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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2011 054 364

BPatG 152
08.05



hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
13. Dezember 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Maksymiw,

des Richters Schell, der Richterin Dr. Minzberg sowie des Richters Dr. Jager

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der angefochtene Beschluss aufgehoben
und die Sache zur weiteren Prufung und Entscheidung an das

Deutsche Patent- und Markenamt zurtickverwiesen.

Grinde

Gegen das Patent wurde mit anwaltlichem Schriftsatz vom 12. Dezember 2013
Einspruch erhoben. Auf der ersten Seite des Einspruchsschriftsatzes wurde aus-
gefuhrt:  ,Namens und im Auftrag wvon S... GmbH in G...,
Deutschland, gesetzlich vertreten durch Herrn R..., wird hiermit nach
8 89 PatG .... Einspruch eingelegt’. Mit dem angefochtenen Beschluss vom
16. Juli 2015 hat die Patentabteilung 44 des DPMA den Einspruch als unzulassig
verworfen, da die Person der Einsprechenden nicht eindeutig identifiziert werden
kénne. Zwar entsprachen die auf Seite 1 des Einspruchsschriftsatzes enthaltenen
Angaben den ublichen Angaben inlandsansassiger, im Handelsregister eingetra-
gener Firmen, so dass hier die Firma auch ohne Adressangabe eindeutig ermittel-
bar sei. Allerdings wirden in der Einspruchsbegriindung zwei offenkundige Vorbe-
nutzungen geltend gemacht, fir die verschiedene, als ,Dokumente der Einspre-
chenden“ bezeichnete Unterlagen eingereicht worden seien. Der Uberwiegende
Teil dieser Dokumente lieRe sich jedoch einer anderen Firma, der ,S7...
GmbH in M...* bzw. ,G1...0 zuordnen und lediglich

eines der ,S... GmbH“ Dariber hinaus werde im Einspruchs-



schriftsatz durch den Bezug auf die beigefligten Unterlagen wiederholt auf die
Firma Y GmbH" als Einsprechende verwiesen. Damit
lasse der Gesamtinhalt des Einspruchsschriftsatzes aus Empfangersicht mehrere
Alternativen zu und ermdgliche somit keine eindeutige ldentifizierung der Einspre-

chenden.

Hiergegen wendet sich die Einsprechende mit ihrer Beschwerde. Nach Auffassung
der Patentabteilung werde die Identitat der ausdriicklich als solche benannten Ein-
sprechenden durch den Umstand in Zweifel gezogen, dass im Einspruchsschrift-
satz bestimmte Handlungen und Unterlagen in Bezug auf die vorgebrachten offen-
kundigen Vorbenutzungen als der Einsprechenden zugehorig beschrieben wir-
den, wahrend diese tatsachlich einer Tochter der Einsprechenden, der S1...
GmbH, zuzuordnen seien. Entgegen dieser Wertung konne diese
Unscharfe beim Verweis auf die offenkundigen Vorbenutzungen jedoch keine
berechtigten Zweifel an der Identitat der ausdricklich bezeichneten Einsprechen-
den begrinden. Aus objektiver Empfangersicht, wobei insbesondere ein ,objektiv
nach Treu und Glauben und unter Beriicksichtigung der tblichen Gestaltung von
Einspruchsschreiben gerechtfertigtes Empfangerverstandnis® angesetzt werden
misse, sei vielmehr die explizit als solche bezeichnete S...
GmbH als Einsprechende anzusehen. Bei verstandiger Wirdigung des Ein-
spruchsschriftsatzes kdnne somit als Einsprechende eindeutig und zweifelsfrei die
S... GmbH identifiziert werden. Der Einspruch sei daher

zulassig.

