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Stichwort:
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Relevante Rechtsnormen:

Artikel: 14 (2), (3), 111 (1), 112 EPU
Regel: 3, 4 EPU

Artikel 7 der Akte zur Revision des EPU vom 29. November 2000

Artikel 1.1 und 1.6 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 (iber die Ubergangsbestimmungen
nach Artikel 7 der Akte zur Revision des Européischen Patentiibereinkommens vom 29. November 2000

Artikel: 3 (4) i), 11 (1) i), 12, 21 (4), 22 (1) PCT
Regel: 12.1, 12.2, 48.3, 55.1 PCT

Mitteilung des Vizeprasidenten Generaldirektion 2 des EPA vom 28. April 1999 Uber die Wahrnehmung einzelner
den Prifungsabteilungen des EPA obliegender Geschafte durch Formalsachbearbeiter

Art. 11 VOBK
Art. 81 und 86 Romische Vertrage

Ubereinkommen iiber die Anwendung des Artikels 65 des Ubereinkommens tiber die Erteilung europaischer
Patente, abgeschlossen am 17. Oktober 2000 in London, sogenanntes Londoner Ubereinkommen

Relevante Rechtsnormen (EPU 1973):

Artikel: 14 (1), 14 (3), 14 (6) (7), 70 (1), 150 (1) (2) (3), 153, 158 (1) (2) (3) EPU
Regel: 1 (1) (2), 3, 4, 107 (1) a), 108 (1) EPU

Schlagwort:

"Verfahrenssprache - Wahl der Sprache beim Eintritt einer PCT-Anmeldung in die regionale Phase - Verwendung
einer anderen Amtssprache als der Verfahrenssprache durch das EPA im Rahmen des schriftlichen Verfahrens”

Leitsatzatze

Der Grof3en Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen vorgelegt:

1. Wenn eine internationale Patentanmeldung nach dem Vertrag Uber 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 européischen
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?

Mussen insbesondere die Organe des EPA einem solchen Antrag eines oder der Beteiligten stattgeben?

Sachverhalt und Antrage

I. Am 5. April 2002 reichte die Firma MERIAL (im Folgenden: Beschwerdefiihrerin) eine internationale
Patentanmeldung nach dem Vertrag lber die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens
(PCT) in franzdsischer Sprache ein.

Diese Anmeldung wurde am 17. Oktober 2002 als WO 02/081621 auf Franzdésisch verdffentlicht.

Il. Am 3. November 2003 nahm die Beschwerdefuhrerin die flr den Eintritt in die regionale Phase erforderlichen
Handlungen vor. Sie legte eine englische Ubersetzung der internationalen Patentanmeldung bei, die unter dem
Aktenzeichen 02 759 818.4 in die europaische Phase vor dem Europaischen Patentamt (EPA) eintrat.

Als Hauptantrag beantragte die Beschwerdefiihrerin, dass die Verfahrenssprache ab diesem Zeitpunkt Englisch
sein solle. Nach dem Europaischen Patentiibereinkommen (EPU) sei eine solche Anderung beim Eintritt in die
regionale Phase nicht untersagt, und laut den Bestimmungen des Artikels 158 (2) EPU 1973 sei es moglich, die
internationale Patentanmeldung in einer beliebigen Amtssprache des EPA einzureichen.

Fir den Fall, dass der Antrag abgewiesen werde, beantragte sie unter Bezugnahme auf J 18/90 (ABI. EPA 1992,
511) hilfsweise, dass das gesamte schriftliche Verfahren einschlief3lich der Entscheidungen vom EPA in Englisch
durchgefihrt werde.

Fir den Fall, dass ihren Antréagen nicht stattgegeben werde, beantragte sie eine beschwerdefahige Entscheidung.

In einer Mitteilung gemaR Artikel 113 EPU 1973 vom 6. Juli 2004 wurde die Beschwerdefiihrerin von einem fiir
die Prufungsabteilung tatigen Formalsachbearbeiter davon unterrichtet, dass ihren Antragen nicht stattgegeben
werden kdnne.

IIl. Die Beschwerdeflihrerin beantragte erneut eine beschwerdefahige Entscheidung.

Der fur die Prifungsabteilung tétige Formalsachbearbeiter erlie? am 13. Dezember 2006 eine Entscheidung, mit
der die Antrage der Beschwerdefiihrerin mit folgender Begriindung zuriickgewiesen wurden:

1. Antrag auf Ersatz des Franzdsischen durch das Englische als Verfahrenssprache

Da die Patentanmeldung in Franzdésisch eingereicht und vom Internationalen Biro auch in Franzdsisch
veroffentlicht wurde, ist die Verfahrenssprache fiir die européische Phase Franzdsisch (Art. 14 (3) und 158
EPU 1973).

GemaR Artikel 14 (3) EPU 1973 ist die Amtssprache des EPA, in der die europaische Patentanmeldung
eingereicht worden ist, in allen Verfahren vor dem EPA, die diese Anmeldung oder das darauf erteilte Patent
betreffen, als Verfahrenssprache zu verwenden, soweit in der Ausfihrungsordnung nichts anderes bestimmt ist.
Mit der Streichung der Regel 3 EPU 1973 ist jede Mdglichkeit entfallen, die Verfahrenssprache zu andern.



