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Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.4 vom
18. Mai 2001

T 656/98 - 3.3.4
(Ubersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: U. M. Kinkeldey
Mitglieder:  S. C. Perryman
L. Galligani

Patentinhaber/Beschwerdefuhrer: Genencor International, Inc.
Einsprechender 2/Beschwerdegegner I: Henkel KGaA
Einsprechender 3/Beschwerdegegner Il: Novozymes A/S

Einsprechender 4/Beschwerdegegner Ill: Unilever N.V.

Stichwort: Nicht am Verfahren beteiligter Beschwerdefiihrer/GENENCOR

Artikel: 106, 107, 108, 110, 112 (1), 114 (1) EPU
Regel: 20 (3), 61, 64, 65, 66, 88 EPU

Schlagwort: "Ubertragungsempfanger vor Eintragung beschwerdeberechtigt
(verneint)" - "Beschwerde durch Eintragung auf3erhalb der Beschwerdefrist wirksam
(verneint)" - "Berichtigung nach Regel 88 EPU (verneint)" - "Regel 65 (2) anwendbar
(verneint)" - "Beschwerde zulassig (verneint)"

Leitsatz

Ein Ubertragungsempfanger eines Patents ist dann beschwerdeberechtigt, wenn



t980656dp1.doc (DT0656.98 - 031470022) - 2 -

beim Europaischen Patentamt die notwendigen Urkunden zum Nachweis des
Rechtsuibergangs, der Eintragungsantrag und die Verwaltungsgebihr nach

Regel 20 EPU vor Ablauf der Beschwerdefrist nach Artikel 108 EPU eingehen. Wird
der Rechtsiibergang spater eingetragen, kann die Beschwerde riickwirkend nicht

zuldssig gemacht werden.

Sachverhalt und Antrage

|. Das europdische Patent Nr. 0 260 105 wurde mit der in der mindlichen
Verhandlung am 2. Juli 1997 verkindeten Entscheidung der Einspruchsabteilung,
deren schriftliche Begriindung am 20. April 1998 zur Post gegeben wurde, fur nichtig
erklart, weil keiner der eingereichten Antréage die Erfordernisse des Europaischen

Patentiibereinkommens erflillte.

Il. Von dieser Entscheidung wurden die folgenden Verfahrensbeteiligten in Kenntnis

gesetzt:

1. die zum damaligen Zeitpunkt beim EPA eingetragene Patentinhaberin Genencor,
Inc.,

2. die Einsprechende 2, nunmehr Beschwerdegegnerin I,

3. die damalige Einsprechende 3 Novo Nordisk A/S,

4. die Einsprechende 4, nunmehr Beschwerdegegnerin .

Die urspringliche Einsprechende 1 hatte ihren Einspruch vor Bekanntgabe der

angefochtenen Entscheidung zurtickgezogen und gehérte damit nicht mehr zu den

Verfahrensbeteiligten im Einspruchsverfahren.

lIl. Die von der damaligen Patentinhaberin Genencor, Inc. bestellten Vertreter legten

am 30. Juni 1998 in folgendem Namen Beschwerde ein:
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"Patentinhaberin:
Genencor International, Inc.
925 Page Mill Road

Palo Alto

CA 94304-1013, USA"

Die Beschwerdebegriindung wurde am 18. August 1998 eingereicht.

IV. Mit Bescheid vom 9. September 1998 wies die Kammer darauf hin, daf} Name
und Anschrift der beim EPA eingetragenen Patentinhaberin nicht mit Name und
Anschrift der Beschwerdefuihrerin Gbereinstimmten und geklart werden misse, wenn
es sich bei der Beschwerdeflhrerin um eine unterschiedliche juristische Person
handele, ob die Beschwerde im Sinne von Artikel 107 EPU von einem
Verfahrensbeteiligten eingelegt wurde. Die Beschwerdefuhrerin wurde aufgefordert,

sich hierzu zu auf3ern.

V. Am 16. Oktober 1998 ging ein Schreiben der Vertreter der Beschwerdefiihrerin ein,

in dem es u. a. hiel3:

Sie haben darauf hingewiesen, dal} das européische Patent EP 0 260 105, das
Gegenstand der Beschwerde T 656/98 ist, auf den Namen von Genencor, Inc. laute,
wahrend die Beschwerde im Namen von Genencor International, Inc. eingelegt

worden sei.

Grund hierfur ist, dal3 das Patent EP 0 260 105 vor Einlegen der Beschwerde von
Genencor, Inc. auf das verbundene Unternehmen Genencor International, Inc.

Ubertragen wurde.
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Wir gehen davon aus, dalR wir zur Richtigstellung des Eintrags lediglich einen Antrag
auf Eintragung des Rechtsiibergangs auf Genencor International, Inc. stellen

mussen ..."

VI. Ein weiteres, auf den 4. November 1998 datiertes Schreiben der Vertreter der
Beschwerdefiihrerin (das am 5. November 1998 als Fax und am 6. November 1998
im Original einging) enthielt eine beglaubigte Abschrift der rechtsgeschaftlichen
Ubertragung des europaischen Patents 0 260 105 von Genencor, Inc. auf Genencor
International, Inc. fir alle benannten Staaten, die als Datum des Wirksamwerdens
den 2. Januar 1997 angab und im Namen beider Unternehmen unterzeichnet worden
war. In dem Schreiben hiel3 es u. a.:

Das européische Patent 0 260 105 wurde von Genencor, Inc. auf Genencor
International, Inc. nach der Erteilung des Patents, doch noch vor Einlegen der
Beschwerde am 30. Juni 1998 uUbertragen. Da zum 30. Juni 1998 Genencor
International, Inc. bereits Inhaberin des européischen Patents war, mulite die

Beschwerde von Genencor International, Inc. eingelegt werden.

Die Verwaltungsgebuhr wurde ebenfalls entrichtet.

VII. Die Rechtsabteilung des EPA trug den Rechtstibergang ein und teilte mit
Schreiben vom 17. Dezember 1998 mit, dal3 das europaische Patent mit Wirkung

vom 6. November 1998 auf die Beschwerdeflihrerin ibergegangen sei.

