BASF

SCHLUSSANTRAGE DES GENERALANWALTS
ANTONIO LA PERGOLA

vom 22. April 1999 *

I — Die Vorlagefrage und der rechtliche
und tatsichliche Rahmen des Ausgangs-
verfahrens

1. Das Bundespatentgericht hat den Ge-
richtshof mit am 20. Februar 1998 in das
Register eingetragenem Beschluf§ ersucht,
die Artikel 30 bis 36 des Vertrages im
Hinblick auf die deutsche Regelung zur
Ausfiihrung des Ubereinkommens iiber die
Erteilung europiischer Patente (im folgen-
den: Uberemkommen) auszulegen, wonach
die Wirkungen eines bereits erteiiten oder
vor der Erteilung stehenden Patents fiir die
Bundesrepublik Deutschland als von An-
fang an nicht eingetreten gelten, wenn die
Ubersetzung des Wortlauts des Patents
nicht innerhalb der gesetzlichen Frist ein-
gereicht wird. Die von diesem Gericht
vorgelegte Vorabentscheidungsfrage lautet:

Ist es mit den Grundsitzen des freien Wa-
renverkehrs (Artikel 30, 36 EGV) verein-
bar, daff die Wirkungen eines vom Euro-
paischen Patentamt mit Wirkung fiir einen
Mitgliedstaat erteilten Patents, das in einer
anderen als der Amtssprache des Mitglied-
staats abgefafit ist, als von Anfang an nicht
eingetreten gelten, wenn der Patentinhaber
dem Patentamt des Mitgliedstaats nicht
binnen drei Monaten nach der Veréffentli-
chung des Hinweises auf die Erteilung des

* Originalsprache: ltalienisch.

europalschen Patents im Europiischen Pa-
tentblatt eine Ubersetzung der Patentschrift
in der Amtssprache des Mltglledstaats ein-
reicht?

2. Das Ubereinkommen wurde am §. Ok-
tober 1973 in Miinchen unterzeichnet und
trat am 7. Oktober 1977 in Kraft. Parteien
des Ubereinkommens sind gegenwirtig au-
Ber den Mitgliedstaaten die Schweiz,
Liechtenstein, Monaco und Zypern. Wie
aus seinen Artikeln 1 und 2 hervorgeht, hat
das Ubereinkommen ein den Vertragsstaa-
ten gemeinsames Recht fir die Erteilung
von europdischen® Erfindungspatenten
geschaffen. Diese europdischen Patente
haben in jedem Vertragsstaat, fiir den sie
erteilt worden sind, dieselbe Wirkung und
unterliegen denselben Vorschriften wie die
in diesem Staat erteilten nationalen Patente,
soweit sich aus dem Ubereinkommen nichts
anderes ergibt. Insbesondere bestimmt Ar-
tikel 64 Absatz 1 des Ubereinkommens:
»Das europiische Patent gewihrt seinem
Inhaber von dem Tag der Bekanntmachung
des Hinweises auf seine Erteilung an in je-
dem Vertragsstaat, fiir den es erteilt ist,...
dieselben Rechte, die ithm ein in diesem
Staat erteiltes nationales Patent gewihren
wiirde.“ Das europdische Patent besteht
daher, einmal erteilt, im wesentlichen aus
einem ,Biindel“ nationaler Rechte. Das
gemeinsame Recht aus dem Ubereinkom-
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men ist somit grundsitzlich auf das Ver-
fahren der Erteilung beschrinkt.

3. Besondere Bedeutung fiir die Entschei-
dung im vorliegenden Verfahren hat die
Sprachenregelung des Ubereinkommens,
die verschiedene Erfordernisse in Einklang
bringen soll: die Effektivitit des Verfahrens
vor dem Europiischen Patentamt (im fol-
genden: EPA) und die Gleichwertigkeit der
Sprachen der Vertragsstaaten, die Interes-
sen des Patentanmelders oder -inhabers und
die Interessen seiner Konkurrenten 1. Nach
Artikel 14 des Ubereinkommens sind die
Patentanmeldungen in einer der Amtsspra-
chen des EPA, also auf deutsch, englisch
oder franzésisch, einzureichen. Natiirliche
oder juristische Personen mit Wohnsitz
oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertrags-
staats, in dem eine andere Sprache als die-
jenigen des EPA Amtssprache ist, und die
Angehérigen dieses Staates mit Wohnsitz
im Ausland konnen die Anmeldung jedoch
in einer Amtssprache dieses Staates einrei-
chen, miissen aber bei vorheriger vor-
schriftsgemifSer nationaler Anmeldung in-
nerhalb von drei Monaten, jedoch nicht
spater als dreizehn Monate nach dem
Prioritdtstag, eine deutsche, englische oder
franzosische Ubersetzung einreichen (vgl.
Regel 6 Absatz 1 der Ausfithrungsverord-
nung zum Ubereinkommen; im folgenden:
Verordnung). Die Sprache, die der Anmel-
der fiir die Abfassung oder Ubersetzung der
Patentanmeldung wiihlt, ist in allen Ver-
fahren vor dem EPA, die diese Anmeldung
oder das daraufhin erteilte Patent betreffen,
zu verwenden. Insbesondere werden die
europiischen Patentanmeldungen und -

1—Vgl. J. B. van Benthem, The Solution of the Language
é’rob e in the European Patent Conventions, in 11C, 1975,
1.
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schriften in der Verfahrenssprache verof-
fentlicht 2; nur die Patentanspriiche sind in
die beiden anderen Amtssprachen des EPA
zu iibersetzen (vgl. Artikel 14 Absatz 7 des
Ubereinkommens). Im ibrigen stellt nach
Artikel 70 Absatz 1 des Ubereinkommens
der Wortlaut der Patentanmeldung oder des
Patents in der Verfahrenssprache im allge-
meinen in allen Verfahren vor dem EPA
oder den nationalen Gerichten der Ver-
tragsstaaten die verbindliche Fassung dar.

4. Hauptmerkmal des europdischen Pa-
tentsystems ist der nationale Charakter des

2 — Gemifl den Artikeln 78 und 98 des Ubereinkommens
miissen sowohl die europiische Patentanmeldung als auch
die europiische Patentschrift eine Beschreibung der Erfin-
dung, einen oder mehrere Patentanspriiche und gegebenen-
falls die dazugehérigen Zeichnungen enthalten. Die
Beschreibung soll grundsitzlich die begriindenden Elemente
der mit Patenterteilung vom gewerblichen Ausschliefilich-
keitsrecht erfafften Erfindung fiir die Offentlichkeit erkenn-
bar machen. Nach Artikel 83 des Ubereinkommens ist die
Erfindung so deutlich und vollstindig zu offenbaren, daf ein
Fachmann sie ausfithren kann. GemiB Regel 27 der
Verordnung ist in der Beschreibung folgendes anzugeben:
a) das tecﬁnische Gebiet, auf das sich die Beschreibun
bezieht, b) der bisherige Stand der Technik (soweit er nac
der Kenntnis des Anmelders fiir das Verstindnis der
Erfindung niitzlich ist), ¢} die gegebenenfalls vorteilhaften
Wirkungen der Erfindung unter Bezugnahme auf den
bisherigen Stand der Technik, und d) ein Weg zur Aus-
fithrung der Erfindung. Ferner hat der Anmelser aa) die
Erfindung so darzusteﬁen, daf die technische Aufgabe und
deren Losung verstanden werden konnen, und bb) die
Abbildungen der Zeichnungen, falls solche vorhanden sind,
zu beschreiben. Die Beschreibung soll zudem den Inhalr des
mit der Patentanmeldung begehrten Schutzes festlegen, und
zwar auf der Grundlage des Prinzips, daf die- Patentan-
spriiche, die den Gegenstand dieses Schutzes angeben,

eutlich, knapp gefaft und von der Beschreibung gestiitzt
sein miissen (vgﬁ Artikel 84 des Ubereinkommens). Ent-
sprechend sicht Artikel 69 des Ubereinkommens vor, dafs

er Schutzbereich des europiischen Patents und der euro-
piischen Patentanmeldung durch den Inhalt der Patentan-
spriiche bestimmt wird; die Beschreibung und die
Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprii-
che heranzuziehen. Laut dem Protokoll iiber die Auslegung
des Artikels 69, das Bestandteil des Ubereinkommens ist, ist
diese Bestimmung nicht in der Weise auszulegen, daf§ unter
dem Schutzbereich des europiischen Patents der Schutzbe-
reich zu verstehen ist, der sich aus dem genauen Wortlaut
der Patentanspriiche ergibt, und daf die Beschreibung sowie
die Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in
den Patentanspriichen anzuwenden sind, ebensowenig dahin

ehend, dafl die Patentanspriiche lediglich als Richtlinie

ienen und sich der Schutzbereich auch auf das erstreckt,
was sich dem Fachmann nach Priifung der Beschreibung und
der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers
darstellt, Artikel 69 soll vielmehr zwischen diesen extremen
Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz fiir den
Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit fiir Dritte
verbinden.
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in den einzelnen Vertragsstaaten gewihrten
Schutzes (siche oben, Nr. 2). So erklirt sich,
daf die Vertragsstaaten, deren Amtsspra-
che nicht Verfahrenssprache ist, iiber einen
in ihrer eigenen Sprache verfafiten oder
iibersetzten Patenttext verfiigen miissen,
und zwar auch im Interesse der Innovat-
ons- und Wettbewerbsfihigkeit der natio-
nalen Wirtschaft. Die Regelung der Publi-
zitit von Akten, die in dem uns hier be-
schiftigenden Bereich Rechtswirkungen
erga omnes entfalten, ist zudem im Zu-
sammenhang mit den Artikeln 67 Ab-
satz 33 und 654 des Ubereinkommens be-

3 — Nach Artikel 67 Absatz 3 kann jeder in einer veroffentlich-
ten Patentanmeldung benannte Vertragsstaat, dessen Amts-
sprache nicht die Verfahrenssprache 1st, den einstweiligen
Schutz, der einer Anmeldung nach den Absétzen 1 und 2 vor
der Erteilung des Patents gewiihrt werden kann, davon
abhingig machen, daf der Enmelder eine Ubersetzung der
Patentanspriiche in der Amtssprache zur Verfiigung stellt
und diese a) der Offentlichkeit unter den nach nationalem
Recht vorgesehenen Voraussetzungen zuginglich macht
oder b) demjenigen iibermittelt, der die Erfindung, die
Gegenstand der Anmeldung ist, fiir die der Anmelder den
einstweiligen Schutz beanspruchen will, in diesem Vertrags-
staat unter Voraussetzungen benutzt, die nach dem natio-
nalen Recht im Fall der Verletzung eines nationalen Patents
sein Verschulden begriinden wiirden.

