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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2016 219 298.1

(hier: Anheimgabebeschluss)

hat der 10. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
17. Mai 2018 durch den Vorsitzenden Richter Dr.-Ing. Lischke sowie die Richter
Eisenrauch, Dr.-Ing. Grol3mann und Dipl.-Ing. Univ. Richter
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beschlossen:

Der Prasidentin des Deutschen Patent- und Markenamts wird an-

heimgegeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten.

Grinde

Der Prasidentin des Deutschen Patent- und Markenamts wird Gelegenheit gege-
ben, dem Beschwerdeverfahren gemaf} § 77 PatG beizutreten oder unabhangig
hiervon nach § 76 PatG zur Frage Stellung zu nehmen, ob die Regelung des § 14
Abs. 1 PatV, die zu deutschen Ubersetzungen von fremdsprachigen Patentanmel-
deunterlagen (8 35 a PatG) bestimmte Beglaubigungserfordernisse vorsieht, im
Einklang mit der Verordnungserméachtigung des 8§ 34 Abs. 6 PatG steht. Daruber
hinaus stellt sich, sofern die Regelung des 8§ 14 Abs. 1 PatV fur wirksam erachtet
wird, die Frage, wie eine zunéchst unbeglaubigt beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt (DPMA) eingereichte Ubersetzung von den Prifungsstellen des DPMA in

den weiteren Verfahrensgangen zu behandeln ware.

Die Beschwerdeflihrerin ist Anmelderin der Patentanmeldung mit dem Aktenzei-
chen 102016 219 298.1, deren Gegenstand in der deutschen Ubersetzung als
,Druckstiick mit reduziertem Volumen fur eine Kipphebel-Freilaufkupplung“ be-

zeichnet wird. Die Anmeldung ist am 5. Oktober 2016 in englischer Sprache beim



DPMA eingereicht worden, wobei fur sie ein US-amerikanisches Prioritatsrecht in
Anspruch genommen wird. Am 23. Dezember 2016 hat die Anmelderin fristgerecht
eine deutsche Ubersetzung der Anmeldeunterlagen nachgereicht, die aber weder
von einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt beglaubigt noch von einem 6ffentlich
bestellten Ubersetzer angefertigt wurde. Mit Bescheid vom 21. Februar 2017 hat
die zustandige Prifungsstelle die Anmelderin auf die Regelung des 8 14 Abs. 1
PatV hingewiesen, wonach die Ubersetzung von Anmeldeunterlagen von einem
Rechtsanwalt oder Patentanwalt zu beglaubigen sei. Falls die Ubersetzung von
einem offentlich bestellten Ubersetzer angefertigt worden sein sollte, so sei des-
sen Unterschrift von einem Notar beglaubigen zu lassen. Nachdem die Anmelde-
rin dieser Aufforderung nicht nachgekommen war, hat die Prifungsstelle mit weite-
rem Bescheid vom 2. Mai 2017, in dem sie auf den friheren Bescheid vom
21. Februar 2017 Bezug genommen hat, die Zurickweisung der Anmeldung an-
gedroht und schlief3lich mit Beschluss vom 24. Juli 2017, der der Anmelderin am

29. Juli 2017 zugestellt worden ist, die Patentanmeldung zurlckgewiesen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die (rechtzeitig) am 17. August 2017 beim
DPMA eingegangene Beschwerde der Anmelderin. In ihrer Beschwerdebegrin-
dung vom 17. April 2018 hat sie u. a. sinngemald ausgefihrt, die Regelung des
§ 14 Abs. 1 PatV, auf deren Grundlage die Prifungsstelle eine Beglaubigung der
Ubersetzung der Anmeldeunterlagen gefordert habe, sei nicht wirksam, da es die-
ser vom DPMA geschaffenen Regelung an einer hinreichenden, gesetzlichen Er-
machtigungsgrundlage mangele. Die Zurlickweisung ihrer Anmeldung habe des-
halb nicht auf 8 14 Abs. 1 PatV gestitzt werden durfen.

