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Orientierungssatz
Die Gro3e Beschwerdekammer beantwortet die drei ihr vorgelegten Rechtsfragen

wie folgt:

Frage 1: Wenn eine internationale Patentanmeldung nach dem PCT in einer
Amtssprache des EPA eingereicht und veréffentlicht wurde, ist es nicht méglich,
beim Eintritt in die europaische Phase eine Ubersetzung der Anmeldung in eine der

beiden anderen Amtssprachen einzureichen.

Frage 2: Die Organe des EPA konnen im schriftlichen Verfahren zu einer
europaischen Patentanmeldung oder zu einer internationalen Anmeldung in der
regionalen Phase keine andere Amtssprache des EPA verwenden als die

Verfahrenssprache der Anmeldung gemaf Artikel 14 (3) EPU.

Frage 3: Diese Frage ist gegenstandslos.

Sachverhalt und Antréage

I. Mit der Entscheidung J 8/07 vom 8. Dezember 2008 hat die Juristische
Beschwerdekammer (3.1.01) die Grol3e Beschwerdekammer mit folgenden

Rechtsfragen befasst:

1. Wenn eine internationale Patentanmeldung nach dem Vertrag tber die
internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) in einer
Amtssprache des Europaischen Patentamts (EPA) eingereicht und verdffentlicht
wurde, kann der Anmelder dann beim Eintritt dieser Anmeldung in die regionale
Phase vor dem EPA deren Ubersetzung in eine andere Amtssprache des EPA
einreichen, die damit ab diesem Zeitpunkt als Verfahrenssprache gilt, die in allen

Verfahren vor den Instanzen des EPA zu verwenden ist?

2. Falls diese Frage verneint wird: Konnen die Organe des EPA im schriftlichen

Verfahren zu einer europaischen Patentanmeldung (oder zu einer internationalen



Anmeldung in der regionalen Phase) eine andere Amtssprache des EPA verwenden

als die Verfahrenssprache der Anmeldung?

3. Falls die zweite Frage bejaht wird: Nach welchen Kriterien wird bestimmt, welche
Amtssprache verwendet wird? Missen insbesondere die Organe des EPA einem

solchen Antrag eines oder der Beteiligten stattgeben?

Il. Umstande des Falls

Die Umsténde, die zu dieser Vorlage geflihrt haben, lassen sich wie folgt
zusammenfassen: Die Beschwerdeflhrerin hatte eine internationale
Patentanmeldung in franzdsischer Sprache eingereicht, die auf Franzdsisch
veroffentlicht wurde und fur die das EPA Bestimmungsamt und Internationale
Recherchenbehérde war. Beim Eintritt dieser Anmeldung in die regionale Phase vor
dem EPA reichte sie eine englische Ubersetzung der internationalen
Patentanmeldung ein und beantragte, dass die Verfahrenssprache ab diesem
Zeitpunkt Englisch sein solle oder zumindest im gesamten schriftlichen Verfahren

einschliel3lich der Entscheidungen Englisch verwendet werden solle.

Die erste Instanz wies diesen Antrag zuriick, da die Patentanmeldung in Franzosisch
eingereicht und vom Internationalen Biro auch in Franzdsisch veroffentlicht worden
sei und somit in Anwendung der Artikel 14 (3) und 158 EPU 1973 die

Verfahrenssprache fir die europaische Phase Franzdsisch sei.

Die Juristische Beschwerdekammer rdumte zum einen ein, dass eine wortliche
Auslegung des Artikels 158 (2) EPU, auch wenn sie bislang nie herangezogen
worden sei, den Hauptantrag der Beschwerdefuhrerin stiitzen kénnte und auch nicht
vollig undenkbar sei. Zum anderen stellte sie fest, dass die von ihr erwogene
Zuruckweisung des Hilfsantrags zu einer Diskrepanz gegentber den Entscheidungen
fuhren wirde, mit denen fur den gesamten Schriftverkehr vor dem EPA anstelle der
Sprache, in der die Anmeldung abgefasst war, eine andere Amtssprache zugelassen

worden sei.



[ll. GemalR den Artikeln 9 und 10 ihrer Verfahrensordnung hat die GrolRe
Beschwerdekammer mit Entscheidung vom 14. Januar 2009 die Prasidentin des
Amts aufgefordert, sich schriftlich zu den Rechtsfragen zu &uf3ern, die der Grof3en
Beschwerdekammer mit der Entscheidung J 8/07 vorgelegt worden waren, und
zugleich ndhere Bestimmungen betreffend Stellungnahmen Dritter zu diesen

Rechtsfragen bekannt machen lassen.

IV. Am 16. November 2009 hielt die Grol3e Beschwerdekammer eine miindliche
Verhandlung in englischer Sprache ab (Regel 4 (1) und (2) EPU). Die

Schlussantrage der Beschwerdefihrerin lauten folgendermalR3en:

a) "that question 1 should be answered in the affirmative” (die Frage 1 solle bejaht
werden)

b) "that question 2 is answered irrespective of the answer to question 1 and that it is
answered in the affirmative" (die Frage 2 solle unabhangig von der Frage 1
beantwortet und solle bejaht werden)

c) "that, in case question 2 is answered in the affirmative, the EPO should comply
with the request of one of the parties, subject to the consent of any other parties”
(falls die Frage 2 bejaht werde, solle das EPA dem Antrag eines der Beteiligten
vorbehaltlich der Zustimmung der anderen Beteiligten entsprechen)

V. Das Vorbringen der Beschwerdefiihrerin lasst sich wie folgt zusammenfassen:

Frage 1
- In keiner Bestimmung des EPU sei vorgeschrieben, dass die Amtssprache, in der
eine internationale Patentanmeldung abgefasst worden sei, im weiteren Verfahren

vor dem EPA beibehalten werden musse.

- Der Begriff der Verfahrenssprache existiere nur im EPU, und in Ermangelung
entsprechender Vorschriften des PCT fanden die Vorschriften des EPU erst nach
dem Eintritt in die europaische Phase Anwendung, wahrend sie als
Beschwerdefiihrerin den Zeitpunkt des Eintritts in die européische Phase im Auge
habe.



- Die Argumentation der Prasidentin des EPA beruhe auf Artikel 14 (3) EPU 1973; im
Falle internationaler Anmeldungen, die gemaf Artikel 3 (4) PCT und seiner
Durchfuhrungsvorschrift, der Regel 12.1 PCT, eingereicht wirden, gelte die
Sprachenregelung des Artikels 14 (1) und (3) EPU aber nicht, wenn die
internationale Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst sei,
sondern beispielsweise in japanischer Sprache. Die in Absatz 3 von Artikel 14 EPU
1973 genannte Ubersetzung sei die im vorhergehenden Absatz dieses Artikels
vorgeschriebene Ubersetzung, was internationale Anmeldungen ausschlieRe, die
nicht in einer Amtssprache eines der Vertragsstaaten des EPU abgefasst seien. In
diesem Fall werde die Verfahrenssprache beim Eintritt in die europaische Phase
gemaf den Bestimmungen des Artikels 158 (2) EPU 1973 festgelegt. Diese
Vorschrift sei aus Sicht der Beschwerdefuhrerin allgemeingultig und auf alle
internationalen Anmeldungen anwendbar. Eine gegenteilige Entscheidung wiirde
Rechtsunsicherheit schaffen, weil Artikel 14 (3) EPU dann einmal gelte und ein
anderes Mal - beispielsweise im Falle der japanischen Anmeldung - nicht. Im Ubrigen
gebe es keinen Verweis von Artikel 158 EPU 1973 auf Artikel 14 (3) EPU 1973 oder

umgekehrt.

