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13 January 2014 

 

Request epi for correction of errors in decision 

 

 

Dear Sirs, 

In accordance with Rule 140 EPC, the Institute of Professional Representatives before the 

European Patent Office (epi), would like to request the correction of errors in the decision of 

the Opposition Division of 28 June 2013 regarding patent no. EP 1040185 of patent owner 

Prof. Dr. Oliver Brüstle. 

In paragraph 10 of this decision, the following is rightly stated: 

„Am 11.1.2013 wurden von Tony Tangena, Präsident des Europäischen Patentinstituts (epi), 

ebenfalls Einwendungen Dritter betreffend die Patentierbarkeit von humanen embryonalen 

Stammzellen eingereicht.“ 

However, paragraph 19 contains two obvious errors: 

„Mit Schreiben vom 6.4.2013 wurden seitens Tony Tangena, Präsident des Europäischen 

Patentinstituts (epi), Einwendungen Dritter betreffend die inhaltliche Zustimmung des epi mit 

den Einwendungen Dritter vom 28.3.2013 seitens Greenpeace und NIABA gemacht.“ 

(emphasis added) 

The epi considers it important to clarify that it does not agree with the content of 

Greenpeace’ third party observation. In fact, the epi wrote: 

“With this new Observation we would like to stress that epi agrees with the content of the 

Third Party Observations filed on March 28, 2013 by George Schlich and NIABA.”  

(emphasis added) 
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Hence, it seems that the decision mistakenly replaced “George Schlich” with “Greenpeace”. 

It is essential for the epi to have this corrected because the opinion of George Schlich 

diverges substantially from that of Greenpeace. In fact, they completely contradict each 

other. The epi is concerned that the decision may convey a wrong impression of the epi’s 

position to its members and the general public.   

On the occasion of correcting the above mistake, the date of the epi’s third party observation 

could be amended as well. Instead of 6 April 2013, the letter dated 8 April 2013.  

I would like to thank the Opposition Division in advance for its effort to make the requested 

correction.  

 

Best regards, 

 

 

 

 

 

 

Antonius Tangena 

President of epi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encl.: - Decision of the Opposition Division of 28 June 2013 regarding patent no. EP 

1040185 of patent owner Prof. Dr. Oliver Brüstle 

- epi’s third party observation dated 8 April 2013 

 



Datum 
Date 
Date 

Blatt 
28.06.2013 Sheet 1 

Feuille 

SACHVERHALT UND ANTRÄGE 

Anmelde-Nr: 
Application No: 9 8 9 6 6 81 7 . 3 
Demande n°: 

1 Das europäische Patent EP 1040185 mit dem Titel: "Neuronale 
Vorläuferzellen, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung zur 
Therapie von neuralen Defekten" wurde am 18. 12. 1998 als europäische 
Patentanmeldung Nr. 98966817.3 mit beanspruchter Priorität vom 19. 12. 
1997 eingereicht. Auf die Patenterteilung wurde im Europäischen Patentblatt 
2006/08 vom 22.2.2006 hingewiesen. Der Patentinhaber ist Prof. Dr. Oliver 
Brüstle. 

2 Gegen dieses Patent wurde von Geron Corporation mit Schreiben vom 
21.11.2006 Einspruch eingelegt. 

Einspruchsgründe sind Ausnahmen von der Patentierbarkeit (Art. 53(a) in 
Verbindung mit Regel 28(c) EPÜ); mangelnde Offenbarung (Art. 1 OO(b) und 
Art. 83 EPÜ) und unzulässige Erweiterung (Art. 1 OO(c) und Art. 123(2) EPÜ). 

Die Einsprechende beantragte, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. 
Hilfsweise wurde eine mündliche Verhandlung beantragt. 

Weiter beantragte sie die Aussetzung des Verfahrens bis zur Entscheidung 
der Großen Beschwerdekammer des EPA in G2/06. 

3 Mit Schreiben vom 11.1.2007 beantragte der Patentinhaber die Aussetzung 
des Einspruchsverfahrens in Übereinstimmung mit der Mitteilung des 
Europäischen Patentamts vom 4.7.2006 über Ausnahmen von der 
Patentierbarkeit nach Regel 28(c) EPÜ und/oder Artikel 53(a) EPÜ. 

4 Mit der Mitteilung vom 17.1.2007 an den Patentinhaber und die 
Einsprechende bestätigte die Einspruchsabteilung die von beiden Parteien 
beantragte Aussetzung des Verfahrens bis zur Entscheidung der Grassen 
Beschwerdekammer in G2/06. 

