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Sachverhalt und Antréage

1917. DA

Am 11. Dezenber 2000 wurden die Unterlagen fir eine

eur opai sche Pat ent annel dung ei ngereicht, fiar wel che
keine Prioritat beansprucht wurde und wel che die

Anrel denummer 00 ... erhielt. ImErteilungsantrag und in
der von der Annel derin vorbereiteten

Enpf angsbeschei ni gung war zur Erfinder nennung angegeben:
"wird nachgereicht".

Die Unterlagen enthielten eine 9-seitige Beschreibung,
deren Seiten 1 bis 4 in deutscher, die Seiten 5 bis 9 in
engl i scher Sprache abgefalit waren, sow e ei nen

Pat ent anspruch i n deutscher Sprache und zwei (in
engl i scher Sprache beschriftete) Zeichnungsbl atter.

Am 31. Januar 2001 erging die Mtteilung gemald Regel 42
EPU, mit welcher die Annel derin auf das Fehl en der

Erfi ndernennung und die 16-Mnatsfrist zu deren
Nachr ei chung hi ngew esen wur de.

Mt Mtteilung gemaR Regel 39 EPU vom 8. Juni 2001 wurde
di e Annel derin davon in Kenntnis gesetzt, dal die

Annel dung ni cht den Erfordernissen des Artikel 80 EPU
far di e Zuerkennung ei nes Annel det ages genltge, weil die
Beschrei bung nicht in einer der in Artikel 14 (1) und (2)
EPU vor gesehenen Sprache eingerei cht worden sei. Die
Annel derin wurde zur Beseitigung des Mangel s innerhalb
ei ner nicht verl angerbaren Frist von ei nem Monat

auf gef ordert und darauf hi ngewesen, dall bei Behebung der
Annel det ag neu auf den Tag des Ei ngangs di eser
Unt erl agen festgesetzt werde.
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Daraufhin reichte sie mt am 18. Juni 2001 ei ngegangenem
Schrei ben eine "deutsche Ubersetzung der Beschrei bung
sow e der Figuren" ein, wobei die ersten 4 Seiten des
nunnmehr 10-seitigen, vollstandig in Deutsch gehaltenen
Beschrei bungstextes mt den urspringlich eingereichten
ersten vier (deutschsprachigen) Seiten identisch waren.
G eichzeitig beantragte die Annel derin unter Berufung
auf die Entscheidung J 18/ 96 und den G undsatz des
Vertrauensschutzes imH nblick auf die in diesem Fal
erfol gte Urkehr der zeitlichen Rei henfol ge der antlichen
Mtteilungen genmaR Regel 42 und 39 EPU eine
beschwer def ahi ge Ent schei dung, sollte der Annel detag

"ni cht zuer kannt werden".

Nach Mtteilung gemaR Artikel 113 EPU vom 30. Januar
2002 erging am 10. Marz 2003 di e Entschei dung der

Ei ngangstelle, mt der der Antrag auf Zuerkennung des
11. Dezenber 2000 als Annel detag zurickgew esen und
statt dessen als Annel detag der 18. Juli 2001 zuerkannt
wur de. Zur Begrindung fuhrte die Eingangsstelle unter
Her anzi ehung der Entscheidung J 18/ 96 aus, dal eine

M schung nehrerer Antssprachen als Verfahrensprache

ni cht zul assig sei. Was den Zeitraum der Ei ngangs- und
For mal pr if ung angehe, sei die von der Annel derin
vertretene Ansicht richtig, dal die Ei ngangspr ufung

hi nsi chtlich des Annel det ages der Formal prifung nach
Artikel 91 EPU vorauszugehen habe. Dies schlieRe aber
ei ne Uberprifung des Annel det ages in ei nem spéateren

Ver f ahrensst adi um ni cht aus. Das Prinzip des
Vertrauensschutzes greife nur, wenn der Annel der uber
ei nen | angeren Zeitraum Uber Mingel i m Unkl aren gel assen
werde. Dies sei hier nicht der Fall. Zwar sei die

Annel derin etwas spat, aber noch innerhal b eines



VII.