- Die Regel 49.2 PCT begrenze die Ubersetzungserfordernisse der Vertragsstaaten
und eroffne dem Anmelder, der eine Ubersetzung einreichen miisse, die Wahl
zwischen den méglichen Amtssprachen. An dieser Regel miisse man sich orientieren.
Den Vertragsstaaten sei es zwar nicht gestattet, eine weitere Ubersetzung zu
verlangen, wenn dies nicht notwendig sei, doch nicht untersagt, eine solche
Ubersetzung zu akzeptieren, die vom Anmelder Ubermittelt werde. Diese Regel sei
der Beweis daflr, dass der allgemeine Grundsatz der Gleichwertigkeit von Euro-
PCT-Anmeldungen und européaischen Anmeldungen, der letztlich zu den
angesprochenen Ungleichbehandlungen fihre, allein keine Anwendung des Artikels
14 (3) EPU auf Euro-PCT-Anmeldungen rechtfertige.

- De facto umfasse der Grundsatz der Gleichwertigkeit der Anmeldungen eine ganze
Gleichstellungskette. So wiirden in Artikel 150 EPU 1973 Euro-PCT-Anmeldungen

und europaische Anmeldungen gleichgestellt und in Artikel 66 EPU europaische und
nationale Anmeldungen. Durch diese Gleichwertigkeit von Euro-PCT-Anmeldungen,

europaischen Anmeldungen und nationalen Anmeldungen sollten bestimmte Vorteile



geschaffen werden, so z. B. der Prioritatsanspruch oder auch die Anerkennung der
Wirkung der internationalen Anmeldung im Sinne der Pariser Verbandsubereinkunft
(Artikel 11 (4) PCT). Es bestinden aber auch Unterschiede zwischen Euro-PCT-
Anmeldungen und europaischen Anmeldungen; die alleinige Heranziehung von
Vorschriften, aus denen sich herleiten lasse, dass eine Euro-PCT-Anmeldung der

Sprachenregelung des EPU unterliegen miisse, ware daher unsinnig.

- Im Ubrigen komme die Ubermittlung einer Ubersetzung in einer anderen
Amtssprache des EPA als derjenigen, in der die Euro-PCT-Anmeldung eingereicht
worden sei, nicht einer Anderung der Verfahrenssprache gleich: Vielmehr sei dies
eine Wahlmoglichkeit, die die Vorschriften jedem Anmelder unabhéngig von der

urspringlichen Sprache beim Eintritt in die européaische Phase boten.

- Die Beschwerdeflhrerin beruft sich auf den allgemeinen Trend, der darauf
schlieRen lasse, dass das EPU keine Vorschriften enthalte, die gegen ihr Vorbringen
sprachen. Diesbeziiglich verweist sie auf die Sache G 1/05 und insbesondere auf die
Nummern 10.2, 12.2, 13.1, 13.3 und 13.5. Aus ihrer Sicht veranschaulicht diese
Entscheidung den Grundsatz, auf den ihr Antrag gestiitzt ist, ndmlich dass alles, was
nicht ausdrucklich verboten sei, implizit zul&ssig sei. In diesem Sinne sei es zu
verstehen, wenn die Grol3e Beschwerdekammer im Wesentlichen erklare, dass sie -
in Ermangelung von Vorschriften, wonach das weitere Schicksal einer urspriinglichen
Anmeldung Auswirkungen auf das Verfahren zur Teilanmeldung habe - rechtlich
nicht zu zuséatzlichen Einschrankungen erméchtigt sei. Wenn strengere Erfordernisse

auferlegt werden mussten, so sei dies Sache des Gesetzgebers.

- Die Beschwerdeflhrerin stimmt der Vorlageentscheidung darin zu, dass der mit der
Frage 1 zusammenhangende Antrag vor dem Hintergrund der Vorschriften des EPU
1973 zu prufen sei, bittet die Gro3e Beschwerdekammer aber, sich auch zur
Sachlage nach dem EPU 2000 zu duRern, zumal die Vorlagefragen keinerlei

Zeitangaben enthielten.

- Zur Sprachenregelung nach dem EPU 2000 sei anzumerken, dass der neue
Artikel 14 EPU umformuliert worden sei und die Regel 157 (2) EPU dem PCT

widerspreche. In ihrem schriftlichen Vorbringen hat sich die Beschwerdefihrerin auf



den Konflikt zwischen ihrem Standpunkt und dem neuen Artikel 153 (2) EPU

beschrankt.

- In der mundlichen Verhandlung hat sie schlie3lich die Rechtsauskunft Nr. 10/92 rev.
(ABI. EPA 1992, 662) vorgelegt, die die "Verbindung einer europaischen
Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung” zum Gegenstand hat. Diese
Rechtsauskunft gelte laut Einleitung fur anhangige und kunftige Patentanmeldungen,
in denen Mitgliedstaaten benannt seien, fur die der PCT noch nicht in Kraft getreten
sei. Die Beschwerdefuihrerin fuhrt aus, sie bringe dieses Dokument nicht als
rechtliche Grundlage fur ihren Antrag in das Verfahren ein, sondern als zusatzliches
Element, um nachzuweisen, dass Artikel 14 EPU insbesondere angesichts der
Nummer V und des Beispiels der schwedischsprachigen Anmeldung nicht mit dem
PCT vereinbar sei und dass das Englische durch eine andere Sprache ersetzt

werden kénne.

- In ihrem schriftlichen Vorbringen macht die Beschwerdefuhrerin auch geltend, dass
die restriktive Auslegung in der angefochtenen Entscheidung diskriminierend und
rechtlich unhaltbar sei. Sie schade den Interessen internationaler Unternehmen, die

Englisch als Arbeitssprache verwendeten.

Frage 2

Bezuglich der Frage 2, die unabhéngig von der Frage 1 behandelt werden soll, bringt
die Beschwerdefihrerin vor, dass nicht einfach tber die Praxis hinweggegangen
werden durfe, die sich nach der Streichung der Regel 3 EPU durch Beschluss des
Verwaltungsrats der Europaischen Patentorganisation vom 7. Dezember 1990
entwickelt habe und im Wesentlichen auf die Entscheidung J 18/90 gestitzt sei. Sie
erklart, dass ihr Antrag nicht die gestrichene Regel 3 EPU wiederherstellen solle,
sondern dass es darum gehe, das Verfahren fur die Beteiligten zu vereinfachen. Das
Amt sei zwar kein Beteiligter, werde aber nicht daran gehindert, in seinem
Schriftwechsel mit den Beteiligten und in seinen Entscheidungen eine andere
Amtssprache zu verwenden. Die Rechtssicherheit ware in ausreichendem Mal3e
gewabhrleistet, wenn das Patent in der Verfahrenssprache erteilt wirde, wobei die
Verfahrenssprache nach ihrem Verstandnis die Sprache der eingereichten

Anmeldung bzw. die Sprache der bei der Einreichung der Anmeldung Ubermittelten



Ubersetzung der internationalen Anmeldung sei und nur fir die Anmeldung selbst,

etwaige Anderungen und das Patent gelte.

