BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 27/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldungen 10 2006 017 020.2,
10 2006 026 492.4, 10 2009 044 660.5, 10 2009 044 666.4, 10 2010 060 678.2,

10 2011 000 271.5, 11 2008 002 077.9, 11 2009 001 154.3, 11 2009 001 155.1,

11 2009 001 163.2, 11 2009 001 164.0 und 199 39 358.3
wegen Registerdnderung

BPatG 152
08.05



hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts am 10. September 2013 durch den Vorsitzenden Richter
Rauch, die Richterin Pischel und die Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts —
Prufungsstelle 54 — vom 21. Juni 2012 wird aufgehoben.

2. Die Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.

Grinde
l.

Das vorliegende Beschwerdeverfahren betrifft den Antrag auf Umschreibung der
Patentanmeldungen 10 2006 017 020.2, 10 2006 026 492.4, 10 2009 044 660.5,
10 2009 044 666.4, 102010 060 678.2, 102011 000 271.5, 11 2008 002 077.9,
11 2009 001 154.3, 112009 001 155.1, 11 2009 001 163.2, 11 2009 001 164.0
und 199 39 358.3, far die jeweils die Firma O...,
in D..., USA, als Anmelderin angegeben und im Patentregister ein

getragen ist.

Am 7. Mérz 2011 teilte die Anmelderin dem DPMA mit, dass sie sich mit ihrer
Tochterfirma o1... Inc. zusammengeschlossen habe. Der an
gegebene Name und die Adresse des verschmolzenen Unternehmens lauten die-
ser Mitteilung zufolge weiterhin O..., in D...,
MA 01923/US.

Als Nachweis fur den Zusammenschluss legte die Anmelderin eine Urkunde des
Staates Delaware betreffend den Zusammenschluss der Anmelderin mit der O1...
Products Inc. vor. Darin wird die Anmelderin vor dem Zusammenschluss als

,A Delaware corporation“ bezeichnet, nach dem Zusammenschluss mit dem Zu-



satz ,A corporation organized and existing under the laws oft the State of Dela-
ware”. In dem beigefugten Dokument wird bestatigt, dass die Anmelderin am
24. Dezember 1958 und die OL1... Products Inc. am 10. Marz 1997 jeweils nach
dem Recht von Delaware eingetragen worden seien. Ferner wird ausgefuhrt, dass
die Anmelderin alle ausgegebenen Aktien der O1... Inc. besitze und
dass die Verschmelzung auf Antrag des Vorstands der Anmelderin — und mit Ein-
verstandnis der S... Inc. als alleiniger Aktionarin der Anmelderin - mit
Wirkung vom 1. Oktober 2010 vorgenommen worden sei. Der Name des ver-

schmolzenen Unternehmens werde geéndert in ,O... Inc.”.

Mit Schreiben der Prifungsstelle 54 (Umschreibstelle) vom 25. Marz 2011 wurde
der Anmelderin mitgeteilt, dass ihr Antrag nicht bearbeitet werden kénne, da die
eingereichten Unterlagen als Nachweis nicht ausreichten. Die derzeit eingetra-
gene Inhaberin sei als Gesellschaft nach den Gesetzen des Staates Massachus-
etts registriert, eingereicht sei aber eine Bescheinigung zu einer gleichnamigen
Firma, die nach den Gesetzen des Staates Delaware organisiert sei. In den USA
konnten Firmen gleichen Namens mehrfach gegriindet werden, wenn sie nach
den Gesetzen unterschiedlicher Staaten organisiert seien. Bei den beiden ge-
nannten Firmen handele es sich deshalb grundséatzlich um verschiedene juristi-
sche Personen. Es werde daher um Nachweis oder anwaltliche Versicherung ge-

beten, dass die beiden Firmen identisch seien.

Die Frist zur Entgegnung auf diesen Bescheid wurde antragsgemald mehrfach
verlangert, zuletzt mit Schreiben vom 7.Marz 2012 bis zum 29. April 2012.
Schlief3lich wurde der Umschreibungsantrag durch Beschluss vom 21. Juni 2012

zurickgewiesen, weil die geforderten Nachweise ausgeblieben seien.

Zuvor war jedoch am 20. April 2012 ein Schreiben der Anmelderin vom
19. April 2012 eingegangen. Darin wird seitens ihres Vertreters anwaltlich versi-

chert, dass es sich bei der O... Inc. um ein Unternehmen mit Sitz in



Massachusetts handele, das aber nach Recht und Gesetz des Staates Delaware

registriert und organisiert sei.



Gegen den Beschluss vom 21. Juni 2012 wendet sich die Anmelderin mit ihrer
Beschwerde. Sie beantragt sinngemals,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die beantragten

Registeranderungen vorzunehmen.

Zur Begrindung verweist die Anmelderin auf die von ihr eingereichten Unterlagen.

1. Die zulassige Beschwerde fiihrt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlus-

Ses.

Der Beschluss der Umschreibstelle ist ohne Berlcksichtigung des am
20. April 2012 eingegangenen Schreibens der Anmelderin und somit unter Verlet-
zung des rechtlichen Gehors ergangen. Dies stellt einen wesentlichen Verfah-
rensmangel dar. Es ist auch nicht auszuschlieen, dass die Umschreibstelle bei
Kenntnisnahme von der anwaltlichen Versicherung zu einem anderen Ergebnis
gekommen ware. Der angefochtene Beschluss ist gemald § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG
aufzuheben, um der Umschreibstelle (die in Ermangelung eines weiteren Verfah-
rensbeteiligten zu Unrecht angenommen hat, dass sie gemald § 73 Abs. 4 PatG
nicht zur Abhilfe berechtigt sei) Gelegenheit zur erneuten Entscheidung unter Ein-

beziehung der am 20. April 2012 vorgelegten anwaltlichen Versicherung zu geben.

Im weiteren Verfahren wird zu bertcksichtigen sein, dass es vorliegend - jeden-
falls auf der Grundlage des bisherigen Vorbringens der Anmelderin - nicht um
Umschreibungen infolge Rechtstibergangs von der Anmelderin auf eine andere
juristische Person, sondern allenfalls um eine Namensanderung (nach Verschmel-
zung) geht. Der auf Anderung des Patentregisters gerichtete Antrag der Anmelde-

rin erscheint insoweit noch klarungsbedirftig. Nach den vorgelegten Unterlagen



sind die Firma und die Adresse der Anmelderin — soweit ersichtlich - unverandert
geblieben; somit durfte es allenfalls um die Eintragung eines Zusatzes wie ,Ge-

sellschaft nach den Gesetzen des Staates Delaware® gehen.

2. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr ist gemafd 8 80 Abs. 3 PatG gebo-
ten, weil nicht auszuschlieRen ist, dass die Beschwerdeeinlegung ohne die ge-
nannte Gehdrverletzung nicht erforderlich gewesen ware.

Rauch Plschel Kober-Dehm

pro



