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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 14. Juli 2020 durch den Vor-
sitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Dr. Grabinski und Hoffmann, die Rich-

terin Dr. Kober-Dehm und den Richter Dr. Rensen

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Prasidentin des Deutschen Patent-
und Markenamts wird der Beschluss des 10. Senats (Technischen
Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 11. Oktober
2018 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,
auch Uber die Kosten des Rechtsbheschwerdeverfahrens, an das

Bundespatentgericht zurlickverwiesen.

Griinde:

A. Die Anmelderin hat am 5. Oktober 2016 beim Deutschen Patent-
und Markenamt (Patentamt) unter Inanspruchnahme einer US-amerikanischen
Prioritat vom 8. Oktober 2015 eine ein Druckstick fur eine Freilaufkupplung be-

treffende Erfindung in englischer Sprache zum Patent angemeldet.

Am 23. Dezember 2016 reichte die Anmelderin eine deutsche Uberset-
zung der Anmeldung nach. Die Ubersetzung lasst nicht erkennen, wer sie ge-

fertigt hat, und ist nicht von einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt beglaubigt.

Mit Bescheid vom 21. Februar 2017 wies das Patentamt die Anmelderin
unter Bezugnahme auf 8 14 Abs. 1 PatV in der bis 31. Marz 2019 gultigen Fas-
sung darauf hin, dass die eingereichte Ubersetzung der Beglaubigung durch
einen Rechtsanwalt oder Patentanwalt bedirfe. Fir den Fall, dass die Uberset-
zung durch einen offentlich bestellten Ubersetzer angefertigt worden sein sollte,

sei dessen Unterschrift von einem Notar beglaubigen zu lassen. Das Patentamt



forderte die Anmelderin auf, die entsprechende Beglaubigung innerhalb eines
Monats nach Zugang des Mangelbescheids nachholen zu lassen. Die Anmelde-

rin kam der Aufforderung nicht nach.

Mit Bescheid vom 2. Mai 2017 setzte das Patentamt der Anmelderin eine
weitere Frist von einem Monat und wies sie auf die Mdglichkeit der Zurtickwei-
sung der Anmeldung hin, wenn der Mangel nicht rechtzeitig behoben werde.
Nachdem die Anmelderin auch diese Frist verstreichen liel3, ohne die geforderte
Beglaubigung nachzureichen, hat das Patentamt die Anmeldung zuriickgewie-
sen. Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Die Prasidentin des
Patentamts, die dem Beschwerdeverfahren beigetreten ist, hat die Zurickwei-

sung des Rechtsmittels beantragt.

Das Patentgericht hat den Beschluss des Patentamts aufgehoben und
die Sache zur weiteren Behandlung der Anmeldung zurickverwiesen (BPatG,
GRUR 2019, 434 - Druckstick). Mit der vom Patentgericht zugelassenen
Rechtsbeschwerde begehrt die Prasidentin des Patentamts, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und
Entscheidung an das Patentgericht zurlickzuverweisen. Die Anmelderin tritt
dem Rechtsmittel entgegen.

B. Die kraft Zulassung statthafte und auch im Ubrigen zulassige

Rechtsbeschwerde ist begriindet.

l. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie
folgt begriindet:

Dass das Patentamt die Anmeldung zurtickgewiesen habe, sei in forma-
ler Hinsicht nicht zu beanstanden. Insofern sei das Patentamt zutreffend davon
ausgegangen, dass das Fehlen der Beglaubigung der Ubersetzung einer nicht
in deutscher Sprache abgefassten Anmeldung nicht die Riicknahmefiktion nach
§ 35a Abs. 1 Satz 2 PatG ausldse, sondern allenfalls einen formalen Mangel

darstelle, der, wenn er nicht innerhalb einer vom Patentgericht gesetzten Frist
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behoben werde, dazu fiihre, dass die Anmeldung durch Beschluss zuriickzu-

weisen sei.

Die Zurickweisung der Anmeldung sei indessen in der Sache fehlerhaft,
da § 14 Abs. 1 PatV in der im Streitfall mal3geblichen Fassung, auf den sie ge-
stutzt sei, nichtig sel.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin ergebe sich dies zwar nicht be-
reits daraus, dass § 34 Abs. 6 PatG als Ermachtigungsnorm nicht hinreichend
bestimmt sei. Der Vorschrift lasse sich durch Auslegung entnehmen, dass sich
der Gesetzgeber die Regelung der inhaltlichen Erfordernisse der Anmeldung,
einschlie3lich der materiellen Voraussetzungen fur die Erteilung eines Patents
vorbehalten habe. Damit sei dem Bestimmtheitserfordernis und dem Vorbehalt
des Gesetzes nach Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG Geniige getan. 8§ 34 Abs. 6 PatG
stelle auch eine ausreichende Ermachtigungsgrundlage fur den Erlass von
Bestimmungen fir nach § 35a PatG einzureichende Ubersetzungen dar. Das
Fehlen einer Regel 49 Abs. 1 AusfOEPU entsprechenden Vorschrift im deut-
schen Recht, wonach Ubersetzungen als Unterlagen der Patentanmeldung gél-
ten, lasse, anders als die Anmelderin meine, nicht den Schluss zu, dass eine

Ubersetzung nach § 35a Abs. 1 PatG nicht Bestandteil der Anmeldung sei.