2. Antrag auf Verwendung des Englischen durch das EPA im gesamten schriftlichen Verfahren einschlief3lich der
Entscheidungen

Die Bestimmungen des Artikels 14 (3) EPU 1973 sind unmissverstandlich und lassen keine Regelungsliicke
erkennen, sodass die Regel 2 EPU 1973 nicht - und auch nicht im Analogieschluss - Anwendung findet. Die
Regel 3 EPU 1973 wurde gestrichen, um die mit einem Wechsel der Verfahrenssprache verbundenen Probleme
zu vermeiden. Der Entscheidung J 18/90 (ABI. EPA 1992, 511), die im Ubrigen eine Einzelentscheidung ist, wird
von den Organen des EPA nicht gefolgt. Nach der Praxis des EPA, wie sie in den Richtlinien fur die Prifung
beschrieben ist, kann sich im schriftlichen Verfahren jeder Beteiligte jeder Amtssprache des EPA bedienen.

Das EPA fiihrt dieses Verfahren allerdings stets in der Verfahrenssprache im Sinn des Artikels 14 (3) EPU 1973.

IV. Die Beschwerdefiihrerin legte mit Schreiben vom 6. Februar 2007, das beim EPA am gleichen Tag einging,
Beschwerde gegen diese Entscheidung ein und entrichtete die Beschwerdegebuhr.

Zur Stutzung ihres Antrags auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Verwendung des Englischen
statt des Franzésischen als Verfahrenssprache brachte die Beschwerdefiihrerin in der Beschwerdebegriindung
vom 2. April 2007, die beim EPA am gleichen Tag einging, als Hauptantrag insbesondere Folgendes vor:

- In keiner Bestimmung des EPU und insbesondere nicht in Artikel 158 EPU 1973 sei vorgeschrieben, dass die
bei der Abfassung der internationalen Patentanmeldung verwendete Amtssprache des EPA im weiteren
Verfahren vor dem EPA beibehalten werden misse.

- Die restriktive Auslegung in der angefochtenen Entscheidung sei diskriminierend und rechtlich unhaltbar; sie
schade den Interessen internationaler Unternehmen, die Englisch als Arbeitssprache verwendeten und deren
franzosische Filialen Patentanmeldungen nicht in Englisch einreichten.

- Die Einreichung der englischen Ubersetzung der in Franzdsisch abgefassten internationalen Patentanmeldung
beim Eintritt in die regionale Phase im Rahmen des Hauptantrags entspreche den Bestimmungen des
Artikels 14 (3) EPU 1973.

- Beim Eintritt in die regionale Phase habe die Beschwerdefiihrerin die Erfordernisse des Artikels 158 (2) und (3)
EPU 1973 erfllt, indem sie eine englische Ubersetzung der urspriinglich in Franzésisch abgefassten
internationalen Patentanmeldung vorgelegt habe.

- Eine neue Verdffentlichung der PCT-Anmeldung sei nicht notwendig, weil diese bereits auf Franzésisch
veroffentlicht worden sei.

- Keine Bestimmung des Artikels 158 EPU 1973 schreibe vor, dass die beim Eintritt der Anmeldung in die
regionale Phase vor dem EPA verwendete Amtssprache die Amtssprache des EPA sein misse, in der die
internationale Patentanmeldung eingereicht und verdéffentlicht wurde.

Fir den Fall, dass dem Hauptantrag nicht stattgegeben werde, brachte sie hilfsweise Folgendes vor:

- Die in die regionale Phase eingetretene internationale Patentanmeldung solle als européische Patentanmeldung
gemaR Regel 1 (1) EPU 1973 gelten, und gemaR den Entscheidungen J 18/90 (ABI. EPA 1992, 511) und

T 788/91 vom 25. November 1994 solle das gesamte schriftliche Verfahren einschlielich der Entscheidungen in
Englisch durchgefihrt werden.

- Die Begrundung in der angefochtenen Entscheidung, dass J 18/90 eine Einzelentscheidung und aufgrund der
Streichung der Regel 3 EPU 1973 tiberholt sei, sei falsch, weil diese Entscheidung nach der Veroffentlichung der
geanderten Regel 1 EPU 1973 und nach der Streichung der Regel 3 EPU 1973, deren Wirkungen am 1. Juni
1991 in Kraft getreten seien, ergangen sei, und weil unter Nr. 1.2 der Entscheidungsgriinde ausdrticklich darauf
hingewiesen werde, dass mit der Streichung der Regel 3 EPU 1973 gewiss nicht das Verbot bezweckt worden
sei, die Verfahrenssprache mit dem Einverstéandnis der Verfahrensbeteiligten zu &ndern; dies werde von Dirk
Visser in seinem Kommentar zum EPU "Annotated European Patent Convention", 14. Auflage, S. 355, 1. Absatz,
auch bestatigt.