Die Patentinhaberin halt den Einspruch fur unzuldssig und tragt zur Begriindung
im Wesentlichen vor, dass die Angaben zur Person der Einsprechenden im Antrag
sowie im Ubrigen Schriftsatz und den in Bezug genommenen Anlagen nicht als
lediglich unscharf angesehen werden konnten. Stattdessen enthalte der Ein-
spruchsschriftsatz  durch  die  Nennung der S... GmbH  einer-
seits und die Referenz auf die S1... GmbH als Einspre-

chende und Autorin der Anlagen andererseits widerspruchliche Angaben zur Iden-



titat der Einsprechenden. Aus objektiver Empfangersicht kdnne somit nicht zwei-
felsfrei erkannt werden, welche der Personen den Einspruch eingelegt habe. Bei
Wirdigung der innerhalb der Einspruchsfrist eingereichten Unterlagen kdmen aus
Empfangersicht insoweit mindestens zwei juristische Personen in Betracht. Der
Zweifel an der Identitat der Einsprechenden lasse sich auch nicht dadurch ausrau-
men, dass lediglich der einleitende Teil auf Seite 1 des Einspruchsschriftsatzes
berticksichtigt werde, da dies aus der maRRgeblichen Empfangersicht eine willktrli-
che Auswahl darstellen wirde. Dariber hinaus sei in diesem Zusammenhang
auch die Angabe der Adresse der Einsprechenden keineswegs entbehrlich. Da
diese im Einspruchsschriftsatz nicht genannt werde, misse der Einspruch auch

unter diesem Gesichtspunkt als unzulassig verworfen werden.

Die Einsprechende und Beschwerdefuhrerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent zu
widerrufen, hilfsweise die Sache zur weiteren Prifung der Patent-

fahigkeit an die Patentabteilung zurtickzuverweisen.

Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt,

1. die Beschwerde zuriickzuweisen,
2. for den Fall, dass der Beschwerde stattgegeben und der Ein-
spruch als zuldssig erachtet werde, die Sache an die Patentabtei-

lung zur weiteren Prifung der Patentfahigkeit zuriickzuverweisen.

Mit Schriftsatz vom 2. Dezember 2016 hat die Beschwerdegegnerin ihren Antrag

auf Durchfiihrung einer mindlichen Verhandlung zurickgenommen.



Auf die zulassige Beschwerde der Einsprechenden war der angefochtene Be-
schluss aufzuheben und die Sache an das DPMA zuriickzuverweisen, wo Uber die
Begriindetheit des Einspruchs erstinstanzlich zu entscheiden sein wird. Die Ent-
scheidung konnte ohne mundliche Verhandlung ergehen, nachdem die Patentin-
haberin und Beschwerdegegnerin ihren Antrag auf Anberaumung einer mundli-
chen Verhandlung zuriickgenommen hat, dem Antrag der Beschwerdeflhrerin
stattgegeben wurde und auch der Senat die Durchfiihrung einer mindlichen Ver-
handlung nicht fur sachdienlich erachtet hat (§ 78 PatG).

Die ordnungsgemale Einlegung eines Einspruchs setzt voraus, dass die Person
des Einsprechenden eindeutig benannt wird. Die insoweit erforderlichen Angaben
mussen dabei nicht zwingend in der Einspruchsschrift selbst enthalten sein, viel-
mehr genilgt es, wenn sie sich aus anderen, dem Gericht vorliegenden Unterlagen
innerhalb der Einspruchsfrist eindeutig entnehmen lassen (vgl. Benkard/Schwarz
PatG, § 59, Rdn. 42 m. w. N.). Der Einspruch ist unzuldssig, wenn auch bei ver-
standiger Wirdigung aller innerhalb der Einspruchsfrist vorgelegten Unterlagen
Zweifel an der Person des Einsprechenden bestehen bleiben (BGH GRUR 1990,
108 — MeRRkopf).

Im vorliegenden Fall kann die Einsprechende eindeutig identifiziert werden. Die
ausdruckliche Benennung der S... GmbH als Einsprechende
in dem Schriftsatz vom 12. Dezember 2013 wird den anzulegenden Anforderun-
gen gerecht, da sich die Person des Einsprechenden durch diese Benennung in
eindeutiger Weise identifizieren lasst. Der Umstand, dass im weiteren Text der
Einspruchsschrift verschiedene Dokumente als ,Dokumente der Einsprechenden®
bezeichnet werden, die sich dann bei naherer Betrachtung jedoch als Dokumente
anderer Unternehmen erweisen, stellt die zuvor erfolgte eindeutige Benennung
der Einsprechenden nicht in Frage. Eine solche Interpretation bzw. Auslegung

