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Lei t sat z:

1

a:

C:

1d:

Ei n Einspruch ist nicht schon deswegen unzul assig, weil
der als Einsprechender genal? Regel 55 a) EPU CGenannte im
Auftrag eines Dritten handelt.

Ei n sol cher Einspruch ist aber dann unzul dssig, wenn das
Auftreten des Ei nsprechenden als m Bbr&uchliche
Geset zesungehung anzusehen i st.

Ei ne sol che CGesetzesungehung |iegt insbesondere vor, wenn

- der Einsprechende i m Auftrag des Patentinhabers
handel t ;

- der Ei nsprechende i m Rahnmen einer typi scher Wi se
zugel assenen Vertretern zugeordneten CGesanttatigkeit
i mAuftrag ei nes Mandanten handelt, ohne hierfir die
nach Artikel 134 EPU erforderliche Qualifikation zu
besit zen.

Ei ne m Bbr &uchli che Geset zesungehung |iegt dagegen nicht
schon deswegen vor, wei

- ei n zugel assener Vertreter in eigenem Nanen fur einen
Mandant en handel t;

- ein Einsprechender mt Sitz oder Whnsitz in einem
der Vertragsstaaten des EPU im Auftrag eines Dritten
handel t, auf den di ese Voraussetzung nicht zutrifft.

Cb eine m Bbrauchliche Gesetzesungehung vorliegt, ist
unter Anwendung des Prinzips der freien Bewei swirdi gung
zu prufen. Die Beweislast tragt, wer die Unzul assigkeit
des Ei nspruchs geltend nacht. Das Vorliegen einer

m Bbr duchl i chen Geset zesungehung nuf3 auf der G undl age

ei nes klaren und ei ndeuti gen Bewei ses zur Uberzeugung des
ent schei denden Organs feststehen.
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Sachverhalt und Antréage

3105.D

Di e Techni schen Beschwerdekammern 3.2.5 und 3. 3.4 haben
di e G oRe Beschwerdekanmmer nach Artikel 112 (1) a) EPU
mt ahnlichen Rechtsfragen befaldt.

Die Kammer 3.2.5 hat mt 2Zw schenentschei dung T 301/95
(ABlI . EPA 1997, 519 - Strohmann/ HARTDEGEN) f ol gende
Recht sfragen vorgel egt (Aktenzeichen G 3/97):

"1. Ist ein Einspruch, der durch einen mttel baren
Stellvertreter ("Strohmann") eingelegt wrd,

zul &ssi g?

2. Falls die Frage zu 1. verneint wird, inwi eweit ist
der Ei nwand der Strohmannei genschaft zu pridfen, wenn
Unrst ande gel tend gemacht werden, die den begrindeten
Ver dacht erwecken, der Einsprechende handle nicht in

ei genem | nt eresse?"

I m Verfahren vor der Kammer 3.2.5 hatte der

Pat ent i nhaber behauptet, der Ei nsprechende handle als
Strohmann fir einen Dritten, der gemaB Artikel 115 EPU
vorgebracht hatte, das Patent sei wegen einer

of f enkundi gen Vor benut zung ni cht schut zf ahig. D ese
Behaupt ung stutzte er auf Formulierungen im

Ei nspruchsschriftsatz, die mt den E nwendungen des
Dritten Ubereinstimten, auf das Verhalten des

Ei nsprechenden und auf di e Tatsache, dal} di eser

Pat ent beri chterstatter sei. Er beantragte, den Ei nspruch

al s unzul 8ssi g zu verwerfen.
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Die Kammer 3.3.4 hat mt 2Zw schenentschei dung T 649/ 92

(ABI .

EPA 1998, 97 - DNA fur HSA/ GENENTECH) fol gende

Rechtsfragen (imOiginal in englischer Sprache)

vor gel egt (Aktenzei chen G 4/97):

"1_

Kann der Beschwer degegner/ Pat enti nhaber die
Zul assi gkeit eines Einspruchs im
Beschwerdeverfahren mt G unden anfechten, die
die Identitat des beschwerdef threnden

Ei nsprechenden betreffen, wenn vor der

Ei nspruchsabt ei l ung kei n sol cher Ei nwand gegen
di e Zul assi gkeit erhoben worden war?

2. \nn die Antwort auf Frage 1 von den Unst&nden im

Ei nzel fall abhangt, nach wel chen

Recht sgrundséat zen sol |l te di e Beschwer dekammer
dann im Ei nzelfall beurteilen, ob ein E nwand
gegen di e Zul assigkeit des Einspruchs in der
Beschwer dephase noch statthaft ist?

3. Wnn die Frage 1 bejaht werden kann, we ist dann die

Aussage des Artikels 99 (1) EPU auszul egen, daR
j eder mann gegen das europai sche Patent Ei nspruch
ei nl egen kann? Ist sie etwa so zu verstehen, dal3
j edermann i m ei genen Nanmen Ei nspruch einl egen
kann, nicht aber i m Nanmen ei nes nom nel |l en

Ei nsprechenden, der nur seinen Nanen fir das
Verfahren hergi bt, dessen Kontrolle jedoch ei nem

ander en uUberl aRnt ?

4. Wenn die Frage 3 in dem Sinne beantwortet wird, dal

ei n nom nel |l er Ei nsprechender durch

Artikel 99 EPU ausgeschl ossen werden soll, unter
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wel chen Unst &nden - wenn Uber haupt - kann dann
von ei nem Ei nsprechenden, der im Verdacht steht,
nur nom nell als sol cher aufzutreten, der
Nachwei s verl angt werden, dall er den Ei nspruch
al s echter Einsprechender sel bst betreibt, und
wel che Beweismttel konnen dafur von ihm

gefordert werden?

5. Ist eine etwai ge Ei nschrankung des Rechts auf
Anf echtung der Zul &ssigkeit, die sich aus der
Beant wortung der vorstehenden Fragen ergi bt,

sofort auf alle anhangi gen Verfahren anzuwenden?"

I m Verfahren vor der Kammer 3.3.4 hatte der

Pat ent i nhaber vorgetragen, der Einsprechende befasse
sich mt dem Vertrieb von Regenschi rnen und Lederwar en.
An ei nem Ei nspruch gegen das Patent auf dem Cebi et der
Gent echni k kénne er kein Interesse haben. Es sei nicht
anzunehnen, dalR er die technischen Fahigkeiten fiar die
Fuhrung des Ei nspruchsverfahrens habe. Er komme aus

ei nem Rechtskreis, in demdie Einlegung von Ei nsprichen
durch einen Strohmann Ublich sei. Schliel3lich habe er es
abgel ehnt zu bestatigen, dal3 er nicht fur einen Dritten
handl e. Auch in di esem Verfahren beantragte der

Pat ent i nhaber, den Ei nspruch als unzul 8ssig zu

ver wer f en.

3105.D Y
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Bei de Vorl agen wei sen auf Schw erigkeiten hin, die sich
in der bisherigen Praxis zum Strohmannei nwand er geben
haben. Di e Entscheidung T 301/95 hebt das Probl em der
inter partes w rkenden Rechtskraft der Entschei dung und
i hrer nbglichen Ausw rkungen auf nationale N chtigkeits-
und Verl et zungsverfahren hervor. So begrinde nach § 11
des oOsterreichischen Patentvertrage- Ei nf Uhrungsgeset zes
di e Entschei dung i m europai schen Ei nspruchsverfahren den
Ei nwand der res itudicata i m nachf ol genden nati onal en

Ni chti gkei tsverfahren, wenn Parteien- und Sachidentit &t
gegeben sei. Sie befaldt sich i mSchwerpunkt mt der
Frage, wi e der Konflikt zw schen den Parteien

hi nsi chtlich des Nachwei ses der Strohmannei genschaft des
Ei nsprechenden durch ei ne angenessene Verteilung der
Bewei sl ast gel 6st werden kann (Vorl agefrage 2).
Dengegentber stellt die Entscheidung T 649/92 die These
I n den Vordergrund, Einsprechender sei derjenige, der
al s sol cher nach Regel 55 a) EPU genannt werde; auf sein
I nteresse an di esem Verfahren komme es nicht an.

D e G olRe Beschwerdekanmer hat di e beiden Verfahren
wegen des inhaltlichen Zusammenhangs der Vorl agefragen
gemalR Arti kel 8 der Verfahrensordnung der G of3en
Beschwer dekamer ver bunden

Die Beteiligten in den beiden Verfahren erhielten

Cel egenheit, zu den vorgel egten Fragen Stellung zu
nehnen. I n ei nem Bescheid zur Ladung zur nundl i chen

Ver handl ung am 25. Septenber 1998 sprach die G ol3e
Beschwer dekanmer zwei Fragen an, die sie fur die

Beant wortung der vorgel egten Rechtsfragen als wesentlich

ansah:

3105.D Y A
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G bt es Personen oder Personengruppen, die nicht unter
den Begriff "jedermann" im Sinne von Artikel 99 (1)
Satz 1 EPU ei nzuordnen sind?, und falls ja:

Darf jemand, der selbst nicht Einspruch einlegen darf,

ei nen anderen zur Einl egung des Ei nspruchs veranl assen?