8 14 Abs. 1 PatV aF sei indessen wegen Verstof3es gegen den aus dem
Rechtsstaatsprinzip resultierenden Grundsatz der VerhaltnismalRigkeit nichtig
und daher nicht anzuwenden. Das in dieser Vorschrift geregelte Beglaubi-
gungserfordernis schranke das in 8 6 Abs. 1 PatG festgeschriebene, dem Ei-
gentumsschutz nach Art. 14 GG unterfallende Recht des Erfinders auf das Pa-
tent in unverhaltnismafiger Weise ein, weil dieses damit durch zusatzliche Auf-
wendungen erkauft werden musse. Eine Norm genige nur dann dem Grund-
satz der Verhaltnismafiigkeit, wenn der Eingriff in eine grundrechtsrelevante
Position im Hinblick auf den mit der Norm verfolgten Zweck geeignet, erforder-
lich und angemessen sei. Es bestiinden bereits erhebliche Zweifel, ob das Be-

glaubigungserfordernis in der in 8 14 Abs. 1 PatV aF geregelten Form uber-
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haupt geeignet sei, die damit angestrebte Sicherung der Qualitat der deutschen
Ubersetzung fremdsprachiger Patentanmeldungen zu erreichen. Unabhangig
davon sei 8 14 Abs. 1 PatV aF jedenfalls deshalb nichtig, weil eine anwaltliche
Beglaubigung zur Sicherung der Qualitat von Ubersetzungen nicht erforderlich
sei. Hierfur gebe es mildere Mittel mit gleicher Wirkung, wie die Regelungen
betreffend die Anforderungen an Ubersetzungen in den Ausfiihrungsordnungen
zum Patentzusammenarbeitsvertrag (Patent Cooperation Treaty - PCT) und
zum Europaischen Patentiibereinkommen (EPU) zeigten. Nach Regel
51bis.1(d) AusfOPCT durfe das fur das Bestimmungsamt geltende nationale
Recht eine Beglaubigung durch eine amtlich befugte Einrichtung oder einen
vereidigten Ubersetzer nur bei berechtigten Zweifeln an der Richtigkeit einer
nach Art. 22 PCT eingereichten Ubersetzung einer internationalen Anmeldung
vorschreiben. Ansonsten kdnne lediglich eine formlose Bestatigung des Anmel-
ders oder Ubersetzers verlangt werden, dass die Ubersetzung nach seinem
besten Wissen vollstandig und richtig sei. In Ubereinstimmung hiermit verlange
auch das Europaische Patentamt nach Regel 5 AusfOEPU eine Beglaubigung
durch einen o6ffentlich bestellten Ubersetzer nur bei ernsthaften Zweifeln an der
Richtigkeit der Ubersetzung. Im Ubrigen gelte nach Regel 7 AusfOEPU die
Vermutung, dass eine eingereichte Ubersetzung mit dem urspriinglichen Text
der Anmeldung lbereinstimme. Insbesondere Regel 51bis.1(d) AusfOPCT stel-
le, da der PCT Teil der nationalen Rechtsordnung sei, eine relevante Ver-
gleichsnorm dar, an der § 14 Abs. 1 PatV aF zwingend zu messen sei. Die Pra-
sidentin des Patentamts habe nicht vorgetragen, dass die unter der Geltung des
PCT eingereichten Ubersetzungen internationaler Anmeldungen von schlechte-
rer Qualitat seien als die Ubersetzungen der nach § 35a PatG zugelassenen
fremdsprachigen Anmeldungen. Regel 51bis.1(d) AusfOPCT sei somit ein Be-
leg dafur, dass es zur Qualitatssicherung von Ubersetzungen ausreiche, wenn
eine Beglaubigung nur bei berechtigten Zweifeln an der Richtigkeit der Uberset-

zung eingefordert werde.

Il. Dies halt der rechtlichen Uberprifung nicht stand.
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1. Das Patentgericht ist zu Unrecht zu dem Ergebnis gelangt, dass
§ 14 Abs. 1 PatV in der im Streitfall mafl3geblichen Fassung vom 11. Mai 2004

wegen VerstoRes gegen das Verhaltnismaigkeitsprinzip verfassungswidrig ist.

Nach Satz 1 dieser Vorschrift missen deutsche Ubersetzungen von
Schriftsticken, die zu den Unterlagen der Anmeldung zéahlen, von einem
Rechtsanwalt oder Patentanwalt beglaubigt oder von einem 6ffentlich bestellten
Ubersetzer angefertigt sein. Diese Regelung ist von der gesetzlichen Ermachti-
gungsgrundlage gedeckt und steht nicht in Widerspruch zu hdherrangigem
Recht.

a) Zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass § 14 Abs. 1
PatV aF nicht schon deshalb nichtig ist, weil die in der Eingangsformel der Pa-
tentverordnung als Ermachtigungsnorm genannte Bestimmung des § 34 Abs. 6
PatG nicht den Vorgaben des Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG entspreche.

