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Maoglichkeiten
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Erzeugnis

- korperliche Merkmale, ggf. wo und wie aufeinander einwirkend
-- bei Mischungen Mengenverhéltnisse angeben, die 100 % ergeben.

-- mehrere gleichwirkende Merkmale Uber eine Aufzahlung (Markush)

- Parameter
-- MelRverfahren eindeutig definieren (EN, DIN, Publikation)
-- ggf Bezugnahme auf Zeichnungen, Spektren (EPA)

- Produkt definiert durch seine Herstellung [product-by-process]
-- (sofern eine Definition nicht durch kérperliche Merkmale / Parameter maglich)

- Funktionell (Wirk- Eigenschaftsangaben) primér in den Biowisenschaften
- Reach Through Claims
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Beispiel WO 02/078482 (korperliche Merkmale)

1. Behalter (1) zum Sammeln von Wertsachen, insbesondere Geld aus wenigstens 2 mit-
einander verbundenen Behalterteilen (2, 3) mit wenigstens einem Geldaufnahmeele-
ment (4), ggf. mit einer Sperre, wenigstens einem Geldentnahmeelement (6) mit wenig-
stens einem Sicherungselement (5), wobei der Behélter auf seiner oberen Seite (2) eine
konkave Struktur aufweist
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Beispiel (Parameter) EP 1 023 487 Bl

Warlahran Zur AulfbBbareiung Yon Allpapiar 2u Pulpe, Hohilissus und Nissuapradukiean ahng Einsalz von BiaczZidan
umd Chiorverbindungen, unter weilgehender Yermeidumng von Wasserstoffperoxid und f oder Peressigsauvre mit

ginar | Gesamikaeimzahl kaoinar 1000 KEE g und ainaer Ob-arfldchenkaimzahl klainar 20 KBE/Adm?2 | enthaliend die
Folgenden Varfahrensschnlie:

- =ina Bahandlung des worsortiarlen, gegebananfalls varzerkl=zinarten, Allpapisrausgangssiolls in ainar wassa-
renthaltendan Umgebung zur Aktivierung der Mikreorganismensporen,

- gina Weltervaerartaitung des gekaeimla Sporen anthalilesndan Alipapierausgangssicils, voarzugswaiss in wanmnig-
stems @iner Sormierstufe in an sich bekannter Weaise b-ai Termperaturen cherhalb der Raumtiemepaeratur (20 is
7O 5. umiassand gegaebaenanlalls aina Worsariaernenag, aina Flotation, aina Feinsormierumng., aeina Wascha, aina
Eindickurng. unter ROckfubhrumg des abgaetrennien und entstofflen klarwassens bis Frur AuflGsungsstuie,

- gefolgt von einer HelBdiEpergicrung des wallerverarbaiteten Allpapierausgangessioffs in cimer Wasserdampfat-
moaephdare bel Armospharendibaerdruck urnd
- Aufarbemung in an sich bekannter Weise zu einer weaibgehaend sporenfreen Recycling Fulpe, daraus zu ainerm

weitgehend sporanmfreiem Recycling-Rohlissws und daraus 2u aeinam for den Werbrauch gesignelten andlerti-
gen Tissusprodukt,
= dadurch gekenneEeichnet dass mnach dear Behandlung des Allpapiarausgangessiolls aine Kermung der Sparan
und nach der HeiBdispergierung eine Tempernung erfoigt.

Bacyeling-Rohtzssue [25) erhaltlich durch aine Behandlunsg das varsordierian und f odar unsoriierten, gagebanan-
falls vorrerklginerten, Altpapierausgangsstioffs in einer wasserenthalenden Umgebung zur Aktivierung der Mikro-
organismeansporsn, aine Kelmung der Sporen, singe Wellansararbeitung des geksimten sporenanthallendesn Pa-
piarausgangssiciis in an sich bBakannter Weaeise bei Temperaturan oberhalb Raumitemperatur (20 bis 70 =5 ume-

fassand gagebananfalls eing Vorserfierumg. eing Flotation , eing Faeinsortierung und eing kambinkerte Wiascha und
Eindickung, eine Damplachnecks, eine Dispergierung des weilerverarbeileten Papierausgangssiais in einaer Was-
serdampfatmosphére bed ArmosphareniBberdruck, Temperung wnd Avfarbeiiung In an sich bekannter Welse zu
wailgeheand sporanlraier Recycling-Pulpe (18) und daraus in an sich bakannter Waise 2u wailgahand sporaniraism
Recycling-Rohtissue, dadurch gekennzeichnet, dass es eine Geamikeimzah! von weniger als 1000 KBE/q und
ainer Obarfldchenkaeimzahl von weaniger als 20 KBEfdm? aufwaist.

15. Endiariges Tissuaproduk (27 mil ainer |Gasamikeimzaht kleiner 1000 KBESg und einaer OberMiEchenkemezahl
| klginer 20 KBE/dm® | erhalthich mach dem Verdehren mach Ansprachen T bis 17,
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Beispiel (Product by process)

- Zusammensetzung erhéltlich durch folgende Verfahrensschritte ...
_|;Protein Y erhéltlich durch Expression der DNA-Sequenz gemaR Figur 1

- Mikroorganismus Z erhaltlich durch Selektion ...