4 — Artikel 65 des Ubereinkommens (,Ubersetzung der euro-
pilischen Patentschrift®), geindert mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 1996 durch Beschluf des Verwaltungsrates vom
13. Dezember 1994, lautet:

»{(1) Jeder Vertragsstaat kann fiir den Fall, daff die Fassung,
in der das Europiische Patentamt fiir diesen Staat ein eu-
ropiisches Patent zu erteilen oder [im Einspruchsverfahren]
in gednderter Fassung aufrechtzuerhalten beabsichtigt, nicht
in einer seiner Amtssprachen vorliegt, vorschreiben, dal der
Anmelder oder Patentinhaber bei der Zentralbehorde fiir
den gewerblichen Rechtsschutz eine Ubersetzung der Fas-
sung nach seiner Wahl in einer der Amtsspracﬁen dieses
Staats oder, soweit der betreffende Staat die Verwendung
einer bestimmten Amtssprache vorgeschrieben hat, in dieser
Amtgsprache einzureichen hat. Die Frist fiir die Einreichung
der Ubersetzung endet drei Monate, nachdem der Hinweis
auf die Erteilung des europiischen Patents oder die Auf-
rechterhaltung des europdischen Patents in gesindertem
Umfang im Europiischen Patentblatt bekanntgemacht
warden ist, sofern nicht der betreffende Staat eine lingere
Frist vorschreibt.

(2) Jeder Vertragsstaat, der eine Vorschrift nach Absatz 1
erlassen hat, kann vorschreiben, dafl der Anmelder oder
Patentinhaber innerhalb einer von diesem Staat bestimmten
Frist die Kosten fiir einer Versffentlichung der Ubersetzung
anz oder teilweise zu entrichten hat.

3) ll-fd“ Vertragsstaat kann vorschreiben, dafl im Fall der
Nichtbeachtung einer auf Grund der Absitze 1 und 2 er-
lassenen Vorschrift die Wirkungen des europdischen Patents
in diesem Staat als von Anfang an nicht eingetreten gelten.®
Nach dem Vorlagebeschluf ist fiir die Rechtsordnungen
simtlicher Vertragsstaaten aufler Luxemburg und Monaco
die Losung gewé’EIt worden, dafl die Uberserzung der eu-
ropiischen Patentschrift verlangt wird.

ziiglich des einstweiligen oder endgiiltigen
Schutzes der Person zu sehen, die Patent-
schutz begehrt: Einstweiliger Schutz wird
ihr nach der Veréffentlichung der Anmel-
dung gewihrt, endgiiltiger Schutz folgt da-
gegen auf die Erteilung des europiischen
Patents. Diese Bestimmungen sollen die
nachteilige Ausgangslage der Vertragsstaa-
ten ausgleichen, deren Amtssprache nicht
Amtssprache des EPA (oder jedenfalls Ver-
fahrenssprache) ist, indem sie ihnen erlau-
ben, die Wirksamkeit derartiger Urkunden
im jeweiligen Hoheitsgebiet vom Vorliegen
einer Ubersetzung in der Amtssprache ab-
hingig zu machen.’ '

5. Artikel 65 des Ubereinkommens (siehe
oben, Fufinote 4) wurde in der deutschen
Rechtsordnung durch die Vorschrift ausge-
fiihrt, iiber deren Vereinbarkeit mit dem
Vertrag im Ausgangsverfahren gestritten
wird. Artikel II § 3 Absidtze 1 und 2 des
Gesetzes iiber internationale Patentiiber-
einkommen in der Fassung des Gesetzes

§ — Ubrigens ist die Ubersetzung der Patentanspriiche oder des
vollstindigen Wortlauts des Patents nicht nur im Hinblick
auf die Méglichkeit von Bedeutung, im benannten Vertrags-
staat den nationalen Schutz fiir die Anmeldung oder fiir das
erteilte Patent zu erhalten, sondern kann auch bei der
Festlegung des dem Patent einzuriumenden Umfangs und
daher auch bei der Bestimmung der Reichweite des Schutzes
eine Rolle spielen. Abweichend von dem grundlegenden
Prinzip, daff der Wortlaut in der Verfahrenssprache die
verbindliche Fassung darstellt {siche oben, Nr. 3), gibt
Artikel 70 Absatz 3 des Ubereinkommens jedem Vertrags-
staat die Moglichkeit, in seinem innerstaatlichen Recht
vorzusehen, dafi die Ubersetzung in der Amtssprache fiir den
Fall mafigebend ist, da der Schutzbereich der Patentan-
meldung oder des Patents in dieser Sprache enger ist als der
Schutzbereich in der Verfahrenssprache; dies gilt nicht fiir
Nichtigkeitsverfahren. Anders ausgedriickt, konnen sich die
Vertragsstaaten, um festzustellen, ob eine Verletzung vor-
liegt oder nicht, auf die Fassung der Patentanmeldung oder
des Patents in der Amtssprache stiitzen, wenn $ich aus dieser
ein eingeschriinkteres Ausschlieflichkeitsrecht ergibe als aus
dem Wortlaut der Urkunde in der Verfahrenssprache.
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vom 20. Dezember 1991¢ (im folgenden:
IntPatUG) bestimmt:

»(1)Liegt die Fassung, in der das Europi-
ische Patentamt mit Wirkung fiir die
Bundesrepublik Deutschland ein euro-
piisches Patent zu erteilen beabsichtigt,
nicht in deutscher Sprache vor, so hat
der Anmelder oder der Patentinhaber
innerhalb von drei Monaten nach der
Veroffentlichung des Hinweises auf die
Erteilung des europdischen Patents im
Europiischen Patentblatt beim deut-
schen Patentamt eine deutsche Uber-
setzung der Patentschrift einzureichen
und eine Gebiihr nach dem Tarif zu
entrichten.

(2) Wird die Ubersetzung nicht fristgerecht
oder in einer eine ordnungsgemifle
Verdffentlichung nicht gestattenden
Form eingereicht oder die Gebiihr nicht
fristgemifl entrichtet, so gelten die
Wirkungen des europdischen Patents

6 — BGBL 11 S. 1354,
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fiir die Bundesrepublik Deutschland als
von Anfang an nicht eingetreten.

(3) Das Deutsche Patentamt veroffenthcht
die Ubersetzung...“ 7

6. Die BASF AG, Beschwerdefithrerin im
Ausgangsverfahren, ist Inhaberin des euro-
piischen Patents 0 398 276, das eine ,,Zu-
sammensetzung zur Versiegelung von Au-
tolackiiberziigen® betrifft. Dieses vom Eu-
ropéischen Patentamt mit Wirkung u. a.
fiir die Bundesrepublik Deutschland erteilte
Patent wurde der BASF AG durch die BASF
Corporation, eine nach dem Recht von
New Jersey (USA) gegriindete Gesellschaft,
tbertragen; die Umschreibung in der deut-
schen Patentrolle erfolgte am 26. August
1997. Der Hinweis auf die Erteilung des in
englischer Sprache . abgefallten streitigen
Patents wurde am 24. Juli 1996 im Euro-
pdischen Patentblatt veréffentliche. Mit
Beschluff vom 5. Mai 1997, der der BASF
Corporation am 22. Mai 1997 zugestellt
wurde, stellte das deutsche Patentamt fest,
daff die Wirkungen dieses Patents fiir die
Bundesrepublik Deutschland gemaf3 Artikel
Il § 3 Absitze 2 und 3 IntPatUG als von
Anfang an nicht eingetreten galten, weil die
BASF Corporation nicht fristgerecht eine
deutsche Ubersetzung der Patentschrift
eingereicht hatte. Um die Aufhebung dieses
Beschlusses des deutschen Patentamts zu
erreichen, hat die BASF Corporation die
vorliegende (von der BASF AG weiterver-
folgte) Beschwerde beim Bundespatentge-
richt eingelegt.

