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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
05.11



betreffend das deutsche Patent 10 2007 055 445.3-44
(wegen Akteneinsicht in die Erfinderbenennung)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts auf die mundliche Verhandlung vom 13. Juni 2013 durch den
Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Pischel und den Richter Prof. Dr. Dr.

Ensthaler

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zuriickgewiesen.
2. Die Antragsgegnerin tragt die Kosten des

Beschwerdeverfahrens.

Grinde
l.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des deutschen Patents 10 2007 055 445, das
mit ,Trocknungsanlage-Trommelmischer mit Vortrocknung (Schnecken-Trock-
nung) und Nachtrocknung (Container-Trocknung) fir Klarschlamm® bezeichnet ist.
Es geht zuriick auf eine vom Ehemann der Antragsgegnerin, Herrn Dipl.-Ing.

C..., am 20. November 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)
eingereichte Anmeldung, die am 22. April 2009 auf die Antragsgegnerin umge-
schrieben wurde. Bereits mit Datum vom 19. August 2008 hatte die als Erfinder
benannte Person einen Antrag auf Nichtnennung gestellt. Dementsprechend
wurde in der am 2. Juli 2009 verdffentlichten Offenlegungsschrift und in der am

7. Januar 2010 veroffentlichten Patentschrift der Erfinder jeweils nicht genannt.

Die Antragstellerin hat gegen das Patent Einspruch wegen widerrechtlicher Ent-

nahme (8 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG) eingelegt und zur Begrindung angegeben, dass



Herr C... zum Zeitpunkt der Anmeldung bei ihr als Betriebsleiter fir die
Gemeindeklaranlage angestellt gewesen sei. Er habe in der Vergangenheit bereits
mehrere Erfindungen auf dem Gebiet der Bearbeitung bzw. Verwendung von Klar-
schlamm gemacht und diese angemeldet, ohne sie als Arbeithnehmererfindung bei
ihr zu melden. Im Zusammenhang mit dem Patent DE 10 2004 036 081 B4 — be-
treffend eine Trocknungsanlage fur Klarschlamm — sei es zu einem Verfahren vor
der Schiedsstelle nach dem Gesetz fir Arbeitnehmererfindungen gekommen. In
dem dort unterbreiteten Einigungsvorschlag sei festgestellt worden, dass es sich
bei der genannten Erfindung um eine Diensterfindung gehandelt habe und Herr
C... die Erfindung nicht gemeldet habe. Zur Begriindung stellt der Einigungsvor-
schlag darauf ab, dass Herr C... zum Zeitpunkt der Anmeldung bei der Ge-
meinde beschéftigt und als Diplom-Ingenieur auch mit der Bearbeitung techni-
scher Probleme im Zusammenhang mit der Verwendung von Klarschlamm fir die
Gemeinde téatig gewesen sei. Die Antragstellerin geht davon aus, dass Herr C...
auch im Fall des vorliegenden Patents als Erfinder anzusehen sei, wobei er die

Erfindung wiederum nicht bei ihr gemeldet habe.

Am 1. April 2010 hat die Antragstellerin beim DPMA beantragt, ihr Einsicht in den
die Erfinderbenennung betreffenden Teil der Akte zu gewahren. Zur Begriindung
hat sie angegeben, sie habe ein berechtigtes Interesse, den Namen des Erfinders
zu erfahren, weil der Ausgang des Einspruchsverfahrens davon abhangig sei. Die
Antragsgegnerin hat dem widersprochen und dabei betont, selbst Erfinderin zu

sein.

Das DPMA hat dem Antrag durch Beschluss vom 20. Dezember 2011 stattgege-
ben. Die Antragstellerin habe ein berechtigtes Interesse i. S. d. 8§ 31 Abs. 1 Satz 1
PatG glaubhaft gemacht. Sie habe schlissig dargelegt, dass dem vorliegenden
Patent moglicherweise eine nach 8 5 Abs. 1 ArbEG a. F. meldepflichtige Dienster-
findung zu Grunde liege. Weil Herr C... bereits auf dem Gebiet der Klar-

schlammtrocknung erfinderisch tatig gewesen sei, bestehe zumindest die ernst-

hafte Moglichkeit, dass gegen das Patent wegen widerrechtlicher Enthnahme vor-



gegangen werden konne. Damit die Antragstellerin Gberprifen kdnne, ob ihr tat-
sachlich Anspriiche zustehen, musse sie jedoch den Namen des Erfinders ken-
nen. Sie habe daher ein berechtigtes Interesse, diesen Namen durch Aktenein-
sicht zu erfahren. Demgegenuber habe die Antragsgegnerin kein hdherrangiges

