BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 10/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 058 897.5-31
(wegen Ubersetzungserfordernis, § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts am 3. Dezember 2009 durch den Vorsitzenden Richter Schulke,

die Richterin Plschel und den Richter Rauch

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Der Prasidentin des Deutschen Patent- und Markenamts wird an-

heim gegeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten.

Grinde

Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen den Beschluss der Prifungsstelle
des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) 1.31 vom 18. Oktober 2007 mit
der Feststellung, dass durch den am 13. Dezember 2006 eingegangenen Antrag
auf Erteilung eines Patents keine rechtswirksame Patentanmeldung zustande ge-

kommen sei. Dem liegt folgender Sachverhalt zu Grunde:

Am 13. Dezember 2006 meldete die Anmelderin beim DPMA in englischer Spra-
che eine Erfindung mit der Bezeichnung ,Telephone System“ zum Patent an. Zu
der Anmeldung gehéren 20 Patentanspriiche. Anspriiche 1 und 16 sind nebenge-
ordnet. Ansprtiche 2 bis 15 sind unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1, An-

spruche 17 bis 20 ebenso auf Anspruch 16 rickbezogen.

Am 12. Marz 2007 reichte die Anmelderin die deutsche Ubersetzung der Anmel-
dung nach. In dieser Ubersetzung war der im englischen Text auf Patentan-
spruch 16 riickbezogene Patentanspruch 17 nicht enthalten und in Anspruch 16

waren zusatzliche Merkmale angefugt.

Anspriche 16 und 17 lauten in der englischen Fassung (soweit fur den vorliegen-

den Fall von Interesse) wie folgt:



»,16. A handset handsfree operation switch for analog telephone
system and a telephone system without a DSP (digital signal
processing) function, comprising:

a controller coupled with outputs of the first and second compara-
tors for switching an operation mode based on the outputs,
wherein

the first and second comparators and the controller are located at
a base unit of the telephone system.

17. The switch of claim 16, wherein the transmit level and the re-
ceive level input to the first comparator are measured at a micro-
phone and a speakerphone of the at least one cordless handset,

respectively”.

Die Ubersetzung von Anspruch 16 lautete:

,16. Ein Handgerat-Freisprechbetrieb-Umschalter fir ein analoges
Telefonsystem und ein Telefonsystem ohne DSP - (digital Signal-
verarbeitung) Funktion umfassen:

einen Kontroller, der mit den Ausgangen der ersten und zweiten
Vergleicher gekoppelt ist, um einen Betriebsmodus auf der
Grundlage der Ausgange umzuschalten, wobei

die ersten und zweiten Vergleicher und der Kontroller an einer Ba-
siseinheit des Telefonsystems liegen, worin die Sendeniveau- und
die Empfangsniveau-Eingabe an den ersten Vergleicher an einem
Mikrofon bzw. an einem Lautsprechertelefon des wenigstens ei-

nen schnurlosen Handgerats gemessen werden®.

Am 11. Juni 2007 und am 21. September 2007 gingen Uberarbei-

tete Ubersetzungen ein. In letzterer Ubersetzung endet An-



spruch 16 mit den Worten: ,......die ersten und zweiten Vergleicher
und der Kontroller an einer Basiseinheit des Telefonsystems lie-
gen.* Der Ubersetzungstext von Anspruch 17 lautet: ,17. Der Um-
schalter nach Anspruch 16, worin die Sendeniveau- und Emp-
fangsniveau-Eingabe zu dem ersten Vergleicher an einem Mikro-
fon beziehungsweise einem Lautsprechermikrofon von dem we-

nigstens einen schnurlosen Handgerat gemessen werden*.

Nach Meinung der Prifungsstelle ist die Anmelderin im Hinblick auf die Unvoll-
standigkeit der zunachst eingereichten Ubersetzung dem Erfordernis des § 35
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2 PatG nicht nachgekommen, weshalb der Anmeldung
gemal § 35 Abs. 2 Satz 1 PatG kein Anmeldetag zuerkannt werden kénne.