7 — Nach § 2 Absatz 1 der Verordnung iiber die Ubersetzungen

europmscher Patentschriften vom 2. Juni 1992 (BGBI. 11

S. 395) muf die Ubersetzung die Beschreibung, die Anspri-

che und die Zeichnungen der europiischen Patentschrife
umfassen.
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II — Vorbringen von BASF, der beteiligten
nationalen Regierungen und der Kommis-
sion

7. Alle Mitgliedstaaten (mit Ausnahme
Luxemburgs, siehe jedoch oben, Fuffnote 4)
und die Kommission haben iibereinstim-
mend mit im wesentlichen gleichen Argu-
menten geltend gemacht, dafl Artikel 30
des Vertrages einer nationalen Regelung
wie der streitigen nicht entgegenstehe 8,

8. In einem anderen Sinne hat sich BASF
vor dem Gerichtshof gedufiert. Die Be-
schwerdefithrerin des Ausgangsverfahrens
macht geltend, daf§ die hohen Kosten fiir
die Ubersetzung der Patentschrift, die in der

8 — Die Kommission hat jedoch — als einzige — erklirt, daf§
das Erfordernis der Ubersetzung der Patentschrift, falls der
Gerichtshof feststellen sollte, daB es sich dabei um eine
MaBnahme mit gleicher Wirkung wie eine mengenmiRige
Beschriinkung handele, nicht mit Artikel 36 des Vertrages
gerechtfertigt werden konnte, da es aufler Verhiltnis zu dem
Erfordernis stehe, den Schutz des Patentrechts gegeniiber
Dritten zu gewihrleisten. Es wiirde geniigen, nur die
Ubergetzung der Patentanspriiche zu verlangen, wihrend
die Ubersetzung der Beschreibung der Erfindung nur in
Sonderfillen erforderlich sei, deren Vorliegen von Fall zu
Fall zu ermitteln sei. Aufgrund der Entscheidung, die ich
dem Gerichtshof vorzuschlagen beabsichtige (siehe unten,
Nrn. 13 bis 19 und Teil 1V), erscheint es nicht erforderlich,
dieses Argument, das die Kommission im ibrigen nur
hilfsweise vorgebracht hat, detailliert zu priifen. Lediglich
nebenbei sei daher auf die Artikel 69 und 84 des Uberein-
kommens verwiesen, wonach die Beschreibung der Erfin-
dung (wie auch die Zeichnungen) zur Auslegung der
Patentanspriiche heranzuziehen sind, die sich ihrerseits auf
die Beschreibung stiitzen miissen (siche oben, Fufinote 2).
Da der Beschreibung unzweifelhaft Bedeutung fir die
Bestimmung des Inhalts des begehrten Schutzes zukommt,
ist meines Erachtens ausgeschlossen, daR die Einreichun,
einer Ubersetzung lediglich der Patentanspriiche im all-
gemeinen fiir ausreichend gehalten werden kann, um das
angestrebte Ziel zu erreichen. Ganz abgesehen von der
grofSen Rechtsunsicherheit, die bei der von der Kommission
vorgeschlagenen Lésung, die Ubersetzung der Beschreibung
nur in Sonderfillen zu verlangen, fiir den Anmelder ent-
stiinde, der letztlich aufgrund der Sanktion der von Anfang
an bestehenden Unwirksamkeit des Patents das Risiko einer
unzutreffenden Bewertung der Notwendigkeit einer Uber-
serzung der vollstindigen Patentschrift im konkreten Fall
triige.

Bundesrepublik Deutschland (wie auch in
den anderen Vertragsstaaten, die von der
Moglichkeit nach Artikel 65 des Uberein-
kommens Gebrauch gemacht hitten) vor-
geschrieben sei, viele Inhaber europiischer
Patente, insbesondere kleine oder mittlere
Unternehmen, daran hinderten, dem Patent
in allen Mitgliedstaaten Wirkung zu ver-
schaffen ®. Mangels finanzieller Mittel seien
sie daher gezwungen, in einem Teil des
Gemeinschaftsgebiets auf Patentschutz zu
verzichten. Diese Beschriankung fiithre zu
einer Spaltung des Binnenmarktes in ein
»Schutzgebiet“ und ein ,Freigebiet”, das
aus dem Gebiet der Mitgliedstaaten beste-
he, in denen Patentschutz weder beantragt
noch erlangt worden seil®. Das in der

9 — Nach Angaben von BASF kostet die Ubersetzung einer
Patentschrife in die zehn anderen Amtssprachen der Mit-
§Iiedsmaren durchschnittlich ungefihr 40 000 DM (unge-
ihr 20 450 EURO), also etwa das Doppelte dessen, was der
Anmelder vor Erteilung des Patents an Amtsgebiihren und
Anwaltshonoraren aufzubringen hat. Zwar konne der
Verzicht des Anmelders eines europiischen Patents auf
Schutz seiner Erfindung in einem Teil des Gemeinschaftsge-
biets nicht nur dadurch erfolgen, dal nach Erteilung des
Patents keine Ubersetzung der Patentschrift vorgelegt
werde, sondern auch dadurch, daff von vornherein einige
Mirgliedstaaten niche als Vertragssraaten, in denen Patent-
schutz der Erfindung beantragt werden kénne, benannt
wiirden. Die Benennungsgebiihren beliefen sich jedoch in
Deutschland lediglich auf 150 DM (etwa 77 EURQO) pro
Staat und seien daher fiir sich genommen im Gegensatz zu
den sehr hohen Ubersetzungskosten kein hinreichender
Grund fiir eine Beschriinkung der geographischen Erstrek-
kung des beantragten Patentschutzes.

10 — Nach Ansicht von BASF ist unter Umstinden wie den
vorliegenden eine solche Segmentierung des Marktes das
Ergebnis folgender Mafinahmen, die die gleiche Wirkung
wie eine Einfuhrbeschrinkung hétten:

a) Anders als der Patentinhaber, seine Lizenznehmer und
Konkurrenten aus dem Freigebiet oder aus Drittstaaten
kénnten die Wirtschaftsteilnehmer aus dem Schutzgebiet
im Freigebiet nicht am Wettbewerb auf dem Markt fiir das
betreffende Erzeugnis teilnehmen. Sie wiirden ndmlich
durch die Ausfuhr des patentgeschiitzten Erzeugnisses aus
dem Schurtzgebiet in das Freigebier eine Patentverletzung
begehen.

b)Der Patentinhaber kénnte sich seinerseits gezwungen
sehen, von einem Inverkehrbringen der Erfindung im
Freigebiet Abstand zu nehmen, um das hohere Preisniveau
im Schutzgebiet nicht durch parallele Reimporte zu ge-
fihrden; er sei damit faktisch vom Wettbewerb im Frei-
gebiet ausgeschlossen.

c) Gegen die Einfuhr in das Schutzgebier von mit dem
patentierten Erzeugnis konkurrierenden Erzeugnissen, die
von anderen Wirtschaftsteilnehmern rechtmifig im Frei-
gebiet in den Verkehr gebracht worden seien, bleibe dem
Patentinhaber ein Abwehrrecht, da die Einfuhr unter die-
sen Umstinden eine Patentverletzung darstelle.
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streitigen Regelung vorgesehene Erforder-
nis der Einreichung einer Ubersetzung der
Patentschrift miisse daher fiir mit den Vor-
schriften des Vertrages iiber den freien
Warenverkehr unvereinbar erklirt werden.
Die Sanktion der Unwirksamkeit des Pa-
tents bei Nichtvorlage der Ubersetzung in-
nerhalb der gesetzlichen Frist stehe aufSer
Verhiltnis zu dem mit der streitigen Rege-
lung verfolgten Zweck, méglichst umfang-
reiche Informationen iiber Bestehen und
Gegenstand des neuen Patentrechts zu ge-
wihrleisten. Vor allem bestehe die Not-
wendigkeit, der Offentlichkeit Einsicht in
die Verfahrensunterlagen in der Amtsspra-
che des benannten Staates zu erméglichen,
wohlgemerkt schon zum Zeitpunkt der
Veroéffentlichung der europdischen Patent-
anmeldung und reiche also in eine Phase
zuriick, in der nach dem durch das Uber-
einkommen geschaffenen System die Uber-
setzungen in dieser Sprache noch nicht
vorligen 11, Auferdem sei die Ubersetzung
der Patentschrift in der Amtssprache des
Staates, in der das Patent erteilt worden sei,
unbeachtlich fiir die Bestimmung der
Reichweite des Patentschutzes, da gemif3
Artikel 70 Absatz 1 des Ubereinkommens
nur der Wortlaut des Patents in der Ver-
fahrenssprache verbindlich sei!?. Schlief3-
lich wiirden die Ubersetzungen in der Pra-
xis sehr selten von interessierten Dritten zu
Rate gezogen 3.

11 — Vgl. auch House of Lords — Select Committee on the
European Communities, The Community Patent and the
Patent System in Europe (Session 1997-98, 26th Report),
London, 1998, S. 23 (die Verpflichtung, zum Zeitpunkt der
Erteilung des Patents eine Ubersetzung der gesamten
Patentschrift vorzulegen, setzt zu spidt an, um fir die
Wirtschaftsteilnehmer, die hauptsichlich an der Techno-
logie interessiert sind, wirklich von Nutzen zu sein).

12 — Siehe jedoch oben, Fufinote 5.

