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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 60 2010 034 268 (Leitakte)

und weitere Patente (s. Auflistung Seite 3)

wegen Umschreibung im Patentregister
hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des

Bundespatentgerichts am 8. November 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Rauch, der Richterin Puschel und der Richterin Dr. Schnurr

ECLI:DE:BPatG:2019:081119B07Wpat9.19.0






beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Pa-
tentabteilung 31.EP - vom 23. Mai 2019 wird aufgehoben.

2. Im Patentregister ist die Sitzangabe hinsichtlich des Patents
60 2010 034 268 (Leitakte) zu andern in ,A... in G... (USA)".

3. Hinsichtlich der weiteren, im angefochtenen Beschluss als
.Betroffene Aktenzeichen® aufgelisteten Schutzrechte wird
die Sache zur Fortsetzung des Verfahrens an das Deutsche

Patent- und Markenamt zurtickverwiesen.

4. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebtihr wird angeordnet.

Grinde

Auf eine Anmeldung der N... Corporation in D... in G... (USA), vom
1. Dezember 2010 hat das Europaische Patentamt ein Patent mit der Bezeich-
nung ,Methods and apparatus for selecting and delivering content® u. a. mit Wir-
kung fir die Bundesrepublik Deutschland erteilt. Beim Deutschen Patent- und
Markenamt wird das Patent unter dem Aktenzeichen 60 2010 034 268.9 (Leitakte
im vorliegenden Verfahren) gefuhrt.

Am 31. August 2018 stellte die Patentinhaberin unter Bezugnahme auf eine Liste
von Schutzrechten den Antrag, im Patentregister die Anderung ihrer Adresse in
,S... Street A... in G... zu vermerken. In der dem Umschrei-
bungsantrag beigeflgten ,DECLARATION OF ADDRESS CHANGE" vom 22. Au-



gust 2018 wird die neue Adresse der Patentinhaberin mit der Bemerkung ,having
its principal office of business at ...“ angegeben. Durch patentamtliches Schreiben
vom 13. November 2018 wurde die Patentinhaberin aufgefordert zu erklaren, ob
es sich bei der Adressenanderung um die Verlegung des Firmensitzes (Satzungs-
sitz) gemal § 4 PatvVO oder nur um eine neue Zweigniederlassung oder Ge-
schéaftsanschrift handele. Eine Anderung der registrierten Daten erfolge nur bei
geandertem Firmensitz; andernfalls kdnne nur die registrierte Zustellanschrift ge-

andert werden.

Nachdem die Patentinhaberin den Bescheid vom 13. November 2018 - trotz Ver-
langerung der darin gesetzten Antwortfrist - nicht beantwortet hatte, wurde ihr Um-
schreibungsantrag durch Beschluss der Patentabteilung 31.EP (im Rubrum
falschlicherweise als Prufungsstelle bezeichnet) vom 23. Mai 2018 mit der Be-

grindung zurtickgewiesen, dass die Sitzverlegung nicht nachgewiesen sei.

Als ,Betroffene Aktenzeichen® sind in dem Beschluss neben dem Aktenzeichen
der Leitakte 60 2010 034 268.9 folgende Aktenzeichen aufgefihrt:

60 2006 023 415.5; 60 2006 053 478.7; 60 2007 008 188.2; 60 2007 009 169.1;
60 2007 018 582.3; 60 2007 020 119.5; 60 2007 023 905.2; 60 2007 027 743.4;
60 2007 034 180.9; 60 2007 040 760.5; 60 2008 006 508.1; 60 2008 009 083.3;
60 2008 010 798.1; 60 2008 021 310.2; 60 2008 023 204.2; 60 2008 030 417.5;
60 2008 038 761.5; 60 2008 042 137.6; 60 2008 051 283.5; 60 2009 001 960.0;
60 2009 002 236.9; 60 2009 008 941.2; 60 2009 010 588.4; 60 2009 020 627.3;
60 2009 033 772.6; 60 2009 039 425.8; 60 2009 045 344.0; 60 2010 001 267.0;
60 2010 001 429.0; 60 2010 003 588.3; 60 2010 013 706.6; 60 2010 021 357.9;
60 2010 023 555.6; 60 2010 025 246.9; 60 2010 030 836.7; 60 2010 036 543.3;
60 2010 044 767.7; 60 2010 049 461.6; 60 2011 000 884.6; 60 2011 001 637.7;
60 2011 003 000.0; 60 2011 012 486.2; 60 2011 019 311.2; 60 2011 024 554.6;
60 2011 030 492.5; 60 2011 034 236.3; 60 2011 035 377.2; 60 2011 036 398.0;
60 2012 001 281.1; 60 2012 001 357.5; 60 2012 002 570.0; 60 2012 003 008.9;
60 2012 003 180.8; 60 2012 005 485.9; 60 2012 005 514.6; 60 2012 010 153.9;



60 2012 011 488.6; 60 2012 029 758.1; 60 2012 029 779.4; 60 2012 030 386.7;
60 2012 035 548.4; 60 2012 042 748.5; 60 2013 006 911.5; 60 2013 011 777.2;
60 2013 013 137.6; 60 2013 026 325.6; 60 2014 001 534.4; 60 2014 003 060.2;
60 2014 013 699.0; 60 2015 004 444.4; 60 2015 006 171.3; 60 2015 010 061.1.

Gegen den Beschluss vom 23. Mai 2019 richtet sich die Beschwerde der Patent-
inhaberin. Mit Eingabe vom 14. Oktober 2019 legte sie einen Internetausdruck
ihrer Homepage vom 9. August 2019 vor. Daraus geht hervor, dass die Patentin-
haberin ihren Hauptsitz (,Worldwide Corporate Headquarters®) in A... G...
(USA) hat.

