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Eingabe Dritter — Ein wenig beachtetes Mittel?

Von Dr. Isabel Knoke

I. Einleitung

Bei einer Uberwachung der Patentanmeldungen eines Wettbe-
werbers ist Ihnen eine Anmeldung aufgefallen, welche gegen-
Uber dem bisherigen Stand der Technik patentfahig ist, zu der
Ihnen allerdings zusétzlicher Stand der Technik bekannt ist?
Neben der Mdoglichkeit, das Priifungsverfahren abzuwarten
und nach der Erteilung Einspruch einzulegen, gibt es eine
weitere Mdglichkeit, die Patentfahigkeit in Frage zu stellen:
eine Eingabe Dritter.

II. Was ist eine Eingabe Dritter?

Mit einer Eingabe Dritter oder auch Einwendung Dritter kon-
nen insbesondere Dokumente, z.B. Patentveroffentlichungen,
als weiterer Stand der Technik im Rechercheverfahren oder
Priifungsverfahren aber auch im Einspruchsverfahren durch
einen Dritten benannt werden. Somit kann dem Dritten be-
kannter patenthindernder Stand der Technik schon friihzeitig
im Verfahren mitberticksichtigt werden und eine Patentertei-
lung in einem unerwiinschten Umfang kann somit maoglicher-
weise verhindert werden. Im deutschen, europdischen und
internationalen Patentrecht sind Eingaben Dritter in unter-
schiedlichem Umfang méglich.

III. Eingabe Dritter bei einer deutschen
Patentanmeldung

Die Grundlage fiir eine Eingabe Dritter findet sich fiir eine
deutsche Patentanmeldung in §43(3) 2 PatG: ,Jedermann ist
berechtigt, dem Patentamt Hinweise zum Stand der Technik
zu geben, die der Erteilung eines Patents entgegenstehen
kdnnen."

Eine Eingabe oder Einwendung Dritter kann somit von je-
dermann gemacht werden. Der Stand der Technik, der dem
Patentamt gegeniiber angegeben werden kann, ist seit dem
01.04.2014 nicht mehr auf offentliche Druckschriften be-
schrankt, da der Begriff 6ffentliche Druckschriften aus dem
Gesetz gestrichen wurde. Es kénnen somit z.B. auch offent-
liche Vorbenutzungen angegeben werden. Der Dritte kann
auch anonym bleiben.

Nach praktischen Erfahrungen wird die Eingabe Dritter dem
Anmelder zur Kenntnis gegeben. Der Priifer kann den Anmel-
der zur Stellungnahme zum genannten Stand der Technik auf-
fordern. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der genannte
Stand der Technik vom Prifer als relevant erachtet wird. Der
Dritte wird allerdings nicht Beteiligter des Verfahrens und hat
somit keine Gelegenheit bzw. wird insbesondere nicht aufge-
fordert, mogliche Unklarheiten zu erklaren.

Weiterhin erlangt der Dritte keinen Auskunftsanspruch, son-
dern kann sich nur durch Akteneinsicht informieren, in wie-
weit seine Eingabe Dritter sich im weiteren Priifungsverfahren
auswirkt.

Es empfiehlt sich somit, nicht nur das Dokument oder den
anderen Stand der Technik einzureichen, sondern auch des-
sen Relevanz fiir den Gegenstand der Anmeldung ausreichend
darzulegen, um so den Priifer von der Schutzunfahigkeit des
Gegenstands der Anmeldung zu tberzeugen.
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Beziiglich des Einspruchsverfahren bietet die Eingabe Dritter
als nicht Beteiligter die Moglichkeit weiteren Stand der Tech-
nik auf Grundlage von §59(5) i.V.m §43(3)2 PatG in ein Ein-
spruchsverfahren einzubringen.

IV. Eingabe Dritter bei einer europaischen
Patentanmeldung

Die Grundlage fiir eine Eingabe Dritter, welche im europai-
schen Patentrecht Einwendung Dritter genannt wird, findet
sich im europdischen Patentrecht in Art. 115 EPU: ,In Ver-
fahren vor dem Europaischen Patentamt kann nach Verdoffent-
lichung der europaischen Patentanmeldung jeder Dritte nach
MaBgabe der Ausfiihrungsordnung Einwendungen gegen die
Patentierbarkeit der Erfindung erheben, die Gegenstand der
Anmeldung oder des Patents ist. Der Dritte ist am Verfahren
nicht beteiligt."

