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Plausibilitdt - ein ungelostes Problem bei
der Patenterteilung
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Mit groBer Spannung wird die Entscheidung
der GroRen Beschwerdekammer (GBK) des
Europdischen Patentamts (EPA) im derzeit
anhéangigen Verfahren G2/21 erwartet. Die-
se kdnnte einen erheblichen Einfluss auf
die kiinftige Anmeldestrategie von Patent-
anmeldern haben, denn im Kern geht es
darum, wann eine Erfindung fertig zum Ein-
reichenist.

Die Sicherung eines friihen Anmeldetags fiir
eine Erfindung ist ein wichtiger Aspekt einer
Patentstrategie, um die eigene Rechtspositi-
on gegeniiber Wetthewerbern zu sichern. Aus
Zeit- und Kostengriinden stellt sich die Frage,
wie viel experimenteller Aufwand unter pa-
tentrechtlichen Gesichtspunkten vor dem Ein-
reichen einer Patentanmeldung betrieben
werden muss, um die behaupteten Effekte zu
stiitzen oder ob entsprechende Beweismittel
nachgereicht werden kénnen.

Bis es zu einer Entscheidung G2/21 zur ab-
schlieRenden Kldrung relevanter Vorlagefra-
gen kommt, soll dieser Beitrag praktische
Szenarien erdrtern, die unabhangig von der
Beantwortung der Vorlagefragen weiterhin
existieren werden, jedoch mit Hilfe der Ent-
scheidung G2/21 - eventuell neu - bewertet
werden miissen.

Eignung von Beweismitteln aus der
Produktentwicklung als Stiitze einer
Erfindung

Im Rahmen einer Produktentwicklung wird als
Vergleichsprodukt gerne das Produkt eines
Wettbewerbers oder der interne Goldstandard
verwendet, unabhéngig davon, ob man den
Aufbau oder die Zusammensetzung dieser
Vergleichsform genau kennt. Derartige Ver-
gleichsdaten sind im Rahmen des vom EPA
angewandten Aufgabe-Losungs-Ansatzes
hdufig nicht verwendbar, da nach standiger
Rechtsprechung der geltend gemachte Effekt
eindeutig auf das unterscheidende Merkmal
zuriickzufiihren sein muss.

Das experimentelle Untersuchen des Ein-
flusses von allen potentiell relevanten Para-
metern auf den behaupteten Effekt und somit
das Ausloten der Grenzen der Erfindung kann
zeitlich und finanziell aufwédndig sein und er-

scheint aus Erfindersicht meist nicht zielfiih-
rend.

Unabhangig davon kann der Nachweis von
technischen Effekten oft erst in Kenntnis des
objektiv ndchstliegenden Stands der Technik
z.B. im Priifungsverfahren punktgenau pro-
duziert werden, da erst dann die objektiv
passgenaue (weil der beanspruchten Erfin-
dung am Nachsten kommenden) Vergleichs-
form bekannt wird.

Aus derartigen Griinden werden experi-
mentelle Untersuchungen gerne auf einen
spateren Zeitpunkt verlagert. Ob dieses Auf-
schieben aber tiberhaupt méglich ist, soll nun
durch die GBK gekldrt werden.

Zugrundeliegende Fragestellung
der G2/21

Gemdl den Vorlagefragen beschaftigt sich
die GBKiin erster Linie mit der Frage, ob erst
nach Einreichung der Patentanmeldung Be-
weismittel wie z.B. Versuchsdaten dann unbe-
riicksichtigt bleiben miissen, wenn sie den
ausschlieRlichen Nachweis fiir einen geltend
gemachten Effekt darstellen. Der GBK werden
drei Ansdtze vorgelegt, die sich alle um das
Kriterium drehen, ob oder inwieweit die ur-
spriinglich in der Anmeldung gemachten An-
gaben einen geltend gemachten Effekt plau-
sibel machen miissen:

Das fiir den Anmelder grofziigigste Szena-
rio ware, wenn der ausschlieRliche Nachweis
fiir einen geltend gemachten Effekt ohne wei-
teres nach dem Anmeldetag erfolgen kann,
also keinerlei Plausibilitats-Anforderung ge-
stellt wiirde. Dies wiirde das Einreichen einer
Erfindung in einem friihen, evtl. spekulativen
(unreifen) Zustand ermdglichen, um einen
friihen Anmeldetag zu sichern.

Sollte die GKB jedoch zu dem Ergebnis
kommen, dass Mindestanforderungen an die
Plausibilitat hinsichtlich der behaupteten Ef-
fekte in der Anmeldung selbst zu stellen sind,
konnte als Standard eine entsprechende ab-
initio-Plausibilitdt fiir die technischen Effekte
angelegt werden.

In einem dritten Fall konnte als Mindest-
mal gefordert werden, dass die behaupteten
Effekte zumindest nicht von vorneherein un-
plausibel sind, d.h. keine ab-initio-Unplausi-
bilitdt gegeben ist.
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Reifezustand - wann ist eine
Erfindung fertig zum Einreichen?
Unabhéngig davon, wie die GBK entscheiden
wird, erachten wir es stets als sinnvoll, eine
Anmeldung erst einzureichen, wenn Vorteile
gegeniiber dem Stand der Technik zumindest
benannt werden kdnnen; der Beleg der tech-
nischen Effekte z.B. durch Vergleichsversu-
che sollte vor dem Einreichen gepriift wer-
den.