—

1. ErrFcugni=s. cnmthalterna D1 bis 100 Sows. -  Bota-
1. 2-Glucan aus BEuglena, wobesi das Saeta-1 .3 -Glu-
Can aus BEuglena serhhahasn weaerndaen is1T cduarch

HFKultrwierumng womnm BEuglana-Zallemn im einaerm Foal-
trrrred iuarm

Abxiraenmurng daer Euglenae-Saellermn aus daerrmm BHul-
Eu rrreeddi s

Isohcrung des Boela-1 2-Glucans aus BEuglena
Aaus den Euglena-=llerm

R=inigurng des BEerta-1 . 3 ESilucans Aalds BEugiena.,
Ogeqgabhenentalls unt=r FAusatF won modfizFzis=rmnsr
Fowsaocooharicoes

Sowy e gegeaebhaenentfalls bhiologisch akbine=sr "WWirk-
STt

ASbhEoohluong wund anschlicRPBoeoncde Soefricrirock-
g wared el y

die Isoberung des Bela-1.3-Glucans aus Eug-
lema aus demn BEuglena-S=llaem durch Suagab e v -
nigsicns ainacaes Tonsidds orfalgt.
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Beispiel (Reach-Through-Claims

10, Verssendurng =i cEMP PODE-Inhibitors, joder aines pharmazeutisch amahmbaren Salzes hiewon, oder anar
phsarrmaseulischen Zusammensezung, die eane der Einheilan enihdilt, bei der Hersielung eines hMedilamars zur
kurativen oifar prophpdakdischan oralen Bahandlung wor eraldiles Dystunktiion bai Manners

Warnassrciuemg einaer Yesrbindung der Formed (e

ﬂl
1
o
.
o4
o

L= glgl

A" bedautas: H: Gy -Cy-alkyl: S -Co-Pardiucralieyl: odear G- Ca- el oal kol -
AZ garstsit H: G, -Cg-adiogd, oepetsenentais substibenrt mit Gg-Ce-Gycloalio; Gy -Ca-Perfluonaigt; oder Gyg-Cy-
Cpcloalkog ;
A7 st Co-Co-dllyd, gegebenemdalls ssbatiuiert mit Ce-Os-Cycioalaod | O -Ce-Parfucralbogd ;) O -Ce-Cyolom ol
D~ -Alhenyl; odler T -Alkareed;
A bedoutat: S-Cy-alkyl, gegeboananfalls susftuiart mit O, MNETAS CR, ODOMNETAS odar OO Gaslhy-
Abupnyl, gegebenentalis substiubdert mit O, SOMNRSAY oder GOGRAT D Co- O g-Alkanocyl, gegebenentalis subsiis-
iert min MESES; [Hyd ooy - T~ g -mlkyl, gegebenendsills substitussst mit HMRESAS; (o g~y - Aoy - o -m oy,
gegebenermfalls subsstuiert mit OH odar NRTAS; COMNARTARS: COLAT: Halogen; MREFAS MHSOCRMRARSRES;
MNHSCO-A%S; SOMATR1Y; aoder Pheryl, Pyrichd, Pyrirmiding . Bnidazoiyl, Oxasolyl, Thiazaohd, Thisengyd odaer Triaso-
hyl, woen danan pectes gegetserarrialls subssttuiart st it Pelatbngd
AT umd BT jeweils wnabbdineges H oder O -0 - Aol darstellen, ocder Zusarmmsen el cerm Stickstottatom. an das
sie gebunden sind, efse Pyrrolidinngl -, Pipesredino-, Morphodino-, 4-FRB{RT T 1-Pipaerazingl- cder Imidarzolyl-Groppe
Bildan, wobai disese Gruppe gegebanasndsis substitusert ist mit Maethyl oceder O
AT H odar (S, -0 -Alkoyl st
A -y -Alkyd, gegebanantalls susbsttuiart mit NETAS, bedeustat;
AT ured F1Y remarmrmen mil dem SticksioMadorm, s das soe gebunden sirsd, e Fyrnobedetyl-, Pigericlino-, Ror-
phaolino-, 4-M{A"2)-Fiperazsnyl-Sruppe bilden, wobai dieses Gruppe gegebenanfalls asubstituéest st mit O, -y -
Alcgl, Oy -Ca-Adkoecy, MRTFRT oder COMRTERTY;
A" darsfaltt: H: & -Cy-alkyl, gegabanantalis substituiart rmit Phanyl; (Hycnoooy 1-Co -y -alkyl - adar 5 ,-0, -l ke
oy -
ATe = [ PR =t PN T B (3 -y -flkomy - o - g-alkoyl;  (Hydrowy)-Co-Cg-alkyl ;. (R TR - Co- 1O -l ;
(RIPRT*NOC)-C-Ce-Alkyl: COMNRTZTRT, CSMRTPRTS; oder GINHINRT2RT . und
A" und R jewesils unabhangig H;: C-Ca-Alkyl; (C-Ca-Alkoxy}-Co-Ca-alkyl; oder (Hydroxy)-Ca-Cy-alkoyl
bedeuten;

oder sines pharmazeutisch annmnehmbaren Salzes hievon, oder einer pharmaszeutischen Zusammensetzung, die
eine der Einheaeiten enthalt. bei der Herstellung eines Medikaments zur kurativen oder prophylaktischen Behandlurna
won eraktiler Dysfunktion bei einem mannlichen Tier, einschlie Blich Mannerm.
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Verfahren

