BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 130/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 021 737

hat der 10. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
6. Mai 2014 durch den Vorsitzenden Richter Dr.-Ing. Lischke sowie die Richter
Eisenrauch, Dipl.-Ing. Kiiest und Dr.-Ing. Grolimann

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird als unzulassig verworfen.

BPatG 152
08.05



2. Die am 24. Marz 2014 im Beschwerdeverfahren zur streitbe-
fangenen Patentanmeldung 10 2005 021 737 eingereichte
Teilanmeldung (BI. 12 bis 31 der Gerichtsakte) wird zur Be-
arbeitung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und

Markenamt abgegeben.

Grinde

Der Beschwerdefihrer war der friihere Anmelder der am 11. Mai 2005 beim Deut-
schen Patent- und Markenamt (DPMA) eingereichten Patentanmeldung
10 2005 021 737 mit der Bezeichnung ,Verfahren zur flexiblen Grundrissgestal-
tung von GewerbegroRflachen im Bereich Gebaudetechnik®, die am 18. Febru-
ar 2013 antragsgemal3 im Register auf die Firma i..
GmbH umgeschrieben wurde. Die Priufungsstelle fur Klasse E04 H des
DPMA hat nach durchgefuhrter Anhorung mit Beschluss vom 23. Oktober 2013
die ,Patentanmeldung der Firma phees

GmbH* zurtickgewiesen.

Gegen diesen Beschluss hat der nicht mehr im Register eingetragene, friihere
Anmelder mit Schriftsatz vom 27. November 2013 Beschwerde eingelegt. Darauf-
hin hat der Senat den Beschwerdefiihrer mit Bescheid vom 26. Februar 2014 dar-
uber informiert, dass Bedenken hinsichtlich seiner Beschwerdebefugnis bestin-
den. Wahrend sich der Beschwerdeflihrer hierzu nicht mehr geaul3ert hat, hat die
Patentanmelderin mit Eingabe ihres Vertreters vom 1. April 2014 mitgeteilt, es
treffe zu, dass der Beschwerdefiihrer unrichtig bezeichnet worden sei, jedoch
lasse sich anhand der durchgefihrten Umschreibung ersehen, in wessen Namen

die Beschwerde tatsachlich hétte eingelegt werden sollen.



Die gegenwartige Patentanmelderin hat aulerdem mit Eingabe vom
24. Mérz 2014 gegenuber dem Bundespatentgericht die Teilung der streit-
befangenen Patentanmeldung erklart und sowohl einen Erteilungsantrag als auch

entsprechende Anmeldungsunterlagen eingereicht.

1. Die Beschwerde ist gemal § 79 Abs. 2 PatG als unzuléassig zu verwerfen, da

dem Beschwerdefiihrer die Beschwerdebefugnis fehlt.

Die Beschwerde gegen den Zurtickweisungsbeschluss ist, wie der Beschwerde-
schrift vom 27. November 2013 zu entnehmen ist, ,namens und im Auftrag“ des
Herrn  W... eingelegt worden, wahrend der genannte Beschluss zu
Lasten der im Register eingetragenen Firma i...
GmbH ergangen ist. Gemall 8 74 Abs.1 PatG steht aber nur einer Per
son das Recht der Beschwerde zu, die am patentamtlichen Verfahren beteiligt ist
oder im angefochtenen Beschlusses als Adressat bezeichnet wurde (vgl.
Busse/Engels, PatG, 7. Aufl., 8 74 Rn. 9). Auf den vorliegenden Beschwerdefuhrer

trifft weder die eine noch die andere Alternative zu.

Der Umstand, dass der Beschwerdefiihrer zu einem fritheren Zeitpunkt im Regis-
ter als Anmelder eingetragen war, fuhrt zu keiner anderen Einschatzung. Diese
Besonderheit fuhrt insbesondere nicht dazu, dass die erhobene Beschwerde als
eine solche der im Register eingetragenen Anmelderin ausgelegt werden kénnte.
Auch die Anmelderin geht in ihrer Eingabe vom 1. April 2014 ersichtlich nicht da-
von aus, dass eine derartige Auslegungsmadglichkeit besteht. Aber auch die von
ihr wohl angedachte Umdeutung der Beschwerde gemal § 140 BGB (analog) in
eine solche in ihrem Namen kommt hier nicht in Betracht. Wenn ein Rechtsmit-
tel - wie hier - ausdrucklich ,namens und im Auftrag“ einer am vorinstanzlichen

Verfahren unbeteiligten Person eingelegt worden ist, kann dieses nachtraglich



nicht mehr im Wege einer Umdeutung einer anderen Person zugeordnet werden
(vgl. BGH, Beschluss vom 14. August 2013, Az.: XIl ZB 270/13, Leitsatz verof-
fentlicht u. a. in: FamRZ 2013, 1731; vgl. auch: BFH, Urteil vom 11. April 2013,
Az.: IV R 20/10, veroffentlicht u. a. in: DB 2013, 1940, 1942).

2. Der erkennende Senat verweist die am 24. Marz 2014 eingereichte Teilanmel-
dung (BIl. 12 bis 31 der Gerichtsakte) in entsprechender Anwendung von 8§ 79
Abs. 3 Nr. 1 PatG zur Bearbeitung und Entscheidung an das DPMA (vgl. zum Be-
stehen dieser Notwendigkeit: Busse/Keukenschrijver, PatG, 7. Aufl., 8 39 Rn. 27;
Schulte/Moufang, PatG, 9. Aufl., 839 Rn.63; Gleiter/Fischer in Fitz-
ner/Lutz/Bodewig, Patkomm, PatG § 39 Rn. 57; BPatG in BlL.f.PMZ 2007, 290,
291).

Zwar wird mit guten Argumenten zum Teil die Auffassung vertreten, dass Teilan-
meldungen, die im Beschwerdeverfahren entstehen, unmittelbar bei der zustandi-
gen Prufungsstelle des DPMA anfallen und daher nicht mehr an das DPMA ver-
wiesen werden mussten (vgl. BPatG in GRUR 2011, 949, 951 - ,Vorrichtung zur
Detektion von Wasser in Brennstofftanks von Flugzeugen®); die Klarung dieser
Rechtsfrage kann hier aber dahingestellt bleiben, da sich der Senat ohnehin zur
Entscheidung Uber die Teilanmeldung auf3er Stande sieht. Es bestehen zwar
keine Bedenken dagegen, auch bei einer unzuldssigen Beschwerde von einem
Suspensiveffekt im Sinne von 8 75 Abs. 1 PatG hinsichtlich der Wirkungen des
angefochtenen Beschlusses auszugehen (vgl. Schulte/Puschel, PatG, 9. Aufl.,
8 75 Rn. 5), so dass auch in diesen Fallen die Mdglichkeit einer Anmeldungstei-
lung bestehen bleibt. Vorliegend besteht aber die Besonderheit, dass die Teilung
der Anmeldung nicht im Rahmen einer Beschwerde der Anmelderin, sondern in
der einer nichtberechtigten Person angefallen ist. In einem solchen Fall erschiene
es jedoch untunlich, wenn der erkennenden Senats Uber die Teilanmeldung selbst

befinden und der Anmelderin damit eine Instanz vorenthalten wirde.



Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel
der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist
sie nur statthaft, wenn gertigt wird, dass

das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der
Ausiibung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder
wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4.  ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens
ausdricklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

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

6.  der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichts-
hof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Lischke Eisenrauch Klest Dr. GroRmann
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