Frage 3

Die Antwort auf diese Frage misse dem allgemeinen Grundsatz des
Gemeinschaftsrechts entsprechen, wonach jeder Birger Anrecht auf eine Antwort in
der Sprache seines Antrags habe. Die Beschwerdeflhrerin erlauterte, dass dies
keine Anderung der Verfahrenssprache bedeute, sondern dass es sich dabei
lediglich um die Ausiibung eines Rechts der Beteiligten handle, eine Entscheidung in
ihrer Sprache zu verlangen. Falls alle Beteiligten zustimmten, misse das EPA

diesem Verlangen stattgeben.

VI. Stellungnahme der Prasidentin des EPA

Frage 1

Nach Auffassung der Prasidentin des EPA lasst es der derzeitige rechtliche Rahmen
nicht zu, dass beim Eintritt einer internationalen Anmeldung in die europdaische
Phase eine Ubersetzung dieser Anmeldung in eine andere Amtssprache als ihre
Veroffentlichungssprache eingereicht wird. Anderenfalls wirde selektiv nur fir Euro-
PCT-Verfahren eine Anderung der Verfahrenssprache erméglicht, obwonhl diese
Option im Jahr 1991 fur samtliche Verfahren vor dem EPA abgeschafft worden sei.
Wenn man Euro-PCT-Anmeldern beim Eintritt in die europaische Phase diese
Moglichkeit einrAume, wirden Direktanmelder und Euro-PCT-Anmelder ungleich
behandelt. Nur eine Gesetzesreform unter Wiedereinfiihrung der Regel 3 EPU
konnte zwischen den beiden Anmeldungen wieder Gleichheit herstellen. Dann traten

aber erneut die Probleme auf, die die Streichung dieser Regel beseitigt habe.

Fur eine internationale Anmeldung gelte dasselbe wie flr eine européische
Patentanmeldung: gemanR Artikel 14 (3) EPU miisse eine Ubersetzung nur

Ubermittelt werden, wenn die urspriingliche Anmeldung nicht in einer der
Amtssprachen des EPA abgefasst sei. An diese Praxis habe man sich stets gehalten,
und wenn eine Ubersetzung tibermittelt werde, obwohl die urspriingliche Anmeldung

in einer der Amtssprachen vorgelegen habe, werde diese nicht bertcksichtigt; dies



sei beispielsweise dem Leitfaden fur Anmelder des EPA zu entnehmen (2. Tell,
4. Auflage, Nr. 330).

In der mundlichen Verhandlung hat die Vertreterin der Prasidentin zu der dort in das
Verfahren eingefihrten Rechtsauskunft angemerkt, dass die Rechtsausktinfte nach
der Revision des EPU aus Zeitgriinden noch nicht aktualisiert werden konnten. Dies
sei zwar kein juristisches Argument, lasse aber eine gewisse Vorsicht geraten
erscheinen, zumal diese Rechtsauskunft darauf abziele, die Anmelder von Euro-
PCT-Anmeldungen bei Verfahrenshandlungen fur Staaten zu unterstttzen, die nicht

Vertragsstaaten beider Abkommen - EPU und PCT - seien.

Frage 2
Die Prasidentin begrindete ihren Standpunkt mit der historischen Entwicklung der

Sprachenregelung fur die Verfahren vor dem EPA seit 1973.

Die in Artikel 14 EPU verankerte Sprachenregelung sei seit ihrem Inkrafttreten nicht

geandert worden.

Vor 1991 habe die Regel 3 (1) EPU dazu gedient, die Vorrangstellung
abzuschwéachen, die die Verfahrenssprache in allen Verfahren vor dem EPA fir das
Amt wie auch fur den Patentanmelder oder Patentinhaber nicht nur - wie heute - bei
etwaigen Anderungen der Anmeldung gehabt habe, sondern auch beim

Schriftwechsel zwischen Anmelder und Amt.

Die Regel 3 (1) EPU habe die Anderung der Verfahrenssprache zugelassen, aber
lediglich fur den Schriftwechsel zwischen Anmelder und Amt. Anderungen der
Anmeldung oder des Patents mussten in der urspringlichen Verfahrenssprache
vorgenommen werden. Die Anderung der Verfahrenssprache habe keineswegs
bedeutet, dass die Anmeldung in der neuen Verfahrenssprache veroffentlicht werden
musste, und dies sei nach wie vor aktuell, weil sich sonst die Frage der Wirkung der

Ubersetzung stelle, falls die beiden ersten Fragen bejaht wiirden.

Die urspriingliche Sprache der Anmeldung sei wahrend des gesamten Verfahrens

die Bezugssprache geblieben: Die Patentschrift sei in der urspriinglichen Sprache
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veroffentlicht worden, der Wortlaut von Patentanmeldung und Patent in der
urspriinglichen Sprache sei in allen Verfahren vor dem EPA und in den
Vertragsstaaten die verbindliche Fassung gewesen, Teilanmeldungen hatten in der
urspringlichen Sprache eingereicht werden mussen, und der Verweis auf die
ursprungliche Sprache sei in verschiedene Vorschriften aufgenommen werden, in

denen er gefehlt habe, z. B. bezliglich des européaischen Recherchenberichts.

Die Streichung der Regel 3 (1) EPU und die Anderung der Regel 1 EPU durch
Beschluss des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 1990 hatten dazu gedient, das
Erteilungsverfahren zu straffen sowie die Modalitaten fur die Verwendung der
Sprachen zu vereinfachen und zu liberalisieren und dabei auch den Bedurfnissen
und Interessen der Nutzer des europaischen Patentsystems Rechnung zu tragen.
Beispielsweise habe es die geanderte Regel 1 EPU im Falle eines Vertreterwechsels
dem neuen Vertreter ermdglicht, die ihm gelaufigste Amtssprache zu verwenden; die
einzige Einschrankung fiir Anmelder oder Patentinhaber seien Anderungen der
Patentanmeldung bzw. des Patents gewesen. Dieses System sei im EPU 2000

beibehalten worden.

Aufgrund dieser Stellungnahme aul3erte sich die Prasidentin nicht zu Frage 3.

VII. Amicus-curiae-Schriftsatze

Es wurden zwei Amicus-curiae-Schriftsatze eingereicht:

Das epi (Institut der beim Europaischen Patentamt zugelassenen Vertreter) gelangte
in seiner Stellungnahme zu den gleichen Schlussfolgerungen wie die
Beschwerdefihrerin und brachte - gestitzt auf eine eigene Auslegung der

Vorschriften - dieselben Argumente vor.

Die Association Romande de Propriété Intellectuelle zog aus Artikel 153 (2) EPU und
dem dort verankerten Grundsatz, wonach eine internationale Anmeldung, fir die das
EPA Bestimmungsamt oder ausgewahltes Amt ist und der ein internationaler
Anmeldetag zuerkannt worden ist, die Wirkung einer europdischen Anmeldung hat,
den Schluss, dass Artikel 14 (3) EPU auch fiir Euro-PCT-Anmeldungen gelte. Wenn
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eine Anderung der Verfahrenssprache bei Euro-PCT-Anmeldungen zugelassen
wirde, wiirde ein im EPU nicht vorgesehener Grundsatz eingefiihrt, der
ausschlieBlich fur Euro-PCT-Anmeldungen gelten und das EPA zu einer

Neuverdffentlichung zwingen wirde.

Entscheidungsgrinde

1. Was die Zulassigkeit der Vorlage anbelangt, so werfen die vorgelegten Fragen zur
Wahl und Festlegung der in den Verfahren vor dem EPA zu verwendenden Sprachen
eine Rechtsfrage von grundséatzlicher Bedeutung auf, die sich der Juristischen
Beschwerdekammer gestellt hat und die in der Rechtsprechung der
Beschwerdekammern nicht einheitlich beantwortet worden ist. Somit ist die Vorlage
gemaR Artikel 112 (1) a) EPU zulassig.