Chemie und Biowissenschaften
Herstellung, Isolierung aus nattrlichen Quellen, Screeningverfahren,

Analyseverfahren, Weiterverarbeitung,

Mechanik, Physik
Bearbeitung, Prufverfahren

Nicht:

InCom, Dusseldorf 2005

Dr. Ralf Sieckmann 11



Beispiel (Herstellung) EP 819 160 B1 (1999)

1. Verfahren zur Gewinnung von Olen / Fetten aus 6lhaltigen Naturstoffen mit den Schritten

- el varoenanieie Sea. |
- gof Schalung e J
- Zerkleinerung | -
- Vorpressung oder Aufbereitung fiir die Extraktion ‘"?*ff;j:“‘-"*‘
- Extraktion des 0Olhaltigen Naturstoffs mittels eines | Miscelia und ca im-j
. Extraktionsmittels . — - —
-- Aufarbeitung der Miscella zu Fett oder Ol und [wasserdampfostandna] mmlrdhn;ufﬁtﬂmafgwng
- Aufarbeitung des extraktionsmittelhaltigen Extrak- [MTE;TEEEH " | Flasn-Desoiventizng- |
g .. . . Toaster] ussterrul
. tionsriickstands Schrot und/oder proteinhaltigen
. Konzentraten, wobei die Entfernung des Extrakti- ijnn_i
onsmittels durch Zentrifugation in einer Filterzen ml' m_| Tﬂ%
trifuge erfolgt, d. g. d die Filterzentrifuge ausge- |
wahlt ist aus Schubzentrifugen, Doppelschub- G ml
zentrifugen, Schwingzentrifugen oder Sieb- —T
schneckenzentrifugen. nﬁf
8 Verwendung ... zur Erzeugung von Pflanzendlen —
9. Verwendung ... zur Erzeugung von Protein... SCHROT WHITE FLAKES

10. Verwendung .... zur Tierfltterung oder Herstel-

Miscella-Desti Ilatlcln
minschlieklich
R ckgewinnung des
Exfraktionsmittels

| Ertschlgimung I
1

Trocknung /
K. hlung

| Raffinaton |

PFLANZENOL,
PFLANZENFETT

lung von Nahrungsmitteln, pharmazeutischen, kosmetischen, sonstigen technischen Produkten.

InCom, Dusseldorf 2005 Dr Ralf Sieckmann
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Verwendung

Allgemein: Verwendung des Erzeugnisses A flir den Zweck B

Speziell bei Arzneimitteln:;

PatG
Verwendung des Erzeugnisses X zur Behandlung der Krankheit Y

EPU
Verwendung des Erzeugnisses X zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung
der Krankheit Y

PCT (sofern das EPA die Anmeldung recherchiert)
Verwendung des Erzeugnisses X zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung der
Krankheit Y

Spéter bei Nationalisierung z.B. flir die USA

Verfahren zur Verwendung des Erzeugnisses X zur Behandlung der Krankheit Y oder
Verfahren zur Behandlung der Krankheit X im menschlichen Kérper durch
Verabreichng des Arzneimittels X

InCom, Dusseldorf 2005 Dr Ralf Sieckmann 14
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Grenzen

- Patentierungsverbot

- Neuheit, ,,Vor Anmeldung Geheimhalten!*

[ 4

- Erfinderische Tatigkeit &

-Gewerbliche Anwendbarkeit

- Einheitlichkeit Erzeugnis Verfahren Verwendung

- Klarheit relative, mehrdeutige Begriffe

gy % -
4&_ :;E%/ .’ '.;. .
- Offenbarung SE ¥ :Oﬁ - $9°-
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Keine Erfindung

PatG § 1 (2) = EPU Art 53 (2)
Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen:

Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;

- Plane, Regeln und Verfahren flir gedankliche Tatigkeiten, oder fiir geschéftliche Tatigkeiten
sowie Programme flir Datenverarbeitungsanlagen;

- die Wiedergabe von Informationen.

(3) Absatz 2 steht der Patentfahigkeit nur insoweit entgegen, als fiir die genannten Gegenstande

oder Tatigkeiten als solche Schutz begehrt wird.

InCom, Dusseldorf 2005 Dr Ralf Sieckmann 18



Keine Erfindung (Geschaftsmethode)

We claim [US A 5,960, 411 issued 1999 to Amazon Inc.]

