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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Patentanmeldung 10 2008 032 908.8
(wegen Ubersetzungserfordernis, § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts am 23. September 2010 durch den Vorsitzenden Richter

Schillke, die Richterin PUschel und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts - Prifungsstelle 1.55 - vom
5. Marz 2009 aufgehoben.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

Am 12. Juli 2008 meldete die Anmelderin beim Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA) in englischer Sprache eine Erfindung mit der Bezeichnung "Method and
device for forecasting/detecting polishing end point and method and device for
monitoring real-time film thickness" (Verfahren und Vorrichtung zur Vorherbestim-
mung/Detektierung des Polierendpunkts und Verfahren und Vorrichtung zur Auf-
zeichnung der Filmdicke in Echtzeit) zum Patent an. Zu der Anmeldung gehdren
26 Patentansprtche. Die Anspriche 1, 3, 9, 11, 12, 16-18 und 20-23 sind neben-
geordnet, die Ubrigen Anspriche unmittelbar oder mittelbar auf diese riickbezo-

gen.



Am 10. Oktober 2008 reichte die Anmelderin die deutsche Ubersetzung der An-
meldung nach. In dieser Ubersetzung waren vom Patentanspruch 13 nur die ers-
ten drei, den Rickbezug angebenden, Zeilen enthalten, die Anspriiche 14 bis 26
fehlten vollstandig.

Mit Schriftsatz vom 13. November 2008, eingegangen am 17. November 2008,
reichte die Anmelderin den fehlenden Teil der Ubersetzung unter Hinweis darauf
nach, dass die betreffenden Seiten der deutschen Ubersetzung mdglicherweise
aufgrund technischer Fehler nicht zur Amtsakte gelangt seien. Auf den Bescheid
des Patentamts im Dezember 2008, wonach die vollstandige Ubersetzung nicht
fristgerecht eingereicht worden und daher festzustellen sei, dass die Anmeldung
als nicht erfolgt gelte, hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 14. Januar 2009 im
Einzelnen dargelegt, dass die in der Ubersetzung fehlenden Anspriiche 13 bis 26
in der rechtzeitig eingereichten Ubersetzung der Beschreibung wortlich enthalten
seien; so finde sich Anspruch 13 auf Seite 23, Zeilen 10 bis 26 und auf Seite 46,
Zeile 24 bis Seite 47, Zeile 5 der deutschen Ubersetzung der Beschreibung, An-
spruch 14 finde sich auf Seite 23, Zeile 30 bis Seite 24, Zeile 10 und auf Seite 47,
Zeilen 6 bis 12 usw. Lediglich hilfsweise hat die Anmelderin zugleich Antrag auf
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur rechtzeitigen vollstandigen Einrei-
chung der Ubersetzung der englischsprachigen Anmeldungsunterlagen gestellt.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prufungsstelle 1.55 - hat durch Beschluss
vom 5. Marz 2009 den Antrag der Anmelderin auf Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand vom 14. Januar 2009 zurickgewiesen und sich zur Begrindung auf
den Bescheid vom 9. Februar 2009 bezogen. Dort ist ausgefuhrt, die Patentan-
meldung gelte als nicht erfolgt, da die vollstandige Ubersetzung nicht fristgerecht
innerhalb der gesetzlichen Frist von 3 Monaten eingereicht worden sei. Eine
nachtragliche Einbeziehung der verspatet eingereichten Teile der Ubersetzung sei
somit nicht moglich. Der Antrag auf Wiedereinsetzung sei zwar zulassig, in der
Sache aber zuriickzuweisen, da die Frist nicht ohne Verschulden versdumt wor-

den sei. Dem Vertreter der Anmelderin misse zumindest mangelnde Sorgfalt zur



Last gelegt werden, denn es sei offenbar unterlassen worden, vor dem Einreichen
der deutschen Ubersetzung am 10. Oktober 2008 diese auf Vollstandigkeit zu

uberprufen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde und beantragt sinn-

gemaln,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Zur Begrindung verweist die Anmelderin im Wesentlichen darauf, dass die fristge-
recht eingereichten Ubersetzungsunterlagen eine ausreichende Beschreibung der
angemeldeten Erfindung in deutscher Sprache enthalten. Der fremdsprachigen
Anmeldung kénne nicht der Anmeldetag deswegen abgesprochen werden, weil
versehentlich nur die Anspriche 1 bis 12 vollstdndig eingereicht und die Anspri-
che 13 bis 26, die samtlich zweifach wortlich in der Beschreibung angefihrt seien,
nicht auch separat nochmals der Beschreibung angefiigt worden seien. Zudem
seien Anspruche gemal § 35 Abs. 2 PatG fur die Zuerkennung des Anmeldetags
nicht erforderlich. Lediglich hilfsweise werde Antrag auf Wiedereinsetzung gestellt,
da der Fehler auf dem Verhalten einer qualifizierten Hilfsperson beruhe, was dem

anwaltlichen Vertreter nicht zugerechnet werden kénne.