- Auch wenn Englisch statt Franzosisch verwendet werde, seien die Erfordernisse der Regel 107 (1) EPU 1973
erfullt, weil die Anderung der Sprache das weitere Prifungsverfahren der Anmeldung ja nicht beeinflussen werde.

Fir den Fall, dass im Verfahren nicht die englische Sprache verwendet werde, beantragte die



Beschwerdefiihrerin schlie3lich, dass die internationale Patentanmeldung in der européischen Phase als
europdische Patentanmeldung behandelt werden solle.

V. Fir den Fall, dass ihren Antragen nicht stattgegeben werde, beantragte die Beschwerdefuhrerin eine
miindliche Verhandlung.

VI. In einer Mitteilung vom 20. Dezember 2007 gab die Juristische Beschwerdekammer eine vorlaufige
Stellungnahme ab, wonach die Beschwerde gegen die Entscheidung der Prufungsabteilung aufgrund des
Prinzips der Unveranderlichkeit der Verfahrenssprache zuriickzuweisen sei, die im Verfahren nicht auf
Veranlassung der Beteiligten oder des EPA geédndert werden konne.

VII. Mit Schreiben vom 10. April 2008 kiindigte die Beschwerdefiihrerin an, dass sie in der mindlichen
Verhandlung auf die Bestimmungen der Artikel 81 und 86 der R6mischen Vertrdge Bezug nehmen werde.

VIII. Die Beschwerdefiihrerin legte mindlich die Argumente dar, die sie auch schriftlich vorgebracht hatte. Wie sie
ferner erlduterte, verlange es der Grundsatz des Vertrauensschutzes, dass die erstinstanzlichen Organe und die
Beschwerdekammern nicht von der standigen Rechtsprechung abwichen, weil sich die erste und die zweite
Instanz stets an diese Rechtsprechung gehalten hatten. AuRerdem entspreche die Verwendung des Englischen
als Verfahrenssprache dem Geist der Bestimmungen des Ubereinkommens iiber die Anwendung des Artikels 65
des Ubereinkommens iiber die Erteilung europaischer Patente, das am 17. Oktober 2000 in London
abgeschlossen wurde.

Danach ging sie kurz auf die Bestimmungen der Artikel 81 und 86 der Rémischen Vertrage ein.

Fur den Fall, dass die Kammer ihrem Antrag auf Anderung der Verfahrenssprache nicht stattgeben kénne,
beantragte sie die Befassung der Grof3en Beschwerdekammer mit folgenden Fragen:

1. Kann beim Eintritt einer europaischen Patentanmeldung, die auf eine in einer Amtssprache des EPA
veroffentlichte PCT-Anmeldung zuriickgeht, in die regionale Phase vor dem EPA die Verfahrenssprache eine
beliebige Amtssprache des Européischen Patentamts sein?

2. Missen bzw. kénnen die Organe des Amts im schriftlichen Verfahren vor dem EPA eine andere Amtssprache
als die Verfahrenssprache verwenden, wenn der Anmelder dies beantragt?

In der Originalfassung, die von der Beschwerdefiihrerin auf Englisch abgefasst wurde, lauten die Fragen wie folgt:

"Upon entry into the EP regional phase of a European patent application from a PCT patent application published
in one of the official EPO languages, can the language of the proceedings be any other of the official EPO
languages?

In written proceedings before the EPO, are the organs of the EPO obliged or entitled to use an official language
other than the language of the proceedings if requested by the applicant?"



Entscheidungsgriinde

Hauptantrag auf Verwendung des Englischen als Verfahrenssprache in der regionalen Phase

1. Anwendbare Rechtsvorschriften

1.1 In der vorliegenden Sache ist die Juristische Beschwerdekammer mit einem Sprachenproblem konfrontiert,
bei dem zum einen die Bestimmungen des Vertrags Uber die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Patentwesens (PCT) in der ab 1. April 2002 geltenden Fassung - die PCT-Anmeldung war am 5. April 2002
eingereicht worden - und zum anderen die Vorschriften des Europaischen Patentiibereinkommens (EPU) - die
Anmeldung ist am 3. November 2003 in die europaische Phase eingetreten - anzuwenden sind.

1.2 Verschiedene Bestimmungen des EPU 1973, die die Sprachenregelung beim Eintritt in die regionale Phase
vor dem Européaischen Patentamt (EPA) betreffen, wurden durch die Neufassung des Ubereinkommens geéndert,
die mit Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 (ABI. EPA 2001, Sonderausgabe Nr. 4, 55)
angenommen wurde und geman Artikel 3 (2), Satz 2 der Akte vom 29. November 2000 zur Revision des
Ubereinkommens Bestandteil dieser Akte geworden ist.

Artikel 7 der Akte zur Revision des EPU vom 29. November 2000 sieht Ubergangsbestimmungen vor, die
Gegenstand eines anderen Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 sind (ABI. EPA 2001,
Sonderausgabe Nr. 4, 139).