1. Als Verordnungsermachtigung fur 8 14 Abs. 1 PatV kame lediglich die Rege-
lung des § 34 Abs. 6 PatG in Betracht, wonach das Bundesministerium fur Justiz

und fur Verbraucherschutz (BMJV) oder das DPMA ermachtigt wirden, ,Bestim-



mungen Uber die Form und die sonstigen Erfordernisse der Anmeldung” zu erlas-
sen. Unter ,Anmeldung” im Sinne von 8§ 34 Abs. 6 PatG seien aber nur jene Be-
standteile einer Anmeldung gemeint, die im Katalog des 8§ 34 Abs. 3 PatG explizit
aufgezahlt seien. Die Ubersetzung der Anmeldung werde dort nicht genannt, son-
dern sei Gegenstand der Sonderregelung des 8§ 35 a PatG (friher: § 35 PatG). Die
Ubersetzung einer fremdsprachigen Patentanmeldung sei hiernach ein nachzu-
reichendes Schriftstiick, dem zwar die Unterlagen der Anmeldung zugrunde lagen,
das aber selbst nicht zu den Unterlagen der Anmeldung im Sinne von § 34 Abs. 6
PatG zahle.

2. Darlber hinaus ware die Verordnungsermachtigung des 8§ 34 Abs. 6 PatG
auch hinsichtlich Inhalt, Gegenstand, Zweck und Ausmald zu unbestimmt, um mit
dem aus Art. 20 GG folgenden Rechtsstaatprinzip konform zu gehen. Die auf der
Grundlage von 8§ 34 Abs. 6 PatG vom BMJV oder dem DPMA im Verordnungs-
wege zu schaffenden ,Bestimmungen Uber die Form und die sonstigen Erforder-
nisse der Anmeldung” seien allesamt Regelungen, die die Zurlickweisung von Pa-
tentanmeldungen und damit Eingriffe in grundgesetzlich geschitzte Eigentums-
rechte (Art. 14 GG) ermoglichten. Der Gesetzgeber sei aber in solchen Fallen ver-
pflichtet, Festlegungen zu treffen, durch die das Ausmal® eines Eingriffs hinrei-
chend bestimmt und begrenzt wiirde. Dieses Gebot sei in § 34 Abs. 6 PatG nicht

beachtet worden.

3. Im Zusammenhang mit § 14 Abs. 1 PatV falle zudem auf, dass es sich hierbei
um eine Regelung handele, die einen Entzug von Eigentum ermdgliche, der nach
Zweck und Ausmald in keiner Weise gerechtfertigt sei. Es sei nicht ersichtlich,
weshalb ein Anmelder, der sein Anmeldeverfahren vor dem DPMA selbst flihre,
nicht auch die Ubersetzung seiner Anmeldung selbst anfertigen diirfen solle. Das
Gebot, eine Ubersetzung von einem Patent- oder Rechtsanwalt anfertigen zu las-
sen, diene ersichtlich nicht der Qualitatssicherung. Ein Anwalt durfte vom jeweils
in Frage stehenden, technischen Gebiet regelmaRig weiter entfernt sein als der

zustandige Mitarbeiter einer Anmelderin oder der Erfinder. Falls eine mangelbe-



haftete Ubersetzungen im spateren Prifungsverfahren auffallen sollte, konnte die-
se sowohl in der Offensichtlichkeitsprifung gemaf 8 42 PatG als auch noch in der
Sachprifung gemald 8 45 PatG unter Androhung der Zuriickweisung der An-
meldung beanstandet werden. Andererseits wiirden mangelbehaftete Ubersetzun-
gen fur die Offentlichkeit keine wesentlichen Nachteile bedeuten, da die Risiken
und Nachteile einer fehlerhaften Ubersetzung allein der Patentinhaber trage. Pa-
tente, die auf der Grundlage einer fehlerhaften Ubersetzung erteilt und deshalb
unzuléssig erweitert waren, kénnten gemaf § 38 Satz 2 PatG insoweit keine Wir-
kungen entfalten. Solche Patente waren auch Uber 8821 Abs.1 Nr.4 PatG
und/oder § 22 Abs. 1 PatG mit einem Einspruch und/oder einer Nichtigkeitsklage

angreifbar und damit stets in ihrem Bestand gefahrdet.