Interesse an der Geheimhaltung darlegen kdnnen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin. Sie
verweist darauf, dass das Schiedsstellenverfahren ein anderes Patent als das hier
gegenstandliche betreffe. Der Vorschlag der Schiedsstelle sei auch nicht ange-
nommen worden, weshalb das Verfahren der Schiedsstelle keine Indizwirkung fur
das vorliegende Verfahren entfalte. Die Betriebsleitertatigkeit von Herrn C... sei
kein Indiz dafir, dass der Gegenstand des Streitpatents eine Diensterfindung sein
konnte. Als Betriebsleiter habe er in erster Linie fur einen reibungslosen Ablauf der
vorhandenen Infrastruktur zu sorgen. Aus diesen Grinden fehle es vorliegend an
der Glaubhaftmachung der Umstande, die eine Arbeitnehmererfindung wahr-
scheinlich sein lieBen. Die Erfindung gehe auf sie (die Antragsgegnerin) selbst
zuriick, wobei sie u. a. auf eine eidesstattliche Versicherung des Herrn Dr.

A... verweist, der sie bei der Umsetzung ihrer Ideen unterstitzt habe.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung des DPMA vom

20. Dezember 2011 aufzuheben und den Antrag auf Akteneinsicht

in die Erfinderbenennung zurtickzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Zur Begriindung wiederholt sie ihr frilheres Vorbringen.



Die zulassige Beschwerde hat keinen Erfolg. Das Patentamt hat dem Antrag auf
Einsichtnahme in die Erfinderbenennung zu Recht stattgegeben. Die Antragstelle-
rin kann insoweit ein berechtigtes Interesse an der Akteneinsicht geltend machen,
das die Interessen an der Geheimhaltung der Erfinderbenennung tberwiegt.

Wenn — wie im vorliegenden Fall — der Erfinder gemalR 8§ 63 Abs. 1 Satz 3 PatG
seine Nichtnennung beantragt hat, kann gemaf 8 31 Abs. 4 i. V. m. Abs. 1 Satz 1
PatG Einsicht in die Erfinderbenennung ohne Zustimmung des Patentinhabers nur
gewahrt werden, wenn und soweit ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht
wird (vgl. Schulte/Rudloff-Schaffer, PatG, 8. Aufl., 8 31 Rn. 35). Vom Vorliegen
eines berechtigten Interesses an der Akteneinsicht in die Erfinderbenennung ist im
Allgemeinen dann auszugehen, wenn die Kenntnis von der Person des benannten
Erfinders den Antragsteller in die Lage versetzen kann, Mal3nahmen zu ergreifen,
die er im Falle der Unkenntnis nicht ergreifen kdnnte, und wenn diese Kenntnis
des Antragstellers hoher zu bewerten ist als das Gemeinhaltungsinteresse des
Erfinders (BPatGE 40, 33, 35). Die Mdglichkeit, dass die Akteneinsicht die
Rechtsposition des Antragstellers beeinflussen kdnnte, ist grundsatzlich ausrei-
chend (BGH BIPMZ 1994, 121, 122 - Akteneinsicht XIll). Ein berechtigtes Inte-
resse liegt insbesondere dann vor, wenn ein Antragsteller hinreichende Anhalts-
punkte dafur hat, dass das streitige Patent fur eine Erfindung erteilt wurde, zu de-
ren Inanspruchnahme er als ehemaliger Arbeitgeber des Erfinders nach den Vor-
schriften des Gesetzes Uber Arbeitnehmererfindungen berechtigt gewesen ware
(BPatGE 23, 278, 279; vgl. auch Senatsbeschlisse vom 16. Dezember 2010,
10 W (pat) 27/09 und vom 20. Februar 2003, 10 W (pat) 34/02, beide veroffent-

licht in juris).