VI,

1917. DA

- 3 - J 0022/ 03

vernunftigen Zeitraumes uber den Mangel unterrichtet

wor den.

CGegen diese Entscheidung | egte die Annelderin am 16. Mai
2003 unter gleichzeitiger Entrichtung der Gebuhr
Beschwerde ein. Di e Beschwerdebegrindung i st am 18. Jul
2001 ei ngegangen.

Mt Mtteilung vom 24. Marz 2004 hat di e Kammer der
Annel derin und Beschwerdefihrerin ihre vorl aufige
Wir di gung der Sachl age zur Kenntnis gebracht und

i nsbesondere di e Miglichkeit des Streichens der
engl i schsprachi gen Beschrei bungsteil e angesprochen.

Am 22. Juni 2004 ist mindlich verhandelt und die
Ent schei dung der Beschwer dekammer verkindet worden

Das Vorbringen der Beschwerdefihrerin | &3t sich we

fol gt zusanmmenfassen:

Di e ursprunglich eingereichten Unterl agen w esen sowohl
ei ne Beschrei bung al s auch ei nen Patentanspruch in einer
Sprache auf. Der urspringlich nicht in deutscher Sprache
ei ngerei chte Beschrei bungsteil betreffe nur
Ausgest al tungen und Weiterbil dungen der Erfindung, sei
daher von geringerer Wertigkeit und far die Zuerkennung
ei nes Annel det ages ohne Bel ang. Di e nal3gebenden

Best andtei | e der Beschrei bung | 4gen in einer Sprache

i. S. von Artikel 80 d) EPU, namich in Deutsch, vor.
Deshal b sei die Festlegung der Verfahrenssprache hier
nogl i ch gewesen. Der Entschei dung J 18/ 96 habe ei ne
unterschiedl i che Fall konstel | ati on zugrunde gel egen,

i ndem dort kein Teil der Beschreibung in der Sprache des
m ndest ens ei nen Pat ent anspruchs abgef al3t gewesen sei.
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Es stelle ein venire contra factum proprium bzw. eine
Verl et zung des Grundsatzes der Vertrauensschutzes dar
wenn so | ange Zeit nach Ei nreichung der urspringlichen
Unterl agen und erst nach Erlall einer Mtteilung nach
Regel 42 EPU, wel che das Feststehen des Annel det ages
vorausset ze (Artikel 91 (1) EPU), nicht der Tag der

ur springlichen Einreichung der Anmel dung al s Annel det ag
zuer kannt werde, sondern erst der 18. Juli 2001. Ein
sol ch spater Annel detag kdnne dazu fahren, dafl durch
zwi schenzeitlich veroffentlichten Stand der Technik die
Pat ent f &hi gkeit des Annel dungsgegenst andes Uber haupt in
Frage gestellt werde.

I mvorliegenden Fall sei auch der Vertrauensschutz der
O fentlichkeit betroffen, weil die internationale
(Nach-) Annel dung WO ... veroffentlicht worden sei, und
zwar unter Angabe der vorliegenden europdai schen
(Erst-)Annel dung mt einemPrioritéatsdatum 11.12. 2000;
damt habe das Ant, sollte es dieses Datumnicht als
Annel det ag aner kennen, kei ne Miglichkeit mehr, eine
korrigierende Information der Offentlichkeit, z. B
durch eine erneute Veroffentlichung der PCT- Annel dung,
sicherzustellen. Auch sei etwa ein Jahr nach dem

Ei nrei chungstag ein Prioritéatsbel eg ausgestellt worden.
Durch di e N chtzuerkennung des urspringlichen
Annel det ages werde auch die Offentlichkeit benachteiligt,
da sie potentielle Lizenznehnmer einschlielle.