GemaR Artikel 1.1 des Beschlusses des Verwaltungsrats uiber die Ubergangsbestimmungen nach Artikel 7 der
Akte zur Revision des Europaischen Patentiibereinkommens vom 29. November 2000 sind die Artikel 14 (3) - (6),
70 und 90 EPU, die sich insbesondere auf die Amtssprachen des Europaischen Patentamts beziehen, auf die
anhangigen europaischen Patentanmeldungen anzuwenden.

Artikel 1.6 dieses Beschlusses sieht ferner vor, dass die Artikel 150 - 153 EPU auf die bei ihrem Inkrafttreten
anhangigen internationalen Anmeldungen anzuwenden sind.

Artikel 2 Satz 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 zur Anderung der
Ausfiihrungsordnung zum Européischen Patentibereinkommen 2000 (ABI. EPA 2007, 8) sieht vor, dass die
Ausfilhrungsordnung zum EPU 2000 auf alle dem EPU 2000 unterliegenden europaischen Patentanmeldungen,
europdischen Patente, Entscheidungen von Organen des EPA und internationalen Anmeldungen anzuwenden
ist.

1.3 Die vorliegende internationale Anmeldung ist am 3. November 2003, also unter dem EPU 1973, in die
regionale Phase eingetreten.

Die Juristische Beschwerdekammer ist der Auffassung, dass die neuen Bestimmungen des EPU 2000 im
vorliegenden Fall trotz der vorstehend genannten Bestimmungen der Artikel 1.1 und 1.6 des Beschlusses des
Verwaltungsrats uiber die Ubergangsbestimmungen nicht fiir die Sprachenregelung beim Eintritt einer
internationalen Anmeldung in die regionale Phase vor dem EPA gelten.

Der Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA hat innerhalb der vorgeschriebenen Fristen zu erfolgen, und
deren Einhaltung bzw. Nichteinhaltung hat unmittelbare Rechtsfolgen.

Wenn bestimmte Bedingungen fur den Eintritt in die regionale Phase nicht fristgerecht erfullt werden, gilt die
europdische Patentanmeldung nach Regel 108 (1) EPU 1973 als zurickgenommen.

Es bestiinde tatséchlich Rechtsunsicherheit, wenn die gednderte Vorschrift angewandt wiirde, die erst in Kraft
getreten ist, nachdem die Bedingungen fur den Eintritt in die regionale Phase erflllt werden mussten.



Die Juristische Beschwerdekammer folgt daher den Grundséatzen der Entscheidung J 10/07 vom 31. Marz 2008
(wird noch im ABI. EPA veroffentlicht), Nr. 1.2 der Entscheidungsgriinde.

Daraus ergibt sich, dass fur die Beschwerdefiihrerin am 3. November 2003 die Bestimmungen des EPU 1973 und
der zugehdrigen Ausfuhrungsordnung galten und diese Bestimmungen auch von der Juristischen
Beschwerdekammer auf die nach dem Inkrafttreten des EPU 2000 ergangene Entscheidung anzuwenden sind.

1.4 Somit stellt sich die Frage, ob die Beschwerdefiihrerin nach den Bestimmungen des PCT und des EPU 1973
durch die Einreichung einer Ubersetzung der in einer Amtssprache des EPA abgefassten und veréffentlichten
internationalen Anmeldung in eine andere Amtssprache des EPA beim Eintritt dieser Anmeldung in die regionale
Phase beantragen konnte, dass die Verfahrenssprache fur die europédische Phase ab diesem Zeitpunkt die der
Ubersetzten Anmeldung sein solle, namlich Englisch.

2. Ausfihrungen im Verfahren vor der Juristischen Beschwerdekammer

2.1 In ihrer Mitteilung vom 20. November 2007 gab die Juristische Beschwerdekammer eine negative vorlaufige
Stellungnahme zum Antrag auf Anderung der Verfahrenssprache ab; diese begrundete sie wie folgt:

- Die Bestimmungen des PCT scheinen den Vorrang der Sprache der Anmeldung aufzuzeigen, die offenbar die
Verfahrenssprache fiir das weitere PCT-Verfahren darstellt; ausgenommen sind die im Laufe des Verfahrens
durch besondere Sprachenregelungen ausdriicklich festgelegten Falle.

- Die im internationalen Verfahren zu verwendende Sprache ist in den Bestimmungen der Artikel 3 (4) i), 11 (1) ii),
21 (4), 22 (1) Satz 1 und der Regeln 12, 48.3 und 55.1 PCT vorgeschrieben. Da die internationale
Patentanmeldung in Franzdésisch eingereicht wurde, scheint Franzdsisch die Verfahrenssprache im PCT-
Verfahren zu sein.

- Samtliche Bestimmungen der Artikel 14 (3), 14 (6) und (7), 70 (1), 158 (1), (2) und (3) EPU 1973 sowie der
Regeln 1 (1) und (2), 4 und 107 (1) EPU 1973, nach denen die angefochtene Entscheidung erging, scheinen den
Grundsatz der Unverénderlichkeit der Amtssprache zu stiitzen, die in der Patentanmeldung oder bei der
Ubersetzung in eine Amtssprache des EPA gemaf Artikel 14 (2) Satz 1 EPU verwendet wurde und die
Verfahrenssprache darstellen muss.

