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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Die Beschwerde der Einsprechenden/Beschwerdefiihrerin
richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung vom 10. Dezember 2015, mit der der
Einspruch gegen das europaische Patent EP 2088166 der
Evonik Degussa GmbH (Patentinhaberin/
Beschwerdegegnerin) gemidB Regel 77 (1) EPU als
unzuldssig verworfen wurde, weil die Identitat der
Einsprechenden aus den bis zum Ablauf der
Einspruchsfrist vorgelegten Dokumenten nicht eindeutig

feststellbar gewesen sei.

Der Einspruch wurde mittels des Formulars 2300 am 29.
Marz 2012 eingelegt. Das Formular enthdlt u. a. die
Angabe Einsprechender: ,BYK-Chemie GmbH“ (nachfolgend
»BYKY) mit vollstandiger Adresse in Wesel. Das Kastchen

A\Y
.

fir ,Gemeinsamer Einspruch ist nicht angekreuzt.
Auf Seite 2 des Formblatts ist das Kastchen fir
,Tatsachenvorbringen (Regel 76 (2) (c¢) EPU) erfolgt mit
angehangtem Dokument"™ angekreuzt und weiter auf Seite 4
unter ,B Beigefligte Dokument-Dateien B-1 1. Tatsachen
und Argumente"™ der Eintrag

»L011869EP Einspruchsbegrindung-pdf ...“ enthalten.

Der Anhang ,Tatsachenvorbringen (Regel 76 (2) (c)
EPU) ...“, auf den im Formblatt hingewiesen wird,
enthdlt auf der ersten Seite oben u.a. die Angabe
,Einsprechende: BASF Coatings GmbH“ (nachfolgend
"BASF") . Darunter folgt die Uberschrift
,EINSPRUCHSBEGRUNDUNG" und sodann die Angabe von

Tatsachen und Argumenten.

Die Patentinhaberin hat mit einem Schreiben vom 14.
August 2012 zur Erwiderung auf den Einspruch

vorgetragen, der Einspruch sei unzuldssig, da die im
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Formular 2300 als Einsprechende bezeichnete ,BYK"
innerhalb der Einspruchsfrist keine
Einspruchsbegrindung eingereicht habe und auBlerdem die
wahre Identitdt der Einsprechenden aufgrund der sich
widersprechenden Angaben im Formular 2300 und in der
Einspruchsbegrindung innerhalb der Einspruchsfrist

nicht eindeutig feststellbar sei.

In ihrem Antwortschreiben vom 10. September 2012 hat
die Einsprechende ausgefihrt, dass die "BYK" im
Formblatt 2300 korrekt und eindeutig als Einsprechende
angegeben sei und die irrtimliche Angabe oberhalb der
Uberschrift "Einspruchsbegriindung" keine wirksame
Bezeichnung der Einsprechenden darstelle und fihrt zur

Stitzung dieser Meinung weitere Argumente an.

Sie weist ferner darauf hin, dass gemidR Regel 77 (1) EPU
die Einspruchsabteilung den Einspruch als unzulassig
verwirft, wenn der Einspruch Artikel 99(1) oder Regel
76 (2)c) EPU nicht entspricht. In anderen Fiallen von
Mangeln teile die Einspruchsabteilung gemaB Regel 77 (2)
EPU diese dem Einsprechenden mit und fordere ihn auf,
innerhalb einer zu bestimmenden Frist die
festgestellten Mangel zu beseitigen. Eine derartige

Mangelriige sei zu recht nicht ergangen.

Die Einspruchsabteilung hat mit Mitteilung vom 4. Juli
2014 erstmals zur Zulédssigkeit des Einspruchs Stellung
genommen. Sie hat die Argumente der Einsprechenden zur
Identifizierbarkeit der "BYK" als wahre Einsprechende
zurickgewiesen und mitgeteilt, dass auf der Grundlage
der innerhalb der Einspruchsfrist eingereichten
Dokumente und des bisherigen Vortrags bei Ablauf der
Einspruchsfrist weder fiir das Europaische Patentamt
(EPA) noch fiir die Patentinhaberin erkennbar gewesen

sei, wer genau die Einsprechende war. Daher sei der
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Einspruch nach vorlaufiger Auffassung wegen fehlender

Identitat der Einsprechenden unzuléassig.

Die Einspruchsabteilung hat in ihrer Mitteilung auch
darauf hingewiesen, dass eine fehlerhafte, aber der
zweifelsfreien Feststellung der Identitat der
Einsprechenden nicht entgegenstehende Namensangabe
jederzeit, auch nach Ablauf der Einspruchsfrist nach
Regel 139 Satz 1 EPU berichtigt werden kénne. In der
Mitteilung wurde eine Frist von zwei Monaten zur

Stellungnahme gewahrt.

Mit Schreiben vom 11. September 2014 hat die
Einsprechende daraufhin einen Antrag auf Berichtigung
der "oberhalb "Einspruchsbegrindung" enthaltenen
Angabe" nach Regel 139 EPU gestellt. Sie hat weiterhin
ihre Argumente, warum die "BYK" als Einsprechende
aufgrund der innerhalb der Einspruchsfrist vorgelegten
Unterlagen identifizierbar war, bekraftigt. Zwar hatten
die Mitteilung des EPA an die Patentinhaberin iber die
Einlegung von Einspriichen sowie die
Empfangsbescheinigung des EPA iber den Erhalt des
Einspruchs, die beide die "BYK" als Einsprechende
nennen, keinen Entscheidungscharakter, jedoch hatten
die anwaltlichen Vertreter der Einsprechenden unter dem
Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes davon ausgehen
konnen, dass offensichtlich die "BYK" fir das EPA

identifizierbar gewesen sei.