Di e ubrigen Verfahrensbeteiligten gemal3 Artikel 107
Satz 2 EPU (Einsprechende 01 und 02 in T 649/92)
aulBerten sich nicht. D e anderen Verfahrensbeteiligten
trugen schriftlich und nindlich i mwesentlichen

f ol gendes vor

al) Zur Ei nspruchsberechtigung vertraten die
Beschwer degegner (Patentinhaber) die Auffassung,
Artikel 99 (1) EPU misse nach sei nem Zweck dahin
ausgel egt werden, dal3 der Ei nspruch nur
den eni gen zustehe, der sich tatsachlich gegen
die Erteilung des Patents wende. Einspruch kdnne
ni cht von denj eni gen ei ngel egt werden, der nur
sei nen Namen fur den Einspruch |eihe, demdie
Erteilung des Patents aber selbst gleichgiltig
sei. D esem Zweck di ene auch das Erfordernis, dald
der Ei nsprechende nach Regel 55 a) EPU zu nennen
sei. Daher sei der wahre Einsprechende zu nennen,
ni cht irgend jemand, den der wahre Ei nsprechende
angebe, damt er fur ihn handle. Dal}
Artikel 99 (1) EPU nicht rein wortlich ausgel egt
wer den dirfe, ergebe sich schon daraus, dal3 nach
G 9/93 (ABI. EPA 1994, 891 - Einspruch der
Pat ent i nhaber/ PEUGEOT) auch der Patenti nhaber
nicht als "jedermann” im Sinne der Bestinmung

anzusehen sei. Nichts anderes gelte fir den

3105.D
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Strohmann, der fir einen Dritten und auf dessen
Wei sung handl e. Nur wenn verhindert werde, dal
ein Strohmann al s Ei nsprechender auftrete, konne
man auch das in G9/93 (a. a. O) statuierte

Ver bot des Ei nspruchs durch den Patenti nhaber
durchset zen; andernfalls brauche sich der

Pat enti nhaber nur ei nes Strohmanns bedi enen, um

di eses Verbot zu ungehen.

Das Auftreten eines Strohmanns als Ei nsprechender
nisse auch verhindert werden, um den Vorschriften
Uber die Vertretung Celtung zu verschaffen. Ein
Ei nsprechender ohne Sitz oder Whnsitz in den
Vertragsstaaten konne das Vertretungserfordernis
nach Artikel 133 (2) EPU nicht dadurch ungehen,
dall er einen Strohmann fur sich handel n | asse.

Der Strohmann seinerseits sei nichts anderes als
ein Vertreter des Ei nsprechenden, ohne dalR er die
hierfir nach Artikel 134 EPU notwendi ge

Qual ifikation besitze.

Fur die Einleitung und Durchfdhrung aller
Verfahren vor dem EPA gelte der Grundsatz des
guten d aubens. Dies bedeute fir den Einspruch,
daR es nicht zul assig sei, durch das

Ver hei mi chen des wahren Ei nsprechenden das
Verfahren zu einer Farce zu machen und damt die
Mogl i chkeit von Tauschung und M RBbrauch zu

erof fnen. Der Patentinhaber, das EPA und die
Ofentlichkeit sollten vielmehr erfahren, wer der
wahr e Ei nsprechende sei. Der Einsprechende solle
ni cht die Miglichkeit erhalten, sich den

Konsequenzen des Ei nspruchsverfahrens dadurch zu

3105.D Y A
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ent zi ehen, dall er seine ldentitéat verheinliche.

| nsbesondere misse er in einem spateren Verfahren
vor den nationalen Gerichten an Zugest &ndni sse
gebunden sein, die er imEinspruchsverfahren
gemacht habe. Di e Aufdeckung des wahren

Ei nsprechenden sei auch erforderlich, damt ein
Li zenznehnmer nicht dazu verleitet werde, etwaige

vertragliche N chtangriffspflichten zu m Bachten

Di e Beschwerdef ihrer (Ei nsprechenden) vertraten
di e Auffassung, die einschl agi gen Vorschriften
sei en unzwei deutig. "Jedermann" bedeute ohne

Ei nschrankung j ede natidrliche oder juristische
Person. Das EPU verl ange kein ei genes |Interesse
des Ei nsprechenden am Ausgang des Ei nspruchs-
verfahrens. Dies werde auch in G9/93 (a. a. Q)
bestatigt. Dort werde zwar der Patentinhaber vom
Ei nspruch ausgeschl ossen, aber der Begriff

"j edermann" auf die breite Offentlichkeit
bezogen. Hi erzu gehtre jeder, der einen
substantiell en Ei nspruchsgrund vorbringe. Daher
misse mt der Vorlage T 649/92 die ldentitat des
Ei nsprechenden rein formich gesehen werden.

Ei nsprechender sei nur, wer als Einsprechender

nach Regel 55 a) EPU genannt worden sei

Von ei nem wahren Ei nsprechenden neben dem al s

Ei nsprechenden gemaR Regel 55 a) EPU Genannten
kénne man nur sprechen, wenn man vom

Ei nsprechenden ein eigenes Interesse am Ergebnis
des Ei nspruchsverfahrens verlange, das Uber das
| nt eresse der All geneinheit hinausgehe; dies sei

aber nach dem EPU gerade nicht erforderlich
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Hi ervon habe der Gesetzgeber, abweichend etwa von
der fruheren Regelung i m Vereinigten Konigreich,
bewult abgesehen, um das EPA nicht mt Fragen zu
bel asten, di e aullerhal b seines sonstigen

Auf gabenberei chs | d&gen. Dies gelte auch fiar die
Frage des Bestehens und der Wrksankeit einer

Ni chtangriffsabrede. Im ubrigen habe kraft
ausdr uckl i cher Regel ung das EPA auch ni cht
nachzuf orschen, ob etwa der Patentinhaber ein
Strohmann des wahren | nhabers der Rechte an der
Erfindung sei. Es gebe keine Rechtfertigung

daf ir, den Ei nsprechenden anders zu behandel n.

Der H nweis in der Vorlage T 301/95 auf die

Recht skraftw rkung ei ner Entscheidung im

Ei nspruchsverfahren fir ein spateres national es
Ni chtigkeitsverfahren kénne nicht zu ei nem
anderen Ergebnis fihren. So sei es in Osterreich
ohne weiteres zul &ssig, fur die N chtigkeitsklage
ei nen Strohmann zu benut zen. Daher fuhre auch die
Nennung des wahren Ei nsprechenden nicht notwendig
zu einer ldentitat der Parteien fir das

nachf ol gende Ni chti gkeitsverfahren

3105.D Y
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Das EPU gebe schlieRlich keinerlei H nweis,

wel cher Art ein Interesse sein nisse, umals
ausrei chend fur den Einspruch anerkannt zu

wer den. Zwar konne es Falle einer klaren
Abgrenzung zw schen wahrem und nom nel | em

Ei nsprechenden geben. In vielen Situationen sei
aber eine klare G enzzi ehung gar nicht noglich,
etwa dann wenn sich die Interessenl age i m Lauf
des Ei nspruchsverfahrens verandere. |Im ubrigen
konne es vielfaltige Gunde geben, warum der am
Wderruf eines Patents Interessierte nicht offen
als Beteiligter imEi nspruchsverfahren auftreten
wol | e, ohne dalR diese Giunde etwas mt dem

Pat ent i nhaber zu tun haben mif3ten.

| m Ergebni s korme es daher nur auf die

| dentifizierbarkeit des Ei nsprechenden bei Abl auf
der Einspruchsfrist an, umfeststellen zu kdnnen,
wel che Person Verfahrensbeteiligter geworden sei.
Di es misse auch dann gelten, wenn der

Ei nsprechende zugel assener Vertreter oder

Recht sberater auf dem CGebi et des gewerblichen
Recht sschut zes sei. Sel bst wenn es notwendi g sei
far die Falle des Ei nspruchs des Patentinhabers
oder bei Ungehung der Erforderni sse Uber die
Vertretung der Frage des Strohmanns nachzugehen,
rechtfertige dies keinesfalls, in allen Fallen
nachzuf orschen, ob der Ei nsprechende i mlnteresse
ei nes anderen handle. D es |aufe darauf hinaus,
dalR der Ei nsprechende ein eigenes Interesse

bel egen misse. Dies sei dem Ei nspruchsverfahren
aber grundsatzlich frend, es reiche aus, wenn der

Ei nsprechende das Interesse der Allgeneinheit

3105.D Y A
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vertrete.

b) Zur Frage, wie und unter wel chen Urstanden zu prifen
sei, ob ein Einsprechender in frenmdem Nanen
handl e, stimten die Beteiligten darin uberein,
dalR di e Bewei sl ast derjenige trage, der sich auf
di esen Unstand berufe.

