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G 0003/89, G 0002/95, J 0007/80, T 0166/91, T 0924/91

Lei t sat z:

| . Das Uberei nkommen macht di e Zuerkennung des Anmel det ags

ni cht davon abhangi g, ob in den Zei chnungen vorhandene Texte in
einer mt der Sprache der Beschrei bung und der Patentanspriche
uber ei nsti mrenden Sprache gemaR Artikel 14 (1) und (2) EPU
abgef asst sind.

1. Sind die Zei chnungen am Annel det ag vol | st andi g ei ngerei cht
wor den, so bilden sie Bestandteil der Anneldung in der
ursprunglich eingerei chten Fassung, auch wenn darin Texte in
ei ner von der Verfahrenssprache abwei chenden Antssprache
enthal ten sind. Einer Anderung der Annel dung gestitzt auf eine
Uber set zung di eser Texte in die Verfahrenssprache steht nichts
ent gegen.
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Akt enzei chen: T 0382/94 - 3.4.2

ENTSCHEI DUNG
der Techni schen Beschwerdekamer 3.4.2
vom 17. April 1997

Beschwer def Uhrer: Firma Carl

Zei ss

Pat ent abt ei | ung
D- 73446 Ovber kochen (DE)

Vertreter: -

Angef ocht ene Ent schei dung:

Zusanmenset zung der Kanmer:

Vor si t zender : E. Turrin
Mtglieder: B. J. Schachenmann
S. Steinbrener
R. Zott mann
M Lewent on

Ent schei dung der Prifungsabteil ung des

Eur opéi schen Patentants, die am

9. Dezenber 1993 zur Post gegeben wurde und
mt der die européische Patentanmnmel dung

Nr. 87 104 961.5 aufgrund des

Artikels 97 (1) EPU zurickgew esen worden

I st.
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Sachverhalt und Antréage
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Di e Européi sche Patentannmel dung Nr. 87 104 961.5 wurde
am 3. April 1987 eingereicht mt einer Beschreibung,
zehn Pat ent ansprichen und ei ner Zusamrenfassung alles in
deut scher Sprache sowie mt Zeichnungen (Figuren 1

bis 25). Davon enthielten die Figuren 18, 19 und 25
sogenannt e Fl ufR3di agramme mt Text passagen in englischer
Sprache. In dieser Formwirde die Annel dung am

11. Novenber 1987 veroffentlicht.

Mt Bescheid vom 21. April 1992 teilte der beauftragte
Prufer der Annelderin (Beschwerdefihrerin) erstmals mt,
di e Annel dung erfulle wegen der englischsprachigen

Text passagen in den Zei chnungen di e Erforderni sse des
Artikels 14 (1)EPU nicht, wonach die europdische

Anmel dung in einer Antssprache einzureichen sei.
Uber di es gal ten Fl uRdi agranme nach Regel 32 (3) EPU als
Zei chnungen, die aulRer kurzen Angaben kei ne

Erl 4ut erungen enthalten dirften (Regel 32 (2)(j) EPU).
Ander e Heil ungsniglichkeiten als die Streichung der
genannten Figuren seien nicht ersichtlich, da die

Ver wendung ei ner anderen Antssprache fir diesen

Best andtei|l der Anmel dung nach Artikel 14 (3) EPU

unzul &ssi g sei

Mt ihrer Antwort datiert vom 21. August 1992 reichte
di e Beschwerdef Uhrerin unter anderem gednderte

Figuren 18, 19 und 25 ein, in denen die englisch-
sprachi gen Text passagen durch kurze, deutschsprachige
Stichworte ersetzt waren. Di e Beschrei bung wurde auf der

Grundl age der aus den Zei chnungen entfernten, ins
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Deut sche Ubersetzten Text passagen ergéanzt. D e
Beschwer def Ghrerin vertrat den Standpunkt, dal die

engl i sch-sprachi gen Text passagen in den Zei chnungen
ungeachtet Artikel 14 (3) EPU zum Inhalt der Annel dung
in der urspringlich eingereichten Fassung gehdrten. Die
vor genomrenen Anderungen stellten deshal b kei nen VerstoR
gegen Artikel 123 (2) EPU dar.