13 — Nach den vom Prisidenten des EPA auf der EPIDOS An-
nual Conference 1996 vorgestellten Daten werden zwi-
schen 1,1 % und 3 % der Ubersetzungen erteilter Patente
tatsichlich zu Rate gezogen.
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9. Im iibrigen habe der Patentinhaber ein
grundlegendes Interesse daran, seine Kon-
kurrenten rechtzeitig in deren Sprache iiber
Bestehen und Gegenstand seines Rechts zu
informieren. Dieses Interesse hinge mit den
Folgen zusammen, die diese Unterrichtung
in den nationalen Rechtsordnungen auf-
grund der Vorschriften habe, die die Ver-
letzung patentierter Erfindungen bestraf-
ten. Deshalb seien mildere Sanktionen als
die nach dem deutschen Gesetz denkbar,
etwa daf§ der Patentinhaber bis zur Vorlage
einer Ubersetzung keine Unterlassungs- und
Schadensersatzanspriiche aus dem Patent
geltend machen konne und daff gegebe-
nenfalls Konkurrenten, die die patentierte
Erfindung vor Einreichung der Ubersetzung
gutgliubig benutzt hitten, ein Weiterbe-
nutzungsrecht einzurdumen sei*, Anderer
Auffassung sind die nationalen Regierun-
gen, denen zufolge die von Anfang an be-
stehende Unwirksamkeit des europiischen
Patents, die es erlaube, die Gefahr einer
unbeabsichtigten Verletzung moglichst ge-
ringzuhalten, die einzige Sanktionsmog-
lichkeit ist, die mit dem Grundsatz der
Rechtssicherheit uneingeschrinkt vereinbar
erscheine.

10. Auch nach Auffassung des Vorlagege-
richts kann nicht ausgeschlossen werden,

14 — Im Vorlagebeschluff wird darauf hingewiesen, daff ein
Patentinhaber nach § 139 Absatz 2 des Patentgesetzes
Schadensersatz vom Verletzer verlangen kann, wenn dieser
vorsitzlich oder fahrlissig gehandelt hat. Kennt der
Verletzer den Inhalt einer Patentschrift nicht, die in einer
anderen Sprache als der Amissprache oder den Amtsspra-
chen des betroffenen Mitgliedstaats verfafit ist, so fehlt es
an der Voraussetzung der vorsitzlichen (oder fahrlissigen)
Verletzung des Patents und daher an einem Anspruch,
aufgrund dessen Schadensersatz verlangt werden kénnte,
Nach Auffassung von BASF miiffte der Patentinhaber bei
Nichterfiillung des Ubersetzungserfordernisses, bevor er
Schadensersatz verlangen konne, den Verletzer iiber den
Inhalt des Patents informieren, etwa indem er ihn durch
Zusendung einer Ubersetzung in der Amtssprache des
Staates, in dem der Verletzer beheimatet sei, oder durch
Hinterlegung der Ubersetzung beim dortigen Patentamt
abmahne. In diesem Fall konnte der Patentinhaber Scha-
densersatz nur fir die Zukunft verlangen, sofern der
Verletzer die Vetletzung trotz Kenntnis des Patents fort-
setze.
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daf das Ubersetzungserfordernis nach Ar-
tikel I § 3 Absitze 2 und 3 IntPatUG we-
gen der damit verbundenen erheblichen
Kosten, die gleichsam eine Art ,Eintritts-
geld“ fiir den Zugang zu den nationalen
Mirkten der Mitgliedstaaten seien, eine
Mafnahme gleicher Wirkung im Sinne des
Artikels 30 des Vertrages seil®. Zudem
gehore die Abwigung, ob eine Ubersetzung
sofort vorsorglich fiir den Fall hinterlegt
werden sollte, dafl sich ein Dritter in einem
Mitgliedstaat an dem Patent rechtswidrig
bereichere, oder erst dann, wenn ein kon-
kreter Verletzungsfall eintrete, typischer-
weise zur Dispositionsfreiheit des Eigen-
tiimers einer Sache oder eines Rechts. Die
Entscheidung des Patentinhabers iiber die
tatsdchliche Ausiibung seines Rechts und
gegebenenfalls die entsprechenden Moda-
litdten sollte daher die Wirkungen des er-
teilten Patents nicht in Frage stellen.
SchlieBlich diirfte, wenn in dem Uberset-
zungserfordernis eine Behinderung des
freien Warenverkehrs innerhalb der Ge-
meinschaft zu sehen sei, eine solche Be-
schrinkung nicht mit Artikel 36 des Ver-
trages zu begriinden sein. Man kénne nicht
sagen, daf8 das Ubersetzungserfordernis das
gewerbliche Eigentum schiitze; vielmehr
beeintrichtige es das Patentrecht, indem es
den Zugang zum Patentschutz in den Mit-
gliedstaaten nachhaltig erschwere.

15 — Dem VorlagebeschluB zufolge werden die jdhrlichen
Kosten der Industrie fiir die Ubersetzung der europiischen
Patentschriften auf ungefihr 430 Mio. %M (ungetihr 220
Mio. EURO} geschiezt. So verursacht ein europiisches
Patent, das fir die acht am hiufigsten benannten Mit-
gliedsraaten erteilt wird, fiir seine Ubersetzung und fiir die
Hinterlegung bei den verschiedenen zustindigen nationa-
len Stel%en Kosten von iber 20 000 DM (ungefihr
10 226 EURO; vgl. Europiische Kommission, Forderung
der Innovation durch Patente. Griinbuch iiber das
Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in
Europa, Kom [97] 314 endg.; im folgenden: Griinbuch;
vorgelegt von der Kommission am 24. Juni 1997, Ne
5.2.3). Hinzu kommt, dafl zahlreiche Unternehmen in der
Gemeinschaft im Laufe des Jahres eine grofle Zahl von
Patenten anmelden.

Il — Rechtliche Priifung

11. Die Priifung der vom Bundespatentgericht
vorgelegten Frage hat meines Erachtens von zwei
Pramissen auszugehen. Erstens kénnte, wenn
entsprechend den von BASF angefithrten Ge-
sichtspunkten die Unvereinbarkeit der streitigen
Mafinahme mit den Gemeinschaftsvorschriften
tiber den freien Warenverkehr festgestellt werden
sollte, dieser Fehler nicht bereits dadurch geheilt
werden, daf§ der deutsche Gesetzgeber die strei-
tigen Vorschriften auf der Grundlage eines dem
Vertrag nachfolgenden internationalen Uberein-
kommens erlassen hat, dem gegenwirtig alle
Mitgliedstaaten angehéren. Dies gilt um so mehr,
als die Vertragsstaaten sowohl das Erfordernis der

Ubersetzung des in einer fremden Sprache ver-
fafSten Wortlauts des Patents als auch die Sank-

tion der von Anfang an bestehenden Unwirk-
samkeit des Patents bei fehlender Einreichung
einer solchen Ubersetzung im Ubereinkommen
nicht zwingend, sondern lediglich fakultativ vor-
gesehen haben (siehe oben, FufSnote 4) 16,

16 — Vgl. u. a. Urteil vom 28. Mirz 1995 in der Rechtssache
C-324/93 (Evans Medical und Macfarlan Smith, Slg. 1995,
[-563, Randnrn. 23, 32 und 33), in dem der Gerichtshot
bestatige hat — iibrigens in bezug auf eine nationale Praxis
(Einfuhrverbot fiir Diacetylmorphin und Gewihrung des
ausschlieBlichen Rechts an zwei nationale Gesellschaften
zur Herstellung des Erzeugnisses in Pulverform und zur
Vermarktung nach Umarbeitung fiir den medizinischen
Gebrauch), die auf einem dem’ Beitritt des Vereinigten
Kaonigreichs zur Gemeinschaft vorangehenden internatio-
nalen Ubereinkommen beruhte und die dieser Mitglied-
staat %emﬁﬁ Artikel 234 des Vertrages beibehalten hatte
—, dals eine Mafinahme wie die in Rede stehende weiter-
hin der Anwendung der Bestimmungen des Vertrages (im
vorliegenden Fall “des Artikels 38) unterliegt, ,denn
Artikel 234 greift nur dann ein, wenn die Ubereinkunft
einem Mitgliedstaat eine mit dem Vertrag unvereinbare
Verpflichtung auferlegr... [Mithin mug,] wenn eine inter-
nationale Ubereinkunft es einem Mitgliedstaat gestattet,
eine MaRnahme zu treffen, die mit dem Gemeinschafts-
recht unvereinbar erscheint, ohne ihn jedoch dazu zu
verpflichten, der Mitgliedstaat vom Erla einer solchen
Maf8nahme absehen ...“ Der Gerichtshof ist daher zu dem
Schluf gelangt, daB Artikel 30 ,,dahin auszulegen ist, dafl
ein Mitgliedstaat fiir die volle Wirksamkeit dieser Bestim-
mung sorgen muf, indem er eine entgegenstehende natio-
nale Praxis unangewendet lifit, es sei denn, dafl diese
Praxis erforderlicﬁ ist, um die Erfiillung von Verpflich-
tungen des betreffenden Mitgliedstaats gegeniiber Dritt-
staaten zu sichern, die sich aus einer vor dem Inkrafttreten
des Vertrages oder dem Beitritt dieses Mitgliedstaats
geschlossenen Ubereinkunft ergeben®. Jedenfalls kénnen
nach stindiger Rechtsprechung des Gerichtshofes die
Bestimmungen ecines solchen Ubereinkommens in den
innergemeinschaftlichen Bezichungen niche geltend
emacht werden, wenn die Rechte dritter Linder nicht

erithrt sind (vgl. Urteil vom 6. April 1995 in den
verbundenen Rechtssachen C-241/91 P und C-242/91 P,
RTE und ITP/Kommission, Slg. 1995, 1-743, Randnr. 84).
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12. Zweitens geht es hier ebenfalls un-
streitig nicht darum, die Verdienste des
durch das Ubereinkommen geschaffenen
zentralisierten Patentschutzsystems oder
das Maf§ an Effektivitit der von den Ver-
tragsstaaten fiir die Sprachenverwendung
gewihlten Lésung in Frage zu stellen. Ich
leugne nicht, daf§ die Sprachenregelung des
Ubereinkommens einige wichtige Vorteile
fiir die Wirtschaftsteilnehmer und die na-
tionalen Behorden fiir gewerbliches Eigen-
tum in den Vertragsstaaten aufweist!”.
Andererseits bin ich mir dessen bewufit,
daff es sich — auch auf politischer Ebe-
ne — um ein heikles Problem handelt und
dafl sich nicht leicht Alternatividsungen
finden lassen, die derjenigen vorzuziehen
wiren, nach der sich das Ubereinkommen
richtet '8 (wie auch, darauf sei hingewiesen,
das am 15. Dezember 1975 in Luxemburg
unterzeichnete Ubereinkommen iiber das
europdische Patent fiir den Gemeinsamen
Markt, das jetzt Bestandteil der am
15. Dezember 1989 in Luxemburg ge-