In der mindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung am 10. Dezember 2015 hat die
Einsprechende Anlagen 1 bis 4 vorgelegt, die aus
Ausdrucken von e-mails, bzw. einem Schreiben zwischen
der ,BYK"™ und den patentanwaltlichen Vertretern iber
die Beauftragung zur Einlegung des vorliegenden

Einspruchs bestehen. Die Einspruchsabteilung hat den
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Einspruch als unzulédssig verworfen. Zur Begrindung hat
die Einspruchsabteilung ausgefithrt, dass die Identitat
der Einsprechenden aufgrund der bis zum Ablauf der
Einspruchsfrist vorgelegten Dokumenten nicht eindeutig
feststellbar sei. Die Korrekturmdglichkeit nach Regel
139 Satz 1 EPU sei nur in Fallen der Falschbezeichnung
der Einsprechenden gegeben, nicht aber in Fallen, in
denen - wie vorliegend - die Identitat der
Einsprechenden bis zum Ablauf der Einspruchsfrist nicht
festgestellt werden kann. Auf das Vorliegen der
Voraussetzungen der Regel 139 EPU und somit auch die
Tatsache, ob es sich bei der Nennung der "BASFEF" als
Einsprechende in der Einspruchsbegrindung tatsachlich
um ein Versehen gehandelt habe, komme es daher nicht
mehr an. Die als Beweis in der mindlichen Verhandlung
eingereichten Unterlagen Al bis A4 seien fir die
Beurteilung der Korrekturmdéglichkeit nach Regel 139
Satz 1 EPU daher irrelevant. Die Abteilung habe daher
keine Veranlassung gehabt, sie nach Artikel 114(2) EPU

in das Verfahren zuzulassen.

Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende/
Beschwerdefihrerin Beschwerde eingelegt. Zusammen mit
der Beschwerdebegriindung hat sie die von der
Einspruchsabteilung nicht in das Verfahren zugelassenen
Anlagen Al bis A4 erneut eingereicht. Zur Begriindung
der Beschwerde hat sie im wesentlichen folgendes
ausgefihrt: Da im Formular 2300 das Kastchen
,Gemeinsamer Einspruch“ nicht markiert worden ist, sei
eindeutig, dass die ,BYK" alleinige Einsprechende ist.
In dem dem Formular angehangten Dokument sei oberhalb
des Begriffs ,Einspruchsbegriindung" irrtimlich die
»BASFY statt der ,BYK"™ als Einsprechende genannt. Eine
Adresse der ,BASF" sei an keiner Stelle angegeben
worden. Unter der im Formular 2300 angegebenen Weseler

Adresse sei nur die ,BYKY, nicht aber die ,BASEF"
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anzutreffen. Die auf Seite 1 der Anlage zum Formular
2300 oberhalb der Uberschrift ,Einspruchsbegrindung™
enthaltenen Angaben, einschlieRlich der irrtimlich als
Einsprechende bezeichneten ,BASFY, seien nicht Teil der
Einspruchsbegriindung und damit nicht Teil des
Tatsachenvorbringens. Dem Formular komme gegeniiber der
die ,Einspruchsbegriindung"“ enthaltenden Anlage eine
hoéhere Aussagekraft zu, weil nur das Formular
unterschrieben sei und nur die ,BYKY im Formular mit

Adresse genannt ist.

Die mit der Beschwerdebegriindung erneut eingereichten
und von der Einspruchsabteilung nicht in das Verfahren
zugelassenen Anlagen Al bis A4 belegten die
urspringliche Absicht, die ,BYK"“™ als Einsprechende zu
benennen. Falls die Zulassigkeit des Einspruchs nicht
anerkannt werden konne, sei jedenfalls der Antrag auf
Berichtigung der Einsprechendenbezeichnung nach Regel
139 Satz 1 EPU begriindet. Die nach der Rechtsprechung
der Beschwerdekammern zulédssigerweise nachtraglich
eingereichten Anlagen Al bis A4 belegten eindeutig die
urspringliche Absicht, die ,BYK"“™ als Einsprechende zu
benennen. Die Beschwerdefithrerin nimmt dabei
insbesondere auf die Entscheidungen G 1/12, T 445/08
und T 615/14 Bezug.

Die Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin hat sich in
ihrer Beschwerdeerwiderung der Begrindung der
Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung
hinsichtlich der Nichtzulassung der nachgereichten
Anlagen Al bis A4, der Bewertung des Einspruchs als
unzulédssig wegen fehlender Feststellbarkeit der
Identitat der Einsprechenden sowie des Fehlens der
Voraussetzungen flr eine Berichtigung der
Einsprechendenbezeichnung nach Regel 139 Satz 1 EPU

angeschlossen.
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In einem Zusatz zur Ladung zur mindlichen Verhandlung
vom 3. November 2016 hat die Kammer ihre vorlaufige und
nicht bindende Auffassung mitgeteilt. Sie hat
ausgefiihrt, dass (a) die Begriindung der
Einspruchsabteilung, dass die Identitat der
Einsprechenden innerhalb der Einspruchsfrist nicht
hinreichend sicher feststellbar sei, aus rechtlicher
Sicht nicht zu beanstanden sei und die insoweit von der
Beschwerdefilhrerin vorgebrachten Argumente keinen
Bestand haben kénnten. Dagegen konne (b) die
Entscheidung der Einspruchsabteilung hinsichtlich der
(Nicht-) Zulassung der zum Nachweis der
Einsprechendenstellung in der mindlichen Verhandlung
eingereichten Anlagen Al bis A4 sowie (c) der
(Nicht-)Anwendbarkeit der Regel 139 EPU keinen Bestand
haben, da insoweit eine nicht ordnungsgemale
Ermessensausibung durch die Einspruchsabteilung

zugrunde liege.