Weiterhin findet sich in der Ausfiihrungsordnung R114 EPU:

(1) Einwendungen Dritter sind schriftlich in einer Amtssprache
des Europadischen Patentamts einzureichen und zu begriin-
den. Regel 3 Absatz 3 ist anzuwenden.

(2) Die Einwendungen werden dem Anmelder oder Patent-
inhaber mitgeteilt, der dazu Stellung nehmen kann.

Die Einwendung Dritter nach Art. 115 findet sowohl im Anmel-
de- als auch im Einspruchsverfahren Anwendung.

Das Europaische Patentamt hat fiir Eingaben Dritter ein On-
line-Formular bereitgestellt, mit dem sowohl anonyme als
auch namentlich gekennzeichnete Eingaben Dritter durchge-
fihrt werden kdnnen. Eine schriftliche Einreichung einer Ein-
wendung Dritter ist aber moglich.

Weiterhin sind in den Richtlinien fiir die Priifung in Abschnitt
E VI 3 und in der Veroffentlichung des Amtsblattes 2017 A86
Einwendungen Dritter behandelt. Gerade Einwendungen im
Anmeldeverfahren kénnen hier gegen alle Aspekte der Pa-
tentfahigkeit gerichtet sein. Neben Einwendungen zur Neu-
heit und erfinderischen Tatigkeit kénnen zum Beispiel auch
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Einwendungen zur Klarheit oder zu unzuldssigen Anderungen
eingereicht werden. Somit gehen insbesondere die im Ertei-
lungsverfahren moglichen Einwendungen uber die mdglichen
Einspruchsgriinde hinaus. Nach einer formalen Priifung wer-
den Einwendungen Dritter verdffentlicht und dem Anmelder
weitergeleitet. Allerdings werden nur bis zur Entscheidung
Uber die Patentfahigkeit eingehende Einwendungen beachte-
tet, veroffentlicht und dem Anmelder weitergeleitet. Spater
eingehende Einwendungen Dritter werden zwar zur Akte ge-
nommen, aber nur im Falle eines Einspruchs beachtet, ver-
offentlicht und weitergeleitet.

Sofern die Einwendung Dritter nicht anonym erfolgt, werden
nach Kley, Kommentar zum EPU 2000, Art. 115 dem Dritten
offensichtliche Mangel unter Fristsetzung zur Heilung mitge-
teilt. Weiterhin hat das EPA im Amtsblatt 2017 A86 mitgeteilt,
dass bei einer nicht anonym eingereichten substantiierten
Einwendung Dritter, der nachfolgende amtsseitige verfahrens-
rechtliche Schritt, z.B. Erlass des nachfolgenden Priifungsbe-
scheids, nach Mdglichkeit beschleunigt wird.

V. Eingabe Dritter bei einer internationalen
Patentanmeldung

Im PCT-Verfahren sind seit dem 01.07.2012 Einwendungen
Dritter im Teil 8 der PCT-Verwaltungsvorschriften in Abschnitt
801 bis 805 geregelt.

Einwendungen kénnen zwischen der Veroffentlichung der
internationalen Anmeldung und dem Ablauf von 28 Monaten
nach Prioritatstag eingereicht werden.

Die Eingabe kann online eingereicht werden. Optional ist eine
anonymisierte Eingabe mdglich, bei der die Daten des Einwen-
denden zwar dem Amt bekannt sind, aber nicht weitergege-
ben werden. Dabei kann zu einer internationalen Anmeldung
jeder Dritte nur einmal eine Eingabe machen, die Gesamtzahl
in einem Verfahren ist begrenzt. Es ist dabei moglich, maximal
10 Druckschriften einzureichen und zur Relevanz der Druck-
schriften Stellung zu nehmen. Die Verwaltungsvorschriften
sehen nur die Punkte Neuheit und erfinderische Tatigkeit vor.
Ob jedoch Stellungnahmen, die weitere Punkte, wie Technizi-
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tat oder Ausfiihrbarkeit, betreffen, zuriickgewiesen werden,
bleibt abzuwarten.

Eine Eingabe wird geprift und dann, wenn keine Griinde
entgegenstehen, in Patentscope veroffentlicht. Die Einga-
be wird dem Anmelder sowie den Amtern der benannten
Staaten weitergeleitet. Der Anmelder hat die Mdglichkeit,
sich bis zum Ablauf der 30 Monatsfrist auf die Eingabe zu
auBern.