Der Senat méchte im Zusammenhang mit dem vorliegenden Beschwerdeverfah-

ren auf Folgendes hinweisen:

I. Der Senat teilt die Auffassung der Anmelderin und auch von Teilen der ein-
schlagigen Kommentarliteratur (vgl. Benkard/Schéfers, PatG, 11. Aufl., §35a
Rn. 19), wonach die Schwierigkeiten und Risiken, die sich aus der Einreichung
einer ggf. mangelhaften Ubersetzung einer Anmeldung ergeben, in erster Linie
den Anmelder selbst treffen. Bereits wegen der rechtlichen Nachteile, die die vor-
liegende Anmelderin und Beschwerdefihrerin ausfuhrlich und auch zutreffend be-
schrieben hat, durfte ein Patentanmelder stets und ernsthaft bemdiht sein, eine
mdglichst gute Qualitat seiner Ubersetzung zu gewahrleisten. Daneben ist zu be-
achten, dass derjenige, der nach gegenwartiger Rechtslage die Beglaubigung ei-
ner Ubersetzung vornimmt, mit diesem Akt lediglich erklart, dass die Ubersetzung
nach seinem besten Wissen eine richtige und vollstandige Ubertragung der fremd-
sprachigen Unterlagen in die deutsche Sprache darstellt (vgl. BGH GRUR 2012,
91, 92, Rz. 18 - ,Polierendpunktbestimmung®). Mit der Beglaubigung einer Uber-
setzung ist somit keine Erklarung zur Qualitat der Ubersetzung verbunden. Damit



bleibt aber in der Tat zweifelhaft, ob durch ein Beglaubigungserfordernis, wie in
8§ 14 Abs. 1 PatV festgeschrieben, der angestrebte Zweck, namlich eine Qualitats-
sicherung oder -steigerung bei Ubersetzungen von fremdsprachigen Patentan-

meldungen, Gberhaupt erreicht werden kann.

[I. Der BGH hat in der Vergangenheit bereits Gelegenheit gehabt, sich zur Rolle
und Bedeutung von § 14 Abs. 1 PatV zu auf3ern, wobei er keinen Anlass dafur
gesehen hat, eine verfassungsrechtliche Problematik - wie von der Anmelderin
vorgetragen - zu erortern. Vielmehr hat der BGH in zwei Entscheidungen aus dem
Jahr 2011 die Auffassung vertreten, dass eine den Anforderungen des § 14 Abs. 1
PatV entsprechende Ubersetzung eine zusatzliche Voraussetzung fir die Zuer-
kennung des Anmeldetages sei (BGH GRUR 2012, 91, 92, Rz. 23 f - ,Polierend-
punktbestimmung®; Mitt. 2012, 30, 32, Rz. 21 f. - ,Pannelli di legno“). Dem ent-
spricht auch, dass der BGH die besondere Bedeutung von § 14 Abs. 1 PatV fiur
das Anmeldeverfahren dadurch herausgestellt hat, dass er die Anforderungen an
eine Patentanmeldung, die in den 88 34, 36, 37 und 38 PatG geregelt sind, im
Verhaltnis zu den Festlegungen des § 14 Abs. 1 PatV als nachrangig bewertet hat
(a.a.0.). Diese Sichtweise ist teilweise aufgegriffen worden und hat zum Teil zur
Auffassung gefiihrt, dass die Ubersetzung einer Patentanmeldung, die unbeglau-
bigt eingereicht worden ist, beim weiteren patentamtlichen Verfahrensgang unbe-
ricksichtigt bleiben muisse (vgl. Stortnik in Fitzner/Lutz/Bodewig, PatRKomm,
4. Aufl., PatG § 35 Rn. 40; Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., 8 35a Rn. 10
a. E.).