Die Kammer hat weiterhin darauf hingewiesen, dass sie
beabsichtigt, die mit der Beschwerdebegriindung im
Einklang mit Artikel 12 (1)a) VOBK (erneut)
eingereichten Anlagen Al bis A4 auch wegen deren "prima
facie" Relevanz in das Verfahren zuzulassen, indem sie
die Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung
hinsichtlich der Nichtzulassung der Anlagen in das
Verfahren durch eine eigene Ermessensentscheidung
ersetzt, und damit von der Mdglichkeit nach Artikel

12 (4) VOBK, die Anlagen allein wegen deren
Nichtzulassung im erstinstanzlichen Verfahren im
Beschwerdeverfahren nicht in das Beschwerdeverfahren

zuzulassen, keinen Gebrauch macht.

Sowohl die Beschwerdegegnerin (Schreiben vom

30. November 2016) als auch die Beschwerdefihrerin
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(Schreiben vom 12. Dezember 2016) haben sich hierzu
geaulert.

Die Beschwerdegegnerin rigt insbesondere die verspatete
Einreichung der Anlagen Al bis A4 erst wahrend der
miindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
sowie unter Bezug auf die Entscheidung T 603/15, dass
der Antrag nach Regel 139 EPU nicht ,unverziglich™

gestellt worden sei.

Hiergegen wendet sich die Beschwerdefiihrerin, die
beantragt, dieses neue Vorbringen der
Beschwerdegegnerin als verspatet nicht in das Verfahren
zuzulassen und fihrt Argumente an, warum aus ihrer
Sicht der Antrag nach Regel 139 EPU ,unverziiglich"

gestellt worden sei.

Am 18. Januar 2017 fand eine miindliche Verhandlung vor
der Beschwerdekammer statt. Zur Frage der
Identifizierbarkeit der Einsprechenden auf der
Grundlage der innerhalb der Einspruchsfrist vorgelegten
Unterlagen verwies die Beschwerdefiithrerin auf ihr
schriftsatzliches Vorbringen, wahrend die
Beschwerdegegnerin sich insoweit den Ausfiihrungen der
Kammer in dem Ladungsbescheid anschloss. Die
Beschwerdefiihrerin meinte, die von der
Beschwerdegegnerin im Hinblick auf die
"Unverziiglichkeit" des Antrags nach Regel 139 EPU
zitierte Entscheidung T 603/15 betreffe einen mit dem
vorliegenden nicht vergleichbaren Sachverhalt und
berief sich auf die in ihrem Schreiben vom 12. Dezember
2016 genannten Argumente. Nach Ansicht der
Beschwerdefiithrerin sei flir die Frage, ob der im
Schreiben vom 11. September 2014 gestellte Antrag nach
Regel 139 EPU "unverziiglich" erfolgte, auf die
Mitteilung der Einspruchsabteilung vom 4. Juli 2014

abzustellen, mit der Folge, dass damit die
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"Unverziglichkeit" gegeben ware. Die Beschwerdegegnerin
meinte unter Bezugnahme auf die Entscheidung T 603/15
(Punkt 3.3.2. der Grinde), das rechtliche Kriterium der
"Unverziglichkeit" sei von Beschwerdekammer stets zu
prifen. MaRgebend sei hierfiir, dass bereits in der
Einspruchserwiderung vom 14. August 2012 auf die
fehlerhafte Bezeichnung der Einsprechenden hingewiesen
worden sei, so dass der Uber zwei Jahre spater
gestellte Antrag nach Regel 139 EPU nicht mehr

"unverziglich" erfolgte.

Auf Nachfragen der Kammer bestatigte die
Beschwerdefihrerin, dass eine Mitteilung der
Einspruchsabteilung nach Regel 77(2) EPU (s.o. IV)
nicht ergangen sei, was von der Beschwerdegegnerin

unwidersprochen blieb.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte,

die angegriffene Entscheidung aufzuheben,

die Zulassigkeit des Einspruchs anzuerkennen,

nach Anerkennung der Zulassigkeit des Einspruchs die
Angelegenheit an die erste Instanz zur Diskussion der
sachlichen Einspruchsgrinde zurickzuverweisen,

die von der Einspruchsabteilung nicht in das Verfahren
zugelassenen Anlagen Al bis A4 in das
Beschwerdeverfahren zuzulassen,

sollte die Zulassigkeit des Einspruchs nicht anerkannt
werden, die Bezeichnung ,BASF Coatings GmbH“ auf der
Seite 1 der Anlage zum Formular 2300 in ,BYK-Chemie
GmbHY nach Regel 139 Satz 1 EPU zu berichtigen,

falls die Beschwerdekammer eine Berichtigung nach Regel
139 EPU nicht als gewdhrbar ansehen sollte, diese Frage
wegen der dann bestehenden Diskrepanz zur Entscheidung
T 615/14 zur Sicherung einer einheitlichen

Rechtsanwendung der GroRen Beschwerdekammer vorzulegen.
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XIV. Die Beschwerdegegnerin beantragte,
die Antrage der Beschwerdefiithrerin und die Beschwerde

zurickzuweilsen.

Entscheidungsgriunde

1. Die Beschwerde ist zuladssig. Einwande gegen die
Zulassigkeit der im Namen der BYK-Chemie GmbH

eingelegten Beschwerde wurden nicht erhoben.