Nach Art. 80 Abs. 1 GG muss die Ermachtigung zum Erlass von Rechts-
verordnungen durch ein Gesetz erteilt werden, das zugleich Inhalt, Zweck und

Ausmalf} der Erméchtigung bestimmt.

aa) 834 Abs.6 Satz1l PatG enthalt eine Verordnungsermachtigung
des Bundesministeriums der Justiz und fir Verbraucherschutz zum Erlass von
Bestimmungen Uber die Form und die sonstigen Erfordernisse der Anmeldung.
Diese Ermachtigung ist im Einklang mit Art. 80 Abs. 1 Satz3 GG und § 34
Abs. 6 Satz 2 PatG nach § 1 Abs. 2 DPMAV auf das Deutsche Patent- und

Markenamt Ubertragen worden.

bb) Mit der Angabe, dass durch Rechtsverordnung Bestimmungen
Uber die Form und die sonstigen Erfordernisse der Anmeldung erlassen werden

kénnen, ist die Reichweite der Erméachtigung hinreichend klar bestimmt.

Hieraus ergibt sich - wie das Patentgericht zu Recht angenommen hat -
zugleich, dass die Regelung der materiellen Voraussetzungen fiur die Erteilung
eines Patents weiterhin dem Gesetzgeber vorbehalten ist. Damit erflllt § 34
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Abs. 6 PatG die Anforderungen an eine gesetzliche Erméchtigungsgrundlage
nach Art. 80 Abs. 1 GG. Dies wird von der Anmelderin auch nicht mehr in Frage

gestellt.

b) Das Patentgericht hat ebenfalls zu Recht entschieden, dass § 14
Abs. 1 PatV aF nicht in Widerspruch zu der Regelung Uber die Zulassung
fremdsprachiger Anmeldungen in § 35a PatG steht.

aa) §3b5a PatG ist durch Art. 1 Nr. 9 des Gesetzes zur Novellierung
patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechts-
schutzes vom 19. Oktober 2013 mit Wirkung vom 1. April 2014 in das Patent-
gesetz eingefugt worden (BGBI. | 3830; Begriindung des Regierungsentwurfs,
BT-Drucks. 17/10308 S. 16). Die Regelung ist insoweit an die Stelle von § 35
PatG in der Fassung von Art. 2 Nr. 10 des Zweiten Gesetzes zur Anderung des
Patentgesetzes und anderer Gesetze vom 16. Juli 1998 getreten, mit dem die
Mdoglichkeit, ein Patent mit nicht in deutscher Sprache abgefassten Unterlagen
anzumelden, erstmals in das Patentgesetz aufgenommen worden war (BGBI. |
S. 1827; Begrindung des Regierungsentwurfs BT-Drucks. 13/9971 S. 31).

bb) Die Neuregelung in 8§ 35a PatG hat gegenuber der friheren
Rechtslage weder zu einer Einschrankung der Reichweite der Ermachtigungs-
norm in § 34 Abs. 6 PatG geflihrt noch ist dadurch die Vorschrift des § 14
Abs. 1 PatV aF aul3er Kraft gesetzt worden.

(1) §35aAbs. 1 Satz 1 PatG hat die bereits in 8§ 35 PatG aF enthalte-
ne Regelung in Bezug auf das Erfordernis, eine deutsche Ubersetzung inner-
halb einer bestimmten Frist nachzureichen, im Grundsatz unverandert tber-
nommen. Neu aufgenommen wurde insoweit lediglich eine Privilegierung eng-
lisch- und franzdsischsprachiger Anmeldungen, fur die sich die Frist zur Nach-
reichung der Ubersetzung von drei auf zwolf bzw. finfzehn Monate verlangert
(8 35a Abs. 2 PatG), sofern nicht die Voraussetzungen des § 35a Abs. 3 PatG

vorliegen.
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Ebenfalls neu geregelt wurde die Rechtsfolge bei nicht oder nicht fristge-
recht eingereichten Ubersetzungen fremdsprachiger Patentanmeldungen: Statt
der Fiktion, dass die Anmeldung als nicht erfolgt gilt, wenn die deutsche Uber-
setzung nicht oder nicht fristgerecht nachgereicht worden ist (so 8 35 Abs. 2
Satz 2 PatG aF), gilt die Anmeldung in diesem Fall nunmehr als zurtiickgenom-
men (8§ 35a Abs. 1 Satz 2 PatG). Hintergrund fur diese Anderung war, dass so
die Anmeldung - anders als nach der alten Rechtslage - weiterhin als Grundla-
ge fur die Inanspruchnahme einer Prioritdt zur Verfiugung steht (vgl. die Be-
grindung zum Entwurf eines Gesetzes zur Novellierung patentrechtlicher Vor-
schriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes,
BT-Drucks. 17/10308 S. 16).