- Diese Unveranderlichkeit scheint fiir die Beschwerdekammern wie auch fir die Verfahrensbeteiligten
verpflichtend zu sein und auf eine bewusste Wahl bei der Einreichung der Anmeldung bzw. bei deren
Ubersetzung in einer Amtssprache des EPA durch den Anmelder oder dessen Vertreter zuriickzugehen, die am
besten wissen mussen, welche Verfahrenssprache fur sie das optimale Instrument zur Offenbarung und
Verteidigung der Erfindung ist.

- Die Bestimmungen der Regel 3 EPU 1973, wonach auf Antrag des Anmelders oder Patentinhabers nach
Anhdrung der Ubrigen Beteiligten statt der bisherigen Verfahrenssprache eine andere Amtssprache des EPA als
neue Verfahrenssprache zugelassen werden konnte, wurden mit Wirkung vom 1. Juni 1991 gestrichen.

- Die Einreichung einer englischen Ubersetzung der in Franzosisch abgefassten internationalen Patentanmeldung
scheint den Bestimmungen des Artikels 158 (2) und (3) EPU 1973 nicht zu geniigen, weil angesichts einer in
einer Amtssprache des EPA abgefassten internationalen Anmeldung die Einreichung einer Ubersetzung in einer
anderen Amtssprache des EPA nicht gerechtfertigt ist.

- Es erscheint rechtlich nicht denkbar, der englischen Ubersetzung der in Franzésisch abgefassten
Patentanmeldung einen eigenen Rechtscharakter einzuraumen und der Ubersetzung der internationalen
Patentanmeldung gegeniiber der urspringlichen franzésischsprachigen Anmeldung eine wie auch immer
geartete rechtliche Unabhangigkeit zuzuerkennen.



2.2 Die Beschwerdefiihrerin focht die vorlaufige Stellungnahme der Juristischen Beschwerdekammer an.

Insbesondere bekraftigte sie die Berechtigung ihres Antrags, wonach das Prufungsverfahren ihrer internationalen
Anmeldung beim Eintritt in die regionale Phase aufgrund der Einreichung einer englischen Ubersetzung dieser
urspriinglich in Franzdsisch eingereichten internationalen Anmeldung auf Englisch fortgesetzt werden solle.

Der Artikel 150 (3) EPU 1973 untersage ihr nicht, eine englische Ubersetzung der internationalen Anmeldung
einzureichen, da sie ja die Bestimmungen der Regel 107 (1) a) EPU 1973 beachtet habe, die die Einreichung der
nach Artikel 158 (2) EPU 1973 erforderlichen Ubersetzung der internationalen Anmeldung vorsahen.

Sie habe gegen keine Bestimmung des EPU 1973 verstoRen, weil sie beim EPA eine Ubersetzung der
internationalen Anmeldung in einer seiner Amtssprachen eingereicht habe.

2.3 Die rechtliche Problematik, die durch die Argumentation der Beschwerdefuhrerin aufgeworfen wird, l&sst sich
wie folgt zusammenfassen:

Wurde eine internationale Anmeldung in einer durch Artikel 3 (4) und Regel 12.1 PCT vorgeschriebenen Sprache
eingereicht, die aber keine Amtssprache des EPA ist, so diirfte die Sprachenregelung des EPU gemafR

Artikel 14 (1) EPU keine Anwendung finden, weil aufgrund der Bestimmungen des Artikels 150 (2) Satz 3

EPU 1973 die Vorschriften des PCT maRgebend sind, wenn sie denen des EPU entgegenstehen.

In diesem Fall wird die Verfahrenssprache fur die europaische Phase erst festgelegt, wenn die internationale
Anmeldung dem EPA gemaf Artikel 158 (2) EPU 1973 in einer seiner Amtssprachen zugeleitet wird.

Somit stellt sich die Frage, ob Artikel 158 (2) EPU 1973 - wie von der Beschwerdefiihrerin behauptet - einen
allgemeinen Grundsatz fiir alle internationalen Anmeldungen enthélt (s. auch Art. 150 (1) EPU 1973), d. h. auch
fur Anmeldungen, die bereits in einer Amtssprache des EPA eingereicht wurden (s. auch Nr. 7.3).

Hilfsantrag auf Verwendung des Englischen durch das EPA im gesamten schriftlichen Verfahren und bei
der Abfassung der Entscheidungen

3. Vorbringen der Beschwerdefiihrerin

Fur den Fall, dass die Juristische Beschwerdekammer ihrem Hauptantrag nicht stattgebe, beantragte die
Beschwerdefiihrerin, dass das EPA das Englische im gesamten schriftlichen Verfahren sowie bei der Abfassung
der Entscheidungen verwende.

Sie bestritt die Argumentation der Prifungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung, wonach die Streichung
der Regel 3 EPU 1973 jeden Ersatz einer Amtssprache durch eine andere untersage und die Entscheidung
J 18/90 eine Einzelentscheidung ohne rechtliche Wirkung sei.