lll. Wie sich aus dem Senatsbescheid vom 6. Februar 2018 ergibt, tendiert der
Senat gegenwartig zur Auffassung, dass die gesetzlich in §35a Abs. 1 und 2
PatG geregelten Einreichungsfristen nur fiir die Ubersetzung selbst gilt. Dagegen
unterliegt eine Beglaubigung, die nach 8§ 14 Abs.1 PatV vorzunehmen ware,
grundsatzlich keiner Befristung und kann ohne Rechtsverlust nachgeholt werden
(vgl. auch: Schulte/Moufang, PatG, 10. Aufl., 8 35 a Rn. 13;



Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 35a Rn. 10). Eine unbeglaubigte Uber-
setzung leidet somit - die Wirksamkeit von 8 14 Abs. 1 PatV hier unterstellt - an
einem behebbaren Formmangel, der von der Prifungsstelle in entsprechender
Anwendung von 8§ 45 Abs. 1 PatG beanstandet werden muss. Der fruchtlose Ab-
lauf einer von der Priufungsstelle gesetzten Beseitigungsfrist kann sodann uber
8§ 48 PatG den Weg fir eine Zurickweisung der Anmeldung er6ffnen (vgl. hierzu
auch: Schulte/Moufang, PatG, 10. Aufl., 8 35 a Rn. 22; Benkard/Schafers, PatG,
11. Aufl., 835a Rn.19; a.A. wohl: BPatG, Beschl. v. 05.10.2017 - Az.:
23 W (pat) 2/17 - vgl. unter JURIS®, dort Rz. 21). Hieraus folgt, dass der mit der
vorliegenden Beschwerde angefochtene Zuriickweisungsbeschluss zumindest in

formaler Hinsicht nicht zu beanstanden waére.

Der Senat hat bisher nicht feststellen kénnen, dass die vorliegend in Streit ste-
hende Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2016 219 298.1 offengelegt
worden ware. Ein Grund hierfur ist nicht ersichtlich, wobei der Senat allerdings
nicht ausschliel3t, dass die nicht erfolgte Offenlegung im Zusammenhang mit dem
Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens stehen kénnte. Ohne dem
DPMA seine Rechtsauffassung aufdrangen zu wollen, gibt der Senat zu beden-
ken, dass die Bestimmungen der 88 31 Abs. 2, 32 Abs. 5 PatG gesetzliche Rege-
lungen darstellen, wahrend es sich bei § 14 Abs. 1 PatV lediglich um ein im Ver-
ordnungswege geschaffenes Recht handelt. Zwar ist in der Kommentarliteratur die
bereits oben zitierte Aussage auffindbar, dass die unbeglaubigte Ubersetzung ei-
ner Patentanmeldung beim weiteren patentamtlichen Verfahrensgang unbertck-
sichtigt zu bleiben habe (vgl. Stortnik in Fitzner/Lutz/Bodewig, PatRKomm, 4. Aulfl.,
PatG 8§ 35 Rn. 40; Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., §35a Rn. 10 a. E.).
Diese Aussage durfte aber wohl nicht auf die Offenlegung der vorliegend in Streit
stehenden Anmeldung und auch nicht auf die in § 32 Abs. 2 PatG gesetzlich an-
geordnete Herausgabe der Offenlegungsschrift zu beziehen sein. Sowohl unter

dem Gesichtspunkt eines ,Vorrang des Gesetzes" als auch aus Griinden, die in



der Sache selbst liegen, erscheint es nach Meinung des Senats kaum Uberzeu-
gend begriindbar, weshalb der Mangel einer Ubersetzung, der allein darin besteht,
nicht beglaubigt zu sein, es rechtfertigen sollte, der interessierten Offentlichkeit

Informationen vorzuenthalten, die ihr von Gesetzes wegen zustehen.

Die Prasidentin des Deutschen Patent- und Markenamts wird gebeten, im Fall ei-

nes Beitritts nach § 77 PatG oder unabhé&ngig davon bis zum

1. August 2018

eine Stellungnahme abzugeben.

Dr. Lischke Eisenrauch Dr. GroRmann Richter

pro