bl) D e Beschwer degegner vertraten di e Auffassung,
der Patentinhaber sei mt demvollen Nachweis des
Handel ns eines Strohmanns regel maf3i g Uberfordert.
Es misse ausreichen, wenn er Unrstande vortrage,
die es fur einen verninftigen Beteiligten als
wahr scheinlich erscheinen |iel3en, dald der
Ei nspruch fur einen nicht genannten Dritten
ei ngel egt sei. Der genannte Ei nsprechende habe
dann dar zul egen, dal3 di ese Annahne nicht
zutreffe. Der hierfur erforderliche Nachweis
hange von der Uberzeugungskraft der vom
Pat ent i nhaber vorgetragenen Urst ande ab.
Gegebenenfal | s kdnne hi erzu eine Erkl &rung unter
Ei d gentgen, dald der Einspruch nicht in frenmlem

Namen ei ngel egt sei.

b2) Vor behal tlich i hrer Auffassung, dal die
Ei nspruchsberechti gung ei nes korrekt bezei chneten
Ei nsprechenden nicht in Frage gestellt werden
darfe, waren di e Beschwerdef idhrer der Auffassung,
vage Behaupt ungen und bl oBe Zweifel reichten
kei nesfalls aus, um das Handeln im Auftrag eines
Dritten zu bel egen. Der Patenti nhaber habe
vi el mehr ei nen zwi ngenden Bewei s zu fuhren. Der

Ei nsprechende sei befugt, auf die Frage nach

3105.D Y A
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ei nem ei genen Interesse am Wderruf des Patents
zu schwei gen und aus di esem Schwei gen dirften

kei ne Schl isse zu seinem Nachteil gezogen werden
Sol ange di e Existenz eines konkreten Dritten

ni cht nachgew esen sei, bestehe keinesfalls Anlald
zu Nachforschungen. Mt einer blofRen Erklarung
des Ei nsprechenden sei die Frage nicht zu kl aren,
da der Patentinhaber eine sol che Erkl aung ohne
weiteres in Zweifel ziehen kbnne. Zum Fall des

Ei nspruchs im Auftrag des Patentinhabers war der
Beschwer def threr in T 301/95 der Meinung, auch
hi er sei der genannte Ei nsprechende Partei, so
daB kein AnlaB zu irgendei ner Uber prifung

best ehe.

cl) Zum nogl i chen Zei t punkt des Ei nwands, der

Ei nsprechende handle i mAuftrag eines Dritten,
trugen di e Beschwerdegegner vor, die Zul assigkeit
des Einspruchs sei eine fundanental e

Vor ausset zung fur eine Entscheidung in der Sache,
die fur das ganze Verfahren gelte. |Ihr Fehlen
nmisse daher auch noch i m Beschwerdeverfahren

ber Gcksi chti gt werden.

c2) Dengegenuber neinten di e Beschwerdef Ghrer, das
Beschwer dever f ahren di ene der Uber prufung der

Ri chti gkeit der Entschei dung der ersten |Instanz.
Versaune es der Patentinhaber, die Frage der

Zul 8ssi gkeit des Ei nspruchs aus in der Person des
Ei nsprechenden | i egenden G unden vor der

Ei nspruchsabt ei | ung auf zuwerfen, dann sei diese
Frage grundsat zlich auch nicht Gegenstand der

Uber pr tf ung i m Beschwer dever f ahren. Der

3105.D Y A
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Pat enti nhaber sei insoweit auch nicht beschwert.

d) Zum zeitlichen Anwendungsberei ch der von der Kanmer
zu treffenden Entschei dung wi esen die Beteiligten
auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes hin
Er gebe sich aus der Entschei dung ei ne von der
bi sheri gen Recht sprechung abwei chende Recht sl age,
seien noglicherweise Kriterien festzul egen, auf
wel che Fall e di e Entschei dung anzuwenden sei. Die
Beschwer def Uhrer vertraten den Standpunkt, ein im
berechtigten Vertrauen auf die bisherige
Recht sprechung ei ngel egter Ei nspruch durfe nicht
nachtraglich als unzul &ssi g behandelt werden

Ent schei dungsgr inde

1. Bei de Vor | ageent schei dungen stellen imKern di e Frage,
ob ein Einspruch unzul dssig ist, wenn der Einsprechende
fur eine andere Person, d. h. als Strohmann handelt
(Frage 1 in T 301/95 und Frage 3 in T 649/92). In
Ei nkl ang mt einer etablierten Rechtsprechung (siehe
etwa T 798/93, ABlI. EPA 1997, 363 - Ildentifizierung des
wahr en Ei nsprechenden/ FAHRZEUGTRANSPORTER, m wei t.
Nachw. und die in Rechtsprechung der Beschwerdekanmmern
des EPA, 2. Aufl. 1996, unter VI.D.3.2.2 zitierten
Ent schei dungen) haben di e Beschwer degegner sich dar auf
berufen, wer imAuftrag eines Dritten handle, sei nicht
der wahre Ei nsprechende.

2. D esem Ausgangspunkt kann sich di e Kamrer nicht
anschl i eRen.

3105.D Y A
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Die Stellung als Einsprechender ist eine Verfahrens-
stellung und es ist Cegenstand des Verfahrensrechts, we
sie begriundet wird. Dies ist imEPU in Artikel 99 (1)

i. V. m Artikel 100, Regel 55, 56 (1) geschehen. Daher
i st Ei nsprechender derjenige, der die dort geregelten
Vor ausset zungen fur di e Einlegung eines Einspruchs
erfullt; insbesondere mul3 er identifizierbar sein (vgl.
Regel 55 a) EPU). Andere explizite fornelle

Vor ausset zungen stellt das EPU an den Ei nsprechenden
nicht. Wer di e genannten Voraussetzungen erfallt, wrd
zugl ei ch Beteiligter am Ei nspruchsverfahren

(Art. 99 (4) EPU). In diesem Verfahren kommt es allein
auf seine Handl ungen an. Ein Dritter, der den

Ei nsprechenden zur Ei nl egung des Ei nspruchs veranl af3t
hat (der "Hi ntermann"), kann kei ne Verfahrenshandl ungen
vornehnmen. b di e Handl ungen des Ei nsprechenden in

Ei nkl ang mt den Intentionen oder Wi sungen des

H ntermanns stehen, betrifft nur das Innenverhaltnis
zwi schen Ei nsprechendem und Hi ntermann und ist fur das

Ei nspruchsverfahren ohne Bel ang.

Dengegendber ist der Standpunkt vertreten worden, wer im
Auftrag eines Dritten einspreche, handle nicht im

ei genen Nanen (T 10/82, ABlI. EPA 1983, 407 - Ei nspruch;
Zul 8ssi gkei t/ BAYER, Grinde Nr. 3). Eine solche Bewertung
steht aber i m ausdricklichen Wderspruch zu den
verfahrensrechtlichen Erkl arungen des Ei nsprechenden.

Sei ne Erkl arungen und auch sei ne Absicht gehen

kei neswegs dahin, dalR er einen anonynmen Ei nspruch
einlegen will; er will vielnehr ausdricklich den

Ei nspruch in seinem ei genen Nanmen einlegen. In T 635/88

hei Bt es hierzu, es nuisse verhindert werden, dalR jenand

3105.D Y A



2.

3.

2

1

- 14 - G 0003/97

auf grund der persoénlichen Berechtigung eines Dritten ein
Verfahren i mei genen Nanmen in Gang setze (ABlI. EPA 1993,
608 - ldentifizierbarkeit des Ei nsprechenden/ DE ERVEN G
DE BCER B. V., Gunde Nr. 8.3). Der Einsprechende wl|l
aber nicht aufgrund der persénlichen Berechtigung des

H nt ermanns handeln. Er nimt viel mehr das i hm sel bst
als Mtglied der Ofentlichkeit eingeraunte Recht zur

Ei nl equng des Ei nspruchs wahr.

Sei ne Verfahrensbeteiligung steht nicht zur freien

Di sposition des Einsprechenden. Hat er die

Vor ausset zungen fur einen zul assigen Ei nspruch erfallt,

i st er Einsprechender und bleibt dies, bis das Verfahren
oder seine Beteiligung beendet ist. Er kann seine
Stellung nicht auf den Dritten abwal zen (siehe hierzu
Vorlage T 649/92, G iunde Nr. 2.2). Daher kann es neben
demformell legitimerten Ei nsprechenden kei nen anderen
"wahren" Ei nsprechenden geben. Ferner fol gt daraus, dal
es nicht nur auf einer Vernutung beruht, dald derjenige
al s Ei nsprechender behandelt wird, der in eigener Person
di e dafidr erforderlichen Zul &ssi gkei tsvorausset zungen
erfallt hat.

| st demmach ein Einspruch in frendem Auftrag in Ei nkl ang
mt den Vorschriften tGber die Einlegung des Ei nspruchs,
so bedurfte es besonderer G unde, danach zu forschen, ob
derjeni ge, der das Verfahren vorschriftsmilig
eingeleitet hat, als Strohmann handelt, um hieraus

Fol gen fir die Zul assigkeit des Ei nspruchs herzul eiten.