Sie machte geltend, dass die Entscheidung J 18/90 die Bestimmungen des EPU 1973 zur Verwendung der
Amtssprachen durch die Instanzen des EPA genau analysiere, und forderte, dass sich die Juristische
Beschwerdekammer an diese Rechtsprechung halten misse.

4. Maf3gebliche Rechtsvorschriften

Der Antrag auf Verwendung des Englischen durch das EPA im schriftlichen Verfahren betrifft den kiinftigen
Ablauf des Verfahrens vor dem EPA und wirkt sich nicht auf die Rechtsguiltigkeit einer vor dem Inkrafttreten des
EPU 2000 vorgenommenen Handlung aus.

Deshalb gelten die Ausfuhrungen der Juristischen Beschwerdekammer zur Verfahrenssprache und zu deren
etwaiger Anderung beim Eintritt in die regionale Phase unter Nr. 1.3 nicht fir den Hilfsantrag.



Gemal Artikel 1.1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 sind die Bestimmungen des

Artikels 14 (3) EPU 2000 auf die anhangigen europaischen Patentanmeldungen anzuwenden; damit finden nach
MaRgabe der Bestimmungen des Artikels 2 Satz 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006
zur Anderung der Ausfiihrungsordnung zum EPU 2000 die Regeln 3 und 4 der neuen Ausfiihrungsordnung
ebenfalls Anwendung.

5. Hintergrund der Rechtsvorschriften

Im EPU 2000 wird nicht neu definiert, was unter der Verfahrenssprache zu verstehen ist oder unter welchen
Bedingungen das EPA im Laufe des Verfahrens eine andere Amtssprache verwenden kann.

Daraus folgt, dass die Uberlegungen, die den Gesetzgeber unter dem EPU 1973 zur Streichung der Regel 3
EPU 1973 veranlasst haben, auch fiir die Auslegung des neuen EPU noch Bestand haben.

Die Regel 3 EPU 1973 sah vor, dass das EPA auf Antrag des Anmelders oder Patentinhabers nach Anhérung der
Ubrigen Beteiligten statt der bisherigen Verfahrenssprache eine seiner anderen Amtssprachen als neue
Verfahrenssprache zulassen kann.

Die Regel 1 EPU 1973 hingegen sah die Mdglichkeit, Schriftstiicke in jeder Amtssprache des Europaischen
Patentamts einzureichen, nur fur Einsprechende und die einem Einspruchsverfahren beitretenden Dritten vor.

Diese Bestimmungen wurden mit Beschluss des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 1990 (ABI. EPA 1991, 4)
geandert, der am 1. Juni 1991 in Kraft trat.

Die Regel 1 EPU 1973 sah nunmehr vor, dass im schriftlichen Verfahren vor dem Européischen Patentamt jeder
Beteiligte sich jeder Amtssprache des EPA bedienen kann.

Die Regel 3 EPU 1973 wurde jedoch mit der Begriindung gestrichen, dass mit den Anderungen der Regel 1
EPU 1973 und der Streichung der Regel 3 EPU 1973 "das derzeitige Verfahren im Hinblick auf die Verwendung
und die Anderung der Verfahrenssprache vereinfacht und liberalisiert werden [soll]. 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 Priifungsabteilung bis zur Veréffentlichung européischer A- und B-Schriften
mit Titelseiten in der falschen Sprache" (s. CA/52/90 zur Anderung der Ausfiihrungsordnung zum Europaischen
Patentiibereinkommen und der Gebiihrenordnung vom 31. August 1990, S. 2 - 4, und die Mitteilung vom 3. Juni
1991 iiber die Anderung der Ausfiihrungsordnung zum EPU und der Gebiihrenordnung, ABI. EPA 1991, 300).

Die Arbeiten zur Anderung der Ausfilhrungsordnung zum Europaischen Patentiibereinkommen (CA/52/90 vom
31. August 1990), die auch die Streichung der Regel 3 EPU 1973 umfasste, machen deutlich, dass zwar jeder
Verfahrensbeteiligte vor dem EPA Schriftstiicke in einer beliebigen Amtssprache des EPA einreichen kann, dass
das EPA aber das Verfahren in der Verfahrenssprache geméan Artikel 14 (3) EPU 1973 weiterfiihrt.

Wiirde dem Antrag der Beschwerdefiihrerin stattgegeben und die Regelung zugelassen, wonach im schriftlichen
Verfahren und inshesondere bei der Abfassung von Entscheidungen der Ersatz der Verfahrenssprache durch
eine beliebige andere Amtssprache des EPA wieder méglich wére, so kdme dies der Wiederherstellung einer
Bestimmung gleich, die ausdriicklich gestrichen wurde.

Aufgrund dieser Ausfiihrungen ist nicht sicher, ob die Bestimmungen des EPU zulassen, dass die Beteiligten oder
die Instanzen des Amts nach ihrem Ermessen Uber die vom EPA im Verfahren zu verwendende Sprache
verfugen.