Die Prasidentin des Deutschen Patentamts hat - nachdem ihr der Senat dies
durch Beschluss vom 3. Dezember 2009 anheim gegeben hatte - gemald § 77
PatG ihren Beitritt zum Verfahren erklart. In ihrer Stellungnahme vertritt sie die
Auffassung, dass die fehlende Ubersetzung der Patentanspriiche 13 bis 26 die
Rechtsfolge des 8 35 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 PatG ausgeltst habe. Da die
Ubersetzung dieser Anspriiche fehle, habe die Anmelderin keine Ubersetzung der
Anmeldung in der eingegangenen Fassung, sondern in einer anderen Fassung
der Anmeldung eingereicht. Maf3gebliches Abgrenzungskriterium fur die Frage der
Erfullung der Ubersetzungspflicht konne auch nicht sein, ob der Gegenstand bzw.

die Gegenstande der Anmeldung, durch die der angestrebte Schutzumfang be-



stimmt werde, der Ubersetzung entnommen werden konne. Dies finde im Gesetz
keine Stitze und wirde zudem eine intensive inhaltliche Prufung erfordern, die

ebenfalls im Gesetz nicht vorgesehen sei.

Die Beschwerde ist begriindet, denn das Patentamt hat zu Unrecht angenommen,
dass die Anmeldung als nicht erfolgt gilt, weil die Anmelderin aufgrund der Unvoll-
standigkeit der Ubersetzung dem Ubersetzungserfordernis nicht nachgekommen
sei. Auf den lediglich hilfsweise gestellten Antrag auf Wiedereinsetzung kommt es

insoweit nicht an.

Nach § 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. Sind die genannten Unterlagen nicht in deutscher
Sprache abgefasst, gilt dies allerdings nur, wenn die deutsche Ubersetzung inner-
halb einer Frist von drei Monaten nachgereicht wird; andernfalls gilt die Anmel-
dung als nicht erfolgt (8 35 Abs. 2 Satz 2 PatG). Die Vorschrift enthélt zwar ihrem
Wortlaut nach keine Bestimmung dartber, wie in Fallen fehlerhafter oder unvoll-
standiger Ubersetzungen (Auslassungen) zu verfahren ist. Nach ihrem Sinn und
Zweck ist es aber nicht gerechtfertigt, die Falle fehlerhafter oder unvollstandiger
deutscher Ubersetzungen ausnahmslos dem Fall einer ganzlich fehlenden Uber-
setzung gleichzustellen. Vielmehr genigt grundsatzlich auch eine fehlerhafte oder
unvollistandige Ubersetzung dem Ubersetzungserfordernis des § 35 Abs. 1 Satz 1
PatG.

1. 8§35 Abs. 1 Satz 1 PatG stellt eine Ausnahme von dem Grundsatz des § 126
PatG dar, wonach die Amtssprache vor dem Deutschen Patent- und Markenamt
deutsch ist (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., 8 35 Rn. 12). Durch die Nachreichung ei-



ner Ubersetzung innerhalb der Dreimonatsfrist soll diesem Grundsatz wieder Ge-
nige getan werden (Schulte, a. a. O., 8 35 Rn. 12; Busse/Keukenschrijver, PatG,
6. Aufl.,, 8 35 Rn. 3 f.). Damit soll in angemessener Frist eine deutschsprachige
Arbeitsgrundlage fur das weitere Verfahren nachgereicht werden, wobei insbe-
sondere auch die Offentlichkeit durch die erforderliche Herausgabe der Offenle-
gungsschrift in deutscher Sprache unterrichtet werden soll. Dies wird auch durch
eine deutsche Ubersetzung, die Fehler oder Auslassungen aufweist, nicht ernst-
haft in Frage gestellt.

a) So ist die deutsche Ubersetzung fur den urspriinglichen Offenbarungsgehalt
der Patentanmeldung nicht entscheidend, malf3geblich ist vielmehr der zun&chst
eingereichte fremdsprachige Text (vgl. Busse/Keukenschrijver, a.a. O., 835
Rn. 3). Diese Ansicht wird auch in der Begriindung des Regierungsentwurfs zu
8 35 PatG vertreten. Dort heildt es, dass der Anmelder durch die Moglichkeit, die
Anmeldung in ihrer Originalsprache einzureichen, den Vorteil habe, dass auf diese
Weise keine Bestandteile der Offenbarung durch die Ubersetzung verloren gingen,
weil sich der Offenbarungsgehalt nach der Anmeldung in der Originalsprache und
nicht nach der Ubersetzung richte (BIPMZ 1998, 393, 403). Diese Auffassung ist
auch zutreffend, weil anderenfalls der mit § 35 PatG verfolgte Zweck, Anmeldun-
gen in auslandischer Sprache bzw. Auslandsanmeldungen den fir den Eingang
der Anmeldung in dieser Sprache maf3geblichen Zeitpunkt als Anmelde- bzw. Pri-
oritatszeitpunkt zuzubilligen, nicht sicher erreicht werden kénnte. Eine Auslegung
der Vorschrift dahin, dass jeder Fehler oder jede Auslassung der Ubersetzung
automatisch zu einem Verlust des Anmeldetags fihren muss, ist angesichts der

Malf3geblichkeit der Originalfassung fur die Offenbarung nicht geboten.