Ein solcher Gund ist in der Entscheidung G 1/84 (ABI.
EPA 1985, 299 - Einspruch des Patentinhabers/MOBIL QL)

kurz angesprochen. Dort ging die G olRe Beschwer dekanmer
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aus i hrer Sicht von der Hypothese aus, dem Patenti nhaber
sei der Einspruch gegen sein eigenes Patent verwehrt (so
nunnmehr G 9/93, a. a. O). Sie nahman, der

Pat enti nhaber wirde hi erdurch veranl alst, gegebenenfalls
ei nen Strohmann al s Ei nsprechenden vorzuschi eben. Da die
Bezi ehung zw schen Pat enti nhaber und Strohmann ni cht
erkennbar sei, bestehe die Gefahr eines M Bbrauchs des
Ei nspruchsverfahrens zu anderen Zwecken (G 1/ 84,

a. a. O, S 301, Nr. 2). Dies wrde ersichtlich als ein
Bei spi el dafur gesehen, dafl ein Strohmann benutzt werden
kann, um einen von der Rechtsordnung m Bbilligten Erfolg
her bei zuf Ghren. Ei ne sol che m Bbrauchli che Ungehung
geset zl i cher Vorschriften nmuf3 aber nicht hi ngenonmen

wer den.

Das Handeln im Auftrag eines Dritten kann aber ohne das
Hi nzutreten weiterer Urstéande nicht als Gesetzesungehung
angesehen werden. Aus dem Zweck des Ei nspruchsverfahrens
alleine laRt sich jedenfalls nicht begrinden, dal3 ein

Ei nspruch in frendem Auftrag als M RBbrauch der

Ver f ahr ensvor schri ften anzusehen war e.

Di e Beschwer degegner haben behauptet, der Patentinhaber,
das EPA und die Ofentlichkeit hatten ein Interesse
daran zu erfahren, auf wessen Betrei ben der Einspruch

ei ngel egt worden sei. Der Patentinhaber mag zwar ein
wirtschaftliches Interesse an der |Information haben, wer
etwas gegen sein Patent unterninmmt, ein sol ches

I nteresse i st aber nach der Ausgestaltung des

Ei nspruchsverfahrens durch den Gesetzgeber nicht

rechtlich geschit zt.

Fur di e Erhebung der N chtigkeitsklage wird in den
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Vertragsstaaten des EPU teilweise ein Interesse des

Kl &gers an der Vernichtung des Patents verlangt. In
Abwei chung von sol chen Konzepten hat der Gesetzgeber den
Ei nspruch ausdricklich als Popul arrecht sbehel f
ausgestaltet, der nach Artikel 99 (1) EPU "jeder mann"

of fensteht. Di e Notwendi gkeit der Darlegung eines we

i mer gearteten Interesses des Einsprechenden an der
Verni chtung des Patents ware damt nicht vereinbar
(G1/84, a. a. O, S. 303, Nr. 3; Mathély, Le droit

eur opéen des brevets d'invention, Paris 1978, S. 297;
Pat er son, The European Patent System London 1992,

Rdn. 4-38, noch unter H nweis auf G 1/84 (a. a. O); van
Enpel, The Granting of European Patents, Leyden 1975,
Rdn. 469; Singer, Art. 99 EPU, Rdn. 3).

Kann demach ein I nteresse des Ei nsprechenden am

W derruf des Patents nicht verlangt werden, kann das

fol gerichtig nur bedeuten, dal3 die Mtive des

Ei nsprechenden fur das EPA unbeachtlich sind, dies

j edenfalls solange, als sich nicht aus zusatzlichen
Unrst anden ein m Bbrauchl i ches Verhalten ergi bt. Daher
kann der Patentinhaber grundséatzlich auch nicht vom EPA
ver| angen, den Ei nsprechenden zu zw ngen, seine Mtive
of fenzul egen, um auszuschliellen, dal3 er i mlInteresse

eines Dritten handelt.

Dies gilt auch dann, wenn der Ei nsprechende tatséachlich
imlnteresse eines Dritten handelt. Durch di e Einl egung
des Einspruchs hat er sel bst verfahrensrechtlich die
Stellung als Einsprechender erlangt. ImVerh&ltnis zum
Pat ent i nhaber und zum EPA kommt es daher allein auf ihn
an. Wenn der Ei nsprechende fiur den Ei nspruch kein

| nt eresse an der Vernichtung des Patents vorzubringen
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braucht, ist es unschadlich, wenn ein Dritter ein

| nteresse an der Vernichtung des Patents hat. In wel cher
rechtlichen Verbindung der Einsprechende intern zu
Dritten steht, ist nach aulen, d. h. gegentber dem EPA
und dem Pat enti nhaber grundséatzlich ohne rechtliche
Bedeut ung. Jedenfalls sol ange di e Rechtsordnung kei ne

Ei nwdnde dagegen hat, dal3 der Hi ntermann sel bst

Ei nspruch einlegt, ist auch nichts dagegen ei nzuwenden,
dall er den Einspruch durch einen Strohmann veranl a3t (So
sogar fir das Nichtigkeitsverfahren BGH GRUR 1963, 253 -
Blrovorsteher). Imdudbrigen wird in der Vorlage T 649/92,
(Gunde Nr. 2.6) zu Recht darauf hingew esen, dal’ ein
unterschiedlich starkes I nteresse bei mEi nsprechenden
und sei nem Hi ntermann vorliegen kann. D eses kann sich
auch im Lauf des Verfahrens verandern oder wegfallen, so
dall schwer zu bewertende Zweifel sfalle entstehen kénnen.
SchlieBlich bliebe die Frage, wann ein Interesse des

Ei nsprechenden fur den Einspruch als rel evant anzusehen
ware. D e Beschwerdef threr haben darauf verw esen, ein

I nt eresse des Ei nsprechenden am Ausgang des Ei nspruchs-
ver fahrens konne sich aus der Arbeitsteilung zw schen
ver schi edenen rechtlich sel bstandi gen Unternehnmen im
Rahnen ei nes Konzerns, aus einer Gegenleistung des

Hi nt er manns oder sogar schon aus der Vernei dung ei ner

Auf er | egung von Kosten nach Artikel 104 EPU ergeben.

All dies zeigt, dalR die Mdtive des Ei nsprechenden fir

die Ziele des Einspruchsverfahrens unerheblich sind.

I n di esem Verfahren soll der Offentlichkeit die
Mogl i chkeit gegeben werden, die Giltigkeit des Patents
anzufechten (G 9/93, a. a. O, GuUnde Nr. 3). D es tragt

unt er anderem der Tatsache Rechnung, daB ei nem Pat ent amt
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nicht alle gegen die Patentierbarkeit sprechenden

tat sachl i chen Unst ande bekannt sein kénnen. Fir das Ziel
des Ei nspruchsverfahrens, die Aufrechterhaltung

of f enkundi g ungul ti ger Patente schon i m Verfahren vor
dem EPA zu verhindern, ist es belangl os, wer dem EPA die
rel evanten Informationen vermttelt (vgl. auch T 798/93,
a. a. O, Gunde Nr. 4, letzter Abs.). Das Einspruchs-
verfahren soll ein einfaches, zugig durchgefihrtes
Verfahren sein. In ihmsollen einerseits relevante

Ei nwande gegen di e Patentierbarkeit angenessen

ber tiicksi chti gt werden, andererseits soll Uber den

Best and des Patents imInteresse beider Seiten al sbald
ent schi eden werden. In dieser H nsicht wirde die

Ber cksi chti gung des Strohmannei nwandes zusat zl i chen
prozessual en Streitstoff bedeuten, der das Verfahren
verzogern kann. Die Schaffung i m EPU ni cht vorgesehener
Zul assi gkei t sschranken fir den Ei nspruch wirde dem

of fentlichen I nteresse entgegenstehen, dald jeder

Ei nspruch in der Sache gepruft und das Verfahren rasch
abgeschl ossen wird (vgl. G 1/84, a. a. O, S. 303).