Frage 1

Die Gro3e Beschwerdekammer hélt es fir ein berechtigtes Anliegen, dass das
Schicksal der Sprache der Euro-PCT-Anmeldung beim Eintritt in die europaische
Phase - der Gegenstand der Frage 1 - nicht nur fur die Vergangenheit nach dem
EPU 1973, sondern auch fiir die Zukunft nach dem EPU 2000 geklart werden soll.

Daher hat sie die Frage 1 vor dem Hintergrund beider Rechtstexte untersucht.

2. Rechtslage nach dem EPU 1973

2.1 Ansatzpunkt fir die Beurteilung der Frage 1 ist sicher Artikel 14 (3) EPU 1973,
aber in Verbindung mit Artikel 158 (2) EPU 1973.

a) Artikel 14 (3) EPU 1973 sieht Folgendes vor: "Die Amtssprache des Europaischen
Patentamts, in der die europaische Patentanmeldung eingereicht oder in die sie im
Fall des Absatzes 2 Ubersetzt worden ist, ist in allen Verfahren vor dem
Européaischen Patentamt, die diese Anmeldung oder das darauf erteilte Patent
betreffen, als Verfahrenssprache zu verwenden, soweit in der Ausfuhrungsordnung

nichts anderes bestimmt ist."
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b) Artikel 158 (2) Satz 1 EPU 1973 besagt: "Die internationale Anmeldung ist dem

Europaischen Patentamt in einer seiner Amtssprachen zuzuleiten."

2.2 Artikel 14 (3) EPU 1973 setzt eine bereits festgelegte Anmeldesprache voraus,
die auch die kunftige Verfahrenssprache sein wird, wahrend die Beschwerdefiihrerin
zeitlich zurtickgeht und vorbringt, dass Artikel 158 (2) EPU 1973 nicht nach der
Sprache unterscheide, in der die internationale Anmeldung abgefasst oder
veroffentlicht wurde; aus ihrer Sicht erfiillt die Sprache der Ubersetzung, die in der
einen oder anderen Amtssprache tbermittelt wurde, in jedem Falle die Erfordernisse

dieses Artikels und wird zur Verfahrenssprache.

Da die Beschwerdefiihrerin Absatz 2 des Artikels 158 EPU 1973 losgelost von den
anderen Absatzen betrachtet und auslegt, kann sie aus ihm diesen allgemeinen

Grundsatz herauslesen.

2.3 Nach dieser Auslegung ist jeder Anmelder beim Eintritt der internationalen
Anmeldung in die europaische Phase in derselben Situation wie ein Direktanmelder
einer europaischen Patentanmeldung, der sich frei fir eine Amtssprache entscheiden

kann; die vorangegangene internationale Phase bliebe dann auf3er Acht.

Diese Auslegung verfélscht aber die tatsachlichen Vorschriften, weil sie eben nur
dann moglich ist, wenn der restliche Artikel und seine Wechselwirkung mit anderen
Vorschriften wie auch der anvisierte faktische Rahmen ausgeblendet werden; eine
Analyse der Vorschriften wird dies zeigen.

2.4 Diese Auslegung ist schlichtweg nicht vereinbar mit dem Grundsatz der
Gleichwertigkeit internationaler und européischer Anmeldungen, wenn das EPA
Bestimmungsamt oder ausgewahltes Amt ist, wie er in Artikel 150 (3) EPU 1973

ausdriicklich festgeschrieben und vor allem in Artikel 158 EPU 1973 umgesetzt ist.

Artikel 150 (3) EPU 1973 wertet eine internationale Anmeldung tatsachlich als
europaische Anmeldung, wenn das EPA fur diese Anmeldung Bestimmungsamt oder
ausgewahltes Amt ist. Wirde beim Eintritt einer in einer Amtssprache des EPA

veroffentlichten Euro-PCT-Anmeldung in die regionale Phase die Anderung der
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Sprache zugelassen, so wére dies ein Bruch in der Behandlung der beiden eigentlich
als identisch geltenden Anmeldungen, je nachdem, ob sie als internationale
Anmeldung oder als européische Direktanmeldung eingereicht wurden. Dabei ist
anzumerken, dass die Sprachenfrage keine blol3e Verfahrensfrage ist, sondern
materiellrechtliche Aspekte umfasst, die den Inhalt des Patents betreffen. Eine
Ubersetzung wird immer mit berechtigtem Argwohn betrachtet, der Vorsicht gebietet.
Dies zeigt sich insbesondere an der Beibehaltung der urspringlichen Anmeldung als
Referenztext im Falle einer Ubersetzung (Artikel 14 (2) EPU) oder an der Regelung
zur Sprache der Anderungen im PCT (Regel 46.3).

Artikel 158 EPU 1973 setzt sich aus drei Absatzen zusammen, die miteinander in
Beziehung stehen. Absatz 1 stellt einen Grundsatz auf, und die Absatze 2 und 3
prazisieren den Umfang und die Grenzen seiner Umsetzung. Der Grundsatz lautet:
Die Verdoffentlichung der internationalen Anmeldung tritt an die Stelle
[Hervorhebung durch die Grol3e Beschwerdekammer] der Veroffentlichung der
europaischen Anmeldung - vorbehaltlich Absatz 3 dieses Artikels und mit einer
Einschrankung beziiglich des Stands der Technik gemaR Artikel 54 (3) EPU, wenn
die Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht erfillt sind. Der in Absatz 1 verwendete
Ausdruck "tritt an die Stelle" ("shall take the place" bzw. "remplace") lasst keinen
Zweifel an der Identitat der betreffenden Anmeldungen.

Absatz 2 des Artikels 158 EPU 1973 fiir sich genommen nennt dann nur zwei
allgemeine und wesentliche Voraussetzungen dafir, dass die internationale
Anmeldung einer europaischen Anmeldung gleichgestellt wird, namlich die
Entrichtung einer Gebiihr und die Ubermittlung der internationalen Anmeldung in
einer der Amtssprachen (s. Nr. 2.1 b) oben). Im internationalen Zusammenhang
bedurfte diese Auflage einer Prazisierung, weil die Sprache der Einreichung und der
Veroffentlichung der internationalen Anmeldung nicht unbedingt eine Amtssprache
des EPA ist. Diese besondere Auflage flr internationale Anmeldungen entspricht der
Vorschrift des Artikels 14 (1) EPU 1973 fiir europaische Anmeldungen. Die
"Sandwich-Position" dieser Auflage zwischen Absatz 1, aus dem implizit eine
Identitat der internationalen und der europaischen Anmeldung hervorgeht, und
Absatz 3, der eine Vertffentlichung vorschreibt, falls die internationale Anmeldung

nicht in einer Amtssprache des EPA verdffentlicht wurde, verleiht ihr einen
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Anwendungsbereich, der genau definiert und auf nicht in einer Amtssprache
veroffentlichte Anmeldungen begrenzt ist, was durch die Regel 107 (1) EPU 1973
eindeutig bestatigt wird.