Der Senat halt aus nachfolgenden Grinden eine der Beschwerde stattgebende

Entscheidung fir moglich.

Nach 8§ 35 Abs. 2 Satz 1 und 2 PatG liegen die Voraussetzungen fur die Zuerken-
nung eines Anmeldetages vor, wenn die in 8 34 Abs. 3 Nr. 1, 2 und 4 PatG ge-
nannten Unterlagen (Name des Anmelders, Erteilungsantrag, Beschreibung) beim
Patentamt eingegangen sind, was im vorliegenden Fall am 13. Dezember 2006
geschehen ist. Sind die genannten Unterlagen nicht in deutscher Sprache abge-
fasst, gilt dies allerdings nur, wenn die deutsche Ubersetzung innerhalb einer Frist
von drei Monaten nachgereicht wird; andernfalls gilt die Anmeldung als nicht er-
folgt (8 35 Abs. 2 Satz 2 PatG).

Die Anmelderin hat am 12. Marz 2007 eine Ubersetzung ihrer Anmeldeunterlagen
eingereicht und dadurch dem Erfordernis des § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG - jedenfalls

dessen Wortlaut nach - genugt. Es stellt sich hier die Frage, welche Auswirkungen



der Umstand hat, dass die Ubersetzung der Patentanspriiche 16 und 17 zunachst
unvollstandig bzw. fehlerhaft war und dass erst nach Ablauf der Dreimonatsfrist
eine korrigierte und vollstandige Fassung nachgereicht wurde. Aus dem Wortlaut
des 8 35 PatG ergeben sich keine Hinweise, wie in solchen Fallen unvollstandiger

oder fehlerhafter Ubersetzung zu verfahren ist.

Im vorliegenden Fall kénnte die Unkorrektheit in der deutschen Ubersetzung be-
reits deshalb als unschadlich anzusehen sein, weil es sich um eine offenbare Un-
richtigkeit handelt. Die Zulassigkeit der Berichtigung offenbarer Unrichtigkeiten in
Anmeldungsunterlagen wird entsprechend der fir gerichtliche Entscheidungen
geltenden Regeln (vgl. § 319 ZPO, 8§ 95 PatG) grundsatzlich auch fur Anmel-
dungsunterlagen fur zuléassig erachtet (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., 8 38 Rn. 37).
Diese Grundsatze dirften dann auch fiir eingereichte Ubersetzungen von fremd-

sprachigen Anmeldungsunterlagen anwendbar sein.

Beim Vergleich der Patentanspriiche 16 und 17 in englischer Sprache mit der zu-
nachst eingereichten Ubersetzung fallt sofort ins Auge, dass in letzterer Patentan-
spruch 17 vollig fehlt. Dass sich die Evidenz des Fehlers bei Annahme einer of-
fenbaren Unrichtigkeit nicht nur aus den zu berichtigenden Unterlagen selbst,
sondern auch aus zusatzlichen Unterlagen ergeben kann, ist in der Rspr. zu § 319
ZPO fur zulassig erachtet worden (vgl. Zéller, ZPO, § 319 Rn. 5).

Ebenfalls leicht zu erkennen ist, dass in der urspriinglich eingereichten Uberset-
zung des Patentanspruchs 16 an dessen Ende, insoweit Giber den englischen Text
dieses Anspruchs hinausgehend, Merkmale angehangt sind, die mit Patentan-
spruch 17 der englischen Fassung in Zusammenhang stehen. Dies gilt jedenfalls
fur den, der der englischen Sprache so weit machtig ist, dass er diesen Zusam-

menhang herstellen kann.

