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wegen Ubergangs der Einsprechendenstellung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
7. Februar 2000 durch den Vorsitzenden Richter Buhring und die Richterinnen
Winkler und Winter

beschlossen:

Auf die Beschwerde der B... AG wird der Beschlul} des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 18. Dezember 1998 aufgehoben.

Es wird festgestellt, dal’ die G... GmbH & Co KG in die
Einsprechendenstellung der B... AG eingetreten ist.

Grinde

Gegen das ein "Verfahren zur Aufarbeitung von Rickstanden der Direkten Syn-
these von Organochlor- und/oder Chlorsilanen und deren Verwendung" betref-
fende Patent 195 07 602 hat die B... AG am 2. Januar 1997 Einspruch erhoben.

Mit Schriftsatz vom 2. Juli 1998 hat die Einsprechende mitgeteilt, sie habe ihr Sili-
congeschaft mit Wirkung zum 1. Juli 1998 in ein joint venture mit der G1...
Company eingebracht. Das neu gegrundete Unternehmen fuhre die Bezeichnung
" G... GmbH & Co KG ". Wegen der Einzelheiten der Vereinbarung

verweise sie auf den Uberreichten Auszug aus dem "Foundation Agreement". Sie
hat beantragt, "die Ubertragung des Einspruchs auf die

G... GmbH & Co KG vorzunehmen".



Durch Beschlul3 vom 18. Dezember 1998 hat das Patentamt den Antrag der Ein-
sprechenden zuruckgewiesen, weil weder eine Gesamtrechtsnachfolge noch eine

Rechtsnachfolge in ein Sondervermdgen vorliege.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der B... AG.

Sie beantragt sinngemag,

den Beschlull des Deutschen Patent- und Markenamts vom
18. Dezember 1998 aufzuheben und den Ubergang ihrer Einspre-
chendenstellung auf die G... GmbH & Co KG festzu-

stellen.

Die Patentinhaberin hat sich im die Beschwerdeverfahren nicht geauf3ert.

Die zulassige Beschwerde ist begrindet, denn die Verfahrensstellung der Ein-
sprechenden ist auf die G... GmbH & Co KG (iF G... genannt)

ubergegangen.

1. Die Einsprechendenstellung ist im Hinblick auf das Wesen dieser Stellung
als bloliem Prozelrechtsverhaltnis nicht frei Ubertragbar (BGH, GRUR 1968, 613 f
- Gelenkkupplung). Sie ist indes vererblich und geht bei jeder Gesamt-
rechtsnachfolge, wie zB der "Verschmelzung" (§§ 2 ff UmwG) sowie bei der
Rechtsnachfolge in ein Sondervermdgen auf den Rechtsnachfolger Uber (BGH,
aaO, S 614), wenn der Einspruch im Interesse des Sondervermdgens eingelegt
ist. Gegen den Eintritt in die Einsprechendenstellung bestehen auch keine Be-

denken bei der Eingliederung einer Aktiengesellschaft nach §§ 319 ff AktG (vgl



BGH aa0), der vollstandigen Ubernahme eines weiterzufiihrenden Handelsge-
schafts (vgl BPatGE 30,24), dem Erwerb samtlicher Anteile einer Gesellschaft
oder der Ubernahme eines Unternehmens durch ein anderes Unternehmen (vgl
Schulte, PatG, 5. Aufl, § 59 Rdnr 101 mwN).

Dies beruht auf folgenden, vom Erbfall ausgehenden, Uberlegungen:

a) Die Lage nach dem Erbfall ist hinsichtlich des durch den Erblasser einge-
legten Einspruchs einmal dadurch gekennzeichnet, dal® mit den gesamten Ver-
mogenswerten das Recht des Erblassers auf die Interessenssphare, zu deren
Verteidigung der Erblasser gegen die Erteilung eines Patents eingesprochen hat,
auf den Erben Ubergegangen und nunmehr dessen Interessensphare geworden
ist; die Versagung des Ubergangs der Einsprechendenstellung wirde zum Er-
gebnis haben, dal} Interessen, deren Verteidigung rechtzeitig in die Wege geleitet
worden ist, nunmehr schutzlos bleiben wirden und dal} andererseits dem Pa-
tentinhaber aus dem Ableben seines Gegners ein ungerechtfertigter Vorteil er-

wachsen kénnte (vgl BGH, aaO).