Di e Beschwerdefidhrerin beantragte
a) die angefochtene Entschei dung auf zuheben und der

Pat ent anmel dung in der urspringlich eingereichten
Fassung den Annel detag "11.12.2000" zuzuerkennen,
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b) hilfsweise:

di e angef ocht ene Ent schei dung auf zuheben und

1)

2)

3)

der Pat ent annel dung beziglich des in der
urspringlich eingereichten Fassung enthal tenen
deut schsprachi gen Teils der Beschrei bung, des
Pat ent anspruchs und der Zei chnungen den

Annel detag "11.12.2000" zuzuer kennen und
beziglich des in der urspringlichen Fassung
ent hal t enen engli schsprachi gen Teils der
Beschrei bung den Annel detag "18.07.2001"

zuzuer kennen,

der Pat ent annel dung beziglich des in der
urspringlich eingereichten Fassung enthal tenen
deut schsprachi gen Teils der Beschrei bung und des
Pat ent anspruchs den Annel detag "11.12.2000"
zuzuer kennen und beziglich des in der
ursprunglichen Fassung ent hal t enen

engl i schsprachi gen Teils der Beschrei bung sow e
der Zei chnungen den Annel detag "18.07.2001"

zuzuer kennen,

der Pat ent annel dung beziglich des in der
urspringlich eingereichten Fassung enthal t enen
deut schsprachi gen Teils der Beschrei bung, des
Pat ent anspruchs und der Zei chnungen den

Annel detag "11.12.2000" zuzuerkennen und den
urspringlich englischsprachi gen Teil der
Beschrei bung al s nicht eingereicht anzusehen.
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Ent schei dungsgr inde

1917. DA

D e Beschwerde ist zul assig.

Arti kel 80 EPU bestimt unter Buchstabe d), daR die

ei ngerei chten Unterlagen fir die Zuerkennung ei nes
Annel det ages ei ne Beschrei bung und ei nen oder nehrere
Pat ent anspriuche in einer der in Artikel 14 (1) und (2)
EPU vor gesehenen Sprachen enthal ten missen. GemiR
Artikel 14 (1) Satz 2 EPU sind europdai sche

Pat ent annmel dungen in einer der Anmtsprachen einzureichen.
Aus | etzterer Bestimung ergibt sich somt klar der
Grundsat z der Ei nsprachi gkeit europdi scher

Pat ent annmel dungen. Da auf diese Bestimmung in Artikel 80
Buchst abe d) EPU verwi esen wird, ist Voraussetzung fur
di e Zuerkennung ei nes Annel det ages, dall di e Beschrei bung
und der oder die Patentanspriche in dersel ben
(vorgesehenen) Sprache vorliegen. Die Juristische
Beschwer dekammer hat dies in ihrer Entscheidung J 18/96
ausf ohrlich dargel egt; die Kammer sieht kei nen G und,
noch wurde von der Beschwerdefihrerin ein sol cher

vor getragen, von di eser Auffassung abzugehen.

Noch ist ein tatsachlicher oder rechtlicher Gund zu

er kennen, warum ent gegen dem kl aren Wortl aut von

Artikel 80 und 14 EPU di eser Grundsatz nur eingeschrankt
Giltigkeit haben sollte, etwa nur soweit fdr die

Fest| egung der Verfahrenssprache notwendig. Mt dem
Wortlaut von Artikel 14 (1) EPU, wonach europai sche

Pat ent annmel dungen "in einer”- Einzahl! - der

Ant ssprachen ei nzurei chen sind, ist die Verwendung von
zwei unterschiedlichen Antssprachen innerhal b des Textes
der Beschrei bung (und der Anspriche) ebenso unverei nbar
wi e die der Entscheidung J 18/ 96 zugrunde |iegende
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Fal | konstel l ation, ndm ich eine unterschiedliche
(Ant s- Sprache der gesanten Beschrei bung einerseits, und
der Anspriche andererseits. Auch eine Differenzierung in
wi chtige und weniger wichtige Teile des
Beschr ei bungst extes, wobei letztere fur die sprachlichen
Vor ausset zungen fir di e Festsetzung des Annel det ags

ni cht zu beridcksichtigen seien, findet imGesetz keine
St Ut ze.