1. A method of placing an order for an item comprising:

under control of a client system,

displaying information identifying the item; and

in response to only a single action being performed, sending a request to
order the item along with an identifier of a purchaser of the item to a
server system;

under control of a single-action ordering component of the server system,
receiving the request;

retrieving additional information previously stored for the purchaser
identified by the identifier in the received request; and

generating an order to purchase the requested item for the purchaser
Identified by the identifier in the received request using the retrieved
additional information; and

fulfilling the generated order to complete purchase of the item

whereby the item is ordered without using a shopping cart ordering model.

InCom, Dusseldorf 2005 Dr Ralf Sieckmann
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Aktenzeichen:
Anmelder:

Patentfahig, Technisch? EP-927 945 B1 (Einspruch)

28 105 948.6
Amazon.Com, Inc.

Patentanspriiche

Varfahran in einem Computersystem zum Bestellen sines Geschenks zur Lieferung von
einem Geschenkgeber zu einem Empfanger, wobei das Verfahren aufwelst:

Empfangen (1401, 1404) esines Hinwelses wvon dem Geschenkgeber, dass das Ge-
schenk zu dem Empfanger geliefert warden sall, und siner elekironischen Maill-Adresse
des Empfangers; und

Senden (1409) eines Hinweises auf das Geschenk und die empfangene elektronische
Mail-Adresse zu einem Computersystem far Geschenklieferungen,

wobei das Computersystem for Geschenklieferungen eine Lieferung des Geschenks
koordiniert durch:

Senden (1501b) einer elektronischen Mail-Nachricht, die an die elektronische Mall-
Adresse des Empfangers adressiert ist, wobei die elektronische Mail-Adresse den
Empfanger auffordert. Lieferungsinformation umfassend eine Postadresse fir das Ge-
schenk bereitzustellen;

Beim Empfangen der Lieferungsinformation, elektronisches Initiieren (1701-1708) einer
Lieferung des Geschenks in Ubereinstimmung mit der empfangenen Lieferungsinfor-
mation.

InCom, Dusseldorf 2005 Dr. Ralf Sieckmann
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Stand der Technik

PatG § 1 = EPU Art 54 (1) [Erteilungsvoraussetzungen]

(1) Patente werden fir Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruhen und gewerblich anwendbar sind.
Patente werden flir Erfindungen im Sinne von Absatz 1 auch dann erteilt, wenn sie ein
Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthélt, oder wenn sie ein
Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt oder bearbeitet wird oder bei dem es
verwendet wird, zum Gegenstand haben. Biologisches Material, das mit Hilfe eines
technischen Verfahrens aus seiner natirlichen Umgebung isoliert oder hergestellt wird, kann
auch dann Gegenstand einer Erfindung sein, wenn es in der Natur schon vorhanden war.

PatG 31=EPU Art 54 1, Il [Neuheit]
Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehort.

Der Stand der Technik umfal3t alle Kenntnisse, die vor dem fiir den Zeitrang der
Anmeldung mafBgeblichen Tag durch schriftliche oder miindliche Beschreibung, durch
Benutzung oder in sonstiger Weise der Offentlichkeit zuganglich gemacht worden sind.

PatG § 4 = EPU Art 56 S. 1 [Erfinderische Tatigkeit]
Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhend, wenn sie sich fr
den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.
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Stand der Technik (Abgrenzung durch Disclaimer):

Disclaimer nach der Entscheidung G 1/03 vom 08.04.2004
Ein Disclaimer kann zuldssig sein, wenn er dazu dient:

—die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegeniiber einem Stand der
Technik nach Art 54 (3) und (4) EPU abgrenzt;

— die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegentiber einer zufalligen
Vorwegnahme im Sinne von Art 54 (2) EPU abgrenzt; eine Vorwegnahme ist zufallig, wenn
sie so unerheblich fir die beanspruchte Erfindung ist oder so weitab von ihr liegt, dass der
Fachmann sie bei der Erfindung nicht berticksichtigt hatte; und

— einen Gegenstand auszuklammern, der nach den Artikeln 52 bis 57 EPU aus
nichttechnischen Griinden vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

1.2 Ein Disclaimer sollte nicht mehr ausschlieRen, als notig ist, um entweder die Neuheit
wiederherzustellen oder einen Gegenstand auszuklammern, der aus nichttechnischen
Griinden vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

1.3 Ein Disclaimer, der fiir die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit oder der ausreichenden
Offenbarung relevant ist oder wird, ist eine unzuldssige Erweiterung des Erfindungsgegen-
stands im Sinne des Artikels 123 (2) EPU.