VIII. In einem Vorbringen vom 16. Januar 1999 beantragte die
Beschwerdegegnerin lll, die Beschwerde u. a. aus dem Grund flr unzulassig zu
erklaren, dafd bei Einlegung der Beschwerde die Beschwerdefuihrerin kein

Verfahrensbeteiligter gewesen sei.
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IX. Unter Bezugnahme auf die Regeln 20 (3), 61 und 66 EPU teilte die Kammer in
einem Bescheid vom 10. Februar 1998 ihre vorlaufige Auffassung mit, daf3 die
Beschwerde unzuldssig zu sein scheine, da sie nicht von einem

Verfahrensbeteiligten im Sinne von Artikel 107 EPU eingelegt worden sei.

X. Auf der Grundlage des vorgelegten Nachweises, dal3 Novozymes A/S zum

13. November 2000 aus Novo Nordisk A/S ausgegliedert und Novozymes A/S die
gesamte Enzymsparte einschliel3lich des Einspruchs tbertragen wurde, wurde die
Beschwerdegegnerin Il, Novozymes A/S, als Nachfolgerin der ursprunglichen
Einsprechenden 3, Novo Nordisk A/S, anerkannt.

XI. Nach weiteren Vorbringen der Verfahrensbeteiligten fand am 18. Mai 2001 in
Anwesenheit aller Verfahrensbeteiligten eine mundliche Verhandlung statt, in der

ausschlief3lich die Frage der Zulassigkeit der Beschwerde erdrtert wurde.

XIl. Die Argumente der Beschwerdefuhrerin, die in schriftlicher Form dargelegt und
weiter beibehalten oder in der mundlichen Verhandlung vorgebracht wurden, lassen

sich wie folgt zusammenfassen:

Seit Ende 1990 bis zur endgultigen Auflésung am 9. Juli 1997 sei Genencor, Inc.
eine hundertprozentige Tochter von Genencor International, Inc. gewesen, wobei
beide ihren Sitz in Delaware gehabt hatten. Schon lange vor 1997 habe Genencor,
Inc. seinen Geschaftsbetrieb eingestellt und sei nicht mehr aktiv gewesen. Nach

EU-Recht wirden beide Unternehmen als eine wirtschaftliche Einheit betrachtet.

- Auf Nachfrage der Kammer wurde ferner ausgefuhrt, daf3 es nach EU-Recht
maoglich sei, eine Kostenentscheidung in einem Verfahren vor dem EPA nicht nur
gegenuber dem eingetragenen Patentinhaber, sondern auch gegeniber jedem
Unternehmen durchzusetzen, das mit dem Patentinhaber als eine wirtschaftliche

Einheit gelte.
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- Wenngleich Genencor, Inc. dem Namen nach die Patentinhaberin sei, werde sie
von Genencor International, Inc. vertreten. Beschwerdeberechtigt im Sinne von
Artikel 107 EPU sei eine Kombination aus Genencor, Inc. und Genencor
International, Inc.. Schon lange vor Einlegen der Beschwerde habe sich der Vertreter
in seinem Schriftverkehr auf Genencor International, Inc. als Patentinhaberin
bezogen: Man kdnne nicht zwischen Genencor, Inc. und Genencor International, Inc.
unterscheiden, denn das hiel3e, die Sichtweise des EPA stimme nicht mit der Realitat

Uberein.

- Es handele sich hier um einen klassischen Fall fir die Anwendung von

Regel 65 (2) EPU. Bei falscher Angabe des Namens sehe diese einen
Schutzmechanismus vor, wie aus T 1/97 - Naming of appellant/CROWN CORK vom
30. Mérz 1999 hervorgehe.

- Von Rechts wegen habe Genencor International, Inc. bei der Auflésung von
Genencor, Inc. deren gesamtes Geschaftsvermogen mit sofortiger Wirkung

ubernommen.

- Werde Regel 20 EPU betreffend die Eintragung von Rechtsiibergéangen,
insbesondere Regel 20 (3) EPU, wonach "ein Rechtsiibergang ... dem Européischen
Patentamt gegenuber erst und nur insoweit wirksam [wird], als er ihm durch Vorlage
von Urkunden nach Absatz 1 nachgewiesen wird", dahingehend ausgelegt, daf3 der
Rechtstibergang dem Européischen Patentamt nachgewiesen werden mtsse, bevor
der Ubertragungsempfanger im Verfahren rechtswirksam handeln kénne, so wiirde
man zu Unrecht zwischen einem beschwerdefuhrenden Patentinhaber und einem
beschwerdefliihrenden Einsprechenden unterscheiden, da Regel 20 (3) auf

Rechtstibergange von Einspriichen keine Anwendung finde.

- Regel 88 EPU finde nur Anwendung, wenn Regel 65 (2) EPU nicht anwendbar sei.

Der Fehler habe darin bestanden, dal3 der Vertreter davon ausgegangen sei, der
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Rechtsuibergang des Patents auf Genencor International, Inc. sei ordnungsgeman

eingetragen worden: Dies sei ein Tatsachenirrtum und kein Rechtsirrtum gewesen.

- Bevor die Frage der Zulassigkeit zuungunsten der Beschwerdefuhrerin entschieden
werde, schlage man vor, der Grof3en Beschwerdekammer die folgenden Fragen
vorzulegen (die in dem am 18. April 2001 eingegangenen Schriftsatz bereits
aufgelistet waren und in der mundlichen Verhandlung neu formuliert und weiter

ausgefuhrt wurden):

1. - Was bedeutet der Begriff "Verfahrensbeteiligter" in Artikel 1077

- Schliel3t er den Fall eines Beschwerdefuhrers ein, der rechtmafliger
Rechtsnachfolger des eingetragenen Patentinhabers und Verfahrensbeteiligten ist,
der bei Einlegung der Beschwerde jedoch nicht im Sinne von Regel 20 als solcher

eingetragen war?

2. - Welche Auswirkungen hat (wenn Uberhaupt) Regel 20 (3) auf die Artikel 106
bis 108,

- insbesondere wenn der eingetragene Patentinhaber seine Rechte am Patent vor
Einlegen der Beschwerde Ubertragt, der Rechtstibergang aber erst nach Ablauf der

Frist fur das Einlegen der Beschwerde eingetragen wird?