3. Subsidi a&r will die Beschwerdefidhrerin einen Anspruch auf
den Tag der Einreichung der urspriunglichen
(gem scht sprachi gen) Unterl agen als Annel detag daraus
ableiten, dall es etwa ein hal bes Jahr dauerte, bis ihr
di e Mangel hafti gkeit der Annel deunterlagen nach Regel 39
EPU mitgeteilt wiurde. Auch sei damals bereits die
Mtteilung gendld Regel 42 (H nweis auf die Frist zur
Ei nrei chung der Erfindernennung) ergangen gewesen
wel che nach dem Wortlaut von Artikel 91 (1) EPU das
Fest st ehen des Annel det ages der europai schen

Pat ent annel dung vor ausset ze.

3.1 Hierzu i st zumeinen festzustellen, daR das EPU kei ne
Frist bestimt, in der die in Artikel 90 EPU
vor geschri ebene Prifung vom Ant vor zunehnmen und ggf.
eine Mtteilung nach Regel 39 EPU zu erlassen ist, dies
trotz des - auch fir den Gesetzgeber - offensichtlichen
| nt eresses des Annel ders, ndglichst rasch Uber die
Urst ande in Kenntnis gesetzt zu werden, die der
Zuer kennung ei nes Annel det ages ent gegenstehen. Im
vorliegenden Fall konnte daher der blofe Urstand, dald
di e Zwei sprachi gkeit der am 11. Dezenber 2001
ei ngerei chten Beschrei bung nehrere Mnate | ang
unbeanst andet blieb, vernunftigerweise nicht die
Erwartung der Beschwerdefihrerin rechtfertigen, die

1917. DA
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damal s ei ngereichten Unterl agen hatten alle

Vor ausset zungen des Artikels 80 EPU erfullt, sodaR das
genannte Datum al s Annel detag zuer kannt wor den sei

H nzu kommt, dal3 di e Zwei sprachi gkeit der Beschrei bung
den bei der Beschwerdefihrerin fir die Annel dung
Verantwortlichen, weil von ihnen herbeigefihrt, bekannt
war; fidr das Am hi ngegen war dieser Unstand nur durch
Uber pr iif ung der ei nzel nen Beschrei bungsseiten erkennbar
(was noglicherwei se dazu gef ihrt hat, dafl3 di eser Mangel
erst bei Aufnahnme der Recherche erkannt wurde - siehe
Schrei ben der Beschwerdefdhrerin vom 8. Juni 2001).

3.2 Richtig ist, dall das Vorliegen der Erfindernennung
(Artikel 91 (1) f) EPU) eines der Erfordernisse ist, die
erst gepriaft werden, wenn die Prafung, ob die
eur opai sche Pat ent annel dung den Erforderni ssen fur die
Zuer kennung ei nes Annel det ages gentigt (Artikel 90 (1) a)
EPU), nit positivem Ergebnis durchgefiihrt worden ist.

D ese Rei henfolge ist nicht nur imHi nblick auf die
Vorschrift des Artikel 91 (1) a) EPU "Steht der

Annel det ag ei ner europai schen Annel dung fest ..... , SO
pruft die Eingangstelle, ob ..." eine zwangsl aufi ge,
sondern auch weil Annel dungsunterlagen gar nicht als
eur opai sche Pat ent annmel dung behandelt werden, wenn sie
mt der Zuerkennung ei nes Annel detages i m Wege st ehenden
Mangel n behaftet sind, d. h. nicht allen Erfordernissen
des Artikel 80 EPU genuigen (Artikel 90 (2), 2. Satz EPU
- ausfuhrlich dazu J 18/96 in Punkt 3.1 der

Ent schei dungsgr Ginde) .