1.4 Ein Anspruch, der einen Disclaimer enthalt, muss die Erfordernisse der Klarheit und
Knappheit nach Art 84 EPU erfiillen

InCom, Dusseldorf 2005 Dr Ralf Sieckmann 23




Beispiel Disclaimer DPMA DE 37 20 791 C1 (1986)

1. Indanderivate der allgemeinen Formel (1)

R]
m

H

in der B! fir H oder Methyl und

B2 filir COOR3, . )

wobei R? far H; Cy bis Cs-Alkyl; Cyclohexyl, das gegebenenfalls mit mindestens emer O bis Cy-Alkylgruppe
ﬁub]:titul:;rz i7t; Citronellyl; acyclisches Cyg-Terpenyl; Cr bis ) g-Arylalkyl; Cinnamyl; Boroyl oder Isobormyl
steht,

X und ¥ eine weitere chemische Bindung bilden, wenn Z flr H steht oder

¥ und Z eine weitere chemische Bindung bilden, wenn X fiir H steht und R? dann (E}- oder (Z)-standig zum

Aromaten angeordnet ist,
wobei R! nicht fiir H steht, wenn R¥ gleich H oder Ethyl ist sowie R! nicht fir Methyl steht, wenn R? und

gleich H sind.
R steht for die Gruppe COOR?, wobei R? gleich Wasserstoff (H) oder ein Rest ist, wie er dblicherweise in der
Riechstoffindustrie als Alkoholkomponente in natiirlichen oder synthetischen Esterriechstoffen zugegen ist. Bei
den erfindungsgemaB hergestellten Indanderivaten der Formel Ia steht R? so fir lineares oder verzweigtes C; bis
Cro-Alkyl (Methyl, Ethyl, 1-Propyl, 2-Propyl, 1-Butyl, 2-Butyl, sec.-Butyl, tert-Butyl, 1-Pentyl, 2-Pentyl, 3-Pentyl,
1-Hexyl, 1-Octyl, 2-Nonyl, Tetrahydrogeranyl, Tetrahydrolinalyl); C; bis Cs-Cycloalkyl, das gegebenenfalls durch
mindestens eine C; bis Ce-Alkylgruppe substituiert ist (Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl
2-tert.- Butyleyclohexyl, 4-tert-Butylcyclohexyl 3,35-Trimethylcyclohexyl (Homomentyl), Menthyl (rac. oder
enant)); lineares oder verzweigtes Cy bis Cip-Alkenyl (Allyl, cis-2-Hexen-1-yl, trans-2-Hexen-1-yl, Citronellyl
(rac. oder enant.), Myrcenyl); acyclisches Cio-Terpenyl (Linalyl, Geranyl, Neryl, Lavandulyl); C; bis Cio-Arylalkyl,
das gegebenenfalls mit —OCH; substituiert ist {Benzyl, 1-Phenylethyl, 2-Phenylethyl, 3-Phenylpropyl, 4-Phenyl-
butyl, Anisyl); Cinnamyl; Terpinyl (1-Terpinyl, alpha-, beta- oder gamma-Terpinyl); Thymyl; Borny! oder Isobor-
nyl
yBei den erfindungsgemiBen Indanderivaten der allgemeinen Formel [ steht B? filr verzweigtes oder lineares
C, bis Cy-Alkyl; Cyclohexyl, das gegebenenfalls mit mindestens einer C; bis Cy-Alkylgruppe substituiert ist;
Citronellyl; acyclisches Cio-Terpenyl; Cr bis Cip-Arylalkyl; Cinnamyl; Fornyl oder Isobomyl, wobei die bevor-
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Beispiel Disclaimer EP 986 438 B1 (2001)

1. Verfahren zum Beschichten einer Metalloberflache, Metalloxidoberflache, Metallsalzoberfldche, siliziumhaltigen
Oberflache und hochmaolekularen aquoxidhaltigen organischen Oberflache, wobei man ein Reagenz, das eine
reaktive Gruppe, ausgewahlt aus Si-H, Sn-H und Ge-H, aufweist, in Gegenwart eines Platinmetalles in Form einer
Verbindung oder in metallischer Form als Aktivator, in flussiger, pastoser oder fester Form, auf die zu beschichtende
Oberflache aufbringt, (wobei eine Mischung aus 16 bis 23 Gew.-% ungehartetem Silikonharz, 46 bis 73 Gew.-%

Si04, 4 bis 15 Gew.-% Silan und 6 bis 25 Gew.-% Xylol, die einen Platinkatalysator enthalt, ausgeschlossen ist.