(2) Entgegen der Auffassung der Anmelderin ist die Neuregelung der
Rechtsfolge in 8 35a Abs. 1 PatG nicht als abschlieRende Regelung zu verste-
hen, die keinen Raum fir den Erlass und die Anwendung von sonstigen Rege-
lungen betreffend die Form oder weitere Erfordernisse der Ubersetzung lieRe,
wie sie in 8 14 Abs. 1 PatV aF enthalten sind.

8§ 35a PatG legt neben der Frist fur die Einreichung der Ubersetzung al-
lein die Rechtsfolge fiir den Fall fest, dass die Ubersetzung nicht oder nicht
rechtzeitig nachgereicht wird. Regelungen Uber sonstige Anforderungen an eine
ordnungsgeméaRe Ubersetzung enthalt § 35a PatG nicht. Insofern unterscheidet

sich diese Bestimmung nicht von der Vorgangerregelung in 8 35 PatG aF.

Zur Flankierung der mit § 35 PatG aF neu erdffneten Mdglichkeit, fremd-
sprachige Anmeldungsunterlagen einzureichen, hat der Gesetzgeber zugleich
in 8 10 Abs. 1 PatAnmV aF eine Regelung vorgesehen, an dessen Stelle nach
§ 23 PatV mit Wirkung vom 15. Oktober 2003 die inhaltsgleiche, fir den Streit-
fall mal3gebliche Fassung von § 14 Abs. 1 PatV aF getreten ist. Hieraus wird
ersichtlich, dass die Regelung in § 35 PatG aF auch aus Sicht des Gesetzge-

bers ergdnzenden formellen Bestimmungen auf der Grundlage von 8§ 34 Abs. 6



PatG nicht entgegensteht. Fur die in allen wesentlichen Punkten vergleichbare

Regelung in 8§ 35a PatG kann nichts anderes gelten.
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C) Zu Unrecht macht die Anmelderin geltend, 8 14 Abs. 1 PatV aF sei
nicht von der Ermé&chtigungsnorm in 8§ 34 Abs. 6 PatG gedeckt, weil diese aus-
schlie3lich Regelungen betreffend die Erfordernisse der Unterlagen der Anmel-
dung nach § 34 Abs. 3 PatG erlaube, die deutsche Ubersetzung einer fremd-
sprachigen Anmeldung aber nicht zu diesen Unterlagen zahle.

Zwar geht die Anmelderin zu Recht davon aus, dass die deutsche Uber-
setzung einer fremdsprachigen Anmeldung nicht zu den Unterlagen nach § 34
Abs. 3 PatG gehort, die eine Anmeldung zwingend enthalten muss. Indessen ist
der Begriff "Anmeldung” im Sinne von § 34 Abs. 6 PatG entgegen der Auffas-
sung der Anmelderin nicht auf die in 8 34 Abs. 3 PatG genannten Unterlagen
beschrankt. Er umfasst vielmehr die Gesamtheit der Unterlagen, die Vorausset-
zung fur die Schutzrechtserteilung einer zum Patent angemeldeten Erfindung
sind (ebenso Benkard/Schafers, PatG, 11.Aufl., 834 Rn.12a; Schul-
te/Moufang, PatG, 10. Aufl., 8§ 34 Rn. 20-22).

Zur Verwirklichung des nach 8§ 6 PatG dem Erfinder zustehenden Rechts
auf das Patent ist es erforderlich, die Erfindung beim Patentamt anzumelden.
Insofern bezeichnet der Begriff "Anmeldung” zum einen eine Verfahrenshand-
lung, mit der das Verfahren zur Prifung der Patentfahigkeit eingeleitet wird.
Zum anderen bezieht sich der Begriff "Anmeldung" auf die Gesamtheit der Un-
terlagen einer Anmeldung, die die Grundlage fir eine ordnungsgemalfe Durch-
fuhrung des Prufungsverfahrens bilden und fur die Erteilung des Schutzrechts
unerlasslich sind. Aus den Regelungen in den 88 42, 45 und 48 PatG wird er-
sichtlich, dass zur Anmeldung in diesem Sinn und damit auch im Sinne von
§ 34 Abs. 6 PatG nicht nur die in 8 34 Abs. 3 PatG genannten Angaben und
Unterlagen und deren Anderungen nach § 38 PatG gehoren, sondern auch die
Zusammenfassung der Erfindung nach 8§ 36 PatG und die Erfinderbenennung
nach § 37 PatG. Denn nach § 42 Abs. 3 Satz 1 PatG und 848 Satz 1 i.V.m.
8§ 45 Abs. 1 PatG weist die Prufungsstelle die Anmeldung nicht nur dann zu-

riick, wenn sie nicht den Anforderungen des § 34 PatG oder - bei Anderung der
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Anmeldungsunterlagen - des § 38 PatG genigt, sondern auch dann, wenn die
Anforderungen der 88 36 oder 37 PatG nicht erfullt sind.