- Fuhrt Regel 20 (3) dazu, dal3 das Amt Tatsachen aus der Zeit vor der Eintragung
des Rechtsibergangs unbertcksichtigt l&3t, insbesondere das Datum des
Rechtsiibergangs und vom Ubertragungsempfanger zwischenzeitlich zum Schutz

seiner Rechte vorgenommene Handlungen?

3. - Unter welchen Umstanden ware die fehlerhafte Bezeichnung des Patentinhabers

ein Mangel, der nach Regel 88 berichtigt werden kénnte?
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- Findet Regel 88 Anwendung, wenn Name und Anschrift des eingetragenen
Patentinhabers und Name und Anschrift des Beschwerdefihrers voneinander
abweichen, woraus fir die Kammer ersichtlich ist, daR Artikel 107 EPU nicht erfullt
sein konnte, diese Abweichung aber auf einer falschlichen Annahme in bezug auf

den eigentlichen Verfahrensbeteiligten beruht?

- Findet Regel 88 Anwendung, wenn der Beschwerdefihrer in der Beschwerdeschrift
irrtimlich anstatt des eingetragenen Inhabers als Patentinhaber angegeben wurde

und der eingetragene Inhaber nicht mehr existiert?

4. - Welche Wirkung hat Regel 65 (2)?

- Findet sie Anwendung, wenn (wie in diesem Fall) die Technische
Beschwerdekammer darauf hingewiesen, d. h. festgestellt und dem Patentinhaber
mitgeteilt hat, dal3 die Beschwerde der Regel 64 Buchstabe a nicht entspricht, da
Name und Anschrift des Beschwerdefuihrers und des eingetragenen Patentinhabers

nicht tbereinstimmen?

- Wenn ja, habe in bezug auf Artikel 107 und hinsichtlich der Frage, ob die falsche
Bezeichnung des Beschwerdefluhrers entsprechend den Bestimmungen der
Regel 65 (2) berichtigt werden kann, Regel 65 (2) Vorrang vor Regel 65 (1)?

XIll. Die Beschwerdegegnerinnen machten u. a. folgendes geltend:

- Artikel 107 EPU verlange vom Beschwerdefiihrer die Erfillung zweier voneinander

unabhangiger Erfordernisse:

(1) einen Nachweis Uber seine Stellung als Beteiligter in dem Verfahren, das zu der

angefochtenen Entscheidung gefthrt hat, und
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(2) einen Nachweis dartber, dal3 er durch die Entscheidung beschwert ist.

- Verfahrenshandlungen kdnne nur vornehmen, wer als Verfahrensbeteiligter
eingetragen gewesen oder nach Erbringung des entsprechenden Nachweises als
Nachfolger eines friheren eingetragenen Verfahrensbeteiligten eingetragen worden

sei.

- Es reiche nicht aus, in einem allgemeinen wirtschaftlichen Sinn in irgendeiner Weise

beschwert zu sein, um die Beteiligtenstellung zu erlangen.

- Wie aus der Entscheidung G 4/88 (ABIl. EPA 1989, 480) hervorgehe, sei eine
Ubertragung der Einsprechendenstellung nur unter strengen Bedingungen mdglich:
DaR der Regel 20 (3) EPU Geniige getan werden miisse, bevor jemand als
Nachfolger des urspringlichen Patentinhabers anerkannt werden kénne, habe nichts
mit Diskriminierung zu tun; man konne jegliche Schwierigkeiten umgehen, indem

man die Ubertragung beim EPA eintragen lasse.

- Eine nicht eingetragene Ubertragung diirfe im Hinblick auf die Bestimmung der
Beschwerdeberechtigten nicht in Betracht gezogen werden (s. hierzu T 675/93 vom
16. September 1997).

- Die vermeintliche Beschwerde erfiille nicht das Erfordernis von Regel 64 a) EPU,
die besage, dal? der Name und die Anschrift des Beschwerdefiihrers enthalten sein

miRten: Regel 65 (2) EPU sei somit nicht anwendbar.

- Es habe keine Unrichtigkeit vorgelegen, die berichtigt werden kdnne; es habe
vielmehr die feste Absicht bestanden, die Beschwerde im Namen von Genencor

International, Inc. einzulegen.

XIV. Die Beschwerdefuhrerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der

angefochtenen Entscheidung und als Hauptantrag, dal3 die Beschwerde fir zulassig
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erklart und das Verfahren schriftlich fortgesetzt werde, sowie hilfsweise, daf3 die in
der Anlage zum Schriftsatz vom 11. April 2001 aufgelisteten Fragen zusammen mit
den in der mindlichen Verhandlung am 18. Mai 2001 eingereichten zusatzlichen

Erlauterungen der Grol3en Beschwerdekammer vorgelegt werden.

Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden) beantragten, die Beschwerde als

unzulassig zu verwerfen.

Entscheidungsgrinde

1. Artikel 107 EPU

1.1 Artikel 107 EPU befaf3t sich mit den Beschwerdeberechtigten und
Verfahrensbeteiligten. Diese miussen eindeutig und leicht festzustellen sein, wenn
sich das Beschwerdeverfahren nicht von vorne herein in komplizierten
Nachforschungen dartber verlieren soll, in welcher Beziehung die urspringlichen
Verfahrensbeteiligten und die potentiellen spateren Verfahrensbeteiligten und
potentiellen Beschwerdeflhrer zueinander stehen. Der Begriff "Verfahrensbeteiligter"
in Artikel 107 EPU kann daher sinnvoll nur so ausgelegt werden, daR er auf Beteiligte
im erstinstanzlichen Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung gefuhrt hat,

und auf deren ordnungsgemal eingetragene Rechtsnachfolger begrenzt wird.