Feststellung der Identitdt des Einsprechenden nach
Artikel 99(1) in Verbindung mit Regel 76(2) (a) EPU

2. Die Einspruchsabteilung hat in der angefochtenen
Entscheidung den Einspruch nach Artikel 99(1), Regel
77 (1) EPU verworfen, weil die Identitidt der
Einsprechenden aus den bis zum Ablauf der
Einspruchsfrist vorgelegten Dokumenten nicht eindeutig
feststellbar sei. Die Beschwerdefiihrerin hat in ihrer
Beschwerdebegriindung ihre zu dem hier relevanten Punkt
bereits im Verfahren vor der Einspruchsabteilung
angefihrten Argumente lediglich wiederholt, jedoch
insoweit keine neuen Grinde fir die Zuladssigkeit des

Einspruchs vorgebracht.

3. In dem Zusatz zur Ladung zur mindlichen Verhandlung wvom
3. November 2016 hat die Kammer in einer vorlaufigen
Stellungnahme u.a. mitgeteilt, dass die Begriindung der
Einspruchsabteilung, dass die Identitat der
Einsprechenden innerhalb der Einspruchsfrist nicht
hinreichend sicher feststellbar ist, aus rechtlicher
Sicht nicht zu beanstanden sei und die insoweit von der
Beschwerdefihrerin vorgebrachten Argumente keinen
Bestand haben konnten. Sie hat hierzu folgendes

ausgefihrt:
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"Die Einspruchsabteilung hat ausgefiihrt, dass die
Identitat der Einsprechenden aus den bis zum Ablauf der
Einspruchsfrist vorgelegten Dokumenten nicht eindeutig
feststellbar sei. Entgegen der Ansicht der
Einsprechenden hatten die Angaben im Formular 2300
keinen Vorrang vor den Angaben in den ibrigen
Bestandteilen des Einspruchs, insbesondere in dem
Anhang "EINSPRUCHSBEGRUNDUNG" zum Formular 2300.
Insoweit treffe es nicht zu, dass - wie die
Beschwerdefilhrerin meint - die auf Seite 1 der Anlage
zum Formular 2300 oberhalb der Uberschrift
s~Einspruchsbegriindung™ enthaltenen Angaben,
einschlieBlich der irrtimlich als Einsprechende
bezeichneten ,BASF Coatings GmbH“ (nachfolgend "BASF"),
nicht Teil der Einspruchsbegriindung und damit nicht
Teil des Tatsachenvorbringens seien. Dass die ,BASF"
keinen Sitz an der im Formular 2300 angegebenen Adresse
in Wesel habe, sage objektiv nichts dariiber aus, dass
der Einspruch im Namen der ,BYK-Chemie

GmbH" (nachfolgend "BYK") eingelegt werden sollte. Die
Angabe einer Adresse oder deren Fehlen sei kein
ausreichendes Kriterium, das bei widersprichlichen
Angaben auf die Identitat der Einsprechenden schlieBen
lasse. Entgegen der Ansicht der Einsprechenden habe das
EPA auch weder mit der Empfangsbescheinigung vom 29.
Marz 2012 noch mit der Aufforderung an die
Patentinhaberin vom 7. Mai 2012, sich zum Einspruch der
»BYKY zu duBern, rechtsverbindlich signalisiert, dass
die Einsprechende damit eindeutig bezeichnet ware.
Diese Begriindung der Einspruchsabteilung ist aus
rechtlicher Sicht nicht zu beanstanden und tragt im
wesentlichen die Entscheidung, dass die Identitat der
Einsprechenden innerhalb der Einspruchsfrist nicht

hinreichend sicher feststellbar ist."
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Der Schriftsatz der Beschwerdefiihrerin vom

12. Dezember 2016 als Erwiderung auf den Ladungszusatz
der Kammer und auf die Stellungnahme hierzu seitens der
Beschwerdegegnerin vom 30. November 2016 enthalt zur
Frage der Feststellung der Identitat der Einsprechenden
aus den bis zum Ablauf der Einspruchsfrist vorgelegten
Dokumenten keinen Vortrag. In der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer hat die Beschwerdefiihrerin
hierzu grundsdatzlich auf ihren schriftlichen Vortrag in
der Beschwerdebegriindung verwiesen und zwei ihrer dort
genannten Argumente nochmals erwahnt. Es handelt sich
hierbei um das Vorbringen, dass die ,BASF Coatings
GmbHY in der Anlage zum Formular 2300 oberhalb der
Uberschrift "Einspruchsbegriindung" genannt, und somit
weder Teil der Einspruchsbegriindung noch des
Tatsachenvorbringens sei sowie um den Umstand, dass die
»BASF Coatings GmbHY“ keine Niederlassung an der in dem
Formular 2300 genannten Adresse der "BYK" habe. Da
jedoch auch diese Argumente - wie ausgefihrt -
Gegenstand der angefochtenen Entscheidung, der
schriftlichen Beschwerdebegriindung und der vorlaufigen
Stellungnahme der Kammer in ihrem Ladungsbescheid
waren, sieht die Kammer auch nach nochmaliger Prifung
keinen Anlass, von ihrer in dem Ladungsbescheid

geauberten Auffassung abzuweichen.

Die Beschwerde der Einsprechenden hat daher, soweit sie
sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung
richtet, dass die Identitat des Einsprechenden nach
Artikel 99(1) in Verbindung mit Regel 76(2) (a) EPU
aufgrund der innerhalb der Einspruchsfrist vorgelegten
Dokumente nicht festgestellt werden kann, keinen
Erfolg.

Antrag auf Berichtigung der Bezeichnung ,BASF Coatings
GmbH"“ nach Regel 139 Satz 1 EPU
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Die Beschwerdefiihrerin hat im erstinstanzlichen
Verfahren erstmals mit Schreiben vom 11. September 2014
und nochmals hilfsweise in ihrer schriftlichen
Beschwerdebegrindung beantragt, die Bezeichnung ,BASF
Coatings GmbH"™ auf der Seite 1 der Anlage zum Formular
2300 in ,BYK-Chemie GmbH“ nach Regel 139 Satz 1 EPU zu

berichtigen.