§ 35a Abs. 1 PatG sieht bei nicht fristgemaRer Einreichung der deut-
schen Ubersetzung mit der Rucknahmefiktion zwar eine andere Rechtsfolge vor
als die Nichteinhaltung der Anforderungen gemaf den 8§ 34, 36, 37 und 38
PatG. Dennoch stellt auch die deutsche Ubersetzung einer fremdsprachigen
Anmeldung ein Erfordernis der Anmeldung im Sinn von 8§ 34 Abs. 6 PatG dar,
weil die Anmeldung nicht zur Erteilung des begehrten Schutzrechts fuhrt, wenn
die Ubersetzung nicht oder nicht fristgemal nachgereicht wird.

d) Zu Unrecht hat das Patentgericht angenommen, dass § 14 Abs. 1
PatV aF gegen den aus dem Rechtsstaatsprinzip nach Art. 20 Abs. 3 GG resul-
tierenden Grundsatz der Verhéaltnismafigkeit verstof3e und damit den verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen an eine Inhalts- und Schrankenbestimmung
nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG nicht standhalte.

§ 14 Abs. 1 PatV aF ist nicht verfassungswidrig.

aa) Zutreffend und insoweit von der Rechtsbeschwerde nicht angegrif-
fen ist das Patentgericht davon ausgegangen, dass 8 14 Abs. 1 PatV aF eine
Regelung Uber Inhalt und Schranken des als Eigentum im Sinne von Art. 14

Abs. 1 GG zu qualifizierenden Rechts an einer Erfindung enthalt.

Die Stellung als Erfinder begrindet die Befugnis, die Erfindung zum Pa-
tent anzumelden. Die Anmeldung einer Erfindung vermittelt dem Erfinder ihrer-
seits eine vermdgenswerte Position. Sie begriindet nicht nur einen Anspruch
auf Erteilung eines Patents und damit auf ein Schutzrecht, das dazu berechtigt,
Dritte von der Benutzung der Erfindung auszuschlief3en. Vielmehr stehen dem
Erfinder auch schon vor Erteilung des Schutzrechts allein auf der Grundlage der
Anmeldung bestimmte Rechte zu. So kann er die Prioritdt der Anmeldung fur
eine auslandische Anmeldung oder unter den Voraussetzungen des 8§ 40 PatG
fur eine nachfolgende inlandische Anmeldung in Anspruch nehmen. § 33 PatG
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gibt dem Anmelder nach der Offenlegung der Anmeldung einen Anspruch auf
angemessene Entschadigung gegentber Dritten, die den Gegenstand der An-
meldung in Kenntnis oder zurechenbarer Unkenntnis benutzen (Ben-
kard/Melullis, PatG, 11.Aufl., 86 Rn.2; Benkard/Ullmann/Deichful3, PatG,
11. Aufl., 8 15 Rn. 2; Benkard/Schéfers, PatG, 11. Aufl.,, 8 33 Rn. 1, 6 f.). Vor-
schriften, die Anforderungen an Inhalt und Form einer Patentanmeldung regeln,
sind damit Vorschriften im Sinne des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG. Bei § 14 Abs. 1
PatV aF handelt es sich um eine solche Formvorschrift.

bb) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts hat der Verord-
nungsgeber den verfassungsrechtlichen Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit

nicht verletzt.

(1) Nach der standigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts kommt dem Gesetzgeber bei der Regelung von Inhalt und Schranken des
Eigentums ein Beurteilungs- und Gestaltungsspielraum zu. Ein vergleichbarer
Spielraum kommt innerhalb der Schranken der erteilten Ermachtigung auch

dem Verordnungsgeber zu, der insoweit an die Stelle des Gesetzgebers tritt.

Der Gesetzgeber hat allerdings den grundgesetzlich geschitzten Kern
des Eigentumsrechts zu bertcksichtigen. Bei Rechten des geistigen Eigentums
gehodren zu den insoweit konstituierenden Merkmalen die grundsatzliche Zu-
ordnung des vermogenswerten Ergebnisses der geistigen Leistung an den Be-
rechtigten im Wege privatrechtlicher Normierung und seine Freiheit, in eigener
Verantwortung dartber zu verfigen. Danach muss der Gesetzgeber die vermo-
gensrechtlichen Befugnisse an einer geschitzten Erfindung dem Erfinder derart
zuordnen, dass ihm eine angemessene Verwertung ermdoglicht wird (far das
Urheberrecht: BVerfGE 31, 248 = GRUR 1972, 485, 486; BVerfGE 77, 263
GRUR 1988, 687, 689; fur das Recht an Erfindungen: BVerfGE 36, 281
GRUR 1974, 142, 144).

Die Eigentumsgarantie gebietet dagegen nicht, dem Berechtigten die

Rechte aus einer Patentanmeldung zuzugestehen, ohne dass hierfir bestimmte
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Mindestvoraussetzungen aufgestellt werden kénnten, fur deren Erfillung unter
Umstanden auf Seiten des Anmelders Unkosten entstehen. Wie oben darge-
legt, vermittelt bereits die Anmeldung dem Erfinder eine vermdgenswerte Posi-
tion und den Anspruch auf Erteilung eines Patents auf seine Erfindung. Das
Patent wiederum begrindet ein Ausschliel3lichkeitsrecht und Verbotsrecht ge-
genuber Dritten und vermittelt dem Erfinder damit Vorteile gegeniber den
Wettbewerbern. Dies rechtfertigt es, fir die Unterlagen, die zur Verwirklichung
dieser Rechtsposition vorzulegen sind, die Einhaltung gewisser Qualitatsstan-
dards zu verlangen und den Anmelder in die Pflicht zu nehmen, die dafur erfor-

derlichen Aufwendungen zu erbringen.