2.5 Die Regel 107 EPU 1973 ist eine Durchfiihrungsvorschrift zu Artikel 158 (2) und
(3) EPU 1973. Sie enthalt eine Auflistung der Formerfordernisse, die fur den Eintritt
in die europdaische Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewahltem
Amt zu erfiillen sind. In Buchstabe a nennt die Regel 107 (1) EPU 1973 folgende
Handlung: "die gegebenenfalls nach Artikel 158 Absatz 2 erforderliche Ubersetzung
der internationalen Anmeldung einzureichen" ("supply, where applicable, the
translation of the international application required under Article 158, paragraph 2
EPU 1973"; "remettre, le cas échéant, la traduction de la demande internationale,
requise en vertu de l'article 158, paragraphe 2") [Hervorhebung durch die Grol3e

Beschwerdekammer].

Die Korrelation zwischen den Absatzen 2 und 3 von Artikel 158 EPU 1973
untereinander sowie zwischen diesen Absatzen und dem Buchstaben a der
Regel 107 (1) EPU 1973 verleiht dem Ausdruck "gegebenenfalls erforderliche
Ubersetzung" den Sinn von "Ubersetzung der internationalen Anmeldung, falls sie
zur Erfullung des Erfordernisses des Absatzes 2 von Artikel 158 EPU 1973
erforderlich ist", also falls die internationale Anmeldung in einer Sprache
veroffentlicht wurde, die keine Amtssprache des EPA ist, denn nur so ergibt das

Ganze einen Sinn.

Die Wahlfreiheit zwischen den drei Amtssprachen besteht zu diesem Zeitpunkt vor
einem ganz speziellen Hintergrund, namlich dem, dass die Ubersetzung erforderlich
ist, weil die internationale Anmeldung nicht in einer der Amtssprachen des EPA
veroffentlicht wurde. Die Idee einer Austauschbarkeit der drei Sprachen aul3erhalb
dieser Rahmenbedingungen kommt dem Leser, der dem Artikel 158 und seiner
Durchfiihrungsvorschrift, der Regel 107 (1) a) EPU 1973, die daraus unmittelbar
abzuleitende Bedeutung geben mdchte, nicht spontan in den Sinn. Die
Austauschbarkeit kann man nur bejahen, wenn man stillschweigend tber den

Ausdruck "gegebenenfalls" hinweggeht.
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2.6 Die Artikel 22 und 39 PCT, auf die Artikel 158 Absatz 2 EPU 1973 beziiglich der
zu entrichtenden Gebiihr verweist, entsprechen der Regel 107 EPU 1973: Auch sie
betreffen formale Handlungen fir den Eintritt in die nationale oder regionale Phase
und verlangen, dass "ein Exemplar der internationalen Anmeldung [...] und eine
Ubersetzung der Anmeldung (wie vorgeschrieben)" Gbermittelt werden

[Hervorhebung durch die Grol3e Beschwerdekammer].

2.7 Die Regel 49.1 und 49.2 PCT mit den Durchfuhrungsbestimmungen zu Artikel 22
PCT sieht vor, dass der Anmelder im Falle von Amtern mit mehreren Amtssprachen
eine beliebige dieser Amtssprachen auswahlen kann und dass keine Ubersetzung
verlangt werden kann, wenn die internationale Anmeldung in einer dieser
Amtssprachen veroffentlicht ist. Diese Bestimmungen muissen in ihrem
Zusammenhang gesehen werden: Es geht darum, den Rahmen fir die
Anforderungen der nationalen Bestimmungsamter abzustecken und die Anmelder
vor unndétigen Anforderungen zu schiitzen. Die Tatsache, dass ein Anmelder vor der
ungerechtfertigten Anforderung einer Ubersetzung geschiitzt werden soll, bedeutet
nicht, dass die Amter eine solche Ubersetzung akzeptieren miissen, wenn der
Anmelder sie von sich aus einreicht. Der Umkehrschluss, mit dem dies behauptet
wird, ist nicht korrekt. Ein Umkehrschluss setzt namlich zwei entgegengesetzte
Sachlagen voraus. Der faktische Rahmen fur die Beschrankung der den nationalen
Amtern zu Gebote stehenden Anforderungen wird im vorliegenden Fall dadurch
bestimmt, dass die Sprache, in der die internationale Anmeldung verfasst oder

veroffentlicht ist, auch eine der Amtssprachen des Amts ist.

Die entgegengesetzte Sachlage, die einen Umkehrschluss rechtfertigt, ist der Fall, in
dem die Sprache, in der die internationale Anmeldung veréffentlicht wurde, keine der
vom jeweiligen Amt zugelassenen Sprachen ist. Der Gegensatz besteht nicht
zwischen den Amtern auf der einen und dem Anmelder auf der anderen Seite,
sondern zwischen zwei Sachlagen in Bezug auf die Sprache der internationalen
Anmeldung, die den Handlungsspielraum der Amter vor dem Hintergrund ihrer

eigenen Amtssprachen bestimmt.

2.8 Aus diesen Ausfihrungen folgt, dass der PCT zwar keine allgemeine

Sprachenregelung kennt, aber doch bestimmte Vorschriften existieren. So ist die
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Regel 49.2 PCT in dieser Frage unmissverstandlich: Die Ubersetzung ist erforderlich,
wenn "einem Amt mit mehreren Amtssprachen eine Ubersetzung zu tibermitteln" ist.
Die Austauschbarkeit der Sprache nach Gutdiinken des Anmelders kommt in den
von den Verfassern des PCT vorgesehenen Féallen nicht vor. Somit besteht kein

Widerspruch zwischen den Bestimmungen von EPU und PCT.

2.9 Eine Bestatigung fur diese Auslegung der Vorschriften sieht die Grol3e
Beschwerdekammer in der Rechtsunsicherheit, die durch die von der
Beschwerdefiihrerin beflirwortete Auslegung beispielsweise im Bereich der
Veroffentlichung entstiinde. Artikel 158 Absatz 3 EPU 1973 sieht Folgendes vor: Ist
die internationale Anmeldung in einer Sprache verdffentlicht, die nicht eine der
Amtssprachen des EPA ist, so vertffentlicht das EPA die ihm nach Absatz 2
zugeleitete internationale Anmeldung (s. Nr. 2.1 b) oben). Selbstverstandlich hatte
der Gesetzgeber hier nur den Fall vor Augen, in dem eine Ubersetzung erforderlich
ist. Wirde man allein aus dieser Vorschrift, die eine ganz bestimmte Situation regelt,
ableiten, dass keine neue Veroffentlichung erforderlich ist, weil die internationale
Anmeldung ja in einer der Amtssprachen verdéffentlicht wurde, so ware dies eine
reine Spekulation, die neue Fragen aufwirft, allen voran die Frage: Wo im EPU findet
sich eine Stiitzung dafiir, die tibermittelte Ubersetzung der urspriinglichen
Anmeldung gleichzustellen, wenn doch eine Ubersetzung, wie schon thematisiert,

stets weniger zuverlassig ist (s. Nr. 2.4 oben)?

2.10 Das Argument, der im EPU verankerte Grundsatz der Gleichwertigkeit der
Anmeldungen gelte lediglich fur materiellrechtliche Fragen (z. B. Prioritdtsanspruch),
sowie der Verweis auf die Gleichstellungskette bis hin zur nationalen Anmeldung
nach Artikel 66 EPU, womit belegt werden soll, dass diese Gleichstellung absurd
waére, wenn sie absolut verstanden wirde, haben letztlich keine Konsequenz fiir die
oben analysierten Vorschriften: diese sind so klar gefasst und logisch konzipiert,
dass sie zum einen die Auslegung der Beschwerdefuihrerin ausschliel3en und zum

anderen keinerlei Inkoharenz verursachen.