[0006] Der US-A 5,215,801 liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Einbettung eines elektronischen Gerates
zu schaffen, bei dem eine Mischung aus einem ungehéarteten (uncured) Silikonharz, welches Vinylgruppen, also Zwei-
fachbindungen des Typs -CH=CH2 enthélt mit einem Fillstoff SI0, als Hauptkomponente und einem Silan in Xylol in
Gegenwart eines Pt-Katalysator angemischi, diese Mischung auf eine elekironische Schaltung aufgebracht und Schal-
tung einschliellich Mischung bis zur Vernetzung = Vulkanisation erhitzt werden. Wesentlich ist hierbei, wie sich auch
aus Fig. 1 ergibt, dalk die Schaltung nach der Einbettung im vernetzien Harz sehr gut gegen Feuchtigkeit und erhdhte
Temperatur geschiitzt ist. Eine derartiges Einbetten schafft um etwa 4 bis 5 Zehnerpotenzen dickere Schichten im
Bereich von etwa 75 bis 1508 m, also keine dinnen Schichten im Nanometerbereich, wie sie erfindungsgeman erzielt
werden. Diese diinneren Schichtdicken werden fir das Einbetten ausdriicklich als unerwinscht bezeichnet, namlich
bereits geringfiigig dinnere Schichten von 10 bis 25 106 m. Die US-A 5,215,801 setzt weiter zwingend vinylgruppen-
oder mehrfachbindungenenthaliende d.h. unvernetzte Silikonharze (=Silikonkautschuk) voraus, die erfindungsgeman
nicht eingesetzt werden und die zwingend "erst durch eine Vernatzung von 1 Stunde bei 100 *C und dann 3 Stunden
bei 175 °C zum vernetzten Silikonharz, dem Silikongummi umgesetzt werden™ . Wir verweisen in diesem Zusammen-
hang auf Rompp, 9. Aufl., 1992, Seite 4168 ff, Stichwort Silicone, die Abb. auf S. 4170, links unten, den die Seiten
4170 und 4171 verbindenden Absatz und den ersten vollstandigen Absatz auf Seite 4171. Dort wird auch auf den
andersartigen Einsaiz des Silikongummis als Vergulimasse hingewiesen, das zwangslaufig keine Klebeigenschaften
gegenlber glatten Oberflachen aufweisen kann. Ein zusatzlicher Schritt im Sinne einer Uber Stunden andauernden
Temperung ist erfindungsgemal} nicht erforderlich. Auch offenbar gasformige Ausgangsstoffe auf Basis von Silankom-
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Stand der Technik Vergleichsversuche

Vergleichstest dient zum Nachweis des behaupteten Effekts, insbesondere einer
Uberraschenden Wirkung im Vergleich zum Stand der Technik.

Der Vergleichstest muf3 daher gegentber dem nachsten Stand der Technik
durchgeflhrt werden, auch wenn dieser nicht als handelstbliches Produkt auf dem
Markt verflgbar ist. Grundsatzlich muR die Uberlegenheit gegeniiber allen
konstitutionell vergleichbaren Stoffen (= groBtmaogliche Strukturnédhe) und allen
bekannten Mitteln gleicher Wirkungsrichtung gezeigt werden.

Der Vergleich nur mit einem anerkannt gut wirkenden bekannten Mittel gleicher
Wirkungsrichtung kann gentigen, wenn damit die Uberlegenheit gegentiber allen
bekannten Stoffen glaubhaft erscheint.

Werden mehrere Stoffe beansprucht, so ist der Beleg des Effekts fiir einen Stoff
ausreichend, wenn er auf die anderen Stoffe Ubertragbar erscheint.
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Stand der Technik Vergleichsversuche Beispiel

Vergleichsvarsuche EP 1023487 .. EP 584404, Batapiel T (KC)

‘I-""'ﬂl-l-'" proass water|

| e warber)

1 min, ¥13 irbshandst] (11 min, 560 ) =110
Bl in, B0 G vorahantel] (115 1, G0E=IR2
- 13min, 1 viprbshanded (M min, & ] =i

Bei dem effindungsgemien  Werlshren wurde zusalzich de  edindungsgemidie
Eine Gesamtkeimzahl klziner 1000 KBE/g und ane Oberfidchenkeimzahl kigingr Worbehandiung for 30 Minuben bei 50 "C vorgenommen und dare Siofdichbe
a0 KBEfidm® =t bastimmmil in @énam Tissuaproduki aus ainar Hn:.'.,lrjng-l"ulpﬁ Wis fir die gleiche Zeit eine Behandung bel 115 bew. 130 “C durchgaefihr.  Dia
z.8. in der D1, Beisplel ¥ beschrsbean, inhdrent vorhanden. Den Ansprichen 12 erisprechendan Engebnisse der Proben, susgedricikt in dhrer Effizienz. Misrcarganismen
und 15 schaint somit da Nauhait 2u fehlen (Artkal X3(2) PCT). abruldlen, snd 0 belgefigter Tebelle zu finden, in der nichl nue dig entsphechenden
Ausgangs oder Basismateraben bezighch ihrer Mikroorganismenhduligked unbarsucht

git diesen Einwand zu Gberwinden, wére in der Regionalen Phase worden gind, sondem auch die gemill Beispiel 7 der des Kimbery-Clark Patents
warguche enmraid‘ﬁ-‘. I'|H'|JE:..|-II_-EF| Matenalien sowie die |=rﬁr-:|un;:-;|.="|‘al':i hemesisiien Maleiakan.
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Erfindungsschutz in der Chemietechnik

HH
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Einheitlichkeit

PatG § 34 = EPU Art. 82 = R 13(1) PCT [Einheitlichkeit der Erfindung]
(5) Die Anmeldung darf nur eine einzige Erfindung enthalten oder eine Gruppe von Erfindungen,

die untereinander in der Weise verbunden sind, dal3 sie eine einzige allgemeine
erfinderische Idee verwirklichen.