17 — Vgl. u. a. The Community and the Patent System in
Europe (zitiert in Fuinote 11, S. 8 bis 14 und 22 bis 24,
insbesondere S. 22). Nach einer Studie des EPA betragen
die Kosten fiir die Ubersetzung einer Patentschrift je nach
der Anzahl der benannten Vertragsstaaten zwischen 30 %
und 60 % der Gesamtkosten tir die Erlangung von
Patentschutz in der Gemeinschaft. Vgl. aufferdem Griin-
buch (zitiert in FufSnote 15, Nrn. 3.3 und 5.2.3). Siehe
auch oben, Fulnoten 9, 11, 13 und 15 und die dazuge-
hérigen Textstellen.

18 — Nach der Mitteilung der Ergebnisse der von der Kommis-
sion im November 1997 in Luxemburg durchgefiihrten
Anhérung der betroffenen Kreise zum Griinbuch (wieder-
gegeben in The Community Patent and the Patent System
in Europe, zitiert in Fuflinote 11, S. 23) spricht sich eine
grofle Zahl von Vertretern der Benutzer in der Industrie fiir
eine Radikallosung aus (sogenannte ,rein englische* Lo-
sung), wonach im Erteilungsverfahren nur eine einzige
Sprache verwendet wird und das erteilte Patent nicht
iibersetzt zu werden braucht. Ubrigens erscheint die durch
das Ubereinkommen eingefiihrte Sprachenregelung jeden-
falls giinstiger als diejenige, die in den derzeit in den Mit-
gliedstaaten geltenden Systemen zur Erteilung nationaler
Patente besteht, nach denen die Einreichung der vollstin-
digen Patentschrift in der Amtssprache bereits in der Phase
der Anmeldung verlangt wird und somit zu einem Zeit-
punkt, zu dem noch niche absehbar ist, ob das angemeldete
Patent anschliefend tatsiichlich erteilt wird.
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schlossenen Vereinbarung iiber Gemein-
schaftspatente ist 1%). Die Frage, mit der der
Gerichtshof heute befafit ist, hat jedoch
einen sehr viel engeren Gegenstand. Es geht
darum, zu ermitteln, ob die im Ausgangs-
verfahren in Rede stehende nationale
Sanktionsvorschrift den freien Warenver-
kehr in den Mitgliedstaaten einschrinkt.
Ich schliefe mich den von den nationalen
Regierungen und der Kommission vorge-
brachten Argumenten an, die ich gleich
wiedergeben werde.

19 — ABl. L 401, S. 1. Das durch die Vereinbarung iiber
Gemeinschaftspatente — die zur Zeit ratifiziert wird und
wie das Ubereinkommen von 1975, das sie ersetzen soll,
sowohl ein Gemeinschaftspatent als auch ein gemein-
schaftliches System fiir nationale Patente schaffen soll —
eingefiihrte Ubersetzungserfordernis erscheint sogar noch
strenFer als dasjenige nach dem Ubereinkommen iber die
Erteilung europdischer Patente. Die Vereinbarung iiber
Gemeinschaftspatente verlangt nimlich die Ubersetzung in
einer der Amtssprachen eines jeden Vertragsstaats, in dem
die Verfahrenssprache nicht Amtssprache ist, a) der der
Erteilung des Gemeinschaftspatents zugrunde liegenden
Fassung der Patentanmeldung oder b) der geinderten
Fassung, in der das Gemeinschaftspatent im Einspruchs-
verfahren aufrechterhalten worden ist {Arrikel 30 Absitze
1 und 2). Werden die vorgeschriebenen Ubersetzungen
nicht rechtzeitig eingereicht, so gelten die Wirkungen des
Gemeinschaftspatents als von Antang an nicht eingetreren;
der Patentinhaber kann jedoch statt des Gemeinschafts-
patents fiir diejenigen Vertragsstaaten, fiir die er rechtzeitig
Ubersetzungen eingereicht hat, ein europiisches Patent
erlangen {Artikel 30 Absatz 6). Gerade die sehr hohen
Kosten fiir die Ubersetzung der vollstandigen Patentschrift
bilden (zusammen mit der mit dem eingefithrten Rechts-
schutzsystem verbundenen Rechtsunsicherheit) das Haupt-
hindecnis fir einen Erfolg des durch das Ubereinkommen
iiber das europiische Patent fiir den Gemeinsamen Markt
eingefiihrten Systems. Die von der Kommission im Griin-
buch (zitiert in FuBnote 15, Nrn. 3.2 und 3.3) genannten
Alternatividsungen sind: a) Beschrinkung des Uberset-
zungserfordernisses auf die Patentanspriiche, b) als Sank-
tion fiir die fehlende Einreichung der Ubersetzung in einer
Sprache oder mehreren Sprachen nicht das Erléschen des
Patents, sondern seine Unwirksamkeit in dem betreffenden
Mirtgliedstaat oder den betreffenden Mitgliedstaaten, und
) Beschrinkung des Uberserzungserfordernisses auf eine
wausfiihrliche® Zusammenfassung der Patentschrift (die
gleichzeitig mit der Anmeldung veréffentlicht wird) und
zum Zeitpunkt der Erteilung des Patents auf die Uber-
setzung der Patentanspriiche; die vollstindige Patentschrift
muf8 nur dann iibersetzt werden, wenn der Patentinhaber
ein Verfahren zur Geltendmachung der Rechte aus dem
Patent anstrengt (sogenannte ,,Globallésung® des EPA).
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13. Zunichst ist unstreitig, daff die Patent-
vorschriften beim jetzigen Stand des Gemein-
schaftsrechts noch nicht Gegenstand einer
einheitlichenRegelungundeiner Angleichung
der Rechtsvorschriften auf Gemeinschafts-
ebene sind 20, Folglich ist es Sache des natio-
nalenGesetzgebers,die Voraussetzungenund
ModalititendesdurchdasPatentverlichenen
Schutzes zu bestimmen 21. Ich vergesse nicht,
daf eine Maflnahme wie die des Ausgangs-
verfahrens unabhingig davon, ob fiir die Wa-
ren ein Patentrecht besteht oder nicht, nicht
bereits den Warenverkehr betrifft, sondern
eine der Bedingungen fiir die uneinge-
schrinkte und dauerhafte Wirkung dieses
Rechts in einem Mitgliedstaat oder mehreren
Mitgliedstaaten. Die subjektive Rechtsstel-
lung des Patentinhabers ist im vorliegenden
Fallndmlichrichtigerweiseals Auflage(onere)
und nichtals Verpflichtung (obbligo) zur Ein-
reichung einer Ubersetzung der Patentschrift
(wie von BASF, den Mitgliedstaaten und der
Kommissiongeltendgemacht)zubezeichnen.
Unter ,,Auflage® verstehe ich hier nicht eine
dem Inhaber eines Rechts unbedingt aufer-
legte Verhaltenspflicht, deren Nichterfiillung
mit der Sanktion eines zwangs- und ersatz-
weise erfolgenden Eingreifens der Rechts-
ordnung belegt ist, sondern ein Erfordernis,
das der Betroffene nur insoweit zu beachten
hat,alsesmitderErreichungeinesbestimmten
Ergebnisses verkniipftist, daser anstrebt und
das fiirihn glinstig ist 22, Fiir den vorliegen-

20 — Siche oben, Fubnote 19 und die dazugehorige Textstelle.

21 — Vgl u.a. Urteil vom 18. Februar 1992 in der Rechtssache
(2-235/89 (Kommission/ltalien, Slg. 1992, 1-777, Randnrn.
12 und 13).