Mt Bescheid vom 24. Novenber 1992 forderte der
beauftragte Prufer die Beschwerdefthrerin auf, diese
Ander ungen riickgangi g zu machen und die Figuren 18, 19
und 25 zu streichen. Die vorgenomenen Anderungen seien
nach Artikel 123 (2) EPU unzul dssig, weil Artikel 70 EPU
inpliziere, dall nur die Ofenbarung in der Verfahrens-
sprache zum I nhalt der Anneldung in der ursprunglich

ei ngerei chten Fassung zahl e.

In zwei weiteren Eingaben vom 11. Mai und vom

3. Septenber 1993 sowi e ei ner personlichen Riucksprache
mt Mtgliedern der Priafungsabteilung vom 3. Juni 1993
beharrte di e Beschwerdef dhrerin auf ihrem Standpunkt und
beantragte, die erwahnten Anderungen i m Wege der

Beri chti gung nach Regel 88 EPU zuzul assen

Mt Entschei dung vom 9. Dezenber 1993 w es die Priufungs-
abt ei l ung di e Annel dung aufgrund Artikel 97 (1) EPU
zurick, da ein VerstoRR gegen Artikel 123 (2) EPU

vorl i ege.

Cenmald der Begrindung di eser Entschei dung hangen die fir
di e Rechtssicherheit und di e Durchsetzung des Patent -
schut zes zentral en Bestimungen des EPU, wie etwa die
Artikel 2 (2), 69, 70 und 123 EPU, funktionell von
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Artikel 14 (1) EPU in dem Sinne ab, daR darin die
ausschl i ef3l i che Verwendung ei ner einzigen Verfahrens-
sprache zw ngend vorgeschrieben ist. Dies gehe im
ubrigen auch aus Artikel 80 EPU hervor. Die Rechtsfol ge
ei ner N chtbeachtung di eses Erforderni sses kdnne nur
sein, dall Textteile, die nicht in der vom Annel der
gewahl ten Verfahrenssprache gehalten sind, nicht als
Best andtei | der urspringlich eingereichten Unterlagen
gel ten.

| nsbesondere konme auch kei ne Behebung di eses Mangels im
Wege ei ner Berichtigung nach Regel 88 EPU in Betracht.
Ei n sol cher Antrag sei imubrigen auch gar nicht

gestellt worden

CGegen di ese Entscheidung | egte di e Beschwerdefihrerin am
11. Februar 1994 Beschwerde ein und entrichtete die
Beschwer degebuhr. Si e beantragte di e Auf hebung der

angef ocht enen Ent schei dung und die Erteilung des Patents
auf der Gundlage der mt der Ei ngabe vom 21. August
1992 geéanderten Unterl agen unter Berucksichtigung der
wahrend der Ricksprache vom 3. Juni 1993 vorgenonmmenen

Ander ungen in Patentanspruch 3.

In der schriftlichen Begrindung vom 7. April 1994
bekraftigte di e Beschwerdefldhrerin ihre bisherige

Hal tung unter H nweis auf fol gende Argunente:

i) Di e angefocht ene Entschei dung verkenne, dafld i m
vorl i egenden Fall die Beschrei bung und die
Pat ent anspriche tatséachlich in einer einzigen
At ssprache ei ngerei cht worden sei en, sodal3 die
Annel dung die Erforderni sse des Artikels 80 EPU
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erfualle, was durch Zuerkennung ei nes Annel det ags
vom EPA auch bestatigt worden sei. Dies habe zur
Fol ge, dalR di e gesanten urspringlichen Unterl agen
zur O fenbarung zahl ten.

ii) Dagegen sage weder Artikel 14 EPU noch Artikel 70 (1)

i)

EPU et was uber den O f enbarungsgehal t ei ner

Anrel dung aus, der ein Annel detag zuer kannt

wor den sei. Di e angefochtene Entschei dung beruhe
auf einer zu engen Ausl egung dieser Bestinmngen
und stehe damt in Wderspruch zur Entschei dung
J 15/ 88 (ABI. EPA 1990, 445). Danach habe ein
Annel der in der Regel das Recht, Gegenstéande aus
j edem Tei | der Beschrei bung, der Anspriche und
der Zei chnungen in der urspringlich eingereichten
Fassung herzul ei ten, wobei Beschrankungen di eses
Recht s eng auszul egen sei en.