Al s Fol ge der beschrankten Ziel setzung des

Ei nspruchsverfahrens hat das EPA auch nur unzurei chende
verfahrensrechtliche Mttel, um das Handel n ei nes
Strohmanns auf zudecken. So kann es weder einen
Beteiligten zum Erschei nen zwi ngen noch ei ne Erkl &rung
unter Ei d abnehnmen (vgl. Artikel 117 (4) (5),

Regel 99 EPU). Diese Situation mag zur Entw cklung der
bi sheri gen Recht sprechung bei getragen haben, die eine
Ver mut ung daf ir aufgestellt hat, dall der Ei nsprechende
nicht als Strohmann handelt. D ese Vernutung konnte in
der Praxis nur dadurch wi derlegt werden, dal sich der

Pat enti nhaber als Hi nternmann sel bst enttarnt (T 635/ 88,
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a. a. O, Sachverhalt Nr. 111) oder dall er vom

Ei nsprechenden enttarnt wird (T 10/82, a. a. O,
Sachverhalt Nr. VII1). In allen anderen Fallen haben die
Kamrern es abgel ehnt, konkreten und pl ausi bl en

Ver dacht smonent en nachzugehen, aus denen der

Pat ent i nhaber geschl ossen hatte, dalR der Ei nsprechende
imAuftrag eines Dritten handelte. Wenngl ei ch bei de
Vor | agen ei ne unterschiedliche Tendenz hinsichtlich der
Beant wort ung der anstehenden Rechtsfrage erkennen

| assen, so stinmmen sie doch darin Uberein, dal3 die
Situation auf der G undl age der bisherigen

Recht sprechung unbefriedigend ist. Zwar wurde der

St r ohmannei nwand zugel assen und damit zuséatzlicher
Streitstoff in vielen Verfahren geschaffen. Dem

Pat ent i nhaber wurde aber verwehrt, diesen Ei nwand
erfolgreich auf die i hm Ublicherwei se zugénglichen

tat sachl i chen Unst d&nde zu st Ut zen

Ein anderer Grund fur die hohen Bewei sanforderungen der
bi sheri gen Recht sprechung an das Handel n ei nes
Strohmanns i st darin zu sehen, dal3 der Ei nsprechende vom
Pat enti nhaber vorgebrachte Indizien selten anders
entkraften kann, als durch O fenl egung seiner Mtive fir
den Einspruch. Es entspricht aber nun gerade dem Sinn
der Regelung in Artikel 99 (1) EPU, daR der

Ei nsprechende ein wie imer geartetes Interesse nicht zu
haben und dengeméalR auch ni cht zu bel egen braucht (siehe
oben 3.2.1). Allein aus dessen Fehlen dirfen daher keine
Nachteil e zu Lasten des Ei nsprechenden hergel eitet
werden. Dieser hat auch ein schitzenswertes |nteresse
daran, dem Pat enti nhaber nicht offenbaren zu missen,
warum i hn ein Patent stdrt. Sein Einspruch ist allein

dadurch gerechtfertigt, dalR er wie jeder andere das
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Patent im Fall seines Bestandes zu respektieren hat, was
jedenfal | s eine abstrakte Ei nschrankung sei ner

wi rtschaftlichen Handl ungsfrei heit bedeutet. D e Annahne
ei ner Verpflichtung, eine Beeintrachtigung konkreter

wi rtschaftlicher Planungen darzul egen, wirde den Sinn

der gesetzlichen Regelung ins Gegenteil verkehren.

Di e Zul assung eines imAuftrag eines Dritten handel nden
Ei nsprechenden steht nicht i mWderspruch zum Char akt er
des Ei nspruchsverfahrens als inter partes Verfahren
(siehe aber auch unter 4.1). Der fornell legitimerte

Ei nsprechende wird als Partei behandelt. Aus der

Exi stenz eines H ntermanns folgen fur i hn weder Vorteile
noch Nachteile fur das Verfahren. Di e Befirchtung, aus
ni cht of fenbarten Verbi ndungen zw schen Strohmann und

Hi nter mann konnten sich Ungew Bheiten und Unsi cherheiten
ergeben (so z. B. T 798/93, a. a. O, m weit. Nachw.,

G unde Nr. 3.3.4), trafe fur das Einspruchsverfahren nur
unter der Pram sse zu, dalR es einen "wahren

Ei nsprechenden” neben demfornell legitimerten

Ei nsprechenden geben kann. Hierfidr gi bt das nal3gebende

Ver f ahrensrecht keine Gundlage (s. o. Nr. 2.2).

In der Vorlage T 301/95 (Ginde Nr. 3.5) wird auf die
Cef ahr hi ngew esen, Unkl arheiten Uber die Stellung der
Partei en und Zeugen oder anderen Bewei spersonen

zuei nander konnten di e Wahrhei t sfi ndung beei ntréachti gen.
Da aber der fornell Legitimerte allein als

Ei nsprechender anzusehen ist, wird der H ntermann in
keinem Fall als Partei behandelt. Somt konnen Zweif el

Uber die Parteistellung jedenfalls nicht auftreten.

Al l erdings wird bei Bewei spersonen, die in Beziehung zum
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H ntermann stehen, ihre Bezi ehung zum anhangi gen
Verfahren nicht offenbar. Hierin kann aber kei ne
wesentliche Beeintrachtigung der Wahrheitsfindung
gesehen werden. Das EPU gewdhrleistet in keiner Wi se,
dalR die Person mt demgrof3ten Interesse am Wderruf des
Patents al s Ei nsprechender auftritt. Auch wenn der

Ei nspruch ohne ei genes Interesse des Ei nsprechenden
unzul 4ssig ware, konnte sich der scharfste Wettbewerber
des Patentinhabers hinter einem unbedeutenden

Wet t bewer ber al s Ei nsprechenden verstecken, den er mt
Material versorgt. Das nmalRRgebende Kriteriumfir die

G aubwir di gkeit ei ner Bewei sperson i mvorliegenden
Zusamenhang i st i hr Interesse am Ausgang des

Ei nspruchsverfahren, das sich kei neswegs notwendig in
ei ner Bezi ehung zum Ei nsprechenden dokunentiert. Daher
i st das EPA bei jeder Bewei sperson gehalten, die

d aubwirdi gkeit zu prifen und festzustellen, in welcher
Wei se sie sel bst (oder beispielswise ihr Arbeitgeber)
vom Ausgang des Ei nspruchsverfahrens betroffen ist (im
Ergebni s ebenso Vorlage T 649/92, G iunde Nr. 2.9).

Die Kenntnis eines H ntermanns des Ei nsprechenden i st
auch nicht erforderlich, umsicherzustellen, dalR dem

Pat enti nhaber Kosten erstattet werden, die nach

Artikel 104 (1) EPU dem Ei nsprechenden auferlegt worden
sind. We bereits dargelegt, ist allein der

Ei nsprechende am Verfahren beteiligt. Ihn allein treffen
auch die Verpflichtungen aus di esem Verfahren, so dal3 er
Schul dner eines Anspruchs auf Erstattung von Kosten
wird. Das EPU gi bt dem Pat enti nhaber bei kei nem

Ei nsprechenden ei ne Gewahr dafidr, dal dieser ihm

auferl egte Kosten auch erstatten kann.

3105.D Y A



3.2.7

- 22 - G 0003/97

In der Vorlage T 649/92 (G inde Nr. 2.1) wird eine
Paral l el e zwi schen der Verfahrensstellung des

Ei nsprechenden und der des Annel ders gezogen. Beim

Annel der kodnnen die durch die Erfindung begrindete
mat eri el l e Rechtsposition (Recht auf das Patent,

Artikel 60 (1) und (2) EPU) und die durch die

Ei nrei chung der Annel dung begrindete verfahrens-
rechtliche Position ausei nanderfallen. Fur diese

Konfli ktsituation hat sich der Gesetzgeber daf ur

ent schi eden, im Verfahren vor dem EPA den Annel der als
den Berechtigten zu fingieren (Artikel 60 (3) EPU und
den Streit um den Anspruch auf Erteilung des Patents den
national en Gerichten zuzuweisen (Artikel 61 EPUi. V. m
dem Aner kennungspr ot okol ). Di e Beschwerdef Uhrer weisen
zutreffend darauf hin, dal ein Annel der i m Register

ei ngetragen bl ei bt, auch wenn dem EPA bekannt wi rd, dal3
das Recht auf das Patent auf einen Dritten Ubertragen
worden ist. Das EPA tréagt ei nen Rechtsibergang nur ein,
wenn di es forngerecht beantragt wird (Regel 20 EPU). Das
EPA sollte nicht mt der Frage bel astet werden, ob der
Annel der auch der wahre Berechtigte ist (Van Enpel,

a. a. O, Rdn. 162). Es ware ein gew sser Wderspruch,
far das Erteilungsverfahren i mlnteresse der

Ver f ahr ensdkonom e und der sachgerechten Beurteil ung
materiell-rechtlicher Fragen die Suche nach dem "wahren
Berechtigten" dem EPA zu ent zi ehen, im Einspruchs-
verfahren aber vergl ei chbare Fragen zu prifen, obgleich
es neben demfornell legitimerten Einsprechenden kei nen
anderen "wahren Ei nsprechenden”, sondern nur einen

Hi nt er mann des Ei nsprechenden geben kann.

3105.D Y A



3.3

3. 3.

