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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 11 2006 001 178.2

hier: Beschwerde gegen Erteilungsbeschluss

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts am 7. Oktober 2014 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die

Richterin Plschel und den Richter Eisenrauch

BPatG 152
08.05



beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Prufungsstelle fur
Klasse HO4L des Deutschen Patent- und Markenamts vom
7. April 2014 aufgehoben und die Sache an das Deutsche

Patent- und Markenamt zurtickverwiesen.

2. Die Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.

Grinde

Am 26. Juni 2006 tatigte die Anmelderin, u. a. mit Deutschland als Bestimmungs-
amt, die internationale Patentanmeldung PCT/US2006/024981, die am
4. Januar 2007 in englischer Sprache mit der Bezeichnung ,Techniques for recon-
figurable decoder for a wireless system® verdffentlicht wurde. In den Unterlagen
dieser Anmeldung findet sich zur Beschreibung der Figur 4 in Absatz [0048] u. a.
folgender Satz: ,For example, in one embodiment, module 400 may be contained

within check nodes update module 312, for example.”

Zur Einleitung der nationalen Phase der internationalen Anmeldung reichte die
Anmelderin am 9. November 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA) eine deutsche Ubersetzung ein, wobei die Ubersetzung der genannten
Textpassage darin wie folgt lautet: ,Beispielsweise kann bei einem Ausfiuhrungs-
beispiel das Modul 400 verbunden sein in dem Prufknotenauffrischmodul 312,

zum Beispiel”.

Im Prifungsverfahren hat die Anmelderin in Beantwortung des Prifungsbescheids
vom 30. September 2013 mit einem am 21. Februar 2014 beim DPMA eingegan-

genen Schriftsatz vom 20. Februar 2014 geadnderte Erteilungsunterlagen vorge-



legt, wobei aber auf Seite 18, zweiter Absatz, Zeilen 4 bis 6, in der Beschreibung

zu Figur 4, der genannte Satz unverandert blieb.

Durch Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse HO4L des DPMA vom 7. April 2014
ist der Anmelderin ein Patent erteilt worden, wobei hinsichtlich der Beschreibung
auf die am 21. Februar 2014 eingereichten Unterlagen Bezug genommen wurde.
Der Erteilungsbeschluss weicht von diesen Unterlagen lediglich im Hinblick auf
den genannten Satz auf Seite 18 ab. Dieser lautet gemafR Erteilungsbeschluss -
bezeichnet als redaktionelle Anderung - wie folgt: ,Beispielsweise kann bei einem
Ausfihrungsbeispiel das Modul 400 verbunden sein mit dem Prufknotenauffrisch-
modul 312“.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie beantragt sinngemalfs,

1. den Erteilungsbeschluss vom 7. April 2014 aufzuheben und
das Patent mit gednderter Beschreibungsseite 18 und den
Ubrigen Unterlagen in der in dem Erteilungsbeschluss ent-

haltenen Fassung zu erteilen;

2. die Beschwerdegebuhr zurtickzuerstatten.

Die mit der Beschwerde eingereichte Beschreibungsseite 18 unterscheidet sich
von der in dem angefochtenen Beschluss in Bezug genommenen Seite 18 der von
der Anmelderin am 21. Februar 2014 eingereichten Beschreibungsunterlagen
dadurch, dass der genannte Satz nunmehr wie folgt lauten soll: ,Beispielsweise
kann bei einem Ausfuhrungsbeispiel das Modul 400 in dem Prufknotenauffrisch-

modul 312 enthalten sein®.

AulRerdem verlangt die Anmelderin, dass ebenfalls auf Seite 18 der Beschreibung,
zweiter Absatz, Zeile 7 Mitte, das Wort ,auf*, das dort in Kleinschreibung und tie-

fergestellt erscheint, in Normalschrift geschrieben werden soll.



Die Beschwerde ist zuldssig und hat in der Sache insoweit Erfolg, als der Ertei-
lungsbeschluss ohne Sachentscheidung aufzuheben und die Sache an das Pa-

tentamt zuriickzuverweisen ist (8 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG).

1. Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingelegt und auch im Ubrigen
zulassig. Insbesondere hat die Anmelderin mit der im Erteilungsbeschluss vorge-
nommenen Ab&nderung einer Beschreibungsseite eine Abweichung vom Ertei-
lungsantrag und damit schlussig eine Beschwer geltend gemacht. Dies reicht fur
die Bejahung der Zulassigkeit der Beschwerde aus (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl.,
§ 73 Rn. 51).