Den Reifezustand einer Erfindung kdnnte
man wie folgt klassifizieren:

m Effekte sind (noch) nicht bekannt, le-
diglich die Merkmale zur Charakterisie-
rung des gewiinschten Produkts kon-
nen angegeben werden. In diesem Fall
kénnte man, wenn ein friiher Anmel-
detag vorrangig ist, eine Waschliste an
potentiellen Effekten in den Anmelde-
text aufnehmen, um sich bei Bedarf
dann den gewiinschten Effekt heraus-
zugreifen. Obwohl aus dem Nichterrei-
chen von Effekten aus der Anmeldung
nicht direkt eine mangelnde Offenba-
rung erwdchst, solange sie nichtim
Anspruchswortlaut Niederschlag ge-
funden haben, konnte eine ganzlich
spekulative Erfindungsbeschreibung
unter Umstédnden die Beriicksichti-
gung verspateter Beweismittel oder
gar die Nacharbeitbarkeit in Frage
stellen.

m Effekte werden erwartet und die Merk-
male der Erfindung, die kausal verant-
wortlich sind, werden vermutet. Hier
kénnen die erwarteten Effekte bereits
konkret benannt werden; diese sollten
dann zumindest nicht ab-initio un-
plausibel sein. Aus technischer Sicht
sollten keine Zweifel gegen die mogli-
che Erreichung der genannten Effekte
begriindet sein. Bei der Beschreibung
der Erfindung in der urspriinglichen
Anmeldung liegt die Herausforderung
darin, dass nicht bekannt ist, welche
Merkmale/Parameter fiir das Erreichen
des Effekts ursdchlich sind. Unabhan-
gig von der Entscheidung G2/21 sollte
moglichst die Kausalitdt zwischen Ef-
fekten und den entsprechenden Merk-
malen der Erfindung untersucht und im
Anmeldetext erldutert werden. Bereits
vorveroffentlichte Literatur kann hel-
fen, diesen kausalen Zusammenhang
zu begriinden. Patentrechtlich gefor-
dert wird lediglich, dass etwas funktio-
niert bzw. eine gestellte Aufgabe ge-
l6st wird; eine wissenschaftliche
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Erkldrung dafiir, wie eine beanspruchte
Problemldsung funktioniert, ist nicht
notwendigerweise erforderlich.

m Effekte werden erwartet, man kann
aufgrund technischer Uberlegungen
darauf schlieRen, welche Merkmale der
Erfindung kausal dafiir verantwortlich
sein sollten. Eine technische Erkla-
rung, die die behaupteten Effekte
erwarten ldsst, kannin der Patent-
anmeldung gegeben werden (ab-
initio-Plausibilitdt). Ein echter experi-
menteller Beleg fehlt jedoch noch.

In so einem Fall diirften die Ertei-
lungsaussichten - die erforderliche
Neuheit vorausgesetzt - gut sein,
allerdings ist damit zu rechnen, dass
z.B. in einem maglichen Einspruchs-
verfahren die Gegenseite diese Plausi-
bilitdt angreifen kdnnte, z.B. durch
Vorbringen begriindeter Zweifel, dass
die der Plausibilitat zugrundeliegende
Theorie nicht stimmt. Ohne der End-
entscheidung in der aktuellen Vorlage
G2/21 vorgreifen zu wollen, sollte es
jedochin diesen Fallkonstellationen
aufgrund der vorliegenden ab-initio-
Plausibilitdt moglich sein, in der Tatsa-
cheninstanz - d.h. nicht erstin Be-
schwerde oder Berufung - mittels
nachgelieferter Experimente und
Daten die erwarteten technischen
Effekte zu untermauern.

m Effekte sind bekannt und belegt. Hier
sollte nichts gegen das Einreichen
einer Patentanmeldung sprechen.
Wenn ein neuer Stand der Technik z.B.
im Priifungsverfahren herangezogen
wird, sollte es moglich sein, bei Bedarf
weitere (nachverdffentlichte) experi-
mentelle Daten zur Stiitzung der
bereits in der Anmeldung gezeigten
Effekte beizubringen.

Sonderfélle

Sonderfalle liegen dann vor, wenn techni-
sche Effekte nur fiir einen Teil eines bean-
spruchten Gegenstandes belegt oder zu er-
warten sind oder wenn ein technischer
Effekt selbst ein beanspruchtes Merkmal -
bspw. in einem Verwendungsanspruch - dar-
stellt. Im ersten Fall stellt sich dann die Fra-
ge, ob der technische Effekt plausibel fiir
den restlichen Teil des Anspruchs verallge-
meinert werden kann, und im zweiten Fall
wird das Kriterium der Plausibilitat auch im
Rahmen der Priifung relevant sein, ob die Er-
findung tiberhaupt ausreichend offenbart

und damit ausfiihrbar ist. Auch hier sollten
jedoch dhnliche Erwdgungen wie zuvor
erldutert eine Rolle spielen. u

m Die Entscheidung der GBK in dem Ver-
fahren G2/21 wird hoffentlich Klarheit
dahingehend liefern, in welchem Rei-
fezustand eine Erfindung eingereicht
werden muss, damit behauptete Effek-
te anerkannt werden.

m Invielen Fallen wird - unabhdngig von
dem gemdR G2/21 anzulegenden
Malstab - ein friihes Einreichen ge-
wiinscht sein.

m Bereits jetzt zeigt sich: die Frage der
Plausibilitat stellt keine eigene Paten-
tierungsvoraussetzung dar, ist aber
ein wichtiges Kriterium bei der Prii-
fung auf erfinderische Tétigkeit und
ggf. sogar der Ausfiihrbarkeit einer
beanspruchten Erfindung.

m Aufalle Falleist es sinnvoll, den
Reifezustand der Erfindung vor dem
Einreichen einer Patentanmeldung zu
priifen, um das bestmdgliche Ergebnis
zu erzielen und ein starkes Patent zu
erhalten.