R 30 (1) EPU (= Regel 13.2 PCT):

(1) Wird in einer [européischen] Patentanmeldung eine Gruppe von Erfindungen beansprucht, so
ist das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Art 82 nur erfullt, wenn zwischen
diesen Erfindungen ein technischer Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren
gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommit.
Unter dem Begriff »besondere technische Merkmale« sind diejenigen technischen Merkmale
zu verstehen, die einen Beitrag jeder beanspruchten Erfindung als Ganzes zum Stand der
Technik bestimmen.

R 30 (2) EPU (= Regel 13.3 PCT) lautet:

(2) Die Entscheidung, ob die Erfindungen einer Gruppe untereinander in der Weise verbunden
sind, dal? sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, hat ohne Ruicksicht
darauf zu erfolgen, ob die Erfindungen in gesonderten Patentanspriichen oder als
Alternativen innerhalb eines einzigen Patentanspruchs beansprucht werden.
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Einheitlichkeit nach Schulte PatG, 2004

Einheitlich sind folgende Anspriiche nebeneinander:

Erzeugnis, Verfahren seiner Herstellung

Erzeugnis, Verfahren seiner Herstellung*, seine Verwendung*

Erzeugnis, Verfahren seiner Herstellung,Vorrichtung oder Mittel zur Ausfiihrung des Verfahrens*
—Erzeugnis, Verfahren seiner Herstellung,(Arznei)Mittelanspruch*

Erzeugnis, Verfahren seiner Herstellung,Weiterverarbeitung des Erzeugnisses*

Endprodukt, Verfahren seiner Herstellung, Zwischenprodukt*

Endprodukt, Verfahren seiner Herstellung, Zwischenprodukt, Verfahren zur Herstellung des Zwpr

Endprodukt, Zwischenprodukt(e)*

Gemisch, Bestandteil des Gemischs*

Zwischenprodukt, Verfahren seiner Herstellung, Verfahren zur Weiterverarbeitung des Zwpr zum Endprodukt*

Stoff, Analogieverfahren, (Arznei)Mittelanspruch*

Verfahren, Vorrichtung seiner Ausfiinrung*

Verfahren, Mittel zu seiner Ausflihrung*

Verfahren, Verwendung der hergestellten Erzeugnisse*

Verfahren, Verwendung, Mittel*

Verfahren zur Herstellung von A auf dem Wege X, Verfahren zur Herstellung von A auf dem Wege Y*

Vorrichtung, mit der Verrichtung hergestelltes Erzeugnis*

Verwendung von A zu X, Verwendung von A zu Y*

1. med. Indikation, 2. med.Indikation*

Nicht zugelassen wurden die Anspriiche in Klammern [...]:
Stoff, Herstellung, Verwendung und: [Mittel]*
Stoff, Herstellung, Verwendung und: [unter Verwendung des Stoffs hergestellte Erzeugnisse]*

Herstellu ngsyert rfahren und: [Erzeugnis, das nur durch das Verfahren hergestellt wird]*
{nCompRAEse Conii20e Dr. Ralf Sieckmann 30



Beispiel: EP 1272158 B1 (2005)

Maske aus einem flexiblen, zur Aufnahme von Flas — T T
sigkeiten geeigneten und/oder aufnehmenden Tra- [0002] Unter einer Maske im Sinne der vorliegenden

ger, welcher aus wenigstens einer bahnférmigen Erfindung versteht man eine, auf die Kérperoberflache
Kompeonente besteht, dadurch gekennzeichnet, aufgebrachte Maske, beispielsweise eine ichts-
dal wenigstens eine der Komponenten aus wenig- eine Aug : eine Lidmaske, eine Brust-
vel Teilkomponents ht, die lasbar mit- @ e oder ei-

:_Be-

12. Yerfahren zur Herstellung einer Maske nach irgend-
einem der Anspriche 1 bis 10 durch

sberflache mit
: einer Flas it

genannten Schritte d)
cmponenten der Tei
Korperoberflache aufge-
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Erzeugnis mit Biomaterial, Herstellung, biologische
Praparate, deren Verwendung EP 1029892 B1 (2002)

1. Erzeugnis, enthaltend 0... bis 99,.. Gew.-% des Wirkstoffs X .

2. Herstellung des Wirkstoffs X, durch Kultivierung, Abtrennung
. Isolierung..

3. Herstellung des Erzeugnisses, durch Behandlung des Tragers
mit Wirkstoff X, verpressen, ggf. verkapseln.

4. Pharmazeutisches Praparat, enthaltend den Wirkstoff X.

5. Verwendung des Erzeugnisses als Pharmazeutikum oder als
. Medizinalprodukt

6. Verwendung des Erzeugnisses als Nahrungserganzungsmittel
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Erfindungsschutz in der Chemietechnik
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ETE

PatV § 9 Patentanspriiche
(4) Im ersten Patentanspruch (Hauptanspruch) sind die wesentlichen Merkmale der Erfindung anzugeben.
(5) Eine Anmeldung kann mehrere unabhéngige Patentanspriiche (Nebenanspriiche) enthalten, soweit der

Grundsatz der Einheitlichkeit gewahrt ist ( 8 34 (5) PatG).