Das EPU sieht allerdings nicht vor, daR bei positivem
Ergebni s der Ei ngangsprifung nach Artikel 90 (1) a) EPU
di e Zuerkennung des Annel detages in Form ei ner
expliziten, rechtskraftfahi gen Entschei dung zu erfol gen

1917. DA
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hatte. Vielnmehr kann - und nuf3 - di ese Frage, wenn und
sol ange nicht imEinzelfall eine rechtskraftige

Ent schei dung dar tber ergangen ist, widhrend des gesanten
Ertei l ungsverfahrens w eder aufgerollt werden, wann
imer die Nichterfullung eines der Erfordernisse nach
Arti kel 80 EPU erkannt wird. Die in den Regeln 40 bis 43
EPU naher bestimte Formal prifung i m Sinne von

Artikel 91 EPU ist verfahrensmiRig und i hrem Gegenstand
nach scharf abgegrenzt von der i m Rahnen der

Ei ngangspr tf ung nach Artikel 90 EPU zu kl arenden Frage,
ob die Erfordernisse des Artikels 80 EPU erfillt sind.
Bei Nichterfillung |etzterer sieht Regel 39 EPU eine
gesonderte Mtteilung und eine spezifische Rechtsfolge
(Ni cht behandl ung der Annel dung oder Festsetzung eines
spat eren Annel det ages) vor. Damt konnen das Ergebnis
der Formal prifung und der Zeitpunkt ihrer Durchfihrung
kei ne Auswi r kungen auf die Feststellung der
Erfordernisse des Artikels 80 EPU haben, sel bst wenn
dabei die in Artikel 91 (1) EPU erwihnte Rei henfol ge

ni cht eingehalten worden sein sollte. |Insbesondere kann
di e Formal prifung, sel bst wenn ihre Durchfidhrung dem
Annel der gegenuber in Erscheinung getreten sein sollte
(etwa durch eine Mtteilung nach Regel 41 (2) EPU wie im
vorliegenden Fall), nicht zur rechtlichen Fol ge haben,
daB ein die Erfordernisse des Artikels 80 EPU
betreffender, dem Annel der jedoch (noch) nicht férmich
gemaR Regel 39 EPU nmitgeteilter Mangel spater nicht nehr
auf gegriffen werden kdonnte, so dall der Tag der

Ei nrei chung der (mangel haften) Annel deunterl agen

endgul tig und rechtsverbindlich als Annel detag zuer kannt
zu gelten hatte.

Ei ne sol che Schl ul3f ol gerung kann hi er auch nicht auf den
Grundsat z des Vertrauensschutzes gestitzt, insbesondere
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ni cht von einemvenire contra factum proprium seitens
des Antes abgeleitet werden. Zwar ist imvorliegenden
Fall dem Ant anzul asten, dal3 es die Gem schtsprachi gkeit
der als Teil der Annel dungsunterl| agen ei ngereichten
Beschrei bung nicht schon bei der Ei ngangspr Uf ung
erkannte (oder diese und di e Formal prifung nach

Artikel 91 EPU nicht in der gesetzlich vorgegebenen

Rei henf ol ge durchgefuhrt hat). Das Ubersehen dieses
Mangel s kann ernst hafte Fol gen haben, insbesondere die
Ausstel lung eines unrichtigen Prioritatsbel eges, weshalb
imlnteresse der Allgeneinheit und des Annel ders die
Prif ung gemaR Artikel 90 (1) a) EPU rasch und sorgfaltig
vor zunehmen i st. Zweck des Vertrauensschutzes des

Annel ders i st es hingegen, Nachteile fur diesen zu
vernei den, nicht ihmzu Vorteilen zu verhelfen. Ein
Fehl er des Antes konnte daher die Zuerkennung eines nach
Arti kel 80 EPU dem Annel der nicht zustehenden
Annel det ages nur unter ganz besonderen Unst anden
rechtfertigen, die hier nicht gegeben waren: \Wder wurde
vom Ant wi der spriuchlich vorgegangen, noch ein Anschein
erzeugt, wodurch zu irgendei nem Zeitpunkt die
Beschwer def threrin (oder potentielle Lizenznehner)
vernunfti gerwei se darauf vertrauen hatte(n) konnen, dal
der Tag, an demsie - wissentlich - Unterlagen mt einer
gem scht sprachi g abgef alst en Beschrei bung ei ngerei cht
hatte, entgegen Artikel 80 d) EPU (und der hierzu

er gangenen Recht sprechung) dennoch der Tag sei, der ihr
rechtsverbindlich als Annel detag zuer kannt worden sei
(siehe oben, Punkt 4.2 und 4.3). Insofern besteht ein
ent schei dender Unterschied zu dem der Entschei dung