22 — Ich bemerke am Rande, daf§ die Funktion des beschriebe-

nen rechtlichen Zusammenhangs zwischen dem Recht und
der Verbindlichkeit (zu handeln oder nicht zu handeln)
darin bestehr, einen Interessenkonflikt zwischen verschie-
denen Personen zu losen. In bestimmten Fillen will die
Rechrsordnung niimlich verhindern, dafB8 eine Rechtsposi-
tion von einem einzelnen zur Befriedigung anderer Inter-
essen als derjenigen genutzt wird, fiir die sie eingerdumt
wurde, und so zu einem nichr kontrollierten Verlust der
Rechte derjenigen fithrt, gegen die sich die Rechtsposition
richtet. Die Rechtsordnung sieht daher zugunsten der
letztgenannten Personen angemessene Kontroll- und Ga-
rantieinstrumente vor, zum einen durch die vorherige
Festlegung der Bedingungen fiir die Ausiibung des Rechts,
zum anderen, indem sie bei Nichterfiilllung der ,Auflage*
priventiv {Unwirksamkeit der Ausiibung) oder reaktiv
{Schadensersatzpflicht) eingreift.

den Fall hat das Vereinigte Konigreich an
den Inhalt des gewerblichen Ausschlief3-
lichkeitsrechts, das ein Patent seinem In-
haber fiir die Dauer von 20 Jahren ver-
leiht 23, und an die strengen zivil- und
strafrechtlichen Sanktionen erinnert, die in
den verschiedenen nationalen Rechtsord-
nungen fiir Verletzungen des Patentschutzes
fir ein Erzeugnis vorgesehen sind. Nach
Ansicht der beteiligten nationalen Regie-
rungen hingt das Erfordernis der rechtzei-
tigen Einreichung der Ubersetzung der Pa-
tentschrift vor allem damit zusammen, daf
verhindert werden solle, daff die Wirt-
schaftsteilnehmer, die auf dem Markt des-
jenigen Mitgliedstaars titig seien, fiir den
ein europdisches Patent erteilt wurde, Ge-
fahr liefen, unter Verstofs gegen das
grundlegende Erfordernis der Rechtssi-
cherheit mit derartigen Sanktionen belegt
zu werden?4, ohne dafs es ihnen durch
Einsichtnahme in die entsprechende Pa-
tentschrift in der Amtssprache erméglicht
worden wire, den Schutzbereich des be-
treffenden Rechtes genau zu ermitteln. Wie
die dinische und die finnische Regierung
bemerkt haben, wire es ungerecht und in-

23 — Ich erinnere daran, daff nach der Rechtsprechung des
Gerichtshofes der spezifische Gegenstand des Patents darin
besteht, insbesondere dem Patentinhaber zum Ausgleich
fiir seine in der Erfindung konkretisierten schopferischen
Bemithungen das aUSSChﬁeGliche Recht zu verschaffen,
durch Herstellung und Inverkehrbringen gewerblicher
Erzeugnisse die Erfindung entweder selbst oder im Wege
der Lizenzvergabe an Dritte zu verwerten, sowie das Recht,
sich gegen jegliche Zuwiderhandlung zur Wehr zu setzen.
Insbesondere folgt aus dem Grundsatz der gemeinschafts-
weiten Erschépfung (vgl. Urteile vom 31. Oktober 1974 in
der Rechtssache 15/74, Centrafarm/Sterling Drug, Slg.
1974, 1147, und vom 9. Juli 1985 in der Rechtssache
19/84, Pharmon/Hoechst, Slg. 1985, 2281, Randnr. 22),
dafs ein Patentinhaber, der in voller Kenntnis der Sachlage
beschlie8t, ein Erzeugnis in einem Mitgliedstaat in den
Verkehr zu bringen, in dem es nicht patentfihig ist, die
Konsequenzen seiner Wahl hinzunehmen hat, was die
Maglichkeit von Paralleleinfuhren betrifft (vgl. u. a. Urteil
vom 14. Juli 1981 in der Rechtssache 187/80, Merck, Slg.
1981, 2063, Randnrn. 9 bis 11. Vgl. auch Urteil vom
5. Dezember 1996 in den verbundenen Rechtssachen
C-267/95 und C-268/95, Merck und Beecham, Slg. 1996,
1-6285, Randnrn. 30 bis 37).

24 — Bekanntlich ist die Rechtssicherheit einer der allgemeinen
Grundsiitze des Gemeinschaftsrechts (vgl. u. a. Urteil vom
18. Mirz 1975 in der Rechtssache 78/74, Deuka u. a., Slg.
1975, 421, und vom 16. Juni 1993 in der Rechtssache
C-325/91, Frankreich/Kommission, Slg. 1993, 1-3283,
Randnr. 26).
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effektiv, wenn Dritte, die bereits dem Ver-
wertungsmonopol des Erfinders fiir das
Erzeugnis unterliegen, die Patentschrift in-
dividuell iibersetzen miifften, um sicherzu-
stellen, daf§ sie durch ihr eigenes Verhalten
nicht das entsprechende Recht verletzen.
Auflerdem erlaubt es die rechtzeitige Er-
fillung der streitigen Auflage sidmtlichen
anderen Wirtschaftsteilnehmern des Ver-
tragsstaats, fiir den ein europiisches Patent
erteilt wurde, die Maoglichkeit eines Ein-
spruchs gegen das Patent zu priifen, wenn
einer oder mehrere der in Artikel 100 des
Ubereinkommens angegebenen ~Griinde
vorliegen 25,

14. Zwar geht aus der zitierten Rechtspre-
chung des Gerichtshofes noch ein weiterer
Grundsatz hervor: Die Mitgliedstaaten be-
halten zwar die ausschlieffliche Zustindig-
keit fiir die Regelung, in welchen Fillen
und mit welchen Modalitidten Patentschutz
eintritt, doch diirfen sie sich nicht auf Ar-
tikel 222 des Vertrages stiitzen, um auf dem
Gebiet des gewerblichen und kommerziel-
len Eigentums Mafinahmen zu ergreifen,
die gegen den Grundsatz des freien Wa-
renverkehrs innerhalb des Gemeinsamen
Marktes verstoffen wiirden 26, Mir ist al-
lerdings nicht ersichtlich, inwiefern Arti-

25 — Dabei handelt es sich um folgende Griinde: a) Der
Gegenstand des europiischen Patents ist nach den Arti-
keln 52 bis 57 (iiber patentfihige Erfindungen, Ausnah-
men von der Patentierbarkeit, Neuheit, unschidliche
Offenbarungen, erfinderische Titigkeit und gewerbliche
Anwendbarkeit) nicht patentfihig; b) das Patent offenbart
die Erfindung nicht so deutlich und vollstindig, daf ¢in
Fachmann sie ausfiihren kann; c¢) der Gegenstand des
Patents %ehr iiber den Inhalt der Anmeldung in der
urspriinglich eingereichten Fassung oder, wenn das Patent
auf einer Teilanmeldung oder einer nach Artikel 61 von
einem anderen Rechtsinhaber als dem urspriinglichen
Anmelder eingereichten neuen Anmeldung geruht, der
fritheren Anmeldung hinaus.

26 — Vgl. Urteil vom 18. Februar 1992 (zitiert in Funote 21,
Randnr. 14). Artikel 222 lautet: ,Dieser Vertrag lift die
Ei%entumsordnung in den verschiedenen Mitghedstaaten
unberiihrt.“
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kel 30 des Vertrages auf eine Vorschrift wie
Artikel II § 3 Absdtze 2 und 3 IntPatUG

Anwendung finden kann.

Unter ,Maflnahmen gleicher Wirkung wie
eine mengenmifige Einfuhrbeschrinkung*
im Sinne von Artikel 30 ist nach der
Rechtsprechung des Gerichtshofes ,jede
Handelsregelung der Mitgliedstaaten, die
geeignet ist, den innergemeinschaftlichen
Handel unmittelbar oder mittelbar, tat-
sidchlich oder potentiell zu behindern®, zu
verstehen 27. Sowohl die tatsdchliche Her-
stellung und das tatsichliche Inverkehr-
bringen eines patentierten Erzeugnisses im
Hoheitsgebiet der benannten Staaten als
auch der nachfolgende grenziiberschreiten-
de Verkehr dieses Erzeugnisses sind aber
lediglich ein mégliches Resultat der positi-
ven Entscheidung, mit der das Verfahren
zur Erteilung des Patents abgeschlossen
werden kann. Dementsprechend bildet die
von Anfang an bestehende Unwirksamkeit
des Patents im nationalen Hobheitsgebiet,
die gegebenenfalls aus der Untitigkeit des
Patentinhabers beziiglich der verlangten
Einreichung der Ubersetzung folgt, sicher-
lich weder fiir das Inverkehrbringen der
Erfindung, fiir die Patentschutz beantrage
worden war, in Deutschland noch fiir den
grenziiberschreitenden Verkehr des betref-
fenden Erzeugnisses ein rechtliches Hin-
dernis. Eine Sanktion wie die in der strei-
tigen Regelung vorgesehene erscheint inso-
fern ohne Unterscheidung nach der Her-

27 — Vgl. Urteil vom 11. Juli 1974 in der Rechtssache 8/74
(Dassonville, Slg. 1974, 837, Randnr. §). Auch die Ver-
pflichtung zur Verwendung einer bestimmten Sprache fiir
das Inverkehrbringen importierter Waren kann eine Maf3-
nahme gleicher Wirkung sein (vgl. Urteil vom 18. Juni
1991 in der Rechtssache C-369/89, Piageme, Slg. 1991,
[-2971, betreffend eine nationale Regelung, die fiir die
Etikettierung von Lebensmitteln die ausschlieffliche Ver-
wenduniciner bestimmten Sprache vorschreibt, ohne die
Maéglichkeit zuzulassen, eine andere fiir den Kiufer leicht
verstindliche Sprache zu verwenden oder die Unterrich-
tung des Kiufers auf andere Weise zu gewihrleisten).