EPU Art. 84 Patentanspriiche
Die Patentanspriiche miissen den Gegenstand angeben, flir den Schutz begehrt wird. Sie miissen
knapp gefalt und von der Beschreibung gestiitzt sein.
EPU R 29 Form und Inhalt der Patentanspriiche
(1) Der Gegenstand des Schutzbegehrens ist in den Patentanspriichen durch Angabe der technischen
Merkmale der Erfindung anzugeben. (2) Unbeschadet Art. 82 darf eine europaische Patentanmeldung
nur dann mehr als einen unabhangigen Patentanspruch in der gleichen Kategorie (Erzeugnis, Verfah-
ren, Vorrichtung oder Verwendung) enthalten, wenn sich der Gegenstand der Anmeldung auf einen der
folgenden Sachverhalte bezieht:
a) mehrere miteinander in Beziehung stehende Erzeugnisse, b) verschiedene Verwendungen
eines Erzeugnisses oder einer Vorrichtung, c) Alternatividsungen fiir eine bestimmte Aufgabe,
sofern es nicht zweckmaRig ist, diese Alternativen in einem einzigen Anspruch wiederzugeben.

PCT Art. 6 Anspriiche
Die Anspriiche haben den Gegenstand anzugeben, flir den Schutz begehrt wird. Die Anspriiche sind
knapp zu fassen. Sie missen in vollem Umfang durch die Beschreibung gestiitzt werden.
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Beispiel WO 9731266A1(1997) / EP 883 808 B1 (2000)

1. Verfanhren zur Bestimmung der Phototoxizitat, und/oder Photosen-
sibilitat von Stoffen oder Stoffgemischen, umfassend die Kontaktierung
des chemischen Stoffes oder Stoffgemisches mit einem nicht menschii-
chen Wirbehierembryo oder Geweben oder Gewebebestandteilen aines
Wirbeltierembryos, ausgenommen menschliche Hautzellkulturern wobei
nach der Kontaktierung zusatzlich eine Behandlung mit einer elektroma-
gnetischen Strahlung im Bereich von 1 mm bis 200 nm erfolgt sowie die
nachfolgende Beurteilung der Embryo-, Gewebe- oder Zellpathologie.

Verfahren zur Bestimmung der Photofoxizitat, undioder Photosensibilitat von Stoffen oder Stoffgamischan, um-
lassend die Konlaklierung des chemischen Sloffes oder Stoffgemisches mit einem [Embryo der Klasse Aves oder
Geweben oder Gewebebestandteilen eines derartigen Embryos, wobei nach der Kontaklierung zusélzlich eine
Behandlung mit einer elekiromagnetischen Strahlung im Bereich von 1 mm bis 200 nm erfolgt sowie die nachfol-
gende Beurteilung der Embryo-, Gewebe- oder Zellpalhologie, wobai vor der Konlaklierung Eier der Klasse Aves
inkublert werden, zu einem spateren Zeitpunkt nach der emoryonalen Gastrulation ein Teil des Eiweil3es uber
wenigslens eine Offnung aus dem Ei entfert wird, gegebenentalls eine wailere Inkubation erfolgt und schlieBlich
aine weitere Offnung aus dam oberen Bereich der Eischale fiir die Belichtung vorgasehan wird,

o)
A
T
E
N
T
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Beispiel EP 883 808 B1 (2000) / US-A 6 171 858 (2001)

Verfahren zur Bestimmung der Phototoxizitat, und/oder Photosensibilitat von Stofien oder Stoftgemischan, um-
lassend die Kontakltierung des chemischen Stofles oder Stoffgemisches mit einem Embryo der Klasse Aves oder
(Geweben oder Gewebebestandieilen eines derartigen Embryos, wobei nach der Konlaklierung zusatzlich eine
Behandlung mit einer elekiromagnetischen Stranlung im Bereich van 1 mm bis 200 nm erfolgt sowie die nachiol-
genda Beurleilung der Embryo-, Gewabe- oder Zellpalhologie, wobai vor der Kenlaklierung Eier der Klasse Aves
inkubiert werden, zu einem spateren Zeitpunkt nach der embryonalen Gastrulation ein Teil des Eiweiles Uber

wenigstens eine Offnung aus dem Ei entfernt wird, gegebenenfalls eine weilere Inkubation erfolgl und schiieflich
eine werere Offnung aus dem oberen Berelch der Elschale fur die Belichtung vorgesehan wird

—AZ2m-X>70 0 m

1. A process for determining the phyitotoxicity  and/or

photosensinvity of substances or substance maxtures, com-

prising the steps ol

contacting the substance or substance maxture with non-
human wvertebrate embryvo,

treating with radiation ranging from 1 mm to 200 nm: and

cvaluating the embryo.
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Zur Vertiefung

Schulte PatG, EPU, 7. Aufl. 2004 (auch als CD-ROM)

Singer, Stauder, EPU, 2. Aufl. 2000

Hirsch Hansen, Der Schutz von Chemie-Erfindungen, 1995
Benkard, EPU, 2002

Busse, Patentrecht, 2003 / 2004 (auch als CD-ROM)

WWW.european-patent-office.orq

www.copat.de/mn_paper_si.htm
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