2.11 Die verspatet in das Verfahren eingefuihrte Rechtsauskunft Nr. 10/92 rev. (ABI.
EPA 1992, 662) soll, wie selbst die Beschwerdefiihrerin einraumt, nicht als direkte

Rechtsgrundlage flr ihren Antrag dienen; sie soll vielmehr als ein weiterer Beleg die
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Mdglichkeit eines Sprachenwechsels bestétigen, die die Beschwerdefihrerin von

Anfang an geltend gemacht hat.

2.12 Erganzend zu der von der Prasidentin des Amts angesprochenen Verzégerung
bei der Aktualisierung dieser Rechtsauskunft nach dem Inkrafttreten des EPU 2000,
die Zweifel an deren aktueller Giltigkeit aufkommen lasst, stellt die GrolRe
Beschwerdekammer fest, dass diese Rechtsauskunft fir den vorliegenden Fall nicht
relevant ist. Ihr Zweck besteht darin, das Verfahren fur die Verbindung einer
europaischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung zu regeln, da EPU-

Vertragsstaaten nicht immer auch PCT-Vertragsstaaten sind.

2.13 Dieses Dokument kann nicht relevant sein, weil es beim dort genannten Beispiel
(Nr. 14) um eine schwedische Anmeldung geht, d. h. um eine ursprtnglich nicht in
einer Amtssprache abgefasste Anmeldung. Dieses Beispiel hat nichts mit der
Vorlagefrage an die Grol3e Beschwerdekammer zu tun, die sich nur stellt, wenn die

urspringliche Anmeldung in einer Amtssprache abgefasst war.

2.14 Interessanterweise geht auch der Inhalt dieses Dokuments nicht in die von der

Beschwerdefuhrerin behauptete Richtung:

a) Die Rechtsauskunft (Nr. 13) bestatigt unter Nummer 7 e), dass Artikel 14 EPU
1973 Anwendung findet.

b) Sie sieht vor, dass die européische Patentanmeldung (falls die urspriingliche
Euro-PCT-Anmeldung in schwedischer Sprache abgefasst war) in schwedischer

Sprache eingereicht werden muss.

c) In einem solchen Fall sorgt die Internationale Recherchenbehorde fir die
Ubersetzung der Euro-PCT-Anmeldung in die englische Sprache. Fir das weitere
Vorgehen sind im Beispiel zwei Méglichkeiten genannt, wobei die Euro-PCT-
Anmeldung in beiden Fallen in ihrer urspriinglichen Sprache (im Beispiel in

Schwedisch) eingereicht werden muss:
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- Entweder legt der Anmelder der schwedischen Euro-PCT-Anmeldung, die vom
Internationalen Biiro ins Englische tibersetzt wurde, keine Ubersetzung nach Artikel
22 oder 39 PCT vor; dann konnen die Anmeldungen verbunden werden, wenn zu der
europaischen Patentanmeldung eine Ubersetzung in englischer Sprache nach
Artikel 14 (2) EPU 1973 vorgelegt worden ist [Hervorhebung durch die GroRe

Beschwerdekammer].

- Oder (s. Beispiel 2) der Anmelder der schwedischen Euro-PCT-Anmeldung legt
gemaR Artikel 22 oder 39 PCT eine deutsche oder franzosische Ubersetzung vor;
dann kdénnen die Anmeldungen verbunden werden, wenn zu der europdischen
Patentanmeldung eine Ubersetzung in der Sprache vorgelegt worden ist, die
fur die Ubersetzung der Euro-PCT-Anmeldung gewahlt wurde [Hervorhebung

durch die Gro3e Beschwerdekammerl].

2.15 Somit bleibt die in schwedischer Sprache abgefasste Anmeldung offensichtlich
die ursprungliche Anmeldung, und der Anmelder muss beim Eintritt in die
europaische Phase gemaR Artikel 14 (2) EPU eine Ubersetzung einreichen. Dabei
handelt es sich entweder um seine eigene Ubersetzung ins Englische, die diejenige
des Internationalen Biiros ersetzt, oder um eine Ubersetzung ins Deutsche oder
Franzosische, die die nicht vom Anmelder stammende englische Ubersetzung
ersetzt. Eine andere Lehre als die Auslegung durch die Grol3e Beschwerdekammer

lasst sich daraus nicht ziehen.

3. Rechtslage nach dem EPU 2000

3.1 Bei der Umgestaltung der Vorschriften im Zuge des EPU 2000 wurden zu dieser

Thematik keine inhaltlichen Anderungen vorgenommen.

3.2 Durch die Bereinigung des Artikels 14 (3) EPU, bei der in der franzdsischen
Fassung "comme langue de la procédure” hinzugekommen ist, und die
Uberarbeitung dieses Absatzes im Interesse einer besseren Verstandlichkeit hat sich
nichts am Sinn geéandert.
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3.3 Die Anderung der Artikel 150 und 158 EPU ist auffalliger, tragt aber dem Wunsch
nach einer Aktualisierung der Vorschriften Rechnung und vereinfacht sie durch die

Uberfiihrung verschiedener Bestimmungen in die Ausfiihrungsordnung.

3.4 Die vorbereitenden Arbeiten zum neuen Artikel 153 EPU, in dem die Artikel 156
bis 158 EPU 1973 aufgegangen sind, geben Aufschluss uber die Auslegung, die die
Verfasser im Sinne hatten. So heif3t es auf Seite 217 des Dokuments CA/100/00:
"Der neue Artikel 153 (4) EPU entspricht weitgehend Artikel 158 (3) EPU 1973,
schreibt vor, wann [Hervorhebung durch die Grol3e Beschwerdekammer] eine
Ubersetzung der Euro-PCT-Anmeldung beim EPA einzureichen und vom EPA zu
veroffentlichen ist ..." (s. auch MR/2/00, S. 221, Nr. 8).

Aber gerade der Absatz 2 von Artikel 158 EPU 1973, auf den die
Beschwerdefuhrerin ihre Auslegung stitzt, dass beim Eintritt in die europaische
Phase eine beliebige Amtssprache des EPA als Sprache der Anmeldung gewahlt
werden kénne, ist als solcher nicht mehr existent. Er ist in Artikel 153 (4) EPU
eingegangen, auf den die Regel 159 (1) a) EPU verweist. Und diese Regel entspricht
der frilheren Regel 107 (1) a) EPU 1973, die auf Artikel 158 (2) EPU 1973 verwies.

In Artikel 153 EPU wird in Absatz 3 der Grundsatz bestatigt, dass die internationale
Veroffentlichung einer Euro-PCT-Anmeldung in einer Amtssprache an die Stelle der
Veroffentlichung der europaischen Patentanmeldung tritt, und in Absatz 4 auf die
Notwendigkeit einer Verotffentlichung hingewiesen, falls die Veroffentlichung zuvor in
einer anderen Sprache erfolgte.

Absatz 4 Satz 1 lautet: "Ist die Euro-PCT-Anmeldung in einer anderen Sprache
veroffentlicht, so ist beim Europaischen Patentamt eine Ubersetzung in einer seiner
Amtssprachen einzureichen, die von ihm verdffentlicht wird" [Hervorhebung

durch die Grol3e Beschwerdekammer].

Zunéchst ist anzumerken, dass die Auslegung, wonach dieser Absatz - mangels
einer Prazisierung wie "in einer anderen Sprache als Englisch, Deutsch oder
Franzdsisch" - eine Ubersetzung in eine andere Amtssprache zulasse, dem Wortlaut

des Artikels zuwiderlauft, der klar zwischen den Amtssprachen des Européischen
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Patentamts und den anderen Sprachen unterscheidet.