Der Senat hat in der Vergangenheit wiederholt entschieden, dass es unschadlich

ist, wenn sich in den Unterlagen einer Patentanmeldung bzw. im Ubersetzten Text



englischsprachige Ausdriicke befinden, sofern diese Ausdricke auf dem einschla-
gigen Fachgebiet allgemein anerkannt sind oder wenn sich eine einheitliche deut-
sche Entsprechung noch nicht herausgebildet hat oder wenn sich dem deutsch
sprechenden Fachmann ihre Bedeutung auch ohne Ubersetzung - etwa im Zu-
sammenhang mit der Beschreibung - erschlie3t (zuletzt Beschliisse vom
15. November 2007 - 10 W (pat) 15/06, vom 4. Dezember 2008 -
10 W (pat) 40/08, und vom 16.Juni2009 - 10W (pat) 43/07; vgl. auch
Schulte/Rudloff-Schéaffer, PatG, 8. Aufl., 8§ 126 Rn. 8 m. w. N.).

In Anlehnung an diese Rechtsprechung wird man die Offensichtlichkeit eines
Fehlers dann bejahen kdnnen, wenn der auf dem Gebiet der jeweiligen Patentan-
meldung tatige Durchschnittsfachmann auf Grund seiner Fremdsprachenkennt-
nisse ohne Weiteres erkennen kann, dass bestimmte Passagen in der urspriing-
lich eingereichten fremdsprachigen Anmeldung in der Ubersetzung nicht an der
entsprechenden Stelle wie im Ursprungstext, aber dafir an anderer Stelle auftau-
chen. Vorliegend wird man annehmen konnen, dass der mit der Entwicklung von
Telefonsystemen tatige Fachmann der englischen (Fach-) Sprache so weit méach-
tig ist, dass er die Merkmale des urspringlich eingereichten Patentanspruchs 17
ohne Weiteres versteht und erkennt, dass diese Merkmale in der zunachst einge-
reichten Ubersetzung versehentlich am Ende von Patentanspruch 16 wiedergege-

ben sind.

Aber auch ohne Anwendung der genannten Grundsatze Uber die Korrektur offen-
sichtlicher Unrichtigkeiten konnte die Beschwerde Erfolg haben, weil die in der zu-
nachst eingereichten Ubersetzung enthaltenen Fehler und Auslassungen nicht so
gravierend sind, dass sie dem vélligen Fehlen einer Ubersetzung gleichgesetzt
werden und zu der in 8§ 35 Abs. 2 Satz 1 PatG genannten Rechtsfolge fiihren

mussten.

Fur die Zuerkennung des Anmeldetags wird es teilweise flur ausreichend erachtet,

dass die Ubersetzung einen sachlich ausreichenden Zusammenhang mit der frii-



her eingereichten fremdsprachigen Anmeldung aufweist (in diesem Sinne
Schulte/Rudloff-Schéffer, a. a. O., 8 35 Rn. 19). Nach der Begriindung des Regie-
rungsentwurfs zu § 35 PatG (2. PatGAndG-E, BIPMZ 1998, 393, 403) soll durch
die damals neugeschaffene Mdglichkeit der Einreichung von Patentanmeldungen
in fremden Sprachen auslandischen Anmeldern die Nachanmeldung einer Erfin-
dung wahrend der Prioritatsfrist erleichtert werden (wobei die Regelung ihrem
Wortlaut nach nicht auf Nachanmeldungen beschrénkt ist, sondern auch fremd-
sprachige Erstanmeldungen ermdglicht, vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG,
6. Aufl., 8 35 Rn. 3). Der Anmelder habe dadurch den Vorteil, dass auf diese
Weise keine Bestandteile der Offenbarung durch die Ubersetzung verloren gingen,
da sich der Offenbarungsgehalt nach der Anmeldung in der Originalsprache und
nicht nach der Ubersetzung richte. Auch diese Bemerkungen legen den Schluss
nahe, dass die Anmeldung nach Meinung des Gesetzgebers nicht automatisch
verlorengehen solle, wenn die Ubersetzung den fremdsprachigen Originaltext

nicht in volliger Entsprechung wiedergibt.