J 18/ 96 zugrundel i egenden Vorgehen des Antes, wel ches
dort eine Feststellung des Rechtsverlustes nach Rege

69 (1) EPU wegen Nichtzahlung der Annel de- und

Recher chengebiihr erlassen - eine in Artikel 90 EPU
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(" Ei ngangspr tfung”) vorgesehene, die rechtsw rksane

Ei nrei chung der Annel dung | ogi sch vorausset zende,

Recht sfol ge - und spater, wegen der unterschiedlichen
Sprache von Beschrei bung und Ansprichen, der Annelderin
die Ausstellung eines Prioritéatsbel eges ebenso

verwei gert hatte wie die Celegenheit, den Mangel genmal3
Regel 39 EPU zu beheben.

Der Vertrauensschutz sonstiger Dritter ist schon deshalb
hier nicht beruhrt, weil ihnen aus der N chtzuerkennung
des Annel det ages kein Nachteil erwachsen kann

Somt erfidllten die am 11. Dezenber 2000 von der
Beschwer def Uhrerin ei ngereichten Unterlagen nicht das
Erfordernis von Artikel 80 Buchstabe d) EPU, noch kann
di eser Tag aus ei nem sonstigen Gund als Annel det ag
zuer kannt werden; der (Haupt-)Antrag a) der
Beschwer def Uhrerin ist nicht gewdhrbar.

Die (Hlfs-)Antréage b) 1) und 2) sind schon deshalb
ni cht gewahrbar, weil fir eine Anmel dung nur ein
ei nhei tlicher Annel detag ndglich ist.

H nsichtlich der eingeschrankten Unterlagen nach
(H1fs-)Antrag b) 3) ist das Einheitlichkeitserfordernis
sowohl hinsichtlich der Sprache (hierfur sind die in
Arti kel 80 d) nicht erwdhnten Zei chnungen nicht zu

ber icksichtigen - T 382/94, ABlI. EPA 1998, 24), als auch
i n Bezug auf den begehrten Annel detag erfullt. Es
spricht nichts dagegen, dal3 ein Annel der Uber die

M ndest erforderni sse des Artikels 80 EPU hi nausgehende
Teil e ei ngereichter Annel dungsunterlagen - hier: den in
engl i scher Sprache gehaltenen Teil der des

Beschrei bungstextes - fallen [&Rt, wenn sich bei der
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Ei ngangspr if ung herausstel | t, dal di ese der Zuerkennung
des fruhestens niglichen Annel detags i m Wege stehen
(vergl. das in Regel 43 EPU dem Annel der zugest andene
Wahl recht bei verspatet oder nicht eingereichten

Zei chnungen). Der mt diesemHilfsantrag verbundene
Antrag der Beschwerdefudhrerin, den ursprunglich

engl i schsprachi gen Teil der Beschrei bung als nicht

ei ngerei cht anzusehen, beinhaltet somt eine Erkl arung
der Beschwerdefihrerin mt der gleichen Wrkung, we
wenn urspriunglich nur (die) in einer Sprache abgefalite(n)
Unterl agen(teile) eingereicht worden waren. In di esem
Unfang sind somt die Voraussetzungen des Artikels 80
EPU al s bereits am 11. Dezenber 2000 erfullt anzusehen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G iunden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wird auf gehoben.

2. Der ursprunglich englischsprachi ge Beschrei bungsteil der
Annel dung gilt als nicht eingereicht.

3. Der Annel dung wird der 11. Dezenber 2000 al s Annel det ag
zuer kannt .

Der Geschéaftsstell enbeant e: Di e Vorsitzende:

S. Fabi ani M Alz Castro
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