Die auf diesen Artikel gestitzte Behauptung, dass eine Vero6ffentlichung nicht
erforderlich sei, weil es sich um eine Amtssprache handle, ist zudem reine
Spekulation und véllig von der Vorschrift losgelést: Wenn man den ersten Satzteil so
auslegte, dass nicht zwischen den Amtssprachen des EPA und den anderen
Sprachen unterschieden werde, dann ware nicht zu verstehen, warum flr den
zweiten, die Veroffentlichung betreffenden Satzteil eine solche Unterscheidung

aufgenommen werden sollte.

Die Vorschrift ist eindeutig; eine Auslegung in dem von der Beschwerdefiihrerin
gewilnschten Sinne wirde sie ihrer primaren Bedeutung berauben und eine
Moglichkeit schaffen, die ganz offensichtlich nicht der Fallkonstellation und den

Umstanden entspricht, die die Vorschrift regeln soll.

Der in Artikel 150 (3) EPU 1973 verankerte Grundsatz der Gleichwertigkeit der
Anmeldungen findet sich im neuen Artikel 153 (2) EPU in der Aussage wieder "Eine
internationale Anmeldung, fur die das Europaische Patentamt Bestimmungsamt oder
ausgewahltes Amt ist und der ein internationaler Anmeldetag zuerkannt worden ist,
hat die Wirkung einer vorschriftsmafigen europaischen Anmeldung"; zugleich wurde

der Begriff "Euro-PCT-Anmeldung” in das Ubereinkommen aufgenommen.

Die Abfolge der Abséatze des neuen Artikels 153 EPU, in dem Ausziige aus den
friheren Artikeln 153, 150 und 158 EPU 1973 zusammengefiihrt wurden, bestétigt
die Gleichwertigkeit der beiden Anmeldungen und subsumiert unter dieser

Gleichwertigkeit auch die Sprachenregelung.

3.5 Wie bereits unter Nummer 2.8 angefihrt, kann die GroRe Beschwerdekammer
nicht erkennen, inwieweit zwischen den - im Ubrigen oft gekoppelt genannten -
Bestimmungen von EPU und PCT eine Divergenz bestehen sollte, die zur
Anwendung von Artikel 150 (2) EPU Anlass geben wiirde, wonach bei mangelnder
Ubereinstimmung die Vorschriften des PCT vorgehen. Insbesondere wurde nicht
belegt, mit welchen Vorschriften des PCT die Artikel 14 EPU und 158 EPU 1973
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bzw.153 EPU kollidieren sollten, nachdem keine Bestimmung des PCT einen

Wechsel der Sprache erlaubt, sofern nicht besondere Umstande vorliegen (Nr. 2.8).

3.6 Die vom epi angefihrten Beispiele fir die Situation in Kanada betreffen - sofern
die genannte Auslegung von Artikel 71 des Patentgesetzes die in Kanada allgemein
anerkannte ist - die Art und Weise, wie dieses Land seine Sprachenregelung im
Rahmen des Handlungsspielraums ausgestaltet hat, der den nationalen Amtern vom
PCT eingeraumt wird. Wie aus Artikel 22 PCT und Regel 49 PCT hervorgeht,
Uberlasst dieser Vertrag den Mitgliedstaaten die Festlegung der Félle, in denen eine
Ubersetzung erforderlich ist, und begrenzt zugleich diese Erfordernisse (Regel 49.2,
S. Nr. 2.8).

Verbindliche Wirkung haben lediglich die Grenzen dieses Handlungsspielraums, die
nicht Gberschritten werden dirfen. Innerhalb dieser Grenzen steht es den
Vertragsstaaten frei, eigene Gesetze im Sinne eines angemessenen

Interessenausgleichs zu erlassen.

3.7 Die GroRRe Beschwerdekammer kann auch nicht erkennen, inwieweit die
Anwendung des Artikels 125 EPU geboten sein konnte, der eine verfahrensrechtliche

Licke schlielRen soll.

3.8 Was die Rechtsliteratur angeht, so findet sich beispielsweise in der finften und
jungsten deutschen Auflage von Singer/Stauder, Europaisches
Patentibereinkommen (2009) unter Randnummer 49 auf Seite 1218 zu Artikel 151
die Aussage, dass die vom Anmelder fir die Einreichung seiner internationalen
Anmeldung gewahlte Amtssprache damit als Verfahrenssprache festgelegt ist, die
weder in der internationalen Phase noch bei Eintritt in die europaische Phase
geandert werden kann. Anschliel3end heif3t es noch, dass die Grol3e
Beschwerdekammer derzeit mit der Frage befasst ist, ob dieses Verbot, die
Verfahrenssprache zu andern, rechtens ist. In "The Annotated European Patent
Convention 1973" (14. Auflage, auf die die Beschwerdefiihrerin im
Beschwerdeverfahren verwiesen hatte, S. 328, zu Artikel 158 (2) EPU) weist Derk
Visser lediglich darauf hin, dass das EPA eine Ubersetzung in einer Amtssprache

verlangt, wenn die internationale Anmeldung nicht in einer dieser Sprachen
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eingereicht oder veroffentlicht wurde. Dies bedeutet nicht, dass es mdglich ist, eine
Sprache durch eine andere zu ersetzen. Im Lehrbuch von Rudolf KralRer (Patentrecht,
5. Auflage, S. 663, Absatz 3) steht, dass die Anmeldung dem EPA in einer seiner
Amtssprachen zuzuleiten ist und eine hierfiir erforderliche Ubersetzung vom EPA

veroffentlicht wird.

3.9 Die praktischen Anweisungen basieren auf derselben Auslegung. In der von der
Prasidentin des EPA angefihrten Veroffentlichung des Europaischen Patentamts mit
dem Titel Der Weg zum européischen Patent, Leitfaden fur Anmelder, 2. Teil, PCT-
Verfahren vor dem EPA - "Euro-PCT", 4. Auflage, Stand 1.4.2008, heif3t es an drei
Stellen (Nrn. 111, 285 und 330), dass die Verfahrenssprache die Sprache ist, in der
die internationale Anmeldung veroffentlicht wurde, falls es sich dabei um eine
Amtssprache handelt, oder aber diejenige der drei Amtssprachen, in der die
Ubersetzung eingereicht wurde, und dass es nicht méglich ist, die
Verfahrenssprache zu andern. Fur die Anmelder wird klargestellt, dass eine
Ubersetzung, die eingereicht wird, obwohl sie nicht erforderlich ist, nicht
bertcksichtigt wird. Des Weiteren ist dem praktischen Leitfaden "European and
International patent applications” (Rippe/Gough, Ausgabe 2002) auf Seite 181 im
Absatz "Verfahrenssprachen" zu entnehmen, dass bei einer internationalen
Anmeldung, die in einer Amtssprache des EPA eingereicht und veréffentlicht wurde,
dadurch auch die Verfahrenssprache in der regionalen Phase vor dem EPA

vorgegeben ist.

3.10 Schliel3lich hat die Beschwerdefiihrerin auch Billigkeitsgriinde geltend gemacht
und vorgebracht, dass die fehlende Mdglichkeit, beim Eintritt in die européische
Phase die Sprache zu &ndern, eine Diskriminierung darstelle. Dazu kann die Grol3e
Beschwerdekammer nur Folgendes feststellen: Sollte eine Diskriminierung vorliegen,
so obliegt jegliche Anderung der - vollkommen klar gefassten - Vorschriften dem
Gesetzgeber und nicht der fur die Anwendung der bestehenden Vorschriften

zustandigen Stelle.