Die Grosse Beschwerdekammer (GBK) hat in der
Entscheidung G 1/12 (ABl1. EPA 2014, All14, Frage 3, Nr.
32 bis 36 und Nr. 39 der Grinde) entschieden, dass
Regel 139 Satz 1 EPU Anwendung finden kann, wenn der

Name des Beschwerdefiihrers falsch angegeben war und die

beantragte Berichtigung den "Wechsel" des
Beschwerdefiihrers umfasst (GBK, a.a.O., Nr. 32 der
Griinde). In der Entscheidung T 615/14 vom 27. Oktober
2015 hat die dortige Beschwerdekammer ausgefihrt, dass
die in der Entscheidung G 1/12 gegebene Begriindung fir
die Anwendbarkeit der Regel 139 Satz 1 EPU fiur die

Berichtigung der Bezeichnung der Einsprechenden in

entsprechender Weise gilt. Danach findet Regel 139 Satz
1 EPU allgemein auf alle beim Europdischen Patentamt
eingereichten Unterlagen, einschlieBlich des

Einspruchs, Anwendung (T 615/14, Nr. 1.4 der Grinde).

Die Kammer halt die in der Entscheidung T 615/14 fur
die Ubertragbarkeit der in der Entscheidung G 1/12 fur
die Anwendbarkeit der Regel 139 Satz 1 EPU hinsichtlich

der Berichtigung des Beschwerdefiihrers genannten

Begrindung auf die Frage der Berichtigung der

Bezeichnung der Einsprechenden fir richtig und schlielt

sich dieser Begrindung auch flir das vorliegende
Beschwerdeverfahren an. Dies gilt auch fir die - zu
verneinende - Frage, ob Regel 139 Satz 1 EPU als "lex

generalis" hinter die speziellen Regeln fir das
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Beschwerde- bzw. Einspruchsverfahren zuricktritt (vgl.
G 1/12, Nr. 39 der Grunde, T 615/14, Nr. 1.7.1 der

Griunde) .

Die somit flir die hilfsweise beantragte Berichtigung
der Bezeichnung "BASF Coatings GbmH" in "BYK-Chemie
GmbH" anwendbare Regel 139 Satz 1 EPU lautet:

"Sprachliche Fehler, Schreibfehler und Unrichtigkeiten
in den beim Europdischen Patentamt eingereichten
Unterlagen konnen auf Antrag berichtigt

werden." (Hervorhebung durch die Kammer)

In der Entscheidung G 1/12 (Nr. 37 der Grinde) hat die
GBK die von der Rechtsprechung der Beschwerdekammern

entwickelten Grundsatze wie folgt zusammengefasst:

a) Die Berichtigung muss der urspringlichen Absicht
entsprechen. Beispielsweise kann sich ein Anmelder, der
eine bei der urspriinglichen Anmeldung nicht
beabsichtigte Benennung hinzufiigen moéchte, nicht auf
Regel 88 Satz 1 EPU 1973 berufen (J 8/80, ABl. EPA
1980, 293, insbesondere Nr. 7 der Entscheidungsgriinde) .
Die Moglichkeit der Berichtigung darf nicht dazu
benutzt werden, einem Beteiligten, der seine Meinung
geandert oder seine Plane weiter ausgestaltet hat, die
Durchsetzung seiner neuen Vorstellungen zu ermdglichen
(J 8/80, a. a. 0., Nr. 6 der Entscheidungsgrinde;

J 6/91, ABl. EPA 1994, 349). Zu beriucksichtigen ist die
wirkliche und nicht die mutmaBliche Absicht des

Beteiligten.

b) Ist die urspringliche Absicht nicht sofort
erkennbar, so tragt der Antragsteller die Beweislast,
an die hohe Anforderungen gestellt werden missen

(J 8/80, a. a. 0., Nr. 6 der Entscheidungsgriinde) .
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c) Der zu berichtigende Fehler kann eine unrichtige

Angabe sein oder sich aus einer Auslassung ergeben.

d) Der Berichtigungsantrag muss unverziiglich gestellt

werden.

zu a) und b):

Die urspriingliche Absicht der Beschwerdefiithrerin, den
Einspruch im Namen der "BYK" einzulegen, war aufgrund
der widerspriichlichen Angaben im Formblatt 2300
("BYK")einerseits und in der Anlage
"Einspruchsbegriindung" ("BASF") andererseits nicht
sofort, jedenfalls nicht innerhalb der Einspruchsfrist,

erkennbar.

Dabei kann bereits unmittelbar aus der Entscheidung

G 1/12 abgeleitet werden, dass Beweismittel zum
Nachweis der urspringlichen Absicht bei Einreichung des
Einspruchs auch spater im Verfahren nachgereicht werden
kénnen. In G 1/12 (Nr. 37 (b) der Griunde) wird
klargestellt, dass der Antragsteller die Beweislast
tragt und sodann auf J 8/80 verwiesen, wonach die
Berichtigung einer Bestimmung eines Vertragsstaates auf
der Grundlage spater eingereichter Beweise betreffend
die urspringliche Absicht des Vertreters zulassig ist.
Diese Rechtsprechung wurde in der Entscheidung T 445/08
vom 26. Marz 2015 (aus diesem Verfahren resultiert die
Vorlage zu G 1/12) bestatigt (siehe T 615/14, Nr. 1.7.3
der Griinde). Die Aussage in T 615/14 (Nr. 1.7.5 der
Grinde), dass die urspringliche Absicht bei Einreichung
des Einspruchs auch aufgrund von nach Ablauf der
Einspruchsfrist eingereichter Beweise bei der Prifung
nach Regel 139 Satz 1 EPU festgestellt werden kann,

halt die vorliegende Kammer fir iberzeugend und
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schlieBlt sich dieser Auffassung fir das vorliegende

Beschwerdeverfahren an.