Die zulassige Beschwerde fuhrt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses
und zur Anordnung der beantragten Registeranderung in der Leitakte
60 2010 034 268.

1. Gemall 8 30 Abs. 1 Satz 1 PatG hat das Patentregister u. a. den Namen
und Wohnort (d. h. nicht die volle Anschrift) des Patentanmelders bzw. -inhabers
anzugeben; Firmen sind mit ihrem Sitz einzutragen (vgl. Schulte/Rudloff-Schéaffer,
PatG, 10. Aufl., 8 30 Rdnr. 13). Anderungen des Wohnorts bzw. des Firmensitzes
sind gemaR 8§ 30 Abs. 3 Satz 1 PatG im Patentregister zu vermerken, wenn sie
dem Patentamt nachgewiesen sind. Die Registeranderung wird nur auf Antrag
vorgenommen, wobei das Aktenzeichen des Schutzrechts und die Anschrift in der
neu in das Register einzutragenden Form anzugeben sind (8§ 28 PatG i. V. m. § 27
Abs. 1 Nr. 1, 4 DPMAV). Als Nachweis gentgt gemaf Nr. 10 bzw.11i. V. m. Nr. 9
der Umschreibungsrichtlinien - die seit dem 1. Januar 2019 gultige Fassung (ab-
rufbar Gber die Internetseite des DPMA, s. Mitteilung Nr. 8/18 BIPMZ 2019, 22,
sowie im TABU unter 313) entspricht insoweit der friiheren Fassung (BIPMZ 2002,
11, 13) - regelméfiig eine vom eingetragenen Inhaber oder seinem Vertreter un-

terzeichnete und an das Deutsche Patent- und Markenamt gerichtete Anzeige der



Anschriftenanderung. Diesen Erfordernissen hat die Patentinhaberin durch den
von ihren anwaltlichen Vertretern am 31. August 2018 eingereichten Antrag ent-

sprochen.

2. Irgendwelche Anhaltspunkte, dass es sich bei der mitgeteilten
Adressenanderung um etwas anderes als eine Sitzverlegung handeln kdnnte, sind
weder dem Schreiben selbst noch sonstigen Umstanden zu entnehmen. Im Ge-
genteil weist die dem Umschreibungsantrag beigefiigte ,DECLARATION OF
ADDRESS CHANGE® mit der Angabe, dass die neue Adresse der Hauptge-
schéaftssitz sei (,principal office of business®) unmissverstandlich darauf hin, dass
es um den neuen Sitz der Patentinhaberin geht. Fir das Patentamt hat daher im
vorliegenden Fall kein Anlass bestanden, von der Patentinhaberin weitere Erkla-
rungen zu der Frage zu verlangen, ob sie tatséchlich ihren Firmensitz verlegt
habe, oder ob es sich bei der angegebenen neuen Adresse nur um eine Zweig-
niederlassung oder um eine Geschaftsanschrift handele. Mit dieser Nachfrage ist
das Patentamt von der in den Umschreibungsrichtlinien festgelegten Vorgehens-
weise abgewichen. Zwar weisen diese Richtlinien keinen Rechtsnormcharakter
auf. Jedoch dienen sie der Einhaltung des in Art. 3 GG festgelegten Gleichheits-
grundsatzes (vgl. van Hees/Braitmayer, Verfahrensrecht in Patentsachen, 4. Aufl.,
Rn. 104).

Uber die in den Umschreibungsrichtlinien genannten Voraussetzungen hinausge-
hende Angaben oder Nachweise durfen daher nur verlangt werden, wenn sich ftr
das Patentamt Anhaltspunkte ergeben, dass das Register durch die beantragte
Anderung unrichtig wirde. Solche Anhaltspunkte waren hier, wie ausgefuhrt,
schon im patentamtlichen Verfahren nicht vorhanden. Davon abgesehen waren
etwaige Zweifel durch die Vorlage des Internetauszugs von der Homepage der

Patentinhaberin mittlerweile ausgeraumt.

3. Somit war der angefochtene Beschluss aufzuheben und die Vornahme der

beantragten Firmensitzanderung im Patentregister hinsichtlich des Patents



60 2010 034 268 (Leitakte) anzuordnen. Beziglich der in dem angefochtenen Be-
schluss als ,Betroffene Aktenzeichen® aufgelisteten Verfahren gelten die genann-
ten Grundsatze ebenso. Da die betreffenden Umschreibungsakten im Beschwer-
deverfahren nicht vorgelegen haben, wird das Verfahren insoweit zur weiteren
Prifung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurtickver-

wiesen.

Die Rickzahlung der Beschwerdegebuhr ist vorliegend aus Billigkeitsgriinden ge-
boten (8 80 Abs. 3 PatG). Zwar hatte die Patentinhaberin die beantragte Register-
anderung auf einfacherem als dem Beschwerdewege erreichen kénnen, wenn sie
bereits gegenuber der Patentabteilung noch einmal klargestellt hatte, dass es sich
bei der geanderten Adresse um den neuen Firmensitz (und nicht nur um eine
Zweigniederlassung oder um eine Geschaftsanschrift) handelt. Jedoch hatte es
nicht zur Beschwerdeeinlegung kommen missen, wenn die Patentabteilung ent-

sprechend den fir sie verbindlichen Umschreibungsrichtlinien gehandelt hatte.

V.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur

gegeben, wenn gerugt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmalig 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 Betelligten 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 tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwdltin  oder von einem beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach
Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, HerrenstralRe 45a,

76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Rauch Pischel Dr. Schnurr
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