Eine Eingabe Dritter im internationalen Verfahren steht einer
weiteren Eingabe im nationalen oder regionalen Verfahren
z.B. beim Europdischen Patentamt nicht entgehen.

VI. Chancen und Risiken einer Eingabe Dritter
im Anmeldeverfahren

Im konkreten Einzelfall kann es Argumente geben, die fiir
eine Eingabe Dritter sprechen, um schon vor der Erteilung
zu versuchen, das Erteilungsverfahren in eine gewiinschte
Richtung zu flhren bzw. eine Patenterteilung in einem un-
erwiinschten Umfang zu verhindern. In anderen Fallen kann
es sein, dass es aus taktischen Griinden dennoch sinnvoller
ist, eine Erteilung abzuwarten und dann Einspruch einzule-
gen. Dieses soll anhand der folgenden Fallbeispiele verdeut-
licht werden:

Beispiel 1) In der Patentanmeldung 1 wird nur ein Gegen-
stand mit Merkmal A offenbart und beansprucht. Der Gegen-
stand mit Merkmal A ist aus dem Ihnen bekannten Stand der
Technik D1, z.B. einer zweiten Patentanmeldung, bekannt.
Somit ware der Gegenstand mit Merkmal A nicht patentfahig,
insbesondere nicht neu gegeniber D1.

e Wenn mit einer Eingabe Dritter der Stand der Technik D1
ins Verfahren eingebracht wird, kann die Erteilung wegen
fehlender Neuheit vollstandig verhindert werden.

¢ Wenn man die Erteilung des Patentes aus der Patentanmel-
dung 1 abwartet und erst im Nachhinein Einspruch einlegt,
ist es mdoglich, dass der Patentinhaber versucht, seine Rech-
te aus dem erteilten Patent geltend zu machen.
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Beispiel 2) In der Patentanmeldung 2 wird ein Gegenstand
mit dem Merkmal A offenbart und beansprucht. Ein Unter-
anspruch ist auf das Merkmal B gerichtet und in der Beschrei-
bung ist noch der Gegenstand mit den Merkmalen A und C
offenbart. Im Priifungsverfahren hat der Anmelder den unab-
hangigen Anspruch auf den Gegenstand mit den Merkmalen A
und B beschrankt, der gegeniiber dem im Priifungsverfahren
befindlichen Stand der Technik D2 patentfahig ist. Der Ihnen
bekannte Stand der Technik D3 offenbart den Gegenstand mit
den Merkmalen A und B, er offenbart allerdings nicht einen
Gegenstand mit den Merkmalen A und C. Jetzt ist Vorsicht
geboten.

e Man kdnnte die D3 mittels Eingabe Dritter in das Verfahren
bringen, so dass der Gegenstand des eingeschrankten An-
spruchs nicht patentfahig ware. Dann hatte allerdings der
Anmelder die Moglichkeit, sich auf einen Anspruch gerichtet
auf einen Gegenstand mit den Merkmalen A und C einzu-
schranken. Somit wiirde kein Patent auf den Gegenstand
mit den Merkmalen A und B, aber mdglicherweise auf den
Gegenstand mit den Merkmalen A und C erteilt.

Man konnte das Erteilungsverfahren abwarten, so dass
hier ein Patent mit einem unabhdngigen Anspruch ge-
richtet auf den Gegenstand mit den Merkmalen A und B
erteilt wird. AnschlieBend kdnnte man im Einspruchsver-
fahren seinen Einspruch auf mangelnde Neuheit gegen-
Uber der D3 stiitzen. Sowohl im europdischen als auch im
deutschen Recht kann der Patentinhaber den Anspruch
nicht so éndern, dass der Schutzbereich gegeniber der
urspriinglichen Erteilung erweitert wird. Rechtsgrundlage
ist hierfiir Art. 123(3) EPU bei einer européischen An-
meldung und §22(1) Alt. 2 PatG im deutschen Patent-
recht. Somit kann der Patentinhaber den unabhdngigen
Anspruch nicht auf einen Gegenstand mit den Merkmalen
A und C einschranken, sondern maximal auf einen Gegen-
stand mit den Merkmalen A und B und C, sofern dieser
patenfahig ist.