Enthalt namlich die deutsche Ubersetzung inhaltliche Fehler, die dazu fihren,
dass der deutsche Text Uber den Offenbarungsgehalt des fremdsprachigen Textes
hinausgeht, setzt sich der Anmelder dem Risiko aus, dass seine Anmeldung we-
gen unzuldssiger Erweiterung zuriickgewiesen wird (8 38 PatG) oder - sofern

hierauf ein Patent erteilt werden sollte, weil der Fehler im Erteilungsverfahren nicht



zutage getreten ist - dass der Einspruchs- oder Nichtigkeitsgrund unzuléassiger
Erweiterung (8 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) gegeben ist. Rechtliche Vorteile kdnnen dem
Anmelder somit selbst aus solchen Ubersetzungsfehlern nicht erwachsen, so dass
es nicht gerechtfertigt ist, deswegen das Ubersetzungserfordernis als nicht erfillt
anzusehen mit der Folge des Verlustes von Anmeldung und Prioritat. Bei kleineren
inhaltlichen Fehlern der Ubersetzung wére dies noch weniger gerechtfertigt, wobei
sich ohnehin eine zuverlassige Abgrenzung geringfugiger zu doch schon nicht
mehr unerheblichen Fehlern nur schwer treffen lieRe. Den deutschen Uberset-
zungstext wird der Anmelder zudem jederzeit nach Ablauf der Dreimonatsfrist -
nicht anders wie bei weiteren Eingaben zu einer von vornherein in Deutsch einge-
reichten Anmeldung - andern und damit auch inhaltliche Fehler beseitigen kdnnen,
sofern sich nur die Anderung im Rahmen der (fremdsprachigen) Ursprungsoffen-

barung halt.

b) Eine andere Beurteilung ist auch nicht deshalb gerechtfertigt, weil auf Grund-
lage einer etwaigen fehlerhaften oder unvollstandigen Ubersetzung die Offenle-
gungsschrift herausgegeben wird, mit der die Offentlichkeit tiber die Existenz der

Anmeldung und das kinftig mdgliche Schutzrecht unterrichtet wird.

Durch eine fehlerhafte Ubersetzung kénnen Dritte, die auf die Richtigkeit der Of-
fenbarung bzw. der Ubersetzung vertraut haben, nicht geschadigt werden. Fehler-
hafte Ubersetzungen haben nur nachteilige Folgen fir den Anmelder selbst. So
hat die fehlerhafte Ubersetzung Auswirkungen auf einen Entschadigungsanspruch
des Anmelders gemald 8§ 33 PatG, well ein Dritter, der den Gegenstand der An-
meldung nicht in der engeren Fassung des Offenlegungstextes, jedoch in der
weiten Fassung des fremdsprachigen Ursprungstextes benutzt, regelmafig nicht
schuldhaft handeln wird. Sollte — umgekehrt — der fremdsprachige Ursprungstext
enger als die deutsche Ubersetzung sein und Dritte deshalb von einer Nutzung
abhalten, so bestehen wegen der Behauptung gewerblicher Schutzrechte wettbe-
werbsrechtliche Abwehr- und gegebenenfalls auch Schadensersatzansprtiche.



Fur den hier vergleichbaren Fall, der fehlerhaften Ubersetzung einer europaischen
Patentschrift, hat der Bundesgerichtshof dahin entschieden, dass die Bedeutung
der Ubersetzung in die deutsche Sprache in ihrem informatorischen Charakter
liegt (so BGH, Urteil vom 18. Marz 2010, Xa ZR 74/09, Rn. 14 - Nabenschaltung
II). Dies wird wesentlich daraus gefolgert, dass der deutsche Gesetzgeber von der
Maglichkeit, im Falle einer den Schutzbereich einengenden Fassung der Uberset-
zung diese engere Fassung fur verbindlich zu erklaren, keinen Gebrauch gemacht
hat. Die Rechtsfolgen einer fehlerhaften Ubersetzung ergeben sich daraus, dass
der gute Glaube an den sich aus einer fehlerhaften Ubersetzung ergebenden
scheinbaren Schutzbereich durch ein Weiterbenutzungsrecht geschutzt wird. Dar-
aus wird zutreffend gefolgert, das der Ubersetzung anhaftende Mangel keinen
Einfluss auf den Schutzbereich des angegriffenen Patents haben kdnnen. Diese
Erwadgungen des BGH sind hier heranzuziehen, weil auch im Falle einer fehler-
haften Ubersetzung bei einer inlandischen Anmeldung ein Weiterbenutzungsrecht

des redlichen Erfindungsbesitzers besteht.