BASF

kunft der Waren, mit denen méglicherweise
zwischen den Mitgliedstaaten Handel ge-
trichen wird, anwendbar und weist daher
keine protektionistischen Wirkungen auf.
Da die Sanktion dazu fiihrt, daff der Pa-
tentinhaber ex tunc das gewerbliche Aus-
schliefflichkeitsrecht verliert, das ihm an-
dernfalls in dem Staat zustiinde, in dem das
Patent erteilt worden war, kann die streitige
Mafinahme vielmehr die Wirkung haben,
ein mogliches Hindernis beim Zugang des
patentierten Erzeugnisses zum nationalen
Markt zu entfernen.

15. Die Mitgliedstaaten haben ferner zu-
treffend festgestellt, daf§ die Wahl der be-
nannten Vertragsstaaten Teil der kommer-
ziellen und gewerblichen Gesamtstrategie
des Erfinders oder seines Rechtsnachfolgers
ist. Bei dieser Wahl sind die potentiellen
Gewinne, die von der gewerblichen Ver-
wertung der Erfindung auf den betreffen-
den Gebietsmirkten erwartet werden,
samtlichen bereits entstandenen Kosten wie
z. B. Forschungs- und Entwicklungskosten
sowie den noch veranschlagten Kosten
(Produkteinfithrung, Marketing und Wer-
bung) gegeniiberzustellen. Selbst wenn je-
doch feststiinde, daf§ der Beriicksichtigung
der Erfordernisse der Sprachenregelung des
Ubereinkommens bei der Wahl der Staaten,
fiir die Patentschutz beantragt wird, grofie
Bedeutung zukommt — wie es BASF be-
hauptet 28 —, so wiirde der ,unfreiwillige“

28 — Sehr interessant ist meines Erachtens die im Widerspruch
zum Vorbringen der Beschwerdefiihrerin stehende Fest-
stellung der &sterreichischen Regierung in der miindlichen
Verhandlung, daB selbst nach Erlag der das Erfordernis der
Ubersetzung der Patentschrift ins Deutsche begriindenden
streitigen Regelung durch den deutschen Gesetzgeber die
Zahl der europiischen Patentanmeldungen, in denen
(wegen fehlender zusitzlicher Ubersetzungskosten) auch
Osterreich benannt wurde, nicht spiirbar gestiegen ist,
obwohl man das erwarten konnte. Die Prozentzahl der
Benennungen Osterreichs und Deutschlands ist im Gegen-
teil im wesentlichen unveriindere geblieben (1997 wurden
die beiden Linder in 64,51 % bzw. 98,05 % der von
Anmeldern aus den Vertragsstaaten, ;]apan und den
Vereinigten Staaten eingereichten Anmeldungen benanne;
37,17 % baw. 97,66 % der Gesamtzahl der in jenem Jahr
auf Anmeldungen durch Interessierte aus diesem Gebiet
erteilten Patente [39 646) wurden mit Wirkung fiir Oster-
reich und Deutschland erteilt, vgl. EPA/EPO/OEB, Jahres-
bericht 1997, Miinchen 1998, §, 56, 57, 62 und 63).

Verzicht auf Patentschutz fiir die Erfindung
in der deutschen Rechtsordnung nach den
Ausfithrungen  der  Beschwerdefiihrerin
doch nicht bereits durch das in der streiti-
gen Regelung vorgesehene Ubersetzungser-
fordernis verursacht, sondern a) durch die
hohen Kosten, die der Patentinhaber fiir die
Ubersetzung der Patentschrift zu tragen
hat, und b) durch mangelnde finanzielle
Mittel des betreffenden Wirtschaftsteilneh-
mers, insbesondere bei einem kleineren
oder mittleren Unternehmen 2°. Es handelt
sich offenkundig um zufillige, rein wirt-
schaftliche Umstiinde, die jedenfalls in kei-
nem Zusammenhang mit der nationalen
Mafinahme stehen. Vor allem der Fakeor
der hohen Ubersetzungskosten scheint,
insbesondere aufgrund der technologischen
Entwicklung im betreffenden Dienstlei-
stungsmarke, ortlich und zeitlich verinder-
lich zu sein. Auflerdem lit sich, wie die
finnische Regierung bemerkt hat, bezwei-
feln, ob ein allgemeines Interesse am Pa-
tentschutz besteht, wenn der Anmelder ei-
nes europiischen Patents selbst der Auf-
fassung ist, daf der potentielle wirtschaft-
liche Wert der Verwertung der Erfindung
unter den Gesamtkosten fiir die Erlangung
des betreffenden Rechts liegt.

16. BASF hat ferner geltend gemache, daf3
die vom deutschen Gesetzgeber vorgesehe-
ne Sanktion fiir die nicht fristgerechte Ein-
reichung der Patentschrift dazu fithren
kénne, daff der Gemeinschaftsmarkt in ein
Schutzgebiet und ein Freigebiet gespalten
werde, das aus dem Gebiet der Bundesre-

29 — Es scheint damit zumindest zweifelhaft, ob die im Text
wiedergegebenen Argumente — abgesehen von der Frage,
ob sie stichhaltig und fiir die Entscheidung des Ausgangs-
verfahrens relevant sind — auf ein Unternchmen wie §ie
BASF AG angewandt werden kdnnen, das an der Spitze
einer gleichnamigen Gruppe von Gesellschaften steht, die
1998 einen Umsatz von ungefihr 54 065 Mrd. DM
{ungefihr 27 643 Mrd. EURO) und Gewinne vor Steuern
in Héhe von ungefihr 5 419 Mrd. DM {ungefihr 2 771
Mrd. EURQ) erwirtschaftet hat und am 31. Dezember
1998 105 945 Beschiftigte hatte (vgl. Jahresbericht 1998).
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publik Deutschland und gegebenenfalls
weiterer Mitgliedstaaten bestehe, die in der
Anmeldung nicht benannt seien oder fiir die
die Wirkungen des Patents mangels Uber-
setzung von Anfang an nicht eingetreten
seien (siche oben, Fuffnote 10). Auch diese
Argumentation iiberzeugt mich nicht. Die
Maéglichkeit einer Isolierung von Mirkten
der Mitgliedstaaten ist meines Erachtens
ein Resultat, das sich zwangsliufig aus dem
durch das Ubereinkommen geschaffenen
zentralisierten System ergibt. Im Rahmen
eines solchen Systems ist es vollig normal,
daf der Erfinder (nicht anders, als wenn er
die Erteilung eines nationalen Patents in
einem Mitgliedstaat oder mehreren Mit-
gliedstaaten beantragt) den mit dem euro-
piischen Patent begehrten Schutz auf einen
grofleren oder kleineren Teil des Gemein-
schaftsgebiets beschranken kann. AufSer-
dem betrifft das Recht des Inhabers eines
(europidischen oder nationalen) Patents,
sich gegen Verletzungen der Erfindung in
denjenigen Staaten zur Wehr zu setzen, in
denen ihm ein Monopol fir das Inver-
kehrbringen eingerdumt ist, offenkundig
auch die Einfuhr von Konkurrenzproduk-
ten, die Dritte in einem Staat des Freigebiets
hergestellt und in den Verkehr gebracht
haben 39,

17. Unzutreffend ist meines Erachtens
schlieflich die von BASF erstmals in der
miindlichen Verhandlung vorgetragene Ar-
gumentation, wonach die Anwendung des
Artikels 30 auf das streitige Ubersetzung-
serfordernis alternativ aus der Einstufung
von Patentrechten als Waren (,,Verméo-
genswerte®) im Sinne des Dritten Teils Titel
I des Vertrages folge. Ich meine nidmlich,

30 — Wie die spanische Regierung festgestellt hat, kann die von
BASF beanstandete [solierung von Markten nur dadurch
verhindert werden, daf die nationalen Patentregelungen
abgeschafft und durch ein ausschliefliches, einheitliches
System fir Gemeinschaftspatente erserzt werden. Diese
Losung steht jedoch im Widerspruch zu derjenigen des
gleichzeitigen Bestehens von nationalen und Gemein-
schaftspatenten, auf der die Vereinbarung iiber Gemein-
schaftspatente beruht (Artikel 5).
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dafl sich vom freien Verkebr immaterieller
Giiter wie z. B. der Rechte des gewerbli-
chen oder kommerziellen Eigentums nur im
{ibertragenen Sinne sprechen lafit. Das
schlieft meiner Ansicht nach die Moglich-
keit aus, Patentrechte unter den Begriff der
»Waren® zu subsumieren, wie ihn der Ge-
richtshof bei der Auslegung des Artikels 30
vertritt, wonach Gegenstinde, die einen
Geldwert haben und im Hinblick auf den
Verkauf oder andere zulidssige Handelsge-
schifte karperlich iber eine Grenze ver-
bracht werden kdnnen, unabhingig von der
Natur dieser Geschifte unter das Verbot
staatlicher Mafnahmen fallen, die den

Handel zwischen den Mitgliedstaaten be-
hindern 31.

18. Nach fritheren Urteilen des Gerichts-
hofes steht Artikel 30 des Vertrages einer
nationalen Maffnahme nicht entgegen, de-
ren beschrinkende Wirkungen auf den
freien Warenverkehr zu ungewifs und zu
mittelbar sind, als daff sich daraus eine
rechtswidrige Einmischung in den Handel
zwischen den Mitgliedstaaten ergeben
kénnte32, Wie in der Lehre festgestellt
wurde 33, ist bei diesem Grundsatz nach der

31 — Vgl. Urteil vom 10. Dezember 1968 in der Rechtssache
7/68 (Kommission/Italien, Slg. 1968, 633), vom 9. Juli
1992 in der Rechtssache 2/90 (Kommission/Belgien, Slg.
1992, 1-4431, Randnr. 26) und vom 28. Miirz 1955 (zitiert
in FuBnote 16, Randnr. 20).