Des weiteren werde di e Bedeutung der Entschei dung
J 7/80 (ABI. EPA 1981, 137) verkannt, die einen
Fall betreffe, bei dem Annel dungsunterl agen in
zwei verschi edenen Sprachen vorlagen, namich
Beschrei bung und Anspriche gemalR Arti kel 14 (2)
EPU i n schwedi scher Sprache und ein
Erteilungsantrag in englischer Sprache. Dazu sei
ent schi eden worden, dald Bestandteil e der

Annmel dung, die nicht in der Sprache der

Beschrei bung und der Anspriche ei ngereicht

wur den, hier also der Erteilungsantrag, im Sinne
von Regel 88 EPU berichtigungsféahig seien. Dies
stehe auch in Einklang mt den Entschei dungen

G 3/89 und G 11/91 (ABI. 1993, 117, 125) der

Grolen Beschwerdekamrer. |Im Ubrigen sei ein
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sol cher Berichtigungsantrag sehr wohl schon im
Verfahren vor der ersten Instanz gestellt worden.

Ergdnzend wurde ein Antrag auf Rickzahl ung der
Beschwer degebihr gestellt.

Ent schei dungsgr inde

1198.D

D e Beschwerde ist zul assig.

| m Zusammenhang mt der zurickgew esenen Européi schen
Pat ent annmel dung stellt sich die Rechtsfrage, ob

Text passagen in den Zei chnungen, die in einer von der
Ver f ahr enssprache abwei chenden Ant ssprache abgef asst
sind, zumInhalt der Anmeldung in ihrer ursprunglich

ei ngerei chten Fassung gehodren und ob di esbeziglich eine
Beri chti gungsnibgl i chkeit besteht. Nach der angefochtenen

Ent schei dung i st dies nicht der Fall.

Artikel 14 EPU legt fest, in welchen Sprachen Euro-

pai sche Pat ent annel dungen ei nzurei chen sind, namich in
ei ner der Antssprachen des Europai schen Patentants
(Artikel 14 (1) EPU) bzw. einer der zugel assenen

Sonder sprachen nach Artikel 14 (2) EPU. Diejenige

Amt ssprache, in der eine Europai sche Patentannel dung

ei ngereicht oder in die sie nach Artikel 14 (2) EPU
Ubersetzt wird, bildet gemdalR Artikel 14 (3) EPU die

Ver f ahrenssprache. Der Wortlaut der Annmel dung oder des
Patents in dieser Verfahrenssprache stellt nach

Artikel 70 (1) EPU in den Verfahren vor dem EPA sowie in
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den Vertragsstaaten die verbindliche Fassung dar.

Aus di esen Besti mungen ergi bt sich der Gundsatz, dald
das Europai sche Patenterteil ungsverfahren in einer

ei nzi gen Sprache, nadmich in der vom Annel der ausge-

wahl ten einen von drei Antssprachen des Europai schen

Pat entants durchgefidhrt wird (vgl. J.B. van Benthem Die
Losung der Sprachenfrage i m Europa- Pat ent iber ei nkommen
|, Mtt. der deutschen Patentanwdlte, 1973, 129). D eser
G undsatz | a3t sich jedoch nicht unei ngeschrankt auf die
ursprunglich eingereichten Unterl agen der européi schen
Pat ent anmel dung anwenden. Dies ergi bt sich schon aus
Artikel 70 (2) EPU, wonach bei Verwendung ei ner

Sonder sprache nach Artikel 14 (2) EPU der urspringliche
Text der Anmel dung in einer N cht-Antssprache fur die
Feststel lung des Inhalts der Annel dung nmaf3gebend i st.

Ei ne Vorschrift we § 126 des Deutschen Patent geset zes,
wonach Ei ngaben in einer anderen als der Amssprache
generel | unbericksichtigt bleiben, enthalt das
Uber ei nkomren ni cht. Eine entsprechende Rechtsfol ge ist
gemalR Artikel 14 (5) EPU nur fir Schriftstucke

vor gesehen, die nicht zu den Unterlagen der europdi schen
Pat ent annmel dung gehor en.