b) Dieselben Griinde sprechen dafiir, den Ubergang der Einsprechenden-
stellung bei jeder Gesamtrechtsnachfolge zuzulassen. Auch hier fallt das Rechts-
subjekt, das den Einspruch erhoben hat, weg; seine gesamten Interessen gehen
auf ein anderes Rechtssubjekt Uber, das sich dartber hinaus den kostenrechtli-
chen Folgen des Einspruchs gegenubersieht; und fur den Patentinhaber ist der
Rechtsnachfolger des Einsprechenden faktisch kein vollig neuer Gegner, mit des-
sen Auftreten er nach Ablauf der Einspruchsfrist nicht mehr zu rechnen brauchte,
sondern nur ein anderer Trager derjenigen Interessen, mit denen er bereits im
Streit liegt (vgl BGH, aaO).

C) Aufgrund dieser Erwéagungen hat der Bundesgerichtshof den Ubergang der
Einsprechendenstellung daruberhinaus in einem Fall zugelassen, in dem die ur-

sprungliche Einsprechende - ohne ihre Rechtspersonlichkeit aufzugeben - in eine



bereits bestehende Hauptgesellschaft eingegliedert wurde (BGH aaO). Die ein-
gegliederte, ursprungliche Einsprechende unterlag gemal dem der Eingliederung
zugrundeliegenden Vertrag den Weisungen der Hauptgesellschaft, die auch flr
deren Verbindlichkeiten als Gesamtschuldner mithaftete (§ 322 AktG). Aulderdem
war vereinbart worden, dal} die gesamten geschaftlichen Aktivitaten, in deren In-
teresse der Einspruch eingelegt war, von der Hauptgesellschaft mit Einverstandis
der ursprunglichen Einsprechenden selbst ausgeubt wurde und dieser im Ubrigen
die personellen und sachlichen Mdglichkeiten zur Weiterverfolgung des bereits

eingelegten Einspruchs weitgehend genommen waren.

2, Diese bislang von der Rechtsprechung entwickelten Grundsatze zum
Wechsel der Einsprechendenstellung sind auch auf den vorliegenden Fall an-
wendbar (vgl auch Senatsentscheidung BPatGE 30,24 ff).

Wie sich aus dem "Foundation Agreement” ergibt, hat die B... AG - unter Bei-
behaltung ihrer Rechtspersonlichkeit - den gesamten Silicon-Geschaftsbereich
ausgegliedert und auf die G... Ubertragen. Dabei wurde vereinbart, dal® weder die
B... AG noch ihre Beteiligungsgesellschaften direkt oder indirekt, sei es als (Mit-
)inhaber, Anteilseigner, Investor, Kapital- oder Kreditgeber ua auf die Uber-
nehmerin Einflu® nehmen werden. Ausdrucklich wurden ihr samtliche Rechte, An-
spruche, Aktiva und Passiva, Personal ua Ubertragen. Damit ist das Interesse der
Ubernehmerin, das eine Erfindung zur Aufarbeitung von Riickstéanden der Direkten
Synthese von Organochlor- und/oder Chlorsilanen und deren Verwendung
betreffende Einspruchsverfahren fortzufUhren, ersichtlich vgl Busse, PatG, 5. Aufl,
§ 59 Rdn 136). DaR die Ausgliederung und Ubertragung des Silicongeschéafts
durch die Einsprechende nicht in ein bereits bestehendes Unternehmen erfolgte,
sondern der ausgegliederte und Ubertragene Geschaftsbereich einen Teil einer

neu gegrundeten Gesellschaft bildet, veranlal3t keine andere Beurteilung.

Dem Eintritt der G... in die Einsprechendenstellung der B... AG stehen Interessen
der Patentinhaberin nicht entgegen. Wie oben dargelegt, ist es gleichgultig,

welche der beiden Gesellschaften ihr als Einsprechende gegenubersteht.



Bei dieser Sachlage ist daher weder aus dem Wesen der Einsprechendenstellung
als dem eines blo3en Prozelirechtsverhaltnisses noch aus dem Wesen des Ein-
spruchs als solchem ein Grund zu entnehmen, der es rechtfertigen konnte, dem
von den beiden beteiligten Gesellschaften gewollten und die Patentinhaberin nicht
zusatzlich belastenden Eintritt der G... GmbH & Co KG in die

Einsprechendenstellung der B... AG nicht zuzulassen.

Buhring Winkler Winter

Hu