(2) Diesen Anforderungen wird die Regelung in § 14 Abs. 1 PatV aF

gerecht.

Der verfassungsrechtliche Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit, den der
Gesetzgeber auch bei der Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums
zu beachten hat, ist nicht verletzt. Er besagt, dass eine MalRnahme zur Errei-
chung des angestrebten Zweckes geeignet und erforderlich sein muss; sie ist
geeignet, wenn der gewunschte Erfolg mit ihrer Hilfe gefordert werden kann,
und erforderlich, wenn der Gesetzgeber kein gleich wirksames, aber das betref-
fende Grundrecht nicht oder doch weniger fuhlbar einschrankendes Mittel hatte
wahlen kénnen. Ferner muss der mit der MaRnahme verbundene Eingriff im
engeren Sinne verhaltnismalig sein, d.h. in angemessenem Verhaltnis zu dem
Gewicht und der Bedeutung des Grundrechts stehen und den Betroffenen nicht
Ubermé&Rig oder unzumutbar belasten (BVerfG, Beschluss vom 26. April 1995
- 1 BvL 19/94, BVerfGE 92, 262; BVerfG, Urteil vom 6. Dezember 2016 - 1 BVR
2821/11, BVerfGE 143, 246 = NJW 2017, 217 Rn. 281; Maunz/Diurig/Grzeszic,
Grundgesetz-Kommentar, Stand: Februar 2020, Art. 20 GG, VII Rn. 110).

(@) Mit der Regelung in 8 14 Abs. 1 PatV aF wird ein legitimes Ziel

verfolgt.
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Bei einer nicht in deutscher Sprache abgefassten Anmeldung ist die
Ubersetzung zwar nicht entscheidend fur den Offenbarungsgehalt der Anmel-
dung. Dieser bestimmt sich vielmehr nach der fremdsprachigen Fassung der
Anmeldung, so dass keine Bestandteile der Offenbarung verloren gehen (vgl.
Begriindung des Regierungsentwurfs zum 2. PatGAndG, BT-Drucks. 13/9971,
S. 31). Die Ubersetzung ist indessen maRgebliche Grundlage fir die Bearbei-
tung der Anmeldungsunterlagen, da nach 8 126 Satz 1, Halbsatz 1 PatG die
Verfahrenssprache vor dem Patentamt Deutsch ist, sofern nichts anderes be-
stimmt ist (§ 126 Satz 1, Halbsatz 2 PatG). § 35a Abs. 1 PatG enthalt eine an-
dere gesetzliche Regelung nur fir die Einreichung von Anmeldungsunterlagen,
nicht dagegen fir die weitere Durchfiihrung des mit der Anmeldung eingeleite-

ten Prufungsverfahrens.

Die nach § 35a Abs. 1 PatG erforderliche Ubersetzung dient zunachst
dazu festzustellen, ob die Voraussetzungen vorliegen, die fur die Anmeldung
erforderlich sind. Ob diese Voraussetzungen vorliegen, muss das Patentamt flr
die weitere Behandlung der Anmeldung prifen konnen (BGH, Beschluss vom
18. Juli 2011 - X ZB 10/10, GRUR 2012, 91 Rn. 20
- Polierendpunktbestimmung). Aufgrund der Rechtsstellung, die eine Anmel-
dung dem Anmelder vermittelt, und der Auswirkungen, die eine Feststellung,
dass die fur eine wirksame Anmeldung geltenden Anforderungen nicht einge-
halten sind, auf diese Rechtsstellung haben kann, muss sichergestellt werden,

dass eine geeignete Prufungsgrundlage vorliegt.

Die Ubersetzung hat den weiteren Zweck, die interessierte Offentlichkeit
zu informieren (BGH, GRUR 2012, 91 Rn. 20 - Polierendpunktbestimmung).
Dementsprechend setzen die nach 8§ 32 PatG vorgeschriebene Veréffentlichung
der Anmeldung und der Patentschrift auch bei nicht in deutscher Sprache ein-
gereichten Anmeldungen unverandert voraus, dass die Bekanntmachung in
deutscher Sprache erfolgt. Auch insoweit ist eine zuverlassige Grundlage erfor-
derlich.
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Vor diesem Hintergrund ist es legitim, wenn der Verordnungsgeber in

8 14 Abs. 1 PatV aF ein erhéhtes Mal3 an Zuverlassigkeit anstrebt.

(b) Die Regelung in § 14 Abs. 1 PatV aF ist zur Erreichung des ange-
strebten Ziels geeignet.