Wenn es um di e Frage geht, wel che M ndest anforderungen
an di e Annel dungsunt erl agen am Annel detag zu stellen
sind, ist nach der Systematik des Uberei nkomrens vor
allem Arti kel 80 EPU maRgebend (vgl. Teschemacher,
Minchner Genei nschaftskomrentar, Art. 83 EPU, Rdn 6).

GemaR Artikel 80 (d) EPU ist die Zuerkennung eines
Annel det ags davon abhéangi g, dass di e vom Annel der
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ei ngerei chten Unterl agen "ei ne Beschrei bung und ei nen
oder nehrere Patentanspriche"” in einer der in

Artikel 14 (1) und (2) EPU vorgesehenen Sprachen

enthal ten. Was die Wahl der Verfahrenssprache betrifft,
sind dies die nal3gebenden Teil e einer Annel dung (vgl.

J 7/80, ABI. EPA 1981, 137). Erfullt die Annel dung die
genannten Erforderni sse nicht, so wird der Annel detag
gemaR Artikel 90 (2) und Regel 39 EPU auf den Zeit punkt
der fristgerechten Beseitigung des entsprechenden
Mangel s festgesetzt. Andernfalls wird die Annel dung

ni cht als europai sche Pat entannel dung behandel t.

Ni chts anderes durfte fur den Fall vorgesehen sein, dald
Teil e der Beschrei bung oder der Patentanspriche den
Vorschriften von Artikel 80 (d) EPU nicht entsprechen,
z. B. indemsie in einer anderen Sprache abgefaldt sind.
Ein solcher Fall liegt hier jedoch nicht vor. Bei der
vor |l i egenden Annel dung sind sowohl die Beschrei bung als
auch di e Pat entanspriche vorschriftsgemal3 i n einer

ei nzi gen Antssprache (deutsch) eingereicht worden. Damt
erubrigt es sich, naher auf Fragen einzugehen, die sich

i n di esem Zusamenhang er geben konnten.

6. Ander erseits macht das Uberei nkonmen di e Zuer kennung des
Annel det ags nach Artikel 80 EPU ni cht davon abhangi g, ob
in den Zeichnungen allenfalls vorhandene Texte in einer
Sprache gemaRR Artikel 14 (1) und (2) EPU abgefaflt sind.
Dabei ist zu beachten, daR nach Regel 32 (2)j) EPU
Zei chnungen, zu denen gemalR Regel 32 (3) EPU auch
Fl ul3di agrame zahl en, durchaus Textbestandteil e
enthalten dirfen (vgl. Richtlinien far die Prifung im
EPA, Teil C11,5.1).

1198.D Y A
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Si nd di e Zei chnungen am Annel detag vol | st andi g ei nge-
rei cht worden, so kann es folglich fur die Festsetzung
des Annel detags ni cht darauf ankommen, ob darin

Text passagen in einer von der Verfahrenssprache

abwei chenden Sprache enthalten sind. D e Sonderregel ung
gemalR Artikel 91 (1)(g) und Regel 43 EPU (Neufestsetzung
des Annel det ags bei verspatet eingereichten Zei chnungen)
bezi eht sich ausschliel3lich auf die Frage, ob die

Zei chnungen am Annel det ag Uber haupt ei ngerei cht wurden.
Deshal b hat die Ei ngangsstelle der vorliegenden

Annel dung zu Recht den Annel detag vom 3. April 1987

zuer kannt .

D e Zuerkennung ei nes Annel detags kann sich dem Wesen
nach nur auf die Gesantheit der nach Artikel 80 EPU

ei nger ei chten Annel dungsunt erl agen bezi ehen. Das
Uber ei nkommen ent halt kei ne Vorschrift, die vorsieht, daR
der Annel detag nur einem Teil dieser Unterl agen

zuer kannt werden konnte. Entsprechend ist gemald

Artikel 123 (2) EPU der Rahmen fir die Anderung bzw
Berichtigung der die Ofenbarung betreffenden Teile

ei ner Annel dung (d. h. der Beschrei bung, Anspriche und
Zei chnungen) durch das vorgegeben, "was der Fachmann der
Cesantheit dieser Unterlagen in ihrer urspringlich

ei ngerei chten Fassung (...) entnehnen kann" (G 3/89,
Ziff. 3 der Begrindung (ABlI. EPA 1993, 117)).