Die Beschwerdefiihrerin hat zunadchst wahrend der
miindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung und
dann - was die Kammer fir die hier zu treffende
Entscheidung fir wesentlich halt (siehe unten Punkt
13.) - nochmals mit der Beschwerdebegriindung die
Anlagen Al bis A4 eingereicht. Diese aus e-mails (Al
bis A3) und einem Schreiben (A4) bestehenden Unterlagen
belegen den Auftrag der ,BYK"™ an die anwaltlichen
Vertreter der Einsprechenden, Einspruch gegen das
Streitpatent einzulegen (Al), die Annahme des Auftrags
durch die anwaltlichen Vertreter (A2), Vereinbarungen
zur Durchfilhrung einer Recherche nach
Einspruchsmaterial (A3) und die Ubersendung der
Einspruchsschrift an die ,BYK“ (A4). Nach Auffassung
der Kammer bestehen allein aufgrund dieser Unterlagen
keine begrindeten Zweifel daran, dass es von Anfang an
dem wirklichen Willen der anwaltlichen Vertreter
entsprach, den Einspruch im Namen der ,BYK"™ einzulegen.
Durch den eindeutigen und unmissverstandlichen
Aussagegehalt dieser Unterlagen sind auch die insoweit
geforderten hohen Anforderungen an die Beweislast
erfullt.

Die Anlagen 1 bis 4 sind mit der Beschwerdebegriindung
(erneut) gemal Artikel 12(1l)a) der Verfahrensordnung
der Beschwerdekammern (VOBK) eingereicht worden und
erfiillen die Voraussetzungen nach Absatz 2 dieser
Vorschrift, wonach die Beweismittel anzufithren und nach
Absatz 2a) beizufligen sind, auf die Bezug genommen
wird. Da die Anlagen somit zum friithest mdglichen
Zeitpunkt im Beschwerdeverfahren eingereicht und - wie
ausgefiihrt - nach Auffassung der Kammer auch ,prima

facie™ hoch relevant flir die Beurteilung der
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tatsdchlichen urspringlichen Absicht der Vertreter der
Einsprechenden bei Einreichung des vorliegenden
Einspruchs und somit fiur dessen Zulassigkeit sind, sind
insoweit Grinde, die Anlagen nicht in das Verfahren
zuzulassen und zu bericksichtigen, nicht erkennbar. Die
Kammer beabsichtigt daher nicht, von dem ihr nach
Artikel 12 (4) VOBK eingeraumten Ermessen, die Anlagen
als Beweismittel nicht zuzulassen, wenn diese, was hier
der Fall ist, z. B. im erstinstanzlichen Verfahren
nicht zugelassen worden sind, Gebrauch zu machen. Die
Kammer halt diese Ermessensentscheidung um so mehr fur
geboten, da die Entscheidung der Einspruchsabteilung,
die Anlagen Al bis A4 nicht in das Verfahren
zuzulassen, auf einer nicht rechtsfehlerfreien Ausibung
des Ermessens beruht, wie die Kammer in ihrem

Ladungszusatz vom 3. November 2016 festgestellt hat.

Da die Kammer die Anlagen Al bis A4 aufgrund deren
Einreichung mit der Beschwerdebegriindung nach Artikel
12(1)a), (2) und (4) VOBK in das Verfahren zulasst,
kommt es fir die hier zu treffende Entscheidung auf die
zwischen den Beteiligten streitigen Fragen, ob die
Einreichung der Anlagen Al bis A4 erst wahrend der
mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
verspatet war und ob die Nichtzulassung der Anlagen
durch die Einspruchsabteilung auf einer

ermessensfehlerhaften Entscheidung beruhte, nicht an.

zUu C) :

Der zu berichtigende Fehler besteht hier in der
unrichtigen Angabe der "BASF Coatings GmbH" in der die
"Einspruchsbegrindung" enthaltenden Anlage zum
Formblatt 2300 statt der beabsichtigten, und somit mit
der Angabe in diesem Formblatt idbereinstimmenden

Bezeichnung "BYK-Chemie GmbH" als Einsprechende.
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zu d) :

SchlieBRlich ist erforderlich, dass der
Berichtigungsantrag nach Regel 139 Satz 1 EPU
"unverziiglich" gestellt worden ist. Soweit ersichtlich,
enthalten weder das Europaische Patentiibereinkommen
noch nachgeordnete Verwaltungsvorschriften, wie
insbesondere die Richtlinien fir die Prifung im
Europdischen Patentamt, Hinweise, wie dieser
Rechtsbegriff auszulegen ist. Soweit in der
Rechtsprechung der Beschwerdekammern diese
Voraussetzung flir einen Antrag nach Regel 139 Satz 1
EPU erdrtert wird, wird lediglich der Begriff
"unverziiglich" (vgl. J 10/87, ABl. EPA 1989, 323, Nr.
13. (iii) und Nr. 14 (iii) der Grinde) bzw. "without
undue delay" (J 16/08 vom 31. August 2009, Nr. 13 der
Grinde) genannt, ohne diesen Rechtsbegriff =zu
definieren. Auch die in dem vorliegenden
Beschwerdeverfahren zitierte Entscheidung T 603/15 vom
25. Mai 2016 (Nr. 3.3.2 bis 3.4 der Grinde) benennt den
dort maBgeblichen Zeitraum von vier Jahren fir nicht
mehr "unverziglich", jedoch auch ohne diesen Begriff
ndher zu definieren. Die Entscheidung J 16/08 (a.a.0.)
enthdlt jedoch den Hinweis, dass flir die Beurteilung
der "Unverzlglichkeit" die Umstande des Einzelfalls zu

beriicksichtigen sind (Nr. 13 der Grinde).