1.2 Die Bedeutung des Begriffs "Verfahrensbeteiligter" in Artikel 107 EPU geht aus
dem franzdsischen und dem deutschen Wortlaut klarer hervor als aus dem
englischen, da die franzdsische und die deutsche Fassung ausdriicklich auf
Beteiligte an einem Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung gefiihrt hat,
Bezug nehmen. In Ubereinstimmung mit allgemeinen Verfahrensgrundsatzen umfaft
der Begriff "Verfahrensbeteiligter" auch jemanden, der alle notwendigen
Formerfordernisse erfillt hat, um als Rechtsnachfolger eines Beteiligten in einem
erstinstanzlichen Verfahren oder vom zustandigen Gericht als neuer

Verfahrensbeteiligter anerkannt zu werden. Handelt es sich um einen Patentinhaber,
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so sind die Vorschriften fiir die Anerkennung als Rechtsnachfolger in Regel 20 EPU
maRgebend. Die einzige Bestimmung im EPU, die den Beitritt eines neuen
Verfahrensbeteiligten regelt, findet sich in Artikel 105 EPU, doch diese ist hier nicht

relevant.

1.3 DaR die Bedeutung des Begriffs "Verfahrensbeteiligter" in Artikel 107 EPU auf
eingetragene Verfahrensbeteiligte und ihre ordnungsgemalf eingetragenen
Rechtsnachfolger begrenzt sein mul3, liegt auch darin begriindet, dal3 das EPA nicht
fur die Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten tber das Recht auf ein Patent
zustandig ist, sondern nach Artikel 60 (3) EPU anerkennen muR, daR der Anmelder
als berechtigt gilt, das Recht auf das europdaische Patent geltend zu machen, sofern
dem nicht eine Entscheidung eines zustandigen nationalen Gerichts nach Mal3gabe
des Protokolls tber die gerichtliche Zustandigkeit und die Anerkennung von
Entscheidungen tber den Anspruch auf Erteilung eines européischen Patents

entgegensteht.

1.4 Es gehdort wohl nicht zu den Aufgaben des Européischen Patentamts, in seine
Uberlegungen etwas einzubeziehen, was nach EU-Recht angeblich als mit einem
eingetragenen Verfahrensbeteiligten verbundene "wirtschaftliche Einheit" gilt. Auch
scheint eine so breite Auslegung des Begriffs "Verfahrensbeteiligter" nicht
gerechtfertigt. Ist jemand, der auf Grund irgendeiner Vereinbarung zum
eingetragenen Patentinhaber wird, nicht in der Lage, zur Wahrung all seiner Rechte
rechtzeitig die einfachen Erfordernisse von Regel 20 EPU zu erfiillen, so muR er die
entsprechenden Konsequenzen tragen. Es gibt keinen triftigen Grund daftr, dal3 das
EPA oder die anderen Verfahrensbeteiligten umfassende Nachforschungen dartber
anstellen sollen, welche Art von "wirtschaftlichen Einheiten" eine Beteiligtenstellung
rechtfertigen wirde. Ginge man von der strikten Einhaltung der Formerfordernisse
von Regel 20 EPU ab, so wiirde die Grenze verwischt, wer als Verfahrensbeteiligter

gelten kann und wer nicht.

2. Frage 1 an die GrolRe Beschwerdekammer
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2.1 Nach Auffassung der Kammer geht die Antwort auf die Frage 1, die zur Vorlage
an die GroRe Beschwerdekammer vorgeschlagen wurde, klar aus dem Wortlaut des
EPU hervor: Unter den Begriff "Verfahrensbeteiligter" in Artikel 107 EPU fallt
niemand, der nicht der Patentinhaber ist und auch niemand, der nicht die
notwendigen Urkunden beigebracht (und die Gebuhr bezahlt) hat, um als
Rechtsnachfolger gemaR Regel 20 EPU eingetragen werden zu kénnen. Es gibt
keine Falle, die dieser Auffassung widersprechen wirden, und da dieser Punkt
unstrittig ist, kann er nicht als Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung gewertet

werden, mit der die Grof3e Beschwerdekammer befal3t werden mufite.

3. Artikel 107 und 108 EPU, Regeln 20, 61 und 66 EPU

3.1 Regel 20 (3) EPU besagt:

"Ein Rechtstibergang wird dem Europaischen Patentamt gegentiber erst und nur
insoweit wirksam, als er ihm durch Vorlage von Urkunden nach Absatz 1

nachgewiesen wird."

3.2 Regel 61 EPU mit der Uberschrift 'Rechtsiibergang des europaischen Patents'

lautet:

"Regel 20 ist auf einen Rechtsiibergang des europaischen Patents wahrend der
Einspruchsfrist oder der Dauer des Einspruchsverfahrens entsprechend

anzuwenden."

3.3 Regel 66 (1) EPU mit der Uberschrift 'Priifung der Beschwerde' hat folgenden
Wortlaut:
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"Die Vorschriften fur das Verfahren vor der Stelle, die die mit der Beschwerde
angefochtene Entscheidung erlassen hat, sind im Beschwerdeverfahren

entsprechend anzuwenden, soweit nichts anderes bestimmt ist."

3.4 Mit Regel 20 EPU soll sichergestellt werden, daR das EPA von einem
Rechtsiibergang erst nach Vorlage des entsprechenden Nachweises (und nach
Entrichtung der Verwaltungsgebuhr) Kenntnis nehmen mufd bzw. darf. Dieses
Verfahren ist verglichen mit den meisten Verfahren zur Eintragung von
Ubertragungen in nationalen Patentadmtern extrem einfach und leicht einzuhalten. Die
Regel ist in ihrem Wortlaut eindeutig und gilt gemaf Regel 61 und Regel 66 auch in
Beschwerdeverfahren. Dal es sich hier um ein leicht zu erfullendes Erfordernis

handelt, ist noch kein Grund, es zu ignorieren.