Art. Il § 3 Abs. 5 IntPatUG a. F. erlaubt dem gutglaubigen Nutzer auch ein auf sei-
nen Betrieb beschranktes Weiterbenutzungsrecht nach der Patenterteilung, wéah-
rend 8 33 PatG den gutglaubigen Nutzer nur fur die Zeit bis zur Patenterteilung
privilegiert. Einschlagig ist hier aber § 12 PatG. Die Norm ist wegen des ihr
zugrunde liegenden allgemeinen Rechtsgedankens analogiefahig. Eine analoge
Anwendung der Norm wurde von der Rechtsprechung insbesondere dann ange-
wandt, wenn der Besitzstand redlich erworben wurde und die Berufung auf die
Rechte aus einem Patent oder einer Patentanmeldung dem der redlichen Nutzung
nicht gewichtig entgegengesetzt werden kénnen (BGHZ 6, 172 - Waschepresse,;
weitere Nachweise bei Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., 8 12 Rn. 54 mit
Fn. 207 ff). So verhalt es sich, wenn die der Offenbarung der Erfindung zugrunde
liegende Ubersetzung nicht dem Inhalt der Erfindung entspricht, wie sie in auslan-
discher Sprache angemeldet wurde. Auch in einem solchen Fall ist ein Weiterbe-

nutzungsrecht bei redlich erworbenem Besitzstand ggfs. zu gewahren.



2. Dem Sinn und Zweck von 8§ 35 Abs. 1 Satz 1 PatG entspricht es nach den obi-
gen Ausfuhrungen, dass bei einer fehlerhaften Ubersetzung die Rechtsfolge des
§ 35 Abs. 2 Satz 2 PatG nicht ausgelost wird, soweit nur eine Ubersetzung beige-
fugt wird, die der Form nach eine ordnungsgemafe Offenlegung gestattet und
formell alle Bestandteile der fremdsprachigen Anmeldungsunterlagen (Patentan-
spriiche, Beschreibung, Zeichnungen) betrifft. Eine unvollstandige Ubersetzung,
die bei Patentansprtichen, Beschreibung oder Zeichnungen Auslassungen enthalt,
ist dem Fall einer fehlerhaften Ubersetzung gleichzusetzen.

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 Ubersetzungserfor-
dernis nach Art. Il § 3 Abs. 1 Satz 1 IntPatUG in der bis 30. April 2008 gliltigen
Fassung). Dies hat auch der BGH in der Entscheidung "Nabenschaltung 11" fur die
Vorschrift des Art. 1l § 3 IntPatUG a. F. angenommen (Urteil vom 18. Méarz 2010,
Xa ZR 74/09, Rn. 16). Ebenso wenig kommt es darauf an, ob die Fehler oder
Auslassungen in der Ubersetzung so schwerwiegend sind, dass sie die Offenba-
rung der Erfindung ernsthaft oder substantiell beeintrachtigen, wie der Senat noch
in seinem Beschluss vom 3. Dezember 2009, mit dem der Préasidentin des Patent-
amts der Beitritt zu vorliegendem Beschwerdeverfahren anheimgestellt worden ist,
angenommen hat. Denn dies wirde eine inhaltliche Prifung der Ubersetzung im
Einzelfall voraussetzen, die - worauf die Prasidentin des Patentamts in ihrer Stel-
lungnahme vom 16. April 2010 zu Recht hingewiesen hat - weder im Gesetz vor-
gesehen ist noch vom Patentamt in diesem Verfahrensstadium, bei dem es vor-

nehmlich um die Erfullung formeller Erfordernisse geht, geleistet werden kann.

Die Grenze, bei der die Annahme gerechtfertigt ist, dass keine Ubersetzung im
Sinne von 8§ 35 Abs. 1 Satz 1 PatG vorgelegt worden ist, kann dann erreicht sein,
wenn etwa die Ubersetzung erkennbar in keinerlei sachlichem Zusammenhang mit

der fremdsprachigen Anmeldung steht, z. B. wenn die Ubersetzung eine andere
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Anmeldung oder Erfindung betrifft, oder ganze Bestandteile der Anmeldungsun-

terlagen, z. B. die Ubersetzung der Patentanspriiche, insgesamt fehlen.

3. Die Anmelderin hat hier daher trotz des Umstands, dass sie innerhalb der
Dreimonatsfrist keine Ubersetzung der Patentanspriiche 13 bis 26 eingereicht hat,
dem Ubersetzungserfordernis des § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG genugt; die Rechts-
folge nach § 35 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 PatG ist nicht eingetreten. Der Umfang
der Auslassungen in der Ubersetzung, der hier formal die Hélfte der Patentan-
spruche betrifft, mag zwar ein Ausmald erreicht haben, bei dem zweifelhaft sein
konnte, ob noch eine Gleichstellung mit einer inhaltlich fehlerhaften Ubersetzung,
die grundsatzlich dem Ubersetzungserfordernis geniigt, gerechtfertigt ist. Hier tritt
aber die Besonderheit hinzu, dass in der rechtzeitig eingereichten Ubersetzung
der Beschreibung alle Patentanspriche, einschlie3lich der Anspriiche 13 bis 26,
mit Nennung der Nummer des Anspruchs und ihren Merkmalen wiedergegeben
sind. Vor diesem Hintergrund ist die am 10. Oktober 2008 eingereichte Uberset-

zung noch ausreichend gewesen.