Im Beispiel 2 miisste somit geklart werden, ob Sie ein Patent
auf einen Gegenstand mit den Merkmalen A und C storen
wiirde oder ob hierfiir weiterer Stand der Technik vorhan-
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den ist, der auch die Patentfahigkeit dieses Gegenstandes in
Frage stellen wiirde. Eine Eingabe Dritter schlieBt aber ein
nachfolgendes Einspruchsverfahren nicht aus.

Beispiel 3) In der Patentanmeldung 3 wird der Gegenstand
mit dem Merkmal A offenbart und beansprucht und mit dem
optionalen Merkmal B offenbart. Im Erteilungsverfahren wur-
de der unabhangige Anspruch unzuldssig um das Merkmal C
erweitert, welches nicht offenbart ist. Wir nehmen an, das
Dokument D4 nimmt den Gegenstand mit Merkmal A neu-
heitsschadlich vorweg und legt zusammen mit dem Dokument
D5 den Gegenstand mit den Merkmalen C nahe.

e Bei einer Eingabe Dritter, die das Dokument D4 und D5 als
zusatzlichen Stand der Technik benennt, hatte der Anmelder
moglicherweise die Option sich auf den Gegenstand mit den
Merkmalen A und B einzuschranken. Wenn insbesondere zu-
satzlich die unzulassige Erweiterung mit der Eingabe Dritter
bemadngelt wird, wie im europdischen Verfahren zuldssig,
konnte der Anmelder veranlasst werden, die unzuldssige
Erweiterung auszurdumen. Man hatte allerdings verhindert,
dass ein Patent auf den Gegenstand mit den Merkmalen A
und C erteilt wird.

Bei einem Einspruch sdBe der Patentinhaber nach euro-
pdischem Patentrecht in der sogenannten unentrinnbaren
Falle nach Art. 123(2) und 123(3) EPU, da er die unzulas-
sige Erweiterung nicht ausrdumen kann. Nach deutschem
Patentrecht kénnte der Patentinhaber sich gegebenenfalls
zusatzlich mit dem Merkmal B einschranken, was im Einzel-
fall gepriift werden misste.

Je nach Zielstellung muss im Einzelfall erwagt werden, ob eine
Eingabe Dritter oder ein Einspruch das Mittel der Wahl ist.

Weitere Informationen:

MEISSNER BOLTE

VII. Fazit

Eine Eingabe Dritter ist gerade im internationalen Anmeldever-
fahren ein einfaches und kostenglinstiges Mittel, um Stand der
Technik zur internationalen Akte einzureichen. Da es aber den
einzelnen Bestimmungsamtern Uberlassen ist, wie sie mit dem
genannten Stand der Technik umgehen, sollte zum einen die
Sprache, in der die Dokumente und die Begriindung eingereicht
wird, sorgfaltig ausgewahlt werden. Zum anderen ist zu priifen,
ob ggf. bei Bestimmungsamtern eine Eingabe zweckmaBiger-
weise erneut in der jeweiligen Amtssprache sinnvoll ist.

Im europdischen Verfahren bestehen die weitreichendsten
Mdoglichkeiten, die Patentfahigkeit einer Anmeldung durch
eine Einwendung Dritter in Frage zu stellen. Sie bietet insbe-
sondere die Mdglichkeit zu Aspekten Stellung zu nehmen und
moglicherweise Beachtung zu finden, die keinen Einspruchs-
grund bilden. Mangels Verfahrensbeteiligung ist eine sorgfal-
tige Begriindung der mangelnden Patentfahigkeit angebracht,
um das gewtinschte Ziel zu erreichen.

Im deutschen Verfahren ist die Eingabe Dritter am wenigs-
ten geregelt und durch die zumindest teilweise fehlende Ver-
offentlichung in der Online-Akteneinsicht weniger sichtbar.
Trotzdem kann eine Eingabe Dritter auch hier ein effektives
Mittel sein, um eine Patenterteilung zu verhindern.

Bei der Entscheidung fiir eine Eingabe Dritter sind allerdings
auch die gréBeren Anderungsoptionen einer Patentanmeldung
gegeniiber den Anderungsoptionen nach der Patenterteilung
zu berticksichtigen.

Gerne beraten wir Sie, ob eine Eingabe Dritter fiir Sie
das geeignete Mittel ist, und unterstiitzen Sie bei der
Ausarbeitung und Einreichung von Eingaben Dritter
oder Einspriichen. Mit einem unserer In-House Semi-
nare informieren wir Sie gerne weitergehend. Bitte
sprechen Sie uns einfach an.
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