Hinsichtlich der objektiven Zwecktauglichkeit eines Gesetzes ist die Pri-
fung darauf beschrankt, ob das eingesetzte Mittel schlechthin oder objektiv
untauglich ist. Es genugt fir dessen Eignung, wenn durch die Regelung der
gewinschte Erfolg gefordert werden kann, mithin bereits die Moglichkeit einer
Zweckerreichung (BVerfGE 143, 246 Rn. 285).

Die in 8§14 Abs.1 PatV aF festgelegten Anforderungen an eine ord-
nungsgemafe Ubersetzung sind geeignet, zur Qualitatssicherung von Uberset-
zungen beizutragen. Mit der Beglaubigung erklart derjenige, der sie vornimmt,
dass die Ubersetzung nach seinem besten Wissen eine richtige und vollstandi-
ge Ubertragung der fremdsprachigen Unterlagen in die deutsche Sprache dar-
stellt (BGH, GRUR 2012, 91 Rn. 18 - Polierendpunktbestimmung). Die Erstel-
lung einer Ubersetzung durch einen offentlich bestellten Ubersetzer impliziert,
dass die Ubersetzung einen bestimmten Qualitatsstandard aufweist, mithin als
Grundlage fur die Prufung der Erfordernisse einer Anmeldung und die Informa-

tion der interessierten Offentlichkeit dienen kann.

Dass die Ubersetzung einer fremdsprachigen Patentanmeldung an-
spruchsvoll sein kann, andert entgegen der Auffassung des Patentgerichts
nichts an der grundsatzlichen Eignung der in § 14 Abs. 1 PatV aF geregelten
Anforderungen an eine Ubersetzung zur Erreichung des fiur die Prifung der
Anmeldevoraussetzungen erforderlichen Qualitatsstandards. Bei einer von ei-
nem oOffentlich bestellten Ubersetzer gefertigten Ubersetzung kann schon auf-
grund dessen beruflicher Qualifikation erwartet werden, dass die Ubersetzung
den notigen Qualitatsanforderungen genugt. Aber auch der Beglaubigung einer
Ubersetzung durch einen Rechtsanwalt oder Patentanwalt kann die grundsatz-

liche Eignung zur Qualitatssicherung der Ubersetzung nicht abgesprochen wer-
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den, da diesem Personenkreis die Bedeutung der Ubersetzung im Priifungsver-
fahren und die damit verknipften Anforderungen aufgrund der fachlichen Quali-

fikation vertraut ist.

Dass eine Falschbeurkundung nicht unmittelbar mit einer Sanktion belegt
ist, lasst die Eignung einer Beglaubigung zur Qualitatssicherung ebenfalls nicht
grundsatzlich entfallen. Wie die Rechtsbeschwerde zu Recht geltend macht,
kommt Rechtsanwdalten und Patentanwalten als unabhangige Organe der
Rechtspflege eine Vertrauensstellung zu (8 1 BRAO und 8 1 PAO). Sie unter-
liegen der Verpflichtung, ihren Beruf gewissenhaft auszutiben (8 43 BRAO und
§ 39 PAO).

(c) 8§ 14 Abs. 1 PatV aF ist zur Erreichung des vom Verordnungsge-
ber verfolgten Ziels auch erforderlich.

Eine in Eigentumsrechte eingreifende Bestimmung von Inhalt und
Schranken des Eigentums ist erforderlich, wenn kein anderes, gleich wirksa-
mes, aber das Eigentum weniger einschréankendes Mittel zur Verfligung steht
(BVerfGE 143, 246 Rn. 289).

Entgegen der Auffassung des Patentgerichts war der Verordnungsgeber
nicht gehalten, fur die deutsche Ubersetzung fremdsprachiger Anmeldungen
nach § 35a PatG die Regelungen aus Regel 5 AusfOEPU i.V.m. Teil A VII 7 der
Prufungsrichtlinien des Europaischen Patentamts oder Regel 51bis.1(d)(ii)
AusfOPCT zu ubernehmen, wonach eine Beglaubigung nur bei berechtigten
Zweifeln an der Richtigkeit der Ubersetzung verlangt werden darf.

Regel 5 AusfOEPU i.V.m. Teil A VIl 7 der Prifungsrichtlinien des Euro-
paischen Patentamts gilt fir das Prufungsverfahren vor dem Europdaischen Pa-
tentamt und ist auf die Anmeldung eines Patents beim Deutschen Patent- und
Markenamt nicht anwendbar. Dementsprechend kann diese Bestimmung auch
keinen Mal3stab fur die Verfassungsmaligkeit einer flr eine nationale Patent-
anmeldung geltenden Vorschrift bilden.
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Regel 51bis.1(d)(ii) AusfOPCT ist vom Deutschen Patent- und Marken-
amt in seiner Eigenschaft als Bestimmungsamt bei internationalen Anmeldun-
gen auf der Grundlage des Patentzusammenarbeitsvertrags zwar zu beachten.
In diesem Fall ist die Formalpriufung der Anmeldung aber bereits durch das In-
ternationale Biuro durchgefiihrt worden. Die Ausgangssituation ist damit nicht
vergleichbar mit derjenigen bei einer Anmeldung nach § 35a PatG, bei der das
Patentamt die Voraussetzungen der Anmeldung wie bei jeder nationalen Pa-

tentanmeldung nach 8§ 34 PatG in eigener Verantwortung zu prifen hat.