6. Rechtsprechung
Die Entscheidung J 18/90 (ABI. EPA 1992, 511) scheint gegen die Bestimmungen des Artikels 14 (3) EPU 1973 -



die dem Geist der Bestimmungen des Artikels 14 (3) EPU entsprechen - zu verstoRen, wonach die Amtssprache
des Europaischen Patentamts, in der die Patentanmeldung eingereicht oder in die sie (ibersetzt worden ist, in
allen Verfahren vor dem Européischen Patentamt, die diese Anmeldung oder das darauf erteilte Patent betreffen,
als Verfahrenssprache zu verwenden ist, soweit in der Ausfiihrungsordnung nichts anderes bestimmt ist.

Aus der Entscheidung T 788/91 vom 25. November 1994 (Nr. 2 der Entscheidungsgruinde) geht nicht hervor, in
welchem Stadium die Entscheidung, Deutsch statt Englisch als Verfahrenssprache zu verwenden, getroffen
wurde bzw. auf welcher juristischen Grundlage sie genau beruht, weil sich die Begriindung offenbar
ausschlief3lich auf die Entscheidung J 18/90 stitzt.

Was Nr. 1.1 der Entscheidungsgriinde von J 18/90 anbelangt, wo auf die Entscheidungen G 1/83 (ABI. EPA
1985, 60), G 5/83 (ABI. EPA 1985, 64) und G 6/83 (ABI. EPA 1985, 67) Bezug genommen wird, die in Sachen
"zweite medizinische Indikation" vor der Streichung der Regel 3 EPU 1973 ergangen waren, so scheinen diese
Entscheidungen nach Auffassung der Juristischen Beschwerdekammer nicht auf den vorliegenden Fall
anwendbar zu sein.

In den Entscheidungen J 30/90 (ABI. EPA 1992, 516, Nr. VIII unter "Sachverhalt und Antrage"), J 34/90 vom

26. November 1991 (Nr. IX unter "Sachverhalt und Antrage"), J 4/91 (ABI. EPA 1992, 402, Nr. V unter
"Sachverhalt und Antrage"), J 5/91 (ABI. EPA 1993, 657, Nr. IV, 2. Absatz unter "Sachverhalt und Antrage"),

J 8/94 (ABI. EPA 1997, 17, Nr. 1 der Entscheidungsgriinde), J 20/96 vom 28. September 1998 (Nr. XII, letzter
Absatz unter "Sachverhalt und Antrage"), T 1102/00 vom 1. Juni 2004 (Nr. 1 der Entscheidungsgriinde),

T 1125/00 vom 29. April 2003 (Nr. 1 der Entscheidungsgriinde), T 1443/04 vom 16. September 2007 (Nr. 1 der
Entscheidungsgriinde) und D 27/97 vom 18. August 1999 (Nr. 1 der Entscheidungsgriinde) der
Beschwerdekammern bzw. der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten wurde jedoch mit dem
Einversténdnis des bzw. der Beteiligten zugelassen, dass die Entscheidungen in einer anderen Amtssprache des
EPA als der Verfahrenssprache abgefasst werden.

Alle diese Entscheidungen, die ausdriicklich auf die Entscheidung J 18/90 Bezug nehmen, scheinen zumindest
implizit die dort enthaltene Begriindung zu Gbernehmen.

Damit kdnnten die Organe des EPA im Schriftverkehr mit den Beteiligten wie auch in den verkiindeten
Entscheidungen eine andere Amtssprache des EPA als Verfahrenssprache verwenden.

Befassung der Grolen Beschwerdekammer

7. Die Bestimmungen des Artikels 112 EPU sehen vor, dass zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung
oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundséatzlicher Bedeutung stellt, die Beschwerdekammer, bei der ein
Verfahren anhangig ist, von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die GroRe Beschwerdekammer
befasst, wenn sie hierzu eine Entscheidung fur erforderlich halt.

In dieser Situation befindet sich die Juristische Beschwerdekammer im vorliegenden Fall.

Keine der Entscheidungen der GroRRen Beschwerdekammer beantwortet die Fragen, die die Juristische
Beschwerdekammer zu klaren hat.

7.1 Grundlegende Bedeutung der Sprachenfrage sowie Status der Sprachen in internationalen Organisationen im
Allgemeinen und im Européischen Patentamt im Besonderen

Der Status der Sprachen bei der Tatigkeit einer internationalen Organisation ist seit jeher ein heikles Thema und
war bei der Griindung der européischen Institutionen - und auch der des Europaischen Patentamts - oft Stein des
Anstol3es.

Erneut gezeigt hat sich dies bei der Londoner Regierungskonferenz vom 17. Oktober 2000 (ABI. EPA 2001, 549)
zum Abschluss des Ubereinkommens Uber die Anwendung des Artikels 65 des Europaischen
Patentiibereinkommens - des sogenannten Londoner Ubereinkommens - sowie zur Umsetzung des
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Gemeinschaftspatentiibereinkommens (Luxemburger Ubereinkommen vom 15. Dezember 1975).