kdme allenfalls dann in Betracht, wenn in der Einspruchsschrift hinreichend ein-



deutige Angaben zur Einsprechenden fehlten, was hier gerade nicht der Fall ist.
Durch die ausdruckliche Benennung der nS... GmbH in
G..., Deutschland, gesetzlich vertreten durch Herrn R...", namens
und in deren Auftrag der Einspruch eingelegt werde, verbleiben insoweit keine
Zweifel. Die von der Patentabteilung und der Patentinhaberin angefiihrten Unklar-
heiten in Bezug auf die von der Einsprechenden zu den geltend gemachten Vor-
benutzungen eingereichten Belege sind ersichtlich als ,handwerkliche* Fehler
bzw. Ungenauigkeiten beim Abfassen des betreffenden Sachvortrags zu werten.
Sie bewirken keine Zweifel an der zuvor explizit als solche benannten Person der
Einsprechenden. Dabei ist mal3geblich zu berucksichtigen, welcher Sinngehalt
diesem Sachvortag bei objektiver Betrachtungsweise und Berucksichtigung des
maf3geblichen Empfangerhorizonts der im Patentrecht tatigen Kreise zuzuordnen
ist. Danach ist der Sachvortrag zu den geltend gemachten Vorbenutzungen ohne
weiteres ersichtlich nicht dazu bestimmt, die zu Beginn des Schriftsatzes und
damit an der Ublicherweise zu erwartenden Stelle aufgefliihrten Angaben zur Per-
son der Einsprechenden zu ersetzen bzw. zu konkretisieren. Hierin unterscheidet
sich der vorliegende Fall auch von der in dem angefochtenen Beschluss ange-
fuhrten Entscheidung 21 W (pat) 20/06, denn der dortige Einspruchsschriftsatz
enthielt gerade keine ausdrickliche Aussage daruber, welche Person Einspre-
chende sein sollte. Insbesondere war an keiner Stelle erwdhnt, in wessen Namen

der Einspruch erhoben worden ist.

Soweit der Bundesgerichtshof in einer Entscheidung ausgefiihrt hat (BGH GRUR
1990, 108 — MelRRkopf), dass zu einer ordnungsgemaflen Klageerhebung die
Angabe der ladungsfahigen Anschrift des Klagers grundséatzlich auch dann erfor-
derlich ist, wenn seine Identitat als solche fur die Verfahrensbeteiligten zweifelsfrei
feststeht, kdnnen gegen eine derartige, sich letztlich an rein formalen Gesichts-
punkten orientierende Wertung, unter dem Gesichtspunkt der verfassungsrechtli-
chen Garantie eines effektiven Rechtschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG) nicht unerhebli-
che Bedenken vorgebracht werden. Unter dem Aspekt der gebotenen Rechtssi-

cherheit spricht insoweit einiges dafur, dass es ausreichend sein kann, wenn



anhand der Gesamtumstande des konkreten Falles eindeutig feststellbar ist, wer
ein Verfahren einleitet. Unter Berlcksichtigung der Amtsermittlungspflicht in Ein-
spruchsverfahren wird es deshalb im Regelfall gentigen kdnnen, wenn sich die
Identitat des Einsprechenden auch ohne vollstdndige Adressangaben feststellen
lasst (i. d. S. auch Benkard/Schwarz, PatG, 11. Aufl., 8 59, Rdn. 42). Im vorliegen-
den Fall muss diese Frage jedoch nicht abschlieRend entschieden werden, da hier
im Hinblick auf das Erfordernis einer ladungsfahigen Anschrift der Einsprechenden
unter Berlcksichtigung des Gesamtinhalts der Einspruchsschrift auf die Druck-
schrift D4-A2 zuriickgegriffen werden kann. Deren Seiten 2 und 5 lasst sich die
vollstandige Adressenangabe der Einsprechenden entnehmen, so dass auch

diese Anforderung als erfiillt anzusehen ist.

Nach alldem war die Sache zur weiteren Prifung und Entscheidung an das Deut-

sche Patent- und Markenamt gemaf § 79 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 3 PatG zurtickzu-

verweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den Verfahrensbeteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,

ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird, dass



das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalflig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austbung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Betelligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Betelligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdrtcklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwaltin oder

von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt beim Bundes-

gerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden.

Maksymiw Schell Minzberg Jager
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