2. Die Beschwerde ist auch in der Sache begriindet und fuhrt unter Aufhebung
des angefochtenen Beschlusses zur Zurlickverweisung der Sache an das Deut-

sche Patent- und Markenamt

Ein Patent darf grundsétzlich nur so erteilt werden, wie es beantragt ist. Jede An-
derung der Unterlagen, die nicht nur in geringfiigigen redaktionellen Korrekturen
wie der Berichtigung von Schreibfehlern oder offensichtlichen grammatikalischen
oder sprachlichen Unrichtigkeiten besteht, setzt das schriftlich erklarte Einver-
standnis des Anmelders voraus (vgl. Schulte, a. a. O., Einleitung Rn.7, 8§49
Rn. 17; Busse, PatG, 7. Aufl., 848 Rn. 17, vor 8 34 Rn. 52; Benkard/Schafers,
PatG, 10. Aufl., 8 49 Rn. 2; BPatGE 25, 141, 143).

Die im Erteilungsbeschluss vorgenommene Ab&nderung auf der Beschreibungs-
seite 18 stellt nicht nur eine bloR redaktionelle Anderung im vorgenannten Sinne
dar. Der Satz auf Seite 18, zweiter Absatz, Zeilen 4 bis 6, der von der Anmelderin
vorgelegten Unterlagen lautet wie folgt: ,Beispielsweise kann bei einem Ausflh-
rungsbeispiel das Modul 400 verbunden sein in dem Prifknotenauffrischmo-

dul 312, zum Beispiel“. Dieser Satz wurde im Erteilungsbeschluss durch folgenden



Satz ersetzt: ,Beispielsweise kann bei einem Ausfihrungsbeispiel das Modul 400
verbunden sein mit dem Prifknotenauffrischmodul 312“. Dies stellt sowohl sprach-
lich als auch inhaltlich (,,...verbunden sein mit dem....” statt ,.....verbunden sein in
dem...”) eine Abweichung dar, durch die das im Patenterteilungsverfahren gel-
tende Antragsprinzip verletzt wird. Die Prufungsstelle hatte diese Abanderung
nicht vornehmen durfen, ohne der Anmelderin vorher Gelegenheit zur AuRerung

gegeben zu haben.

Nachdem das nachgesuchte Patent abweichend vom Erteilungsantrag erteilt wor-
den ist, ist der angefochtene Beschluss aufzuheben, ohne dass der Senat in der
Sache selbst entscheidet, § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG. Die Priufungsstelle wird nun-
mehr Uber die Erteilung des Patents nach MalRgabe des von der Patentinhaberin

gestellten Antrags erneut zu beschlie3en haben.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Anmelder in einem
Erteilungsverfahren, das aus einer internationalen fremdsprachigen Anmeldung
hervorgegangen ist, nicht an die von ihm eingereichte deutsche Ubersetzung ge-
bunden ist. Er kann seinen Antrag vielmehr im Laufe des Erteilungsverfahrens auf
geanderte Unterlagen stitzen und dabei auch von der urspriinglich eingereichten
Ubersetzung abweichen. Mafgeblich ist der Offenbarungsrahmen des englischen
Originaltextes und nicht derjenige der spater eingereichten deutschen Uberset-
zung. Vorliegend wird es daher darauf ankommen, ob das in der Beschreibung zu
Figur 4 erlauterte Ausfihrungsbeispiel mit dem von der Anmelderin nunmehr ge-
anderten Text einen anderen Inhalt erhédlt, und ob dem Fachmann dadurch ein
Gegenstand vermittelt wird, den er der urspringlichen internationalen Anmeldung,

d. h. dem englischen Ursprungstext, entnehmen kann.

3. Die Anordnung der Rickzahlung der Beschwerdegebihr beruht auf § 80
Abs. 3 PatG. Danach ist die Rickzahlung anzuordnen, wenn dies der Billigkeit
entspricht. So liegt der Fall hier. Die Erhebung der Beschwerde und die Entrich-

tung der Beschwerdegebihr hétten bei ordnungsgemafier und angemessener



Sachbehandlung vermieden werden kénnen (vgl. Schulte, a. a. O., 8 73 Rn. 132).

Der angefochtene Beschluss erging unter Verletzung des Grundsatzes der Bin-

dung an den Erteilungsantrag, womit die Patentinhaberin zugleich auch in ihrem

Anspruch auf rechtliches Gehor verletzt worden ist. Diese Verfahrensfehler sind

fur die Erhebung der Beschwerde ursachlich gewesen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gege-

ben, wenn gerigt wird, dass

1.

2.

das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalfiig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausubung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Betelligten das rechtliche Gehor versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,

der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.



Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwaltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstrale 45a, 76133 Karlsruhe einge-

reicht werden. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Rauch Pischel Eisenrauch
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