32 — Vgl. u. a. Urteil vom 13. Oktober 1993 in der Rechtssache
C-93/92 (CMC Motorradcenter, Slg. 1993, 1-5009,
Randnr. 12) betreffend eine von der Rechtsprechung eines
Mitgliedstaats aufgestellte Regel, die im Rahmen vorver-
traglicher Bezichungen vorsieht, daf jede Partei die andere
Partei iiber ihr bekannte Umstinde aufzukliren hat, die fiir
die Entscheidung der anderen Partei von ausschlaggeben-
der Bedeutung sind, selbst wenn diese Umstidnde keinen
Bezug zu der Kaufsache oder deren Beschaffenheir auf-
weisen. Vgl. auch Urteil vom 18. Juni 1998 in der
Rechtssache C-266/96 (Corsica Ferries France, Slg. 1998,
1-3949, Randnr. 31), in der es um eine Regelung eines
Mitgliedstaats geht, nach der in einem anderen Mitglied-
staat niedergelassene Seeschiffahrtsunternehmen, deren
Schiffe die Hifen des erstgenannten Mitgliedstaats anlau-
fen, gegen Zahlung eines Entgelts, das iiber die tatsdchli-
chen Kosten der erbrachten Leistung hinausgeht, die
Dienstleistungen der ortlichen Festmachergruppen, die In-
haber ausschlieflicher Konzessionen sind, in Anspruch
nehmen miissen.

33 — P. Oliver, Free Movement of Goods in the European

Community, 3. Auflage, London 1996, 5. 81 und 82,
FuBnote 53. '
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Rechtsprechung im Urteil Dassonville stets
ein — im vorliegenden Fall nicht gegebe-
ner — Kausalzusammenhang zwischen der
betreffenden staatlichen Mafinahme und
der Importentwicklung zu ermitteln. Das
Ergebnis, zu dem ich in unserem Fall ge-
lange, trifft ungeachtet dessen zu, daf§ Ar-
tikel 30 bekanntermaflen keine sogenannte
De-minimis-Regel aufstellt, so daf§ fiir eine
Verletzung dieser Vorschrift eine geringfii-
gige Behinderung des zwischenstaatlichen
Handels ausreicht3* — vorausgesetzt, es
besteht ein Kausalzusammenhang zwischen
der erlassenen Mafinahme und der be-
schrainkenden Wirkung auf die Einfuhren,
der jedoch hier, wie ich gerade bemerkt
habe, fehlt.

19. Nach dem bisher Festgestellten ist auch
bei einer Mafinahme wie der des Aus-
gangsverfahrens ausgeschlossen, dafl sie —
auch nur mittelbar oder potentiell — die
Einfuhren beschrinkt. Der einzige Um-
stand, den BASF fiir eine Qualifizierung der
betreffenden Regelung als Mafinahme
gleicher Wirkung wie eine mengenmifiige
Beschrankung anfiihren konnte, ist folgen-
der: Kleine oder mittlere Wirtschaftsteil-
nehmer oder jedenfalls solche ohne ausrei-
chende Finanzmittel, die daran interessiert
seien, in der Bundesrepublik Deutschland
Patentschutz fiir ihre Erfindungen zu er-
langen, kénnten durch die hohen Kosten
fiir die erforderliche Ubersetzung der Pa-
tentschrift davon abgehalten werden, den
Patenten in diesem Mitgliedstaat Wirkung

34 — Der Grundsatz, dafs Artikel 30 auch dann anwendbar ist,
wenn keine wesentliche Auswirkung auf den grenziiber-
schreitenden Warenverkehr gegeben ist und selbst dann,
wenn die betreffende nationale MafSnahme andere Mog-
lichkeiten des Vertriebs der eingefiihrten Erzeugnisse nicht
ausschliefft, wurde vom Gerichtshof im Urteil vom 5. Apri
1984 in den verbundenen Rechtssachen 177/82 und
178/82 (Van de Haar und Kaveka de Meern, Slg. 1984,
1797) aufgestellt.

zu verschaffen. Jedenfalls kénnte die von
Anfang an bestehende Unwirksamkeit des
gegebenenfalls bereits erteilten Patents im
deutschen Hoheitsgebiet ihrerseits davon
abhalten, das Erzeugnis aus anderen Mit-
gliedstaaten, in denen es hypothetisch Pa-
tentschutz erlangt habe, nach Deutschland
einzufithren, und zwar sowohl! weil die auf
den deutschen Markt ausgefithrten Waren
die Aufmerksamkeit von Verletzern auf sich
ziechen koémnten, die in der Lage wiren,
billigere Konkurrenzprodukte herzustellen
und auf dem betreffenden Markt zu ver-
treiben, als auch weil die solchermaflen in
Deutschland vertriebenen patentierten Er-
zeugnisse als Parallelimporte in die Aus-
fuhrmitgliedstaaten zu einem niedrigeren
Preis als dem in diesen Staaten vom Pa-
tentinhaber oder dessen Lizenzinhabern
verlangten Preis eingefiihrt werden kénn-
ten. Meines Erachtens geniigt jedoch eine
derartige Reihe blofler Eventualititen
nicht, um eine Beschrinkung des Handels
zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und den anderen Mitgliedstaaten 35 nach-
zuweisen. Nicht zutreffend erscheint daher
der Hinweis von BASF in der miindlichen
Verhandlung auf Thr Urteil in der Rechts-
sache C-30/90, in dem Sie festgestellt ha-
ben, daf8 eine nationale Maffnahme, nach
der fiir ein nationales Erzeugnis gegen an-
gemessene Vergiitung eine Zwangslizenz
erteilt werden kann, wenn die Nachfrage
nach dem patentierten Erzeugnis auf dem

35 — Vgl. Schluantrige des Generalanwalts Darmon vom
12. Dezember 1989 in der Rechtssache C-69/88 (Krantz,
Slg. 1990, 1-588, Nr. 13). ,,Die sehr weite Definition der
Mafinahme gleicher Wirkung in dem Urteil Dassonville
[siche oben, Fufinote 27 und die dazugehérige Textstelle]
dient Ihrer diesbeziiglichen Rechtsprechung seit 1974 als
Grundlage. Der extensive Charakter dieser Definition als
solcher und die Sorgfalt, die Sie in Thren Urteilen bekundet
haben, ihre Bedeutung nicht einzuschrinken, erklirt weit-
gehend die Versuche der Wirtschaftsteilnehmer, die unter-
schiedlichsten MaBnahmen zu Mafnahmen gleicher
Wirkung zu erkliren, wenn eine Wirkung auf die Ein-
fuhren, so mittelbar und geringfiigig sie auch sei, niche
vollig ausgeschlossen werden kann® (Nr. 16).
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nationalen Markt in wesentlichem Umfang
durch Einfuhren befriedigt wird, ,notwen-
dig zur Folge [hat], dafs die Einfuhr des
patentierten Erzeugnisses aus anderen
Mitgliedstaaten zuriickgeht und somit der
innergemeinschaftliche Handel beeintrich-
tigt wird“ 36, Der von der Beschwerdefiih-
rerin im vorliegenden Verfahren angestellte
Vergleich zwischen dem Erfordernis der
Einreichung der Ubersetzung der Patent-
schrift und dem Erfordernis der Nutzung
des Patents durch Herstellung des paten-
tierten Erzeugnisses im nationalen Ho-
heitsgebiet erscheint ndmlich willkiirlich,
da im zweiten Fall anders als im ersten vom
Patentinhaber als Voraussetzung dafiir, daf§

36 — Vgl. Urteil vom 18. Februar 1992 in der Rechtssache
C-30/90 (Kommission/Vereinigtes Konigreich, Slg. 1992,
[-829, Randnr. 26).
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er das entsprechende Ausschliefflichkeits-
recht behilt, ein Verhalten verlangt wurde,
das eine Auswirkung auf den Warenverkehr
im grenziiberschreitenden Handel hatte.

Da mangels einer spiirbaren Wirkung auf
die Einfuhren keine Mafinahme gleicher
Wirkung gegeben sein kann, ist die vorlie-
gende Vorabentscheidungsfrage zu bejahen:
Die Thnen vom Bundespatentgericht zur
Priiffung vorgelegte nationale Regelung
weist keinen Zusammenhang mit dem
freien Warenverkehr iiber die nationalen
Grenzen der Mitgliedstaaten hinaus auf.
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IV — Ergebnis

Aufgrund dieser Uberlegungen schlage ich dem Gerichtshof vor, die Vorabent-
scheidungsfrage des Bundespatentgerichts folgendermafen zu beantworten:

Artikel 30 des Vertrages steht einer nationalen Mafinahme nicht entgegen, wo-
nach die Wirkungen eines vom Europiischen Patentamt mit Wirkung fiir einen
Mitgliedstaat erteilten Patents von Anfang an als nicht eingetreten gelten, wenn
der Inhaber des Patents nicht innerhalb der gesetzlichen Frist beim Patentamt des
betreffenden Mitgliedstaats eine Ubersetzung der Patentschrift in der Amtsspra-
che dieses Staates einreicht, bei der es sich nicht um die Sprache handelt, in der
das europdische Patent verfaf3t ist.
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