Allerdings definiert das deutsche Biirgerliche
Gesetzbuch in § 121 (1) betreffend die Anfechtung von
Willenserklarungen und somit in einer einem
Berichtigungsantrag nach Regel 139 Satz 1 EPU nicht
wesensfremden Vorschrift, den Begriff "unverziglich"
als "ohne schuldhaftes Zogern". Entscheidend fir die
Unverziglichkeit ist danach nicht die objektive,

sondern die subjektive Zumutbarkeit des alsbaldigen
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Handelns. Es kommt also neben den nach der Entscheidung
J 16/08 zu beriicksichtigenden Einzelfallumstanden auf
die Kenntnisse und persdnliche Sichtweise des zum
Handeln Verpflichteten an. Auch wenn eine unmittelbare
Anwendung des Artikels 125 EPU hier nicht
gerechtfertigt erscheint, da schon zweifelhaft ist, ob
es sich bei der Definition des Begriffs "unverziglich"
als "ohne schuldhaftes Zogern" um einen in den
Vertragsstaaten anerkannten allgemeinen
Verfahrensgrundsatz handelt, ist die Kammer jedoch auch
nicht gehindert, diese Bedeutung in dem vorliegenden
Verfahren zugrunde zu legen (vgl. hierzu J 2/08 wvom

27. Mai 2009, Nr. 48 der Grinde).

Bei Zugrundelegung dieser MaBstédbe kommt die Kammer zu
der Schlussfolgerung, dass der mit Schriftsatz der
Einsprechenden vom 11. September 2014 gestellte
Berichtigungsantrag nicht als nicht "unverziglich"

anzusehen ist.

Bei den hier vorliegenden widerspriichlichen Angaben zur
Person der Einsprechenden bei Einreichung des
Einspruchs und bis zum Ablauf der Einspruchsfrist
(Regel 76(2)a) EPU) hitte erwartet konnen, dass die
Einspruchsabteilung gemidB Regel 77 (2) EPU eine
Mitteilung erlasst mit der Aufforderung, diesen Mangel
innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu beseitigen.
Eine solche Mitteilung ist, wie die Einsprechende in
ihrem Schreiben vom 10. September 2012 ausfihrt, aus
ihrer Sicht, wonach kein Zweifel an der Identitat der
Einsprechenden bestand, "zu Recht" nicht ergangen. Die
Einsprechende hat in der miindlichen Verhandlung vor der
Beschwerdekammer bestatigt, eine Mitteilung nach Regel
77(2) EPU auch nach dem Schreiben wvom

10. September 2012 nicht erhalten zu haben. Eine erste

AuBerung seitens der Einspruchsabteilung zur Frage der
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Identitat der Einsprechenden und Zulassigkeit des
Einspruchs erfolgte erst mit der Mitteilung vom

4. Juli 2014, die auch einen Hinweis auf die
Moglichkeit, einen Berichtigungsantrag nach Regel 139
Satz 1 EPU zu stellen, enthielt.

In Erwiderung auf diese Mitteilung stellte die
Beschwerdefiihrerin mit Schreiben vom 11. September 2014
einen Antrag auf Berichtigung der Angabe "BASF Coatings
GmbH" in "BYK-Chemie GmbH" nach Regel 139 EPU. Der
Antrag wurde danach noch vor Ablauf von zwei Monaten
nach dem Hinweis der Einspruchsabteilung und somit
sogar noch innerhalb der von der Einspruchsabteilung in
ihrer Mitteilung gewdahrten Frist zur Stellungnahme
gestellt. Nach Auffassung der Kammer ist dadurch die
Voraussetzung der "Unverziglichkeit" der Antragstellung
im Hinblick auf die Mitteilung der Einspruchsabteilung
erfiillt, was auch von der Beschwerdegegnerin nicht

bestritten wird.

Die Beschwerdegegnerin bestreitet jedoch, dass fiur die
"Unverziglichkeit" auf den Hinweis der
Einspruchsabteilung auf Regel 139 Satz 1 EPU in der
Mitteilung vom 4. Juli 2014 abzustellen sei und meint,
ein Anlass fir die Stellung des Berichtigungsantrags
hatte bereits zu einem wesentlich friheren
Verfahrensstadium bestanden, namlich als Reaktion auf
die in der Einspruchserwiderung aufgrund der
abweichenden Bezeichnungen geduBerten Zweifel an der
Identitat der Einsprechenden. Danach ware der mit
Schreiben vom 11. September 2014, also ca. zweili Jahre
spater gestellte Antrag nach Regel 139 EPU nicht mehr

als "unverziglich" anzusehen.