1

- 23 - G 0003/97

Auch aufR3erhal b des Ei nspruchsverfahrens |iegende G unde
erfordern es nicht, einen Einspruch in frenmdem Auftrag

generel | auszuschli el3en.

| nsbesondere in der Vorlage T 301/95 wird betont, dal3
di e Entschei dung i m eur opai schen Ei nspruchsverfahren fir
das national e N chtigkeitsverfahren den Ei nwand der res
tudicata begrinden konne. Dabei wird offensichtlich das
Auftreten eines Strohmanns i m Ei nspruchsverfahren als
Beei ntréachti gung des Patenti nhabers gesehen, der dem

Ei nsprechenden i m Ni chti gkei tsverfahren den Ei nwand der
Recht skraft entgegenhal ten kann. D eser Ei nwand set zt
unter anderem ldentitat der Parteien voraus. Wrd das
Handel n des Hi ntermanns nicht offenbar, so fehlt dem
Pat enti nhaber die Kenntnis der rel evanten Tatsachen, um
den Ei nwand zu er heben.

CGegen di eses Argunent spricht zunadchst, dall sich die
Frage der Rechtskraft nicht im Ei nspruchsverfahren
stellt; hier ist sie lediglich hypothetischer Natur,
weil das N chtigkeitsverfahren in aller Regel erst
spater anhangig wird. Erst im N chtigkeitsverfahren
kénnen di e Vorausset zungen des Ei nwands der Rechtskraft
gepriuft werden. Es ist nicht ersichtlich, warum das
Cericht im Ni chtigkeitsverfahren nicht zur Feststellung
in der Lage sein soll, ob der N chtigkeitskl ager einen
Strohmann veranl a3t hat, bei m EPA Ei nspruch ei nzul egen.
Hi nzu kommt, dafld auch im Ni chtigkeitsverfahren ggf. ein
Strohmann auftreten kann, so dal} sel bst eine
unzwei fel hafte Feststellung i mEi nspruchsverfahren, dal
der Ei nsprechende kein Strohmann ist, keine Gewahr daf ur
gi bt, dalR di e personellen Voraussetzungen der

Recht skraft im Nichti gkeitsverfahren ohne
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Schwi eri gkeiten festgestellt werden kdnnen. Fir diese
Feststel l ung kénnen auflerdem di e gesant en Unst ande
sowohl des Ei nspruchsverfahrens als auch des

Ni chtigkeitsverfahrens einschl dgig sein, so dal3 den
vol I en Uberblick uber die nmbglicherweise erheblichen
Urst ande ohnehin erst das Gericht im N chtigkeits-
verfahren hat. Im Ubrigen wire ei ne Feststellung des EPA
zur Frage des Handel ns eines Strohmanns fur das spéatere
Ni chti gkei tsverfahren auch nicht bindend. Aus diesen

Er wagungen fol gt zum ersten, dall dem Pat enti nhaber die
CGel t endmachung des Ei nwands der Rechtskraft nicht
beschnitten wird, wenn der Einspruch eines Strohmanns
al s zul 4ssi g angesehen wird. Des weiteren fol gt daraus,
dall di e Prufung der Strohmannfrage i m Ei nspruchs-
verfahren die Gefahr einer spateren divergi erenden

Ent schei dung hierzu i m Ni chti gkei tsverfahren begrinden
wirde. Di e unzurei chenden verfahrensrechtlichen

Mogl i chkei ten des EPA, ei nem Strohmannei nwand
nachzugehen, wurden bereits erortert (s. o. 3.2.3).
Dagegen sind vor den nationalen Gerichten die Ublichen
und geei gneten Instrunmente des Zivil prozesses gegeben,

um den Sachver hal t auf zukl ar en.

Nach Auffassung der Beschwerdegegner soll die
Mogl i chkeit des Einspruchs imAuftrag eines Dritten

Li zenznehner dazu verleiten, eine bestehende

Ni chtangriffsabrede zu verletzen. Der Verpflichtete

ei ner Nichtangriffsabrede wird aber gute G iUnde haben,
di ese Abrede nicht unter Einschaltung eines Strohnmanns
zu verletzen. Hat der Patentinhaber nam ich konkrete

H nwei se auf einen sol chen Verdacht, kann er gegen

sei nen Vertragspartner im Zivilrechtsweg vorgehen. Dies

bedeutet ein erhebliches finanzielles Risiko fir den

3105.D Y A



3.3.3

- 25 - G 0003/97

Verpflichteten. Dagegen hat auch in diesem Fall das EPA
kaum prozessuale Mttel, um einen Ei nsprechenden, der es
darauf anl egt, das Vorhandensein und die Identitéat eines
Hi ntermanns zu verbergen, zur Aufdeckung der

t at sachl i chen Verhal t ni sse zu zw ngen

Di e bisherige Spruchpraxis gibt allerdings keinen Anlal
far die Befurchtung, N chtangriffsverpflichtungen wirden
i n nennenswertem Unfang durch Ei nschal tung ei nes

St rohmanns ungangen. Oowohl der Strohmannei nwand bereits
in vielen Verfahren erhoben worden ist, ist jedenfalls
in keinem der bisher von den Beschwerdekammern

ent schi edenen Fal |l e behauptet worden, der H ntermann des
Ei nsprechenden unterliege einer N chtangriffs-

ver pfli chtung.

H nzu kommt, dafld sich die Wrksankeit und Tragweite

ei ner Nichtangriffsverpflichtung nach national em und
nach Genei nschaftsrecht bestinmen und i hre Zul &ssi gkeit
i nsbesondere nach Genei nschaftsrecht streitig ist. Daher
stehen di e nationalen Gerichte auch vom anzuwendenden
Recht her diesen Sachverhalten ndher. In einer

Ent schei dung ei ner Ei nspruchsabteil ung vom 13. Mai 1992
(ABI . EPA 1992, 747 - Nichtangriffsverpflichtung) ist
daher zu Recht der Standpunkt vertreten worden, eine

Ni chtangri ffsabrede fuhre regel maf3i g nicht zur
Unzul 8ssi gkeit des Ei nspruchs. Der Patentinhaber ist
darauf verw esen worden, seinen Vertragspartner vor den
national en I nstanzen zu vertragsgenallem Verhal ten zu
ver anl assen oder vor ihnen imFall der Vertrags-

verl et zung Anspriche geltend zu nachen

In G 1/84 wird beilaufig die Befirchtung geauBRert, durch
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di e Ei nschal tung eines Strohmanns kdnne das

Ei nspruchsverfahren zu anderen Zwecken, z. B. zur

Erw rkung ei nes Verfahrensauf schubs vor ei nem anderen
Gericht m Bbraucht werden (a. a. O, S. 301, im
Zusamenhang mt dem Strohmann, den der Patenti nhaber
vor schi eben konnte, dem di e Mdglichkeit des Ei nspruchs
versagt ist). Eine solche Gefahr erscheint nicht ohne
wei t eres nahel i egend. Wenn der Strohmann das Verfahren
verzogern kann, dann kénnte es wohl auch der Hi ntermann.
Gang und Dauer des Ei nspruchsverfahrens beeinflussen die
Parteien i mwesentlichen durch zwei Faktoren, durch den
I nhalt i hres Vorbringens und durch ihre Verfahrens-
antrage. Es ist nicht ersichtlich, dal der Strohmann

hi er wesentlich andere Miglichkeiten hatte als der

H nter mann, wenn di eser sel bst Beteiligter ware. Im
tbrigen ist es Sache der mt dem Ei nspruchsverfahren
bef a3t en I nstanzen des EPA, einer erkennbaren Tendenz
zur Verfahrensverzdogerung entgegenzuwi r ken und dem
legitimen Interesse eines Beteiligten an einer
Beschl euni gung des Verfahrens Rechnung zu tragen (siehe
etwa T 290/90, ABI. EPA 1992, 368 - Gebuhren-

er mali gung/ SAVI O PLASTI CA; i m Ergebnis w e hier Vorl age
T 649/92, Ginde Nr. 2.4).

Nachdem das Handel n des Ei nsprechenden fir einen nicht
in Erscheinung tretenden Dritten nicht generell zu
beanst anden ist, bleibt festzustellen, bei welchen

Fal | gestal tungen das Handel n ei nes Strohmanns al s

m RBbr &uchl i che Geset zesungehung anzusehen ist, mt der

Fol ge, dall der Einspruch des Strohmanns unzul assig ist.

Es wrde bereits auf die Entscheidung G 9/93 (a. a. Q)

hi ngewi esen (s. 0. 3.1). Nach dieser ist der Einspruch
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des Patenti nhabers gegen sein eigenes Patent unzul &ssi g,
wei | das Einspruchsverfahren ein streitiges Verfahren

i st und daher der Patentinhaber und der Ei nsprechende
ver schi edene Personen sein nissen. Demi st insoweit

ni chts hi nzuzuf tgen. Bedi ent sich nun der Patentinhaber
ei nes Strohmanns, dann vertritt auch dieser die

| nt eressen des Patentinhabers. Di e Nennung des
Strohmanns al s Ei nsprechender nach Regel 55 a) EPU
andert nichts daran, dall der fornell am Verfahren
Beteiligte auf der Seite des Patentinhabers steht.
Daraus fol gt, dalR auch in dieser Situation kein
streitiges Verfahren gefuhrt wird. D e Einschaltung des
Strohmanns di ent |ediglich dazu, diesen Unstand zu

ver heim i chen und die daraus resultierenden Rechtsfol gen
zu ungehen. Das Handel n des Ei nsprechenden i m Auftrag
des Patenti nhabers macht daher den Ei nspruch unzul &ssi g.