4. Die Rechtsbeschwerde ist angesichts der grundsatzlichen Bedeutung der
Rechtsfrage zuzulassen (8 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG).

Schulke Puschel Eisenrauch

pro
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…



betreffend die Patentanmeldung 10 2008 032 908.8


(wegen Übersetzungserfordernis, § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG)





hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun­despatentgerichts am 23. September 2010 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Püschel und den Richter Eisenrauch





beschlossen:





1.	Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Pa­tent- und Markenamts - Prüfungsstelle 1.55 - vom 5. März 2009 aufgehoben.





2.	Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.








Gründe





I.





Am 12. Juli 2008 meldete die Anmelderin beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in englischer Sprache eine Erfindung mit der Bezeichnung "Method and device for forecasting/detecting polis­hing end point and method and device for monitoring real-time film thickness" (Verfahren und Vorrichtung zur Vorherbestim­mung/Detektierung des Polierend­punkts und Verfahren und Vorrichtung zur Auf­zeichnung der Filmdicke in Echtzeit) zum Patent an. Zu der Anmeldung gehören 26 Patentansprüche. Die Ansprü­che 1, 3, 9, 11, 12, 16‑18 und 20‑23 sind neben­geordnet, die übrigen Ansprüche unmittelbar oder mittelbar auf diese rückbezo­gen.



Am 10. Oktober 2008 reichte die Anmelderin die deutsche Übersetzung der An­meldung nach. In dieser Übersetzung waren vom Patentanspruch 13 nur die ers­ten drei, den Rückbezug angebenden, Zeilen enthalten, die Ansprüche 14 bis 26 fehlten vollständig.





Mit Schriftsatz vom 13. November 2008, eingegangen am 17. November 2008, reichte die Anmelderin den fehlenden Teil der Übersetzung unter Hinweis darauf nach, dass die betreffenden Seiten der deutschen Übersetzung möglicherweise aufgrund technischer Fehler nicht zur Amtsakte gelangt seien. Auf den Bescheid des Patentamts im Dezember 2008, wonach die vollständige Übersetzung nicht fristgerecht eingereicht worden und daher festzustellen sei, dass die Anmel­dung als nicht erfolgt gelte, hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 14. Januar 2009 im Einzelnen dargelegt, dass die in der Übersetzung fehlenden Ansprüche 13 bis 26 in der rechtzeitig eingereichten Übersetzung der Beschrei­bung wörtlich enthalten seien; so finde sich Anspruch 13 auf Seite 23, Zeilen 10 bis 26 und auf Seite 46, Zeile 24 bis Seite 47, Zeile 5 der deutschen Übersetzung der Beschreibung, An­spruch 14 finde sich auf Seite 23, Zeile 30 bis Seite 24, Zeile 10 und auf Seite 47, Zeilen 6 bis 12 usw. Lediglich hilfsweise hat die Anmel­derin zugleich Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur rechtzeitigen voll­ständigen Einrei­chung der Übersetzung der englischsprachigen Anmeldungsun­terlagen gestellt.





Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle 1.55 - hat durch Beschluss vom 5. März 2009 den Antrag der Anmelderin auf Wiedereinsetzung in den vori­gen Stand vom 14. Januar 2009 zurückgewiesen und sich zur Begründung auf den Bescheid vom 9. Februar 2009 bezogen. Dort ist ausgeführt, die Patentan­meldung gelte als nicht erfolgt, da die vollständige Übersetzung nicht fristgerecht innerhalb der gesetzlichen Frist von 3 Monaten eingereicht worden sei. Eine nachträgliche Einbeziehung der verspätet eingereichten Teile der Über­setzung sei somit nicht möglich. Der Antrag auf Wiedereinsetzung sei zwar zulässig, in der Sache aber zurückzuweisen, da die Frist nicht ohne Verschulden versäumt wor­den sei. Dem Vertreter der Anmelderin müsse zumindest mangelnde Sorgfalt zur Last gelegt werden, denn es sei offenbar unterlassen worden, vor dem Einreichen der deutschen Übersetzung am 10. Oktober 2008 diese auf Vollständigkeit zu überprüfen.





Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde und beantragt sinn­gemäß,





den angefochtenen Beschluss aufzuheben.





Zur Begründung verweist die Anmelderin im Wesentlichen darauf, dass die fristge­recht eingereichten Übersetzungsunterlagen eine ausreichende Beschreibung der angemeldeten Erfindung in deutscher Sprache enthalten. Der fremdsprachigen Anmeldung könne nicht der Anmeldetag deswegen abgesprochen werden, weil versehentlich nur die Ansprüche 1 bis 12 vollständig eingereicht und die Ansprü­che 13 bis 26, die sämtlich zweifach wörtlich in der Beschreibung angeführt seien, nicht auch separat nochmals der Beschreibung angefügt worden seien. Zudem seien Ansprüche gemäß § 35 Abs. 2 PatG für die Zuerkennung des Anmeldetags nicht erforderlich. Lediglich hilfsweise werde Antrag auf Wiedereinsetzung gestellt, da der Fehler auf dem Verhalten einer qualifizierten Hilfsperson beruhe, was dem anwaltlichen Vertreter nicht zugerechnet werden könne.