Die Kammer vermag sich dieser Ansicht der

Beschwerdegegnerin unter Berilicksichtigung der Umstande
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des vorliegenden Einzelfalls nicht anzuschlielen. Die
Einsprechende durfte aus subjektiver Sicht, nachdem sie
selbst in ihrem Schreiben vom 10. September 2012
ausgefilhrt hatte, eine Mitteilung nach Regel 77(2) EPU
sei - aus ihrer Sicht - zu Recht nicht ergangen und
dieses Vorbringen bis zur Mitteilung der
Einspruchsabteilung vom 4. Juli 2014 unbeantwortet
blieb, davon ausgehen, dass vorerst kein Anlass filr
weitere Antrage, insbesondere eines Antrags nach Regel
139 Satz 1 EPU bestand. Zu dieser Sichtweise mag auch
beigetragen haben, dass die "BYK" als Einsprechende in
der Empfangsbescheinigung vom 29. Marz 2012 und in der
Aufforderung an die Patentinhaberin vom 7. Mai 2012,
sich zum Einspruch der ,BYKY" zu auBern, angegeben
wurde, wobei diesen Mitteilungen ohne Zweifel keine
rechtlich verbindliche Bedeutung zukommt, was die
Einspruchsabteilung zutreffend festgestellt und auch
die Beschwerdefilthrerin selbst eingerdaumt hat. Nach
Auffassung der Kammer kann unter Bertcksichtigung der
genannten Umstdnde der Einsprechenden kein aus
subjektiver Sicht schuldhaftes Zdgern bei der Stellung
des Antrags nach Regel 139 Satz 1 EPU mit Schreiben vom

11. September 2014 vorgeworfen werden.

In diesen dargelegten Umstanden des vorliegenden Falles
sieht die Kammer auch einen entscheidenden Unterschied
zu dem der Entscheidung T 603/15 vom 25. Mai 2016
zugrundeliegenden Sachverhalt. Anders als im
vorliegenden Fall hat dort nicht nur die
Patentinhaberin in der Beschwerdeerwiderung (entspricht
vorliegend der Einspruchserwiderung wvom

14. August 2012), sondern nur einen Tag spater auch die
Beschwerdekammer auf den Mangel der Identitat der
Beschwerdefilhrerin hingewiesen. Wie dargelegt, fehlt es
hier jedoch an einer solchen, der genannten Mitteilung

der Beschwerdekammer in dem zitierten Verfahren
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entsprechenden Mitteilung der Einspruchsabteilung in
einem vergleichbar frithen Verfahrensstadium (vgl.

T 603/15, Nr. 3.3.2. der Grinde). Der in dem Verfahren
T 603/15 erst ca. vier Jahre spdter gestellte Antrag
auf Berichtigung der irrtimlichen Angabe im Formblatt
2300 nach Regel 139 Satz 1 EPU wurde von der dortigen
Kammer daher v6llig zu Recht als nicht "unverziglich"
angesehen. In Anbetracht dieser fiir die hier zu
beantwortende Frage der Unverziglichkeit des Antrags
nach Regel 139 Satz 1 EPU nicht unwesentlichen
Unterschiede zwischen dem der Entscheidung T 603/15 und
dem vorliegenden Verfahren zugrundeliegenden
Sachverhalt steht die hier getroffene Entscheidung
nicht im Widerspruch zu den im Verfahren T 603/15

getroffenen Feststellungen.

Auch unter Beriicksichtigung des von der Rechtsprechung
entwickelten Kriteriums der Rechtssicherheit kann die
Kammer nicht zu dem Schluss kommen, dass der
Berichtigungsantrag aufgrund der Tatsache, dass er
nicht rechtzeitig gestellt wurde, zurickzuweisen wéare.
Bei der Frage, ob ein Berichtigungsantrag rechtzeitig
gestellt wurde, meint die Kammer, dass einerseits der
Schutz von Anmeldern, die echte Fehler beheben wollen,
und andererseits die Interessen Dritter, die sich auf
verdffentlichte Informationen verlassen, beriicksichtigt
werden miissen. Die Kammer kommt zu dem Schluss, dass im
vorliegenden Fall keine Irrefithrung der Offentlichkeit
stattgefunden hatte, und daher Dritte durch die
Stattgabe des Berichtigungsantrags nicht benachteiligt
wurden. Spatestens ab Kenntnisnahme des Schreibens der
Einsprechenden vom 10. September 2012 war fiur die
Patentinhaberin und die Offentlichkeit klar, wer
Einsprechende sein sollte. Eine Benachteiligung
dadurch, dass der Antrag erst im September 2014

gestellt wurde, ist daher nicht erkennbar. Auch in
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dieser Hinsicht besteht ein Unterschied zu dem der
Entscheidung T 603/15 zugrundeliegenden Sachverhalt, wo
Uber mehrere Jahre nicht ilberzeugend dargelegt wurde,
was die wahre Absicht bei der Einreichung des

Einspruchs gewesen war.

25. Eine zulidssige Berichtigung nach Regel 139 Satz 1 EPU
ist ruckwirkend (G 1/12, a.a.O., Nr. 37, letzter Satz
der Grinde), so dass der Einspruch bei Vorliegen der
Ubrigen Zuléadssigkeitsvoraussetzungen als zulassig
erachtet wird (vgl G 1/12, a.a.0., Nr. 38 der Griunde).

26. Da somit der Antrag nach Regel 139 Satz 1 EPU in dem
vorliegenden Verfahren nicht nur als grundsatzlich
zulassig, sondern auch tatsachlich flir begrindet
erachtet wird, ist der Antrag der Beschwerdefiihrerin
auf Vorlage der Frage an die Grosse Beschwerdekammer

gegenstandslos.

27. Nachdem dem Antrag auf Berichtigung nach Regel 139 Satz
1 EPU stattgegeben wird und der Einspruch insoweit
rickwirkend als zulassig anzusehen ist (s.o. Nr. 24),
wird die Angelegenheit an die erste Instanz zur

weiteren Entscheidung iber den Einspruch

zurlickverwiesen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angegriffene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Dem Antrag auf Berichtigung der Bezeichnung
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»BASF Coatings GmbH“ auf der Seite 1 der Anlage zum
Formular 2300 in ,BYK-Chemie GmbH"“ wird

stattgegeben.

Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur

weiteren Entscheidung zurickverwiesen.
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