Es ware allerdings mit 8 35 Abs. 1 Satz 1 PatG nicht vereinbar, jegliche Fehler
oder Auslassungen in der Ubersetzung auch nach Ablauf der Dreimonatsfrist als
korrigierbar anzusehen, weil dann die Befristung insgesamt ihren Sinn verlieren
wuirde. Die genannte Vorschrift zwingt aber auch nicht zu einer gegenteiligen, vol-
lig formalistischen Handhabung, d. h. nicht jede Auslassung oder jeder Fehler
muss automatisch zum Verlust des Anmeldetags fuhren. Vielmehr erscheint eine
vermittelnde, an dem Sinn und Zweck des Ubersetzungs- und Fristerfordernisses
orientierte Losung als angebracht.

§ 35 Abs. 1 Satz 1 PatG stellt eine Ausnahme vom Grundsatz des § 126 PatG dar,
wonach die Amtssprache vor dem Patentamt deutsch ist (Schulte/Rudloff-Schaf-
fer, a. a. O., § 35 Rn. 12). Durch die Nachreichung einer Ubersetzung soll diesem
Grundsatz wieder Genlige getan und es soll in angemessener Frist eine deutsch-
sprachige Arbeitsgrundlage fir das weitere Verfahren geliefert werden. Auch wenn

fur den Gehalt der Ursprungsoffenbarung einer Patentanmeldung der zunéachst



eingereichte fremdsprachige Text mal3geblich ist, wird das Anmeldeverfahren

doch in deutscher Sprache durchgefihrt.

Dies gilt zunachst fur die Herausgabe der Offenlegungsschrift. Diese enthélt ge-
maf § 32 Abs. 2 Satz 1 PatG die Unterlagen der Anmeldung und die Zusammen-
fassung in der urspringlich eingereichten oder vom Patentamt zur Veroffentli-
chung zugelassenen geanderten Form. Sodann ist die Ubersetzung Grundlage
des Prufungsverfahrens bis hin zum Erteilungsbeschluss. Bei fehler- oder licken-
haften Ubersetzungen kann es vorkommen, dass die Offenlegungsschrift den Ge-
genstand der Anmeldung nicht korrekt wiedergibt. Wettbewerbern des Patentan-
melders kann es hierbei insbesondere dann zum Nachteil gereichen, wenn sie
sich bei einem zu umfangreich wiedergegebenen Anmeldungsgegenstand im Hin-
blick auf drohende Entschadigungsanspriiche gemaR} § 33 Abs. 1 PatG in unndti-
ger Weise beschranken; im umgekehrten Fall, wenn der Anmeldungsgegenstand
in der Ubersetzung geschmalert wiedergegeben ist und Wettbewerber aus diesem
Grund den Gegenstand in der maf3geblichen fremdsprachigen Fassung benutzen,
werden Entschadigungsanspriiche des Anmelders i. d. R. an mangelndem Ver-
schulden scheitern. Weiter besteht die Gefahr, dass das erteilte Patent Uber den
Gegenstand der Anmeldung, wie sie in Gestalt der urspringlichen fremdsprachi-
gen Anmeldung eingereicht wurde, hinausgeht.

Diesen Gefahren kann nur dadurch wirkungsvoll vorgebeugt werden, dass der
Ubersetzung der Gegenstand bzw. die Gegenstande der Anmeldung, durch die
der angestrebte Schutzumfang bestimmt wird, zuverlassig entnommen werden
konnen. Dies bedeutet, dass der Fachmann in der Lage sein muss, in dem Uber-
setzungstext diese Anmeldungsgegenstande zu erkennen, ohne dabei auf den ur-
sprunglich eingereichten fremdsprachigen Text oder auf andere Bestandteile der
Akte zuruckgreifen zu missen. Nimmt man dieses Erfordernis als Mal3stab flr die
Beurteilung, ob trotz Mangeln in der Ubersetzung eine Zuerkennung des Anmel-
detags maoglich ist, so wird es nicht darauf ankommen, aus welchen Stellen des