Im vorliegenden Fall hat die Antragstellerin das Vorliegen eines berechtigten Inte-
resses glaubhaft dargelegt. Sie hat gegen die Erteilung des hier gegenstandlichen

Patents Einspruch erhoben und die Begriindung darauf gestiitzt, es handele sich



bei der dem Patent zugrunde liegenden Erfindung um eine anmeldepflichtige
Diensterfindung. Der Ausgang des Einspruchsverfahrens ist demnach davon ab-
hangig, dass es sich bei der Anmeldung um eine Diensterfindung des Ehemannes
der Patentinhaberin handelt, zu deren Inanspruchnahme die Antragstellerin auch
berechtigt ist. Insofern hat die Antragstellerin ein berechtigtes Interesse an der

nachgesuchten Information.

Die von der Antragstellerin vorgetragenen und nicht bestrittenen Tatsachen er-
scheinen auch glaubhaft. Danach war Herr C..., bei dem es sich um einen Dip-
lom-Ingenieur handelt, zum Zeitpunkt der Anmeldung der Erfindung bei der An-
tragstellerin als Betriebsleiter fur die von der Gemeinde unterhaltene Klaranlage
beschaftigt und in dieser Funktion damit betraut, sich mit den damit in Zusammen-
hang stehenden technischen Problemen zu befassen. In der Vergangenheit hat
Herr C... verschiedene Erfindungen auf dem betreffenden Gebiet getatigt und
angemeldet, wobei die Schiedsstelle nach dem Gesetz fur Arbeitnehmererfindun-

gen in einem der Falle das Vorliegen einer Diensterfindung festgestellt hat.

Es sprechen demnach erhebliche Anhaltspunkte dafir, dass Herr C... auch im

vorliegenden Fall Erfinder sein kénnte. Bereits dieser Umstand begriindet ein be-
rechtigtes Interesse an der Einsichtnahme. Sollte namlich Herr C... in der An-

meldung als Erfinder benannt worden sein, ware dies ein wichtiges Indiz dafr,
dass er tatsachlich auch der Erfinder ist. Aus diesem Grund hat die Erlangung der
die Erfindernennung betreffenden Kenntnis méglicherweise Auswirkungen auf den
Verlauf und das Ergebnis des anhangigen Einspruchsverfahrens und somit auch

auf die dort von den Beteiligten zu ergreifenden Mal3nahmen.

Dies gilt unabhéngig davon, dass im Einspruchsverfahren die Feststellung einer
anderen Person als Erfinder — selbst wenn Herr C... in der Anmeldung als Erfin-

der benannt sein sollte - nicht ausgeschlossen ist. Es ist nicht Aufgabe des vorlie-
genden, lediglich die Frage der Akteneinsicht betreffenden Verfahrens, die Frage,

wer tatsachlich Erfinder ist, abschlieRend zu klaren. Insbesondere kommt es hier



auf die Prifung und Bewertung des Vortrags der Antragsgegnerin, wonach sie
(zusammen mit Herrn Dr. A...) die Erfindung ausgearbeitet habe, nicht an.

Entscheidend ist allein, dass es die von der Antragstellerin glaubhaft vorgebrach-
ten Grinde plausibel erscheinen lassen, dass der Ehemann der Antragsgegnerin

Erfinder sein kdnnte.

Aus diesem Grund kann die Antragsgegnerin kein berechtigtes Interesse an der
Geheimhaltung der Erfinderbenennung geltend machen, dass hdher zu bewerten
ware als das Interesse der Antragstellerin an der Einsichtnahme (zu der hier vor-
zunehmenden Interessenabwagung vgl. BPatGE 40, 33; Feuerlein in: Fitzner,
Lutz, Bodewig, Patentrechtskommentar, 4. Aufl., 8 31 Rn. 29). Der Antragsgegne-
rin bleibt es — unabhéngig davon, wer in den Anmeldungsunterlagen als Erfinder
benannt ist — in jedem Fall unbenommen, ihre eigene Erfindereigenschaft im Ein-
spruchsverfahren darzulegen und entsprechende Nachweise dafur zu liefern.

Die Kosten des vorliegenden Beschwerdeverfahrens sind gemafR 8 80 Abs. 1

Satz 1 PatG der Antragsgegnerin aufzuerlegen. Weil es sich bei dem Verfahren

uber die Akteneinsicht um ein echtes Streitverfahren handelt, entspricht es billi-

gem Ermessen, der unterlegenen Beteiligen die Verfahrenskosten aufzuerlegen

(siehe BGH a. a. O. - Akteneinsicht XIII).

Rauch Plschel Ensthaler

pro