.2 Die Vorlage T 301/95 (a. a. O, N. 3.4) sieht die
Gefahr, dalR durch den Einsatz eines Strohmanns die
Vorschriften Uber die Vertretung ungangen werden koénnen.

.2.1 Dieses Bedenken trifft zu, soweit Personen berufsnalig
als Vertreter vor dem EPA handel n, ohne die hierfir
erforderliche Qualifikation zu besitzen. Nach

Artikel 134 (1) und (7) EPU ist die Vertretung vor dem
EPA denj eni gen vorbehalten, die in die Liste der

zugel assenen Vertreter eingetragen sind oder die als
Rechtsanwalte mt Sitz in einem Vertragsstaat auf dem
Cebi et des Patentwesens vertretungsberechtigt sind.
Daher ist z. B. ein nur nach dem national en Recht eines
Vertragsstaats zugel assener Patentanwalt nicht
berechtigt, vor dem EPA als Vertreter aufzutreten. Sinn

di eser Regelung ist es, einen Berufsstand der
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zugel assenen Vertreter vor dem EPA zu schaffen, der far
seine Tatigkeit die erforderliche Qualifikation
aufweist. Damt sollen die auf einen Vertreter

angew esenen Beteiligten geschitzt und zugl eich der

rei bungsl ose Abl auf der Verfahren vor dem EPA gef drdert
werden. Mt di esem Gesetzeszweck stinde es in

W derspruch, die Verfahrensvorschriften so zu handhaben,
dal3 eine nicht vertretungsberechtigte Person beruf snmafdi g
di e den zugel assenen Vertretern vorbehal tene Vertretung
wahr nehmen kann. Dies ware dann der Fall, wenn der nicht
zur Vertretung Berechtigte i mAuftrag ei nes Mandant en
all e Tatigkeiten ausubt, die typischer Wise vom

zugel assenen Vertreter wahrgenommen werden, aber sel bst
in die Parteirolle schltupft, umdas fiar ihn bestehende
Vertretungsverbot zu ungehen. Di e zusétzliche Uber nahnme
der Parteirolle als Einsprechender andert nichts daran,
daR das Handel n i nsgesant in den Bereich der

beruf smalRi gen Vertretung fallt. Ein Berufsstand des

ber uf sméaRi gen Ei nsprechenden i st dem EPU frend. Seine
Zul assung wirde fur einen w chtigen Teil bereich der

Ver fahren vor dem EPA das Vertretungsnonopol der

zugel assenen Vertreter aushohlen. Der Einspruch, den ein
ni cht zur Vertretung vor dem EPA Berechtigter i m Rahnen
ei ner typischer Wi se zugel assenen Vertretern
zugeordneten Gesanttatigkeit in eigenem Nanmen fur einen

Mandant en einl egt, ist daher unzul &ssig.

. 2.2 Dagegen bestehen sol che Bedenken nicht, wenn ein

zugel assener Vertreter imAuftrag ei nes Mandanten in
ei genem Nanen Ei nspruch einlegt. Zwar wird auch hier,
wi e i mvorstehenden Fall, die Existenz eines Mandanten
ni cht auf gedeckt. Damit wird aber kein vom EPU
grundséatzlich m Bbilligter Erfolg angestrebt. Das
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Probl em des Auftretens einer nicht qualifizierten Person
stellt sich nicht. Auch sonst sind dem Uberei nkonmen

kei ne Grundsatze zu entnehnmen, denen das Auftreten eines
i m Auftrag handel nden zugel assenen Vertreters in ei genem
Namen w der sprechen wirde. Di e Beschwerdegegner haben
vorgetragen, ein solches Handel n wirde zur Regel, wenn
es zugel assen wirde und ei ne sol che Entw ckl ung se

ni cht winschenswert. Dies bedeutet aber nicht ohne

wei teres, dalR ein sol ches Handel n auch i m Wderspruch
zum Uber ei nkommen steht. Man mag die Frage, ob die in

T 10/82 (a. a. O ) beanstandete Verm schung der Roll en
als Partei und als Vertreter winschenswert ist, fdar
berechti gt halten. Mangel s ent gegenst ehender G undsatze,
di e aus dem Uber ei nkommen her zul eiten sind, ist dies

al l erdings eine Frage, die eher dem Standesrecht
zuzuordnen ist. In dieser R chtung ist nicht behauptet
wor den, das von den Beschwerdegegnern m Bbilligte

Verhal ten stehe in Wderspruch zu den auf der G undl age
von Artikel 134 (8) c¢) EPU erl assenen Disziplinar-

vorschriften

Ebensoweni g best ehen Bedenken dagegen, dal ein

Ei nsprechender mt Sitz oder Wohnsitz in ei nem der
Vertragsstaaten fur einen H ntermann handelt, auf den

di ese Voraussetzungen nicht zutreffen. R chtig ist, dal
damt das Erfordernis der Vertretung ni cht anwendbar
ist, das fur den Hi ntermann nach Artikel 133 (2) EPU
gelten wirde. Dies ist aber lediglich die Folge davon,
dalR der Ei nsprechende in zul assiger Wise Beteiligter
geworden ist. Soweit verfahrensrechtliche Fragen von der
Person des Ei nsprechenden abhéangen, sind allein die bei
dem nach Regel 55 a) EPU fornell Legitimerten gegebenen

personli chen Verhal t ni sse malRgebend. Es besteht kein
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G und dafidr, hier einen anderen Mal3stab anzul egen al s
bei m Pat ent annel der. Auch bei diesemw rd nicht danach
geforscht, ob er nur deswegen als Annelder auftritt, um
das fur einen eventuellen H ntermann bestehende

Vertretungserfordernis zu ungehen

Da der Einspruch in eigenem Nanmen und in frendem Auftrag
in den Fallen einer m Bbrauchlichen Gesetzesungehung
unzul 8ssig ist (s. o. 4), stellt sich die Frage, wi e und
unter wel chen Unrstanden deren Vorliegen zu priufen ist
(Frage 2 in T 301/95, Frage 4 in T 649/92).

Soweit die Vorlagen hierzu Bewei sfragen ansprechen, ist
zu betonen, dal3 i m Verfahren vor dem EPA das Prinzip der
freien Beweiswirdigung gilt. Dies gilt auch fur den
vorl i egenden Problenkreis. Damt stinde es in

W der spruch, feste Bewei sregel n aufzustellen, nach denen
besti nmt en Beweismitteln eine bestimte Uberzeugungs-
kraft bei gemessen oder abgesprochen wird. Vielnehr ist
unt er Beriucksichtigung aller relevanten Beweismttel zu
prifen, ob eine Tatsache als bew esen angesehen werden

kann.

Auch fur die Verteilung der Beweislast gelten die
al | genei nen Grundsatze. Die Beweislast fir das Auftreten
ei nes Strohmanns tragt derjenige, der sich darauf
beruft, also der Patentinhaber oder - bei einem E nwand

von Ants wegen - das zustandi ge Organ des EPA

Was den bei der Bewei swirdi gung anzul egenden Malist ab
angeht, so ist zu bericksichtigen, dal die
Ei nspruchsberechti gung j edermann zusteht. Soll diese

Recht sposi ti on j emandem abgespr ochen werden, bedarf dies
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ei ner besonderen Rechtfertigung, die nicht |ediglich auf
ei ner Abwagung der Wahrscheinlichkeiten beruhen darf.

Vi el mehr hat sich das entschei dende Organ auf der

G undl age eines klaren und ei ndeuti gen Bewei ses davon zu
tuber zeugen, dall di e behauptete m Bbrauchliche Ungehung
ei nes Cesetzes durch Einschal tung ei nes Strohmanns
tatsachlich vorliegt, bevor es einen Ei nspruch als

unzul &ssi g ansi eht.

| m Ubri gen bestehen grundséatzliche Unterschiede zw schen
den beiden unter 4.1 und 4.2.1 genannten Fall en.