Ubersetzungstextes sich die mafRgeblichen, den Schutzumfang definierenden



Merkmale ergeben, und ob diese Merkmale im fremdsprachigen Ursprungstext an
entsprechender Stelle offenbart sind, sofern etwaige Auslassungen oder inhaltli-
che Ubersetzungsfehler die Offenbarung der Erfindung insgesamt nicht ernsthaft
oder substantiell beeintrachtigen. Davon wird in der Regel auszugehen sein, wenn
der Ubersetzungsmangel nach fachmannischem Verstandnis gegeniber der ur-
sprunglichen Offenbarung im fremdsprachigen Text nicht zu einem erweiterten
Verstandnis des Anmeldungsgegenstandes fuhrt, zum Beispiel, wenn derartige
Ubersetzungsmangel lediglich hinsichtlich eines Unteranspruchs vorliegen oder
Mangel bei der Ubersetzung von Anspriichen durch die Wiedergabe der entspre-
chenden Merkmale in der Beschreibung ausgeglichen werden oder umgekehrt. In
diesen Fallen sollte die Nachreichung erganzter oder korrigierter Ubersetzungen
auch nach Ablauf der Dreimonatsfrist des § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG ohne Rechts-

verlust erfolgen kénnen.

Hierbei werden im Ubrigen Fehler und Auslassungen in der Ubersetzung nicht
prinzipiell unterschiedlich zu behandeln sein. Es besteht namlich kein qualitativer
Unterschied zwischen einer fehlerhaften und einer unvollstandigen Ubersetzung.
In beiden Fallen kann der Informationswert der Ubersetzung erheblich gemindert
oder aber in keiner Weise beeintrachtigt sein (vgl. LG Mannheim, Mitt. 2009, 402,
403, Abschnitt Ill. 2, zum Ubersetzungserfordernis nach Art. Il § 3 Abs. 1 Satz 1
IntPatUG in der bis 30. April 2008 gultigen Fassung). Auch eine Unterscheidung
danach, welche Teile der Anmeldung (Patentanspriiche, Beschreibung, Zeichnun-
gen) von dem Fehler bzw. der Auslassung betroffen sind, durfte nicht mdglich
sein. Insbesondere kann nicht darauf abgestellt werden, ob die Fehler oder Aus-
lassungen den Teil der Anmeldungsunterlagen betreffen, die als Mindesterforder-
nisse fur die Begrindung eines Anmeldetages nach 8§ 35 Abs. 2 Satz 1 PatG er-
forderlich sind (vgl. Senatsbeschluss vom 16. Juni 2009 - 10 W (pat) 43/07).

Nach der hier fir moglich erachteten Grenzziehung wird man im vorliegenden Fall
darauf abstellen kénnen, dass der Fachmann der Ubersetzung des nebengeord-

neten Patentanspruchs 16 einen Gegenstand entnimmt, der gegenuber dem Ge-
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genstand der englischsprachigen Ursprungsanmeldung zusatzliche Merkmale
enthalt und somit nicht erweitert, sondern im Gegenteil verkleinert erscheint. Die
fehlende Ubersetzung des Unteranspruchs 17 kann ohnehin nicht zu einem er-
weiterten Verstandnis vom Schutzgegenstand der Anmeldung fihren. Daraus
ware der Schluss zu ziehen, dass durch die zunachst eingereichte Ubersetzung

trotz deren Mangel die Zuerkennung des Anmeldetags nicht in Frage gestellt wird.
Der Senat wird eine Sachentscheidung nicht vor Ablauf von zwei Monaten nach
Zustellung dieses Beschlusses an die Prasidentin des Deutschen Patent- und
Markenamts treffen.

Schilke Pischel Rauch

pro