Es scheint deshal b dem Uberei nkonmmen frend, gew sse
Teil e der am Annel detag tatsachlich eingereichten
Beschrei bung, Patentanspriche oder Zei chnungen trotz
Zuer kennung ei nes Annel det ags nicht als Bestandteil der
urspringlich eingereichten Unterlagen gelten zu | assen.

Mt der Beschrei bung, den Pat entansprichen und,
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gegebenenfal | s, den Zei chnungen der Annel dungsunterl agen
i st der Inhalt der europdischen Patentannel dung in der
ursprunglich eingereichten Fassung festgelegt (G 2/95,
Ziff. 4 der Begrindung (ABI. EPA 1996, 555)).

I mvorliegenden Fall besteht kein Zweifel, dal die

ei ngerei chten Fl uR3di agramme mt den englischsprachigen
Text passagen Zei chnungen i m Si nne des Uber ei nkommens
sind. Dies ergibt sich nicht nur durch deren Bezei chnung
al s Figuren, sondern insbesondere dadurch, dald

FI ul3di agramme nach der Ausf Uhrungsordnung al s

Zei chnungen gelten (Regel 32 (3) EPU).

D e Kammer kommt deshal b aus den in Ziffer 4 bis 7
genannten G unden zum Schl uf3, dafl di e am Annel det ag

ei ngerei chten Figuren 18, 19 und 25 vol lunfanglich
Bestandteil der vorliegenden Annel dung in der
urspringlich eingereichten Fassung sind. Einer Anderung
der Annel dung, die sich auf eine Ubersetzung der

engl i schsprachi gen Text passagen di eser Figuren in die
Ver f ahrenssprache stitzt, steht damt nichts entgegen.
| nsbesondere i st darin kein Verstol3 gegen

Artikel 123 (2) EPU zu sehen. In wel chem Unfang die
Uber set zt en Text passagen in den Zei chnungen verbl ei ben
kénnen bzw. in die Beschrei bung zu verschi eben sind,
besti mmt sich nach Regel 32 (2)j) EPU und ist nicht

Cegenst and di eses Verfahrens.

Di e Zur ickwei sung der Annel dung durch di e Prafungs-
abteilung stutzte sich allein darauf, dafll die Aufnahne
der deut schen Ubersetzung der genannten englischen
Text passagen in di e Beschrei bung und di e Zei chnungen
gegen Artikel 123 (2) EPU verstoRe. Was die Erfillung
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der weiteren Erforderni sse des Uberei nkomrens betrifft,
i egt bisher keine abschlielRende Stellungnahnme oder

Ent schei dung der Prifungsabteilung vor. D e Kammer macht
deshal b von ihrer Befugnis gemdR Artikel 111 EPU
Gebrauch und wei st di e Angel egenheit zur weiteren

Ent schei dung an di e Prifungsabteil ung zur tck.

Da di e Beschwerdef uhrerin durch diese Zurickverwei sung
an di e Priafungsabteilung nicht beschwert wird, nmuf3te
kei ne mindl i che Verhandl ung anberaunt werden (vgl.

T 166/91, T 924/91).

Di e von der Beschwerdefuhrerin im Priafungsverfahren
zitierte Rechtsprechung der Beschwerdekamern enthalt
keine unmttel bare Antwort auf die hier entschiedene
Recht sfrage. Di e Prufungsabteilung hat die dafdr

ei nschl 4gi gen Besti nmmungen des Uber ei nkommens i m Rahnen
i hres pflichtgemassen Ernmessens angewendet und

ausgel egt. Ein Verfahrensmangel ist hierin nicht zu
sehen. Damt fehlt die Voraussetzung fir eine
Rickzahl ung der Beschwer degebiuhr nach Regel 67 EPU
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. D e Angel egenheit wird zur weiteren Entschei dung an die

Pr uf ungsabt ei | ung zur tckverw esen

3. Der Antrag auf Rickzahl ung der Beschwerdegebthr wird
abgel ehnt .

Der Geschaftsstel |l enbeant e: Der Vorsitzende:

P. Martorana E. Turrini
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