5 Mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung vom 22.6.2012 teilte die 
Einspruchsabteilung den Parteien mit, dass sie im lichte der Entscheidungen 
G2/10, G1/03 und G1/07 der Großen Beschwerdekammer diskutieren werde, 
ob der strittige Disclaimer eine unzulässige Änderung darstelle. Ferner werde 
darüber diskutiert, ob ein Fachmann zum Zeitpunkt der Anmeldung in der 
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Anmelde-Nr: 
Application No: 9 8 9 6 6 81 7 . 3 
Demande n°: 

Lage gewesen wäre, die Erfindung so wie durch den Disclaimer 
eingeschränkt nachzuarbeiten. Darüber hinaus hielt die Einspruchsabteilung 
fest, dass sie in ihrer Beurteilung der Patentfähigkeit humaner embryonaler 
Stammzellen die Entscheidung G2/06 der Großen Beschwerdekammer zur 
Grundlage heranziehen werde, und dass zu besprechen sei, ob das Patent 
unter die Ausnahmen von der Patentierbarkeit gemäß Artikel 53(a) EPÜ sowie 
Regel 28(c) EPÜ falle. 

6 Die Einsprechende teilte mit Schreiben vom 14.12.2012 mit, dass sie zur 
mündlichen Verhandlung nicht erscheinen werde, ihren Einspruch aber nicht 
zurückziehe. 

7 Der Patentinhaber beantragte mit Schreiben vom 14.12.2012 in Erwiderung 
auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung den Einspruch als unbegründet 
zurückzuweisen und das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten. 
Hilfsweise beantragte er die Aufrechterhaltung gemäß Hilfsantrag 1 vom 
14.12.2012. Ferner beantragte er, die Dokumente D7 und D8 in das 
Verfahren einzuführen. 

8 Mit Schreiben vom 7.1.2013 wurden von Robert Schneckenbühl namens und 
im Auftrag von Greenpeace Deutschland e.V., Hamburg, Einwendungen 
Dritter gemäß Artikel 115 EPÜ zum Einspruchsverfahren gemacht. Die 
Einwendungen bezogen sich auf die fehlende Ausführbarkeit der erteilten 
Patentansprüche, da zum Anmeldezeitpunkt kein Verfahren bekannt war, mit 
dem menschliche embryonale Stammzellen aus einem Embryo gewonnen 
werden konnten, ohne diesen Embryo zu zerstören. 

g Der Patentinhaber beantragte daraufhin mit Schreiben vom 9.1.2013 die 
mündliche Verhandlung wegen der späten Einreichung der Einwendungen 
Dritter zu verschieben damit sein Recht auf Gehör gewahrt und genügend Zeit 
verbleibt, diese Einwendungen zu prüfen. 

1 o Am 11.1.2013 wurden von Tony Tangena, Präsident des Europäischen 
Patentinstituts (epi), ebenfalls Einwendungen Dritter betreffend die 
Patentierbarkeit von humanen embryonalen Stammzellen eingereicht. 
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Anmelde-Nr: 
Application No: 9 8 9 6 6 81 7 . 3 
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18 Am 5.4.2013 wurden von Robert Schneckenbühl, Patentanwalt, namens und 
im Auftrag von Greenpeace Deutschland eV, Hamburg, weitere 
Einwendungen eingereicht. Herr Schneckenbühl stellte klar, dass embryonale 
Stammzellen nicht mit embryonalen Keimzellen gleichzusetzen sind, da sie 
eine unterschiedliche Herkunft haben. Einschätzungen anderer Gerichte 
dürften nicht dazu führen, dass auch das EPA dieser technischen Auffassung 
folge. Ebenso bedeutet das vom Patentinhaber angeführte Zitat 'embryonic 
germ cells ressemble embryonic stem cells' lediglich, dass sich diese 
verschiedenen Zelltypen ähnlich sind. Er argumentierte, dass es im Ergebnis 
keine Patentierung eines Verfahrens geben könne, bei dem menschliche 
embryonale Stammzellen zerstörungsfrei genutzt würden, wenn zum 
Anmeldezeitpunkt hierfür - und nicht für die Nutzung von Keimzellen - keine 
Möglichkeit bestand. Abschließend führte er an, dass damit auch der 
Hilfsantrag nicht mit dem EPÜ vereinbar sei. 

19 Mit Schreiben vom 6.4.2013 wurden seitens Tony Tangena, Präsident des 
Europäischen Patentinstituts (epi), Einwendungen Dritter betreffend die 
inhaltliche Zustimmung des epi mit den Einwendungen Dritter vom 28.3.2013 
seitens Greenpeace und NIABA gemacht. 

20 Die mündliche Verhandlung fand am 11.4.2013 in Anwesenheit des 
Patentinhabers statt. 

Der Patentinhaber hielt seinen Antrag auf Zurückweisung des Einspruchs 
aufrecht. Er beantragte weiter die Aufrechterhaltung des Patents in vollem 
Umfang. Hilfsweise beantragte er die Aufrechterhaltung des Patents in 
geänderter Form gemäß Hilfsantrag 1. 

Die Einsprechende war, wie angekündigt, nicht vertreten. Ihr Antrag aus dem 
Schreiben vom 21. 11.2006,lautete auf Widerruf des Patents in vollem 
Umfang gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 1. 

Nach Beratung der Einspruchsabteilung wurde das Patent am Ende der 
Verhandlung in vollem Umfang widerrufen, da es nicht die Erfordernisse von 
Artikel 123(2) EPÜ erfüllt. 

Für Einzelheiten siehe das Protokoll. 
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