3.11 Aus diesen Ausfiihrungen folgt, dass die Rechtslage nach dem EPU 1973 wie
auch nach dem EPU 2000 keine Auslegung der Vorschriften in dem Sinne zulasst,

dass eine in einer Amtssprache vero6ffentlichte Euro-PCT-Anmeldung beim Eintritt in
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die europaische Phase durch eine Ubersetzung dieser Anmeldung in eine andere

Amtssprache ersetzt werden kann.

Frage 2

4. Fur die Beantwortung dieser Frage sind die Rechtsvorschriften des EPU 2000

mal3gebend.

Diese Frage stellt sich nur, weil in Entscheidungen der Beschwerdekammern des
EPA die Anderung der Verfahrenssprache zugelassen wurde. Eine Begriindung
enthalt aber lediglich die Entscheidung J 18/90 (ABI. EPA 1992, 511) vom 22. Mérz
1991, die also erging, bevor die vom Verwaltungsrat am 7. Dezember 1990
beschlossene Streichung der Regel 3 am 1. Juni 1991 in Kraft getreten ist; die
anderen Entscheidungen, auch die jingsten wie beispielsweise T 1125/00 oder

T 1443/04, verweisen blof3 auf diese.

4.1 Der einzige Beleg fur die angeflihrte Rechtslehre ist also diese Entscheidung
(Derk Visser, The Annotated European Patent Convention 1973, 14. Auflage, S. 355
und - noch praziser - The Annotated European Patent Convention 2000, 15. Auflage,
S. 379).

4.2 Allerdings lasst diese Entscheidung, wie die Gro3e Beschwerdekammer
hervorhebt, in ihrer Analyse (s. Nr. 1.2 der Entscheidungsgrtinde) kurzerhand und
ganz bewusst auRer Acht, dass 1991 die Regel 3 (1) EPU entfallen sollte, die
urspriunglich aufgrund des Vorbehalts in Artikel 14 (3) EPU in die

Ausflhrungsordnung aufgenommen worden war.

4.3 Die Regel 3 EPU in der Fassung vor 1991 sah Folgendes vor: "Auf Antrag des
Anmelders oder Patentinhabers kann das Europaische Patentamt nach Anhérung
der Ubrigen Beteiligten statt der bisherigen Verfahrenssprache eine seiner anderen
Amtssprachen als neue Verfahrenssprache zulassen." Absatz 2 dieser Regel
besagte, dass Anderungen der Patentanmeldung oder des Patents in der

ursprunglichen Verfahrenssprache eingereicht werden missen. Dieser Absatz ging
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dann als Absatz 2 in die Regel 1 EPU 1973 ein, die im EPU 2000 wiederum zu

Regel 3 wurde.

4.4 Heute unterscheiden die Regeln 3 und 4 EPU (die frilheren Regeln 1 und 2 EPU
1973) bei der Auflistung der mdglichen Ausnahmen zum einen zwischen
schriftichem und miundlichem Verfahren und zum anderen zwischen den Beteiligten
und dem Amt. Die Regel 3 EPU zum schriftlichen Verfahren gilt ausschlieRlich fiir die
Beteiligten, wobei Anderungen der Patentanmeldung oder des Patents von der
getroffenen Regelung ausgenommen werden. Nur im mundlichen Verfahren (Regel 4

EPU) steht dem Amt dieselbe Moglichkeit wie den Beteiligten offen.

4.5 Angesichts dieser Sachlage, die von dem Bestreben zeugt, die Ausnahmen im
Detail zu regeln, entzieht die Streichung der Regel 3 (1) EPU 1973 der vorherigen
Praxis jegliche Rechtsgrundlage; somit verbietet es sich, diese verworfene Praxis im
Wege der richterlichen Rechtsfortschreibung wiedereinzufiihren und lediglich von der
Zustimmung der Beteiligten abh&ngig zu machen. In dieser Frage folgt die Grol3e
Beschwerdekammer derselben Logik wie in der Sache G 1/05, wo sie befand, dass
vom Gesetzgeber aufgehobene Einschrankungen nur von ihm wiedereingefuhrt
werden konnen (s. Nr. 13.1). Im vorliegenden Fall gilt derselbe Grundsatz, auch
wenn die Umstande andere sind: In der Sache G 1/05 geht es um die Aufhebung

einer Beschrankung, wahrend im vorliegenden Fall eine Option entfallen ist.

4.6 Dem Dokument CA/52/90 vom 31. August 1990 ist zu entnehmen, dass die
Streichung der Regel 3 (1) EPU 1973 und die Anderung der Regel 1 EPU 1973 auf
den Wunsch nach einer Vereinfachung zurtickgehen. Begrtindet wurden sie
ausdrucklich mit der nachstehenden Feststellung (s. Anmerkungen zu den Regeln 1
und 3): "In der Praxis des EPA hat sich gezeigt, dass die Anwendung der Regel 3
Probleme mit sich bringt: diese reichen von dem in der falschen Sprache
abgefassten Bescheid einer Prifungsabteilung bis zur Veroffentlichung européischer

A- und B-Schriften mit Titelseiten in der falschen Sprache.".

4.7 Man wird schwerlich behaupten kénnen, dass diese Probleme, von denen nur
einige angefihrt sind, nicht auftraten, wenn die Beteiligten mit der Anderung der

Verfahrenssprache einverstanden waren.
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4.8 Was schlielich die in der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern
vorgesehene Moglichkeit des Berichterstatters angeht, die ihm gelaufigste
Amtssprache als Arbeitssprache zu verwenden, so ist dies eine interne Malinahme,

von der die Verfahrenssprache unberthrt bleibt.

4.9 Das Argument, es gebe im Gemeinschaftsrecht den Grundsatz der Gleichheit der
Sprachen und der Nichtdiskriminierung, stutzt die Beschwerdefiihrerin auf ein Urteil
des Gerichtshofs der Europaischen Gemeinschaften (Kik/HABM vom 9. September
2003). Dieses Urteil ist aber zum einen in einem anderen rechtlichen Rahmen
ergangen, namlich dem des Gemeinschaftsrechts, und betrifft zum anderen eine

andere Sprachenregelung als die des EPU.

4.10 Die GroRRe Beschwerdekammer kommt daher zu dem Schluss, dass die
geltenden Vorschriften keinerlei Raum flr eine freie Auslegung lassen, die auf eine
Wiederherstellung der Regel 3 EPU 1973 hinausliefe.

Frage 3

5. Da die Frage 2 verneint wurde, ist die Frage 3 gegenstandslos.
Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Frage 1:

Wenn eine internationale Patentanmeldung nach dem PCT in einer Amtssprache des
EPA eingereicht und veroffentlicht wurde, ist es nicht moglich, beim Eintritt in die
europaische Phase eine Ubersetzung der Anmeldung in eine der beiden anderen
Amtssprachen einzureichen.

Frage 2:

Die Organe des EPA kénnen im schriftlichen Verfahren zu einer europaischen

Patentanmeldung oder zu einer internationalen Anmeldung in der regionalen Phase
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keine andere Amtssprache des EPA verwenden als die Verfahrenssprache der
Anmeldung gemaR Artikel 14 (3) EPU.

Frage 3:

Diese Frage ist gegenstandslos.



