CHAMBRE DE RECOURS JURIDIQUE DOSSTIERS BREVETS 1987.V.9

4 MARS 1987
J.04/86

GUIDE D E LECTTURE
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I. Les faits
24 mai 1983 : dépdt de la demande de brevet européen ;

7 novembre 1984 