Unabhangig davon lasst sich den genannten Regelungen allenfalls ent-
nehmen, dass andere Institutionen ein geringeres Mal3 an Zuverlassigkeit ge-
nidgen lassen. Dies genigt nicht, um die Erforderlichkeit der Regelung in § 14
Abs. 1 PatV aF zu verneinen, denn malf3geblich ist nicht die Eignung zur Errei-
chung eines Minimalziels, sondern die Eignung zur Erreichung des vom Ver-

ordnungsgeber rechtsfehlerfrei angestrebten Ziels.

(d) Die Regelung in 8 14 Abs. 1 PatV aF ist auch verhaltnismafig im

engeren Sinn.

8 14 Abs. 1 PatV aF stellt dem Anmelder mehrere Moglichkeiten zur
Autorisierung der Ubersetzung einer nicht in deutscher Sprache abgefassten
Patentanmeldung zur Verfigung. Diese kdnnen zwar mit héheren Kosten ver-
bunden sein als eine vom Anmelder selbst angefertigte Ubersetzung. Diese
Kosten erscheinen im Lichte des damit angestrebten Ziels aber nicht derart

hoch, dass sie als unzumutbar angesehen werden kénnten.

Auch in diesem Zusammenhang ergibt ein Vergleich mit den oben ange-
fuhrten Regelungen fir Anmeldungen beim Européaischen Patentamt und nach

dem PCT keine abweichende Beurteilung.

2. Erweist sich § 14 Abs. 1 PatV aF nach alledem als verfassungs-
gemal, sind im Streitfall die Voraussetzungen fur eine Zurickweisung der An-
meldung nach § 42 Abs. 3 Satz 1 PatG gegeben.
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a) Bei den Anforderungen an eine ordnungsgemaRe Ubersetzung
nach 8 14 Abs. 1 PatV aF handelt es sich um ein sonstiges Erfordernis der An-
meldung im Sinne von § 34 Abs. 6 PatG. Beseitigt der Anmelder einen insoweit
beanstandeten Mangel trotz entsprechender Aufforderung durch die Prifungs-
stelle des Patentamts nicht innerhalb einer ihm hierfir gesetzten Frist, stellt dies
einen Grund zur Zurickweisung der Anmeldung nach § 42 Abs. 3 Satz 1 PatG

dar.

Insoweit ist das Patentgericht zutreffend zu dem Ergebnis gelangt, dass
die Nichteinhaltung der in 8 14 Abs. 1 PatV aF normierten Anforderungen an
eine ordnungsgemafe deutsche Ubersetzung einer nicht in deutscher Sprache
abgefassten Anmeldung nicht dazu fihrt, dass die Anmeldung gemaR § 35a
Abs. 1 Satz 2 PatG als zuriickgenommen gilt. Diese Vorschrift greift nur in dem
Fall ein, dass eine deutsche Ubersetzung nicht oder nicht rechtzeitig eingereicht
wird. Fehlt lediglich die Beglaubigung einer fristgerecht eingereichten Uberset-
zung, tritt die Rucknahmefiktion dagegen nicht ein. Vielmehr kann die Beglaubi-
gung einer rechtzeitig eingereichten Ubersetzung auch noch nach Ablauf der
Frist fir die Einreichung der Ubersetzung nachgeholt werden (Schulte/Moufang,
PatG, 10. Aufl., 8 35a Rn. 13; Benkard/Schafers, PatG, 11. Aufl., 8 35a Rn. 19).

b) Im Streitfall hat die Anmelderin die nach 8 14 Abs. 1 PatV aF er-
forderliche Beglaubigung der Ubersetzung trotz der Beanstandung durch die
Prufungsstelle nicht innerhalb der ihr hierfir mit Bescheid vom 21. Februar
2017 gesetzten und mit Bescheid vom 2. Mai 2017 verlangerten Frist nachge-
reicht. Die Anmeldung entspricht damit nicht den Bestimmungen Uber die sons-
tigen Erfordernisse der Anmeldung nach § 34 Abs. 6 PatG und unterliegt aus
diesem Grund der Zuriickweisung nach 8 42 Abs. 3 Satz 1 PatG. Das Patentge-
richt hat daher den Beschluss des Patentamts Uber die Zuriickweisung der An-

meldung zu Unrecht aufgehoben.
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Il Die angefochtene Entscheidung ist gemald § 108 Abs. 1 PatG auf-
zuheben und die Sache zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung an das

Patentgericht zurlickzuverweisen.

IV.  Eine mundliche Verhandlung hat der Senat nicht als erforderlich
erachtet (8 107 Abs. 1 PatG).

Bacher Grabinski Hoffmann

Kober-Dehm Rensen

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 11.10.2018 - 10 W (pat) 23/17 -