Bedi ent sich der Patentinhaber eines Strohmanns fur den
Ei nspruch, so wird es nornmal erwei se kei nen Verfahrens-

beteiligten geben, der die Zul assigkeit des Ei nspruchs

in Frage stellt, da der Patentinhaber das Verfahren ja

durch seinen Strohmann betrei ben will. Daher kann der

f ehl enden Ei nspruchsberechtigung in der Praxis nur von

Ant s wegen nachgegangen wer den

Freilich wird das EPA regel ma3i g kaum Anhal t spunkt e

daf ir haben, dalR ein Strohmann fur den Patentinhaber

ei nspricht, sofern die Beteiligten diesen Unstand nicht
von sich aus deutlich werden | assen. Dies hat zur Fol ge,
daR das Handel n eines Strohmanns i m Normal fall fol genlos
bl ei ben wird und die Unzul &ssi gkeit des Ei nspruchs nicht
erkannt wird. Dies ist allerdings noch kein Gund, der
daf ir sprechen wirde, den Ei nspruch des Strohmanns des
Pat enti nhabers generell zuzul assen. Es nmacht einen
wesent | i chen Unterschied, ob eine m Bbrauchliche
Handhabung des Verfahrens fol genlos bleibt, weil sie

ni cht aufgedeckt w rd, oder ob ein solcher M RBbrauch

of fen hingenormmen wird. Wrd dem Strohmann des
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Pat ent i nhabers di e Berechti gung zum Ei nspruch

grundséat zlich versagt, so zwingt dies die Beteiligten
weni gstens, das Verfahren in der Formeines streitigen
Verfahrens zu fidhren. Andernfalls nissen sie damt
rechnen, dal das Auftreten des Strohmanns of f enkundig

wi rd. Rel evante Anhal t spunkte daftr, dafl3 der

Ei nsprechende Strohmann des Patentinhabers ist, kodnnen
si ch i nsbesondere aus den Bezi ehungen zw schen bei den

er geben, bei spi el swei se dann, wenn der Ei nsprechende als
abh&ngi ges Unt ernehnmen i m Rahnen ei nes Konzerns oder als
Ar bei t nehmer den Wei sungen des Pat enti nhabers

unterworfen ist.

.1.2 Stellt sich die Frage, ob jemand als Ei nsprechender im
Auftrag von Mandanten vor dem EPA handelt, ohne als
zugel assener Vertreter qualifiziert zu sein, so ist auch
hi er zundchst zu ber tcksi chti gen, dal jedernmann

ei nsprechen darf. Daher kann aus der Zugehorigkeit zu

ei ner bestimten Berufsgruppe noch nicht geschl ossen

wer den, ein Einsprechender handle als Strohmann. Bietet
aber jemand beruf smal3i g seine Dienste zur Beratung und
Vertretung auf dem Gebi et des Patentrechts an und tritt
di ese Person regel maBig in Verfahren vor dem EPA al s

Ei nsprechender in eigenem Nanmen auf, so schafft sie

sel bst den Anschein, dalR di ese Einspruchstéatigkeit ihrer
gewdhnl i chen Berufstéatigkeit zuzurechnen ist. D es
rechtfertigt es, der Frage der Ei nspruchsberechtigung
nachzugehen. Zur Kl arung der Frage kdonnte etwa bei ei nem
nicht als zugel assener Vertreter nach Artikel 134 EPU
legitimerten Patentanwal t, der einer disziplinarischen
Auf sicht unterliegt, imEinzelfall eine Erklarung des

| nhal ts verl angt werden, dall der konkrete Ei nspruch

ni cht fur einen Mandanten ei ngel egt wurde.
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Des weiteren stellt sich die Frage, ob ein nach Punkt 4
rel evanter Ei nwand gegen di e Zul &ssigkeit des Ei nspruchs
auch noch erstmal s i m Beschwerdeverfahren geltend
gemacht werden kann. Di ese Frage stellt sich nicht nur
wie in Frage 1 der Vorlage T 649/92 formuliert fidr den
Fall, daR der Ei nwand vom Pat enti nhaber erhoben wrd,
sie ist in gleicher Wise erheblich, wenn die

Zul &ssi gkeit des Einspruchs von Ants wegen in Frage

gestellt wrd.

Die Frage ist fir beide Fallgestaltungen gleich zu
beantworten. Ei ne m Bbrauchliche Gesetzesungehung durch
das Vorschi eben eines Strohmanns, die nach Punkt 4 zu
beanst anden ist, ist im Beschwerdeverfahren auch dann
ni cht hi nzunehnen, wenn sie in der ersten Instanz noch
ni cht gerigt worden ist. Dies ergibt sich schon daraus,
dalR ei ne Entschei dung des EPA Uber die Rechts-

best andi gkeit des Patents ei nen zul assi gen Ei nspruch
voraussetzt. Dies gilt fur das Ei nspruchsverfahren vor
der Beschwer dekanmmer ebenso wie fur das Verfahren vor
der Einspruchsabteil ung. Zudem geni el3t das offentliche
I nt eresse an der Unterbindung der genannten unzul &ssi gen
Prakti ken hier Vorrang gegentber einer Entlastung des
Beschwer deverfahrens. Wil das Handeln in frendem
Auftrag nicht ohne das H nzutreten besonderer Unstande
Ver anl assung zur Priafung ei ner m RBbr&uchlichen

Ceset zesungehung gi bt, wird sich der i mBeschwerde-

ver fahren ent st ehende Aufwand ohnehin in engen G enzen
halten. Da die Antwort auf die Frage 1 in T 649/92

ergi bt, dal ein zul assiger Ei nwand i m Beschwerde-

ver fahren noch unei ngeschrankt erhoben werden kann,
stellt sich die Frage 2 in T 649/ 92 nicht.
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7. Nach den Grinden Nr. 5.3 der Vorlage T 649/92 soll sich
die Frage 5 auf die Mglichkeit beziehen, dal die
Anf echtung der Zul &ssi gkeit des Einspruchs durch die
Antworten auf die anderen Vorl agefragen zeitlich
ei ngeschrankt wird. Eine solche zeitliche Ei nschrankung
wird durch die Antwort auf Frage 1 der Vorlage T 649/92
vernei nt. Daher ware die Frage 5 imso verstandenen Sinn

gegenst andsl os.

Die Frage 5 selbst ist jedoch weiter formuliert und
schli et auch inhaltliche Ei nschrénkungen der Anfechtung
der Zul assigkeit des Einspruchs ein. Es erscheint der
Kanmer sinnvoll, sich mt der Frage in diesemweiteren
Verstandni s zu befassen. Die zu der Frage 1 in T 301/95
und der Frage 3 in T 649/92 gegebenen Antworten fuhren
gegentber der bisherigen Rechtsprechung tatséachlich zu
ei ner Ei nschrankung der noglichen E nwande gegen die

Zul assi gkeit des Einspruchs, da die Tatsache, dal3 der

Ei nsprechende im Auftrag eines Dritten handelt,

regel ma3i g nicht zur Unzul 8ssi gkeit des Ei nspruchs
fahrt. Durch eine sofortige Anwendung der in den
gegebenen Antworten enthaltenen G undséatze sieht die
Kanmer aber keine schitzenswerten |Interessen verletzt.
Ei ne Ubergangsregel ist daher nicht erforderlich.

Vi el mehr kann es bei der all genei nen Regel verbl ei ben,
dalR di e vorliegende Entschei dung der G olen

Beschwer dekanmer auf all e anhangi gen Verfahren
anzuwenden ist (siehe G9/93, a. a. O, GuUnde Nr. 6.1).

Ent schei dungsf or nel
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Aus di esen G unden w rd entschi eden:

D e der GrofRen Beschwerdekamrer vorgel egten Rechtsfragen werden
wi e fol gt beantwortet:

1 a: Ein Einspruch ist nicht schon deswegen unzul &ssig, weil
der als Einsprechender gemiaR Regel 55 a) EPU Genannte im
Auftrag eines Dritten handelt.

1 b: Ein solcher Ei nspruch ist aber dann unzul assi g, wenn das
Auftreten des Ei nsprechenden als m Bbr&uchliche
Geset zesungehung anzusehen i st.

1 c: Eine solche CGesetzesungehung |iegt insbesondere vor,

wenn

- der Einsprechende imAuftrag des Patentinhabers
handel t;

- der Einsprechende i m Rahnmen ei ner typischer Wise
zugel assenen Vertretern zugeordneten Cesanttatigkeit
imAuftrag ei nes Mandanten handelt, ohne hierfdr die
nach Artikel 134 EPU erforderliche Qualifikation zu

besi t zen.

1d: Ei ne m Bbr&uchliche Geset zesungehung |iegt dagegen nicht

schon deswegen vor, weil

- ein zugel assener Vertreter in eigenem Nanmen fur einen
Mandant en handel t;
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- ein Einsprechender mt Sitz oder Wohnsitz in ei nem
der Vertragsstaaten des EPU i m Auftrag eines Dritten
handel t, auf den di ese Voraussetzung nicht zutrifft.

2: b eine m RBbrauchliche Gesetzesungehung vorliegt, ist
unter Anwendung des Prinzips der freien Bewei swirdi gung
zu priufen. Die Beweislast tragt, wer die Unzul dssi gkeit
des Einspruchs geltend nmacht. Das Vorliegen einer
m Bbr auchl i chen Geset zesungehung nmul3 auf der G undl age
ei nes klaren und ei ndeuti gen Bewei ses zur Uber zeugung

des entschei denden Organs feststehen.

Der CGeschaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:

J. Rickerl P. Messerl
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