Die Präsidentin des Deutschen Patentamts hat - nachdem ihr der Senat dies durch Beschluss vom 3. Dezember 2009 anheim gegeben hatte - gemäß § 77 PatG ihren Beitritt zum Verfahren erklärt. In ihrer Stellungnahme vertritt sie die Auffassung, dass die fehlende Übersetzung der Patentansprüche 13 bis 26 die Rechtsfolge des § 35 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 PatG ausgelöst habe. Da die Übersetzung dieser Ansprüche fehle, habe die Anmelderin keine Übersetzung der Anmeldung in der eingegangenen Fassung, sondern in einer anderen Fassung der Anmeldung eingereicht. Maßgebliches Abgrenzungskriterium für die Frage der Erfüllung der Übersetzungspflicht könne auch nicht sein, ob der Gegenstand bzw. die Gegenstände der Anmeldung, durch die der angestrebte Schutzumfang be­stimmt werde, der Übersetzung entnommen werden könne. Dies finde im Gesetz keine Stütze und würde zudem eine intensive inhaltliche Prüfung erfordern, die ebenfalls im Gesetz nicht vorgesehen sei.








II.





Die Beschwerde ist begründet, denn das Patentamt hat zu Unrecht angenommen, dass die Anmeldung als nicht erfolgt gilt, weil die Anmelderin aufgrund der Unvoll­ständigkeit der Übersetzung dem Übersetzungserfordernis nicht nachgekommen sei. Auf den lediglich hilfsweise gestellten Antrag auf Wiedereinsetzung kommt es insoweit nicht an.





Nach § 35 Abs. 2 Satz 1 und 2 PatG liegen die Voraussetzungen für die Zuerken­nung eines Anmeldetages vor, wenn die in § 34 Abs. 3 Nr. 1, 2 und 4 PatG ge­nannten Unterlagen (Name des Anmelders, Erteilungsantrag, Beschreibung) beim Patentamt eingegangen sind. Sind die genannten Unterlagen nicht in deutscher Sprache abge­fasst, gilt dies allerdings nur, wenn die deutsche Übersetzung inner­halb einer Frist von drei Monaten nachgereicht wird; andernfalls gilt die Anmel­dung als nicht er­folgt (§ 35 Abs. 2 Satz 2 PatG). Die Vorschrift enthält zwar ihrem Wortlaut nach keine Bestimmung darüber, wie in Fällen fehlerhafter oder unvoll­ständiger Übersetzungen (Auslassungen) zu verfahren ist. Nach ihrem Sinn und Zweck ist es aber nicht gerechtfertigt, die Fälle fehlerhafter oder unvollständiger deutscher Übersetzungen ausnahmslos dem Fall einer gänzlich fehlenden Über­setzung gleichzustellen. Vielmehr genügt grundsätzlich auch eine fehlerhafte oder unvollständige Übersetzung dem Übersetzungserfordernis des § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG.





1.	§ 35 Abs. 1 Satz 1 PatG stellt eine Ausnahme von dem Grundsatz des § 126 PatG dar, wonach die Amtssprache vor dem Deutschen Patent- und Markenamt deutsch ist (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 35 Rn. 12). Durch die Nachreichung ei­ner Übersetzung innerhalb der Dreimonatsfrist soll diesem Grundsatz wieder Ge­nüge getan werden (Schulte, a. a. O., § 35 Rn. 12; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 35 Rn. 3 f.). Damit soll in angemessener Frist eine deutschsprachige Arbeitsgrundlage für das weitere Verfahren nachgereicht werden, wobei insbe­sondere auch die Öffentlichkeit durch die erforderliche Herausgabe der Offenle­gungsschrift in deutscher Sprache unterrichtet werden soll. Dies wird auch durch eine deutsche Übersetzung, die Fehler oder Auslassungen aufweist, nicht ernst­haft in Frage gestellt.





a)	So ist die deutsche Übersetzung für den ursprünglichen Offenbarungsgehalt der Patentanmeldung nicht entscheidend, maßgeblich ist vielmehr der zunächst eingereichte fremdsprachige Text (vgl. Busse/Keukenschrijver, a. a. O., § 35 Rn. 3). Diese Ansicht wird auch in der Begründung des Regierungsentwurfs zu § 35 PatG vertreten. Dort heißt es, dass der Anmelder durch die Möglichkeit, die Anmeldung in ihrer Originalsprache einzureichen, den Vorteil habe, dass auf diese Weise keine Bestandteile der Offenbarung durch die Übersetzung verloren gingen, weil sich der Offenbarungsgehalt nach der Anmeldung in der Originalsprache und nicht nach der Übersetzung richte (BIPMZ 1998, 393, 403). Diese Auffassung ist auch zutreffend, weil anderenfalls der mit § 35 PatG verfolgte Zweck, Anmeldun­gen in ausländischer Sprache bzw. Auslandsanmeldungen den für den Eingang der Anmeldung in dieser Sprache maßgeblichen Zeitpunkt als Anmelde- bzw. Pri­oritätszeitpunkt zuzubilligen, nicht sicher erreicht werden könnte. Eine Auslegung der Vorschrift dahin, dass jeder Fehler oder jede Auslassung der Übersetzung automatisch zu einem Verlust des Anmeldetags führen muss, ist angesichts der Maßgeblichkeit der Originalfassung für die Offenbarung nicht geboten.