7.2 Einheitliche Rechtsanwendung

Die vorstehenden Ausfiihrungen und die Analyse der Rechtsprechung zeigen, dass die Juristische
Beschwerdekammer vor einem grof3en Problem steht.

Was den Hilfsantrag betrifft, so hat es zunachst einmal den Anschein, dass die Uberwiegende Mehrheit der
Entscheidungen der Beschwerdekammern in der Verfahrenssprache abgefasst werden, ohne dass deren
Verwendung zur Debatte steht.

Sollte die Juristische Beschwerdekammer allerdings den Antrag zurlickweisen, dass der gesamte Schriftverkehr
des EPA einschliel3lich der Entscheidungen in einer anderen als der fiir die Anmeldung verwendeten
Amtssprache abgefasst wird, so wiirde sie von einer Rechtsprechung abweichen, die durch zahlreiche
Entscheidungen der vergangenen Jahre bestétigt wird und die den Nutzern des Systems den Eindruck vermittelt,
dass es sich dabei um eine feststehende Praxis handelt.

7.3 ZweckmaRigkeit der Befassung der Grof3en Beschwerdekammer

Was den Hauptantrag betrifft, so scheint der Antrag, eine Amtssprache des EPA beim Eintritt der internationalen
Anmeldung in die regionale Phase durch eine andere Amtssprache zu ersetzen, bei den Instanzen des EPA
bisher nicht zu kontroversen Entscheidungen geftihrt zu haben; allerdings muss eingeraumt werden, dass die
Bestimmungen des Artikels 158 (2) EPU 1973 zumindest wortlich so ausgelegt werden kénnen, wie von der
Beschwerdefiihrerin vorgebracht.

Die Juristische Beschwerdekammer erachtet es als zweckmaRig, dass die Gro3e Beschwerdekammer Uber die
Frage befindet, ob eine internationale Patentanmeldung, die nach dem Vertrag tiber die internationale
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) in einer Amtssprache des EPA eingereicht und
veroffentlicht wurde, beim Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA durch eine andere Amtssprache des EPA
ersetzt werden kann, die damit ab diesem Zeitpunkt als Verfahrenssprache gilt.

7.4 Notwendigkeit der Befassung der Grof3en Beschwerdekammer trotz eines Verfahrensmangels

Die Juristische Beschwerdekammer hat festgestellt, dass im vorliegenden Fall ein Problem hinsichtlich der
Zustandigkeit der Instanz des EPA besteht, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat.

Die angefochtene Entscheidung wurde von einem Formalsachbearbeiter im Namen der Prifungsabteilung
erlassen, obwohl die Mitteilung des Vizeprasidenten Generaldirektion 2 des EPA vom 28. April 1999 lber die
Wahrnehmung einzelner den Prifungsabteilungen des EPA obliegender Geschéfte durch Formalsachbearbeiter
keine Bestimmungen enthalt, die eine solche Ubertragung von Zusténdigkeiten vorsehen.

Dieses Fehlen einschlagiger Bestimmungen lasst sich dadurch erklaren, dass beim Erlass der Mitteilung des
Vizeprasidenten - am 28. April 1999 - die Anderung der Verfahrenssprache und die Verwendung einer anderen
Amtssprache im Schriftverkehr des EPA aufgrund der Streichung der Regel 3 EPU 1973 nicht als maglich galten.

Der Formalsachbearbeiter war somit offenbar nicht befugt, eine solche Entscheidung im Namen der
Prifungsabteilung zu erlassen.

Aufgrund des Ermessens, das der Juristischen Beschwerdekammer geman den Bestimmungen des
Artikels 111 (1) Satz 2 EPU und des Artikels 11 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern des EPA
zukommt, ist diese trotz des festgestellten Verfahrensmangels der Auffassung, dass sie im Rahmen der
Zustandigkeit des Organs tatig werden sollte, das die angefochtene Entscheidung hétte erlassen sollen.

Der rein rechtliche Charakter der zu prufenden Fragen, die Dauer des erstinstanzlichen Verfahrens und die
Notwendigkeit der endgultigen Klarung, welche Sprache die Instanzen des EPA verwenden missen, damit das
Prifungsverfahren fur die Patentanmeldung endlich beginnen kann, sprechen ganz besonders dafir, die Sache
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nicht an die erste Instanz zurtickzuverweisen.

7.5 Schlussfolgerung

Damit rechtfertigt der Antrag der Beschwerdefiihrerin die Vorlage der in der nachstehenden Entscheidungsformel
aufgefuihrten Fragen an die Grol3e Beschwerdekammer.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Der Grol3en Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen vorgelegt:

1. Wenn eine internationale Patentanmeldung nach dem Vertrag Uber die internationale Zusammenarbeit auf dem
Gebiet des Patentwesens (PCT) in einer Amtssprache des Europaischen Patentamts (EPA) eingereicht und
veroffentlicht 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: Koénnen die Organe des EPA im schriftlichen Verfahren zu einer européischen
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?

Mussen insbesondere die Organe des EPA einem solchen Antrag eines oder der Beteiligten stattgeben?



