauptanspruch erteilter Fassung an ihnrem Vorbringen im Ein-
spruch fest und ergénzt, die im Vordergrund stehende MalRnahme der Deckblattbildauswahl
liege auf asthetischem Gebiet, weshalb das beanspruchte Ablagesystem keinen technischen
Charakter habe. Dies gelte auch fiir die Gegenstande nach den Hilfsantrdgen. Vorsorglich
nennt sie auch weiteren druckschriftlichen Stand der Technik. Sie beantragt die Zurtickwei-

sung der Beschwerde, hilfsweise das Patent im Umfang der Anspriche 1 und 2 zu widerrufen.
6. In der mindlichen Verhandlung vor dem BPatG, zu der nur der Verfahrensbevollméchtigte des

Patentinhabers erscheint, weist der Senat darauf hin, dass in dem Merkmal, ein Deckblattbild

werde aus dem Bildspeicher ausgewahlt, eine unzulassige Anderung gegeniiber dem ur-

springlich Offenbarten gesehen werden kénnte, und dass Zweifel an der Patentféhigkeit der

Gegenstande nach Haupt- und Hilfsantrag 1 bestiinden.

Aufgabe

Zu Sachverhalt 3;

3 a) Sind bei dem in den Einspriichen genannten Stand der Technik besondere Anforderungen an

die Einspruchsbegriindung zu beachten? Wenn ja, welche?

3 b) Ist das Vorgehen der Patentabteilung rechtlich zu beanstanden?

Zu Sachverhalt 4:

4 a) Ist die Beschwerde zulassig? Welches sind die Beteiligten am Beschwerdeverfahren?

4 b) Sind die Antrage des Patentinhabers sachdienlich? Was wiirden Sie hinsichtlich der Antrage

besser machen?



Zu Sachverhalt 5:

5 a) Bewerten Sie Zulassigkeit und gegebenenfalls Erfolgsaussichten des Vorbringens der Ein-
sprechenden. Wirde lhre Antwort anders ausfallen, wenn die Beschwerde vor einer Be-
schwerdekammer des EPA anhangig ware?

5 b) Sind die Antrage der Einsprechenden sachdienlich?

Zu Sachverhalt 6:

6 a) Analysieren Sie die Verfahrenslage und die Entscheidungsmdglichkeiten fiir den Senat. Wir-
de lhre Antwort anders ausfallen, wenn der Sachverhalt ein Einspruchsverfahren nach

8 147 Abs. 3 PatG betrafe?

6 b) Welche Bedeutung hat der Umstand, dass fir die Einsprechenden niemand zur mindlichen

Verhandlung erschienen ist?

6 c¢) Konnte der Patentinhaber erfolgreich die sogenannte "Disclaimerlésung" anwenden? Wie

konnte der Patentinhaber diesbeziglich vor dem EPA vorgehen?

6 d) Welches prozessuale Vorgehen des Verfahrensbevollméchtigten des Patentinhabers er-

scheint Ihnen als optimal, und wie begriinden Sie dies?
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