Enthält nämlich die deutsche Übersetzung inhaltliche Fehler, die dazu führen, dass der deutsche Text über den Offenbarungsgehalt des fremdsprachigen Textes hinausgeht, setzt sich der Anmelder dem Risiko aus, dass seine Anmeldung we­gen unzulässiger Erweiterung zurückgewiesen wird (§ 38 PatG) oder - sofern hierauf ein Patent erteilt werden sollte, weil der Fehler im Erteilungsverfahren nicht zutage getreten ist - dass der Einspruchs- oder Nichtigkeitsgrund unzulässiger Erweiterung (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) gegeben ist. Rechtliche Vorteile können dem Anmelder somit selbst aus solchen Übersetzungsfehlern nicht erwachsen, so dass es nicht gerechtfertigt ist, deswegen das Übersetzungserfordernis als nicht erfüllt anzusehen mit der Folge des Verlustes von Anmeldung und Priorität. Bei kleineren inhaltlichen Fehlern der Übersetzung wäre dies noch weniger gerechtfertigt, wobei sich ohnehin eine zuverlässige Abgrenzung geringfügiger zu doch schon nicht mehr unerheblichen Fehlern nur schwer treffen ließe. Den deutschen Überset­zungstext wird der Anmelder zudem jederzeit nach Ablauf der Dreimonatsfrist - nicht anders wie bei weiteren Eingaben zu einer von vornherein in Deutsch einge­reichten Anmeldung - ändern und damit auch inhaltliche Fehler beseitigen können, sofern sich nur die Änderung im Rahmen der (fremdsprachigen) Ursprungsoffen­barung hält.





b)	Eine andere Beurteilung ist auch nicht deshalb gerechtfertigt, weil auf Grund­lage einer etwaigen fehlerhaften oder unvollständigen Übersetzung die Offenle­gungsschrift herausgegeben wird, mit der die Öffentlichkeit über die Existenz der Anmeldung und das künftig mögliche Schutzrecht unterrichtet wird.





Durch eine fehlerhafte Übersetzung können Dritte, die auf die Richtigkeit der Of­fenbarung bzw. der Übersetzung vertraut haben, nicht geschädigt werden. Fehler­hafte Übersetzungen haben nur nachteilige Folgen für den Anmelder selbst. So hat die fehlerhafte Übersetzung Auswirkungen auf einen Entschädigungsanspruch des Anmelders gemäß § 33 PatG, weil ein Dritter, der den Gegenstand der An­meldung nicht in der engeren Fassung des Offenlegungstextes, jedoch in der weiten Fassung des fremdsprachigen Ursprungstextes benutzt, regelmäßig nicht schuldhaft handeln wird. Sollte – umgekehrt – der fremdsprachige Ursprungstext enger als die deutsche Übersetzung sein und Dritte deshalb von einer Nutzung abhalten, so bestehen wegen der Behauptung gewerblicher Schutzrechte wettbe­werbsrechtliche Abwehr- und gegebenenfalls auch Schadensersatzansprüche.



Für den hier vergleichbaren Fall, der fehlerhaften Übersetzung einer europäischen Patentschrift, hat der Bundesgerichtshof dahin entschieden, dass die Bedeutung der Übersetzung in die deutsche Sprache in ihrem informatorischen Charakter liegt (so BGH, Urteil vom 18. März 2010, Xa ZR 74/09, Rn. 14 - Nabenschaltung II). Dies wird wesentlich daraus gefolgert, dass der deutsche Gesetzgeber von der Möglichkeit, im Falle einer den Schutzbereich einengenden Fassung der Überset­zung diese engere Fassung für verbindlich zu erklären, keinen Gebrauch gemacht hat. Die Rechtsfolgen einer fehlerhaften Übersetzung ergeben sich daraus, dass der gute Glaube an den sich aus einer fehlerhaften Übersetzung ergebenden scheinbaren Schutzbereich durch ein Weiterbenutzungsrecht geschützt wird. Dar­aus wird zutreffend gefolgert, das der Übersetzung anhaftende Mängel keinen Einfluss auf den Schutzbereich des angegriffenen Patents haben können. Diese Erwägungen des BGH sind hier heranzuziehen, weil auch im Falle einer fehler­haften Übersetzung bei einer inländischen Anmeldung ein Weiterbenutzungsrecht des redlichen Erfindungsbesitzers besteht.





Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜG a. F. erlaubt dem gutgläubigen Nutzer auch ein auf sei­nen Betrieb beschränktes Weiterbenutzungsrecht nach der Patenterteilung, wäh­rend § 33 PatG den gutgläubigen Nutzer nur für die Zeit bis zur Patenterteilung privilegiert. Einschlägig ist hier aber § 12 PatG. Die Norm ist wegen des ihr zugrunde liegenden allgemeinen Rechtsgedankens analogiefähig. Eine analoge Anwendung der Norm wurde von der Rechtsprechung insbesondere dann ange­wandt, wenn der Besitzstand redlich erworben wurde und die Berufung auf die Rechte aus einem Patent oder einer Patentanmeldung dem der redlichen Nutzung nicht gewichtig entgegengesetzt werden können (BGHZ 6, 172 - Wäschepresse; weitere Nachweise bei Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 12 Rn. 54 mit Fn. 207 ff). So verhält es sich, wenn die der Offenbarung der Erfindung zugrunde liegende Übersetzung nicht dem Inhalt der Erfindung entspricht, wie sie in auslän­discher Sprache angemeldet wurde. Auch in einem solchen Fall ist ein Weiterbe­nutzungsrecht bei redlich erworbenem Besitzstand ggfs. zu gewähren.



2.	Dem Sinn und Zweck von § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG entspricht es nach den obi­gen Ausführungen, dass bei einer fehlerhaften Übersetzung die Rechtsfolge des § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG nicht ausgelöst wird, soweit nur eine Übersetzung beige­fügt wird, die der Form nach eine ordnungsgemäße Offenlegung gestattet und formell alle Bestandteile der fremdsprachigen Anmeldungsunterlagen (Patentan­sprüche, Beschreibung, Zeichnungen) betrifft. Eine unvollständige Übersetzung, die bei Patentansprüchen, Beschreibung oder Zeichnungen Auslassungen enthält, ist dem Fall einer fehlerhaften Übersetzung gleichzusetzen.





Es besteht nämlich kein qualitativer Unterschied zwischen einer fehlerhaften und einer unvollständigen Übersetzung. In beiden Fällen kann der Informationswert der Übersetzung erheblich gemindert oder aber in keiner Weise beeinträchtigt sein (vgl. LG Mannheim, Mitt. 2009, 402, 403, Abschnitt III. 2, zum Übersetzungserfor­dernis nach Art. II § 3 Abs. 1 Satz 1 IntPatÜG in der bis 30. April 2008 gültigen Fassung). Dies hat auch der BGH in der Entscheidung "Nabenschaltung II" für die Vorschrift des Art. II § 3 IntPatÜG a. F. angenommen (Urteil vom 18. März 2010, Xa ZR 74/09, Rn. 16). Ebenso wenig kommt es darauf an, ob die Fehler oder Auslassungen in der Übersetzung so schwerwiegend sind, dass sie die Offenba­rung der Erfindung ernsthaft oder substantiell beeinträchtigen, wie der Senat noch in seinem Beschluss vom 3. Dezember 2009, mit dem der Präsidentin des Patent­amts der Beitritt zu vorliegendem Beschwerdeverfahren anheimgestellt worden ist, angenommen hat. Denn dies würde eine inhaltliche Prüfung der Übersetzung im Einzelfall voraussetzen, die - worauf die Präsidentin des Patentamts in ihrer Stel­lungnahme vom 16. April 2010 zu Recht hingewiesen hat - weder im Gesetz vor­gesehen ist noch vom Patentamt in diesem Verfahrensstadium, bei dem es vor­nehmlich um die Erfüllung formeller Erfordernisse geht, geleistet werden kann.





Die Grenze, bei der die Annahme gerechtfertigt ist, dass keine Übersetzung im Sinne von § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG vorgelegt worden ist, kann dann erreicht sein, wenn etwa die Übersetzung erkennbar in keinerlei sachlichem Zusammenhang mit der fremdsprachigen Anmeldung steht, z. B. wenn die Übersetzung eine andere Anmeldung oder Erfindung betrifft, oder ganze Bestandteile der Anmeldungsun­terlagen, z. B. die Übersetzung der Patentansprüche, insgesamt fehlen.





3.	Die Anmelderin hat hier daher trotz des Umstands, dass sie innerhalb der Drei­monatsfrist keine Übersetzung der Patentansprüche 13 bis 26 eingereicht hat, dem Übersetzungserfordernis des § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG genügt; die Rechts­folge nach § 35 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 PatG ist nicht eingetreten. Der Umfang der Auslassungen in der Übersetzung, der hier formal die Hälfte der Patentan­sprüche betrifft, mag zwar ein Ausmaß erreicht haben, bei dem zweifelhaft sein könnte, ob noch eine Gleichstellung mit einer inhaltlich fehlerhaften Übersetzung, die grundsätzlich dem Übersetzungserfordernis genügt, gerechtfertigt ist. Hier tritt aber die Besonderheit hinzu, dass in der rechtzeitig eingereichten Übersetzung der Beschreibung alle Patentansprüche, einschließlich der Ansprüche 13 bis 26, mit Nennung der Nummer des Anspruchs und ihren Merkmalen wiedergegeben sind. Vor diesem Hintergrund ist die am 10. Oktober 2008 eingereichte Überset­zung noch ausreichend gewesen.





4.	Die Rechtsbeschwerde ist angesichts der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfrage zuzulassen (§ 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG).
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