3.5 Wenn in einer Ubertragungsurkunde ein wirksames Datum angegeben ist, so ist
dieses Datum nur fiir die an der Ubertragung Beteiligten wirksam. Dabei handelt es
sich aber nicht um das Datum, zu dem der Rechtstibergang dem Europaischen
Patentamt gegenuber wirksam wird, da dies in direktem Widerspruch zum expliziten
Wortlaut von Regel 20 (3) EPU stiinde. Nahme man als wirksames Datum dem
Europaischen Patentamt gegenuber ein friheres "wirksames Datum" an, wie in der
Ubertragungsurkunde angegeben, so kénnten Zweifel entstehen, ob
Verfahrenshandlungen, die zwar nach dem in der Ubertragungsurkunde erwéhnten
"wirksamen Datum", aber noch vor deren Vorlage beim Européischen Patentamt
vorgenommen worden seien, tberhaupt rechtsgiltig sind. Wenn noch nicht beim
EPA vorgelegte Ubertragungen riickwirkend wirksam sein kénnen, so gabe es keine
Gewil3heit, dal3 es das EPA mit dem richtigen "Inhaber" zu tun hat. Weitere Probleme
konnten sich fiir das EPA ergeben, wenn eine Ubertragung mit einem frilheren
"wirksamen Datum" erst nach der Eintragung einer Ubertragungsurkunde mit einem
spateren "wirksamen Datum" vorgelegt wird. All diese Probleme werden vermieden,

wenn Regel 20 (3) EPU woértlich ausgelegt wird, wie dies die Kammer tut.
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3.6 Da das wirksame Datum des Rechtsuibergangs auf Genencor International, Inc.
somit der Tag der Eintragung der Ubertragung ist, der nicht innerhalb der
Beschwerdefrist nach Artikel 108 EPU liegt, wurde prima facie keine Beschwerde von
einem Beteiligten an dem Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung
gefuhrt hat, innerhalb der Beschwerdefrist nach Artikel 108 EPU eingelegt. Geman

Regel 65 (1) EPU muR die Beschwerde daher als unzulassig verworfen werden.

4. Frage 2 an die Grol3e Beschwerdekammer

4.1 Aus den oben angefuihrten Grunden ist die Antwort auf die Frage 2, die zur
Vorlage an die GrolRe Beschwerdekammer vorgeschlagen wurde, eindeutig, und es
ist somit hinfallig, die GroRe Beschwerdekammer damit zu befassen. Die Artikel 107
und 108 EPU verlangen in Verbindung miteinander, daR die Beschwerde innerhalb
von zwei Monaten nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung von einem
Verfahrensbeteiligten eingelegt wird. Nicht am Verfahren Beteiligte konnen keine
rechtswirksame Beschwerde einlegen, wahrend Regel 20 (3) EPU verhindert, daR
die Beschwerde rickwirkend rechtswirksam wird, wenn die fir den Nachweis
notwendigen Urkunden dem EPA erst nach Ablauf der Beschwerdefrist vorgelegt
werden. DaR die Ubertragungsurkunde als wirksames Datum fur den
Rechtstibergang vom bisherigen auf den neuen Rechtsinhaber ein friiheres Datum
angibt, ist nicht ausschlaggebend; wichtig ist das Datum, an dem der
Rechtstibergang dem Européischen Patentamt durch die Vorlage von Urkunden

nachgewiesen wird.

4.2 Wirde man der Argumentation der Beschwerdefihrerin folgen und die
Bedeutung des Begriffs "Verfahrensbeteiligter" in Artikel 107 EPU erweitern, so
wirde man damit die Erfordernisse der Regel 20 (3) EPU umgehen. LieRe man, wie
die Beschwerdefiihrerin dies begehrt, als "Verfahrensbeteiligte" auch beim EPA noch
nicht eingetragene Personen zu, insbesondere nicht eingetragene
Ubertragungsempfanger, so wiirde man die einfache Priifung der Zulassigkeit der

Beschwerde, die nach Artikel 110 EPU als erster Schritt in einem
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Beschwerdeverfahren vorgeschrieben ist, in eine méglicherweise recht komplizierte
Untersuchung hinsichtlich der Geschaftsbeziehungen des beim EPA eingetragenen
Patentinhabers bzw. der von ihm vorgenommenen, aber nicht mitgeteilten
Ubertragungen verkehren. Die Kammer kann sich nicht vorstellen, daR die Verfasser
des EPU solche Nachforschungen in Betracht gezogen haben, wo doch eine

einfache Priifung geniigt, solange Regel 20 (3) EPU wortlich befolgt wird.

4.3 GemaR der Entscheidung G 4/88 (siehe oben) sind Ubertragungen von
Einsprichen nur unter sehr spezifischen Bedingungen moglich: DalR Einsprechenden
und Patentinhabern in bezug auf die Ubertragung ihrer Beteiligtenstellung
unterschiedliche Bedingungen auferlegt werden, scheint nicht zu einer
ungerechtfertigten Diskriminierung zu fuhren. Patente kbnnen weitaus leichter
Ubertragen werden als Einspriiche, da lediglich die Formerfordernisse von

Regel 20 EPU zu erfiillen sind.

5. Regel 88 EPU

5.1 Die am 16. Oktober und am 5. November 1998 eingegangenen Schreiben der
Vertreter der Beschwerdefuihrerin, die verfal3t wurden, nachdem die Kammer
mitgeteilt hatte, dal® Name und Anschrift der Beschwerdefihrerin und der
eingetragenen Patentinhaberin voneinander abweichen, bestéatigen eigentlich nur,
dafR man Name und Anschrift von Genencor International, Inc. als
Beschwerdefuhrerin in der Beschwerdeschrift angeben wollte. Die Kammer kann hier
keinen Tatsachenirrtum erkennen, der eine Berichtigung des Namens von jemandem,

der nicht eingetragen ist, im Sinne von Regel 88 EPU zulassen wiirde.

5.2 Der Unterschied zur Sachlage in J 7/80 (ABl. EPA 1981, 137) ist kein rechtlicher,
sondern ein faktischer. Die mit dem Fall befal3te Kammer konnte aufgrund der ihr
vorliegenden Beweismittel feststellen, dal3 bei der Feststellung der richtigen
Anmelderin und ihrer Staatsangehdorigkeit ein Fehler vorgekommen sei, so dal eine

Berichtigung nach Regel 88 EPU zulassig war.
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6. Frage 3 an die GrolRe Beschwerdekammer

6.1 Aus der Beschwerdeschrift geht in der Sache klar hervor, was die Vertreter
meinten und was in den am 16. Oktober und am 5. November 1998 eingegangenen
Schreiben bestatigt wurde. Die Kammer sieht daher keine auf Tatsachen beruhende
Grundlage, um die Grol3e Beschwerdekammer mit dem ersten Teil der

vorgeschlagenen Frage zu Regel 88 EPU zu befassen.

6.2 Auch was den zweiten Teil der vorgeschlagenen Frage zu Regel 88 EPU betrifft,
halt es die Kammer nicht fur nétig, diesen der Grol3en Beschwerdekammer
vorzulegen. Bei der Prifung einer Beschwerde scheint es unerheblich zu sein, was
die Beschwerdekammer fur offenkundig halten kénnte oder nicht. Ob eine
Berichtigung offensichtlich ist oder nicht, spielt nur bei einer Berichtigung der
Beschreibung, der Patentanspriiche oder der Zeichnungen eine Rolle. Faktisch kann
die Kammer nur einen Rechtsirrtum in bezug auf den Beschwerdeberechtigten

feststellen, der nicht nach Regel 88 EPU berichtigt werden kann.

6.3 Was den dritten Teil der in bezug auf Regel 88 EPU vorgeschlagenen Frage
betrifft, gibt es keinen Beweis dafir, dal3 der eingetragene Patentinhaber bei
Einlegung der Beschwerde nicht mehr existierte (siehe die nachstehenden
Nummern 9.1 bis 9.3), weshalb die vorgeschlagene Frage nicht relevant ist. Die
Beschwerdeflhrerin hat auch keine Frist erbeten, um Beweismittel vorlegen und ihr

Vorbringen substantiieren zu kénnen.

6.4 In bezug auf Regel 88 EPU stellt sich somit keine Rechtsfrage, die einer
Entscheidung der GroRen Beschwerdekammer gemaf Artikel 112 (1) EPU bediirfte.

7. Regeln 64 und 65 EPU
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7.1 Die Beschwerdeschrift genuigte den Erfordernissen von Regel 64 a) EPU,
wonach der Name und die Anschrift des Beschwerdefiihrers enthalten sein missen.
Dementsprechend bestand fir die Kammer keine Veranlassung, die
Beschwerdefiihrerin zur Beseitigung eines Mangels nach Regel 65 EPU aufzufordern:

Es lag schlichtweg kein Mangel vor.

7.2 Mit Bescheid vom 9. September 1998 wurde darauf hingewiesen, da3 Name und
Anschrift der eingetragenen Patentinhaberin und der in der Beschwerdeschrift
genannten Patentinhaberin bzw. Beschwerdefiihrerin voneinander abwichen. Was
gewesen ware, wenn die Antwort gelautet hétte, dal? es sich um einen Fehler handle
und die Beschwerde im Namen der zum damaligen Zeitpunkt eingetragenen
Patentinhaberin eingelegt werden sollte, sei dahingestellt. Eine solche Antwort
erfolgte nicht. Vielmehr wurde in zwei Schreiben vom 16. Oktober und vom

4. November 1998 bestéatigt, dal? die Beschwerde bewul3t im Namen von Genencor
International, Inc. eingelegt worden sei, und eine Urkunde tber die Ubertragung von

Genencor, Inc. auf Genencor International, Inc. wurde eingereicht.

7.3 Die Kammer sieht hier keinen Ermessensspielraum fir eine Anwendung von

Regel 65 (2) EPU, um die Beschwerde fiir zulassig zu erklaren.

8. Frage 4 an die Grol3e Beschwerdekammer

8.1 Da es sich hier nicht um die Anwendung von Regel 65 (2) EPU handelt, sind die
Fragen in bezug auf diese Regel unerheblich, so dal3 auch die Grol3e
Beschwerdekammer nicht befal3t werden muf3.

9. Rechtsnachfolge in anderer Weise als durch Rechtstibergang

9.1 Wie der Kammer mitgeteilt wurde, existierte zu dem Zeitpunkt, als die

Beschwerde eingelegt wurde, Genencor, Inc. bereits nicht mehr, und Genencor

International, Inc. habe nach der Auflésung von Genencor, Inc. von Rechts wegen
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das gesamte Geschaftsvermodgen mit sofortiger Wirkung ibernommen. Weder wurde
aber die Auflosung von Genencor, Inc. durch Unterlagen belegt, noch wurde ein
Nachweis in bezug auf das Gesellschaftsrecht des Staates Delaware erbracht. Die
Gesetze von Staaten, die nicht Vertragsstaaten des Europaischen
Patentibereinkommens sind, sind aber als Sachverhalte zu behandeln, fir die
Nachweise erbracht werden sollten. Falls die Beschwerdefiihrerin anhand ihrer
Vorbringen zeigen wollte, dal3 das Patent auf andere Weise als durch
Rechtsiibergang auf sie iibertragen wurde, so dal? Regel 20 EPU keine Anwendung
findet, so wurde aber hierfir zum einen kein Nachweis erbracht und zum anderen
steht das Vorbringen im Widerspruch dazu, daf3 sich die Beschwerdefihrerin fur die

Geltendmachung ihrer Rechte auf eine Ubertragung stitzt.

9.2 GemaR Artikel 114 (1) EPU ist das Europaische Patentamt befugt, von Amts
wegen zu ermitteln; dabei ist es nicht auf das Vorbringen der Beteiligten beschrankt.
Demgemal hat die Kammer aufgrund mangelnder Beweismittel die im Internet
verfugbaren Informationen zu den Rechtsvorschriften des Staates Delaware geprdift,
wobei das Kapitel 8 "Gesellschaften"” relevant sein dirfte. Wenn, wie die
Beschwerdefuhrerin angibt, Genencor, Inc. aufgelost wurde, dann ist aus § 278

und 281 dieses Kapitels aber keineswegs zu schlie3en, dald Genencor, Inc. bei
Einlegung der Beschwerde nicht mehr existierte, oder dal3 ihr Eigentum von Rechts
wegen auf Genencor International, Inc. Uberging, selbst wenn diese die einzige
Anteilseignerin ist. In dem von der Kammer als relevant erachteten Kapitel 8
"Gesellschaften" des Delaware Code, das den Verfahrensbeteiligten in der

mundlichen Verhandlung vorgelegt wurde, heil3t es wie folgt:

"§ 278. Weiterfuhrung einer Gesellschaft nach Auflosung im Hinblick auf

Rechtsstreitigkeiten und die Abwicklung des Geschaftsbetriebs

Alle Gesellschaften werden unabhangig davon, ob sie aufgrund des Ablaufs der
vereinbarten Dauer beendet oder aus einem anderen Grund aufgeldst werden, nach

Ablauf der Vertragsdauer oder Auflosung noch fir eine Frist von 3 Jahren - oder
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nach Ermessen des "Court of Chancery" auch noch fir einen langeren Zeitraum - als
juristische Personen weitergefihrt, um ihnen die Mdglichkeit zu geben, bei etwaigen
Rechtsstreitigkeiten in Zivil-, Straf- und Verwaltungssachen als Klager oder Beklagte
aufzutreten, ihren Geschéftsbetrieb schrittweise einzustellen und zu schliel3en, ihr
Vermaogen zu veraulRern und zu Ubertragen, offene Verbindlichkeiten zu erfiullen und
unter ihren Anteilseignern das tbrige Geschaftsvermdgen aufzuteilen, jedoch nicht,
den Geschaftsbetrieb weiterzufihren, fir den die Gesellschaft gegriindet worden war.
Was Prozesse, Klagen oder Verfahren betrifft, die von der Gesellschaft oder gegen
sie gefuhrt werden und die vor oder innerhalb der Frist von drei Jahren nach Ablauf
der Vertragsdauer oder Auflosung der Gesellschaft begonnen wurden, so durfen
diese nicht mit der Begriindung eingestellt werden, dafl} die Gesellschaft aufgelost
sei; vielmehr ist die Gesellschaft allein zum Zwecke der Weiterverfolgung dieser
Prozesse, Klagen oder Verfahren als juristische Person tber den Dreijahreszeitraum
hinaus bis zur vollstandigen Vollstreckung von Urteilen bzw. Durchfiihrung von
Anordnungen oder Verfligungen weiterzufiihren, ohne dal3 es hierfir einer

besonderen Weisung des "Court of Chancery" bedarf.

§ 281. Zahlung und Aufteilung an Glaubiger und Anteilseigner

(a) Eine aufgeldste Gesellschaft oder ihre Rechtsnachfolgerin, die die in § 280 dieses
Abschnitts beschriebenen Verfahren befolgt hat,

(1) begleicht die gegen sie erhobenen unbestrittenen Forderungen gemal § 280 (a)
dieses Kapitels,

(2) stellt die angebotenen unbestrittenen Sicherheiten geman § 280 (b) dieses
Kapitels zu,

(3) stellt die vom "Court of Chancery" in einem Verfahren gemaf 8§ 280 (b) dieses
Kapitels geforderten Sicherheiten zu,

(4) begleicht alle anderen offenen, bekannten und unbestrittenen Forderungen oder
solche, von denen feststeht, dal3 die Gesellschaft oder ihre Rechtsnachfolgerin sie

schuldet, oder bildet die entsprechenden Riickstellungen.
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Diese Forderungen oder Verbindlichkeiten sind in voller Hohe zu begleichen bzw. die
Ruckstellungen missen auf die volle Hohe lauten, sofern Vermdgenswerte in
ausreichendem Umfang vorhanden sind. Ist dies nicht der Fall, sind diese
Forderungen und Verpflichtungen entsprechend ihrer Rangordnung zu begleichen
bzw. sind die entsprechenden Rickstellungen zu bilden; Forderungen, die die
gleiche Rangordnung haben, werden anteilsmafiig bis zur Hohe der rechtlich
verfugbaren Vermogenswerte beglichen. Verbleibende Vermodgenswerte werden
unter den Anteilseignern der aufgeldsten Gesellschaft aufgeteilt, wobei diese
Aufteilung jedoch erst nach Ablauf einer Frist von 150 Tagen nach dem Tag der
letzten Mitteilung Uber Zuriickweisungen von Forderungen nach § 280 (a) (3) dieses
Kapitels erfolgen darf. Sofern keine betrigerische Handlung vorliegt, ist das Urteil der
Geschaftsfuhrer der aufgelosten Gesellschaft oder der Vertreter der
Rechtsnachfolgerin in bezug auf die Rickstellungen fir die Erfullung samtlicher

Verbindlichkeiten nach Absatz (4) dieses Unterabschnitts verbindlich.

(©) .."

9.3 Aus dem Vorstehenden kann man nicht schlie3en, dafd Genencor, Inc. nach der
Auflésung in jeder Hinsicht zu existieren aufgehort hat und da? Genencor
International, Inc. von Rechts wegen unmittelbar Anspruch auf das

Geschéaftsvermbgen von Genencor, Inc. hat.

9.4 Die Beschwerdefuhrerin hat nicht geltend gemacht, daf? sie nach 8§ 253, Kapitel 8
des Delaware Code durch Fusion mit ihrer eigenen hundertprozentigen Tochter
Genencor, Inc. von Rechts wegen deren Nachfolgerin wurde, weshalb diese

Bestimmung hier auch nicht herangezogen werden kann.

9.5 Die einzige Bemerkung des Vertreters der Beschwerdeftihrerin hierzu war, daf3
sich die Kammer im Rahmen ihrer Nachforschungen nicht auf den richtigen Teil des
Delaware Code bezogen habe. Es sei dahingestellt, ob dies zutrifft. Der Kammer
fehlen jedenfalls jegliche Anhaltspunkte, um die Zulassigkeit der Beschwerde auf

diese Argumentationskette stiitzen zu kénnen.
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10. Grundsatz des Vertrauensschutzes

10.1 Das EPA hat im Einklang mit einem im Recht der Europaischen
Gemeinschaften fest verankerten Grundsatz anerkannt, daf® vom EPA getroffene
Malnahmen das berechtigte Vertrauen der Benutzer nicht verletzen sollten. Die
Beschwerdefluhrerin hat darauf hingewiesen, dal3 die Vertreter der Patentinhaberin,
die bereits vor 1997 im Auftrag der Patentinhaberin handelten, sich auf Genencor
International, Inc. als Inhaberin des Streitpatents bezogen hatten. Tatsachlich ist aus
der Einspruchsakte zu ersehen, daf} ab Dezember 1996 im Briefkopf der Schreiben
der Vertreter nicht mehr Genencor, Inc., sondern Genencor International, Inc.
genannt wird. Das EPA hat sich jedoch in seinem gesamten Schriftverkehr weiterhin

auf Genencor, Inc. als Patentinhaberin bezogen.

10.2 Ware das EPA darauf aufmerksam gemacht worden, dalf3 sich der
Patentinhaber geédndert hat oder dal3 der Vertreter nunmehr fir jemand anderen
handelt, hatte die Kammer eventuell erwogen, ob man aufgrund der Tatsache, daf}
das EPA nicht auf die Erfordernisse von Regel 20 EPU hingewiesen hat,
entsprechend dem oben erwdhnten Grundsatz von der Rechtsfiktion ausgehen

kénne, dal3 der Rechtsiibergang fristgerecht eingegangen sei.

10.3 Vom EPA kann aber nicht erwartet werden, dal3 es jede mogliche Handlung
aufspurt, die ein Patentinhaber oder ein nicht eingetragener Ubertragungsempfanger
in seinem eigenen Interesse vornehmen sollte. Eine Namensanderung bedeutet nicht
zwangslaufig, dal3 sich der Patentinhaber geandert hat. Nur der Patentinhaber oder
der Ubertragungsempfanger kénnen uber die einzelnen Vorgange Bescheid wissen,
wobei wohlbekannt ist, dal3 bei Patenten die Nichteintragung von Rechtstibergdngen

Konsequenzen haben kann.

10.4 Es wurde geltend gemacht, da? wenn Genencor, Inc. und Genencor

International, Inc. nicht als eine Einheit betrachtet wirden, die beide in eigenem



t980656dp1.doc (DT0656.98 - 031470022) -22 -

Namen ungeachtet der Bestimmungen des EPU die erforderlichen
Verfahrenshandlungen vornehmen kdnnten, dies bedeuten wirde, daf3 die
Sichtweise des EPA nicht mit der Realitat ibereinstimmt. Doch sind Formalitaten
hinsichtlich der Eintragung von Anderungen des Eigentums an einem so wertvollen
Gut, wie es ein Patent darstellt, durchaus auch Teil dieser Realitat. Im vorliegenden
Fall lautete das Patent Gber Jahre auf den Namen der ursprunglichen
Patentinhaberin, als diese - was immer auch der Grund fur ein solches Vorgehen
gewesen sein mag - bereits nur noch eine leere Hulle war, die von der
Beschwerdefuhrerin weitergefiihrt wurde. Auch dieses Vorgehen, das einige Risiken
barg, entspricht nicht der Realitat. Fir die Kammer ist nicht ersichtlich, daf3 das EPA
durch sein Vorgehen die berechtigte Erwartung geweckt hat, die Beschwerde kénne

im Namen eines nicht eingetragenen Ubertragungsempfangers eingelegt werden.

11. Keine allgemeine Befugnis, einen Parteiwechsel zuzulassen

11.1 In der Entscheidung J 16/96 (ABI. EPA 1998, 347), in der es um einen Antrag
auf Registrierung eines Zusammenschlusses von Vertretern ging, gab die Juristische
Beschwerdekammer einem Antrag auf Parteiwechsel im
Ex-parte-Beschwerdeverfahren statt, da sich dort ein solcher Wechsel
verfahrensrechtlich anbot. In jenem Fall standen aber der riickwirkenden
Anerkennung des Parteiwechsels keine Bestimmungen des EPU, wie Regel 20 EPU,
entgegen, und aus verfahrensrechtlicher Sicht war der Parteiwechsel sowohl fir die
Verfahrensbeteiligten als auch das EPA passender, als zu verlangen, dal’ ein
weiterer Antrag durch die richtigen Parteien gestellt werden musse. Hieraus kann
aber keine allgemeine Befugnis der Kammern hergeleitet werden, Antrage auf einen
rickwirkenden Parteiwechsel zu prifen und diesen gegebenenfalls stattzugeben,
noch dazu in einem Fall, in dem mit Regel 20 EPU eine spezifische Bestimmung

vorliegt, die eine riickwirkende Anerkennung verbietet.

12. Befassung der Grol3en Beschwerdekammer allgemein
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12.1 Artikel 112 (1) sieht vor, dal3 die Grof3e Beschwerdekammer befal3t wird, um
eine einheitliche Rechtsanwendung zu sichern oder wenn sich eine Rechtsfrage von

grundsatzlicher Bedeutung stellt.

12.2 Die Kammer ist der Auffassung, dal3 in bezug auf die Rechtsfragen, die sich im
Zusammenhang mit dem vorliegenden Fall stellen, ihr Standpunkt mit dem
eindeutigen und ausdrucklichen Wortlaut der entsprechenden Artikel und Regeln im
Einklang steht. Eine widersprtchliche Rechtsprechung hierzu liegt nicht vor. Somit ist

eine Vorlage von Rechtsfragen an die Grol3e Beschwerdekammer nicht erforderlich.

12.3 Dieser Fall zeigt, wie wichtig es ist, dal3 Patentinhaber und ihre Vertreter die
Verfahrenshandlungen vornehmen, um Rechtsuibergadnge so schnell wie mdglich
nach der Ubertragung eintragen zu lassen, damit verhindert werden kann, dal
solche Situationen vermehrt vorkommen. Die Zahl der Anderungen der
Patentinhaber, die aus dem Verkauf von Geschéftsbereichen, aus Fusionen und
Ausgliederungen von Unternehmensbereichen resultieren, hat in einem Mal3
zugenommen, dafd es nun haufig zu Problemen und Verfahrensverzogerungen
kommt, und es ist nicht auszuschlie3en, daf} weitere Falle auftreten, in denen das
Recht auf Beschwerde verloren geht, weil ein Rechtstibergang nicht zligig genug

eingetragen wurde.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Der Antrag auf Vorlage von Fragen an die Grol3e Beschwerdekammer wird

abgelehnt.

2. Die Beschwerde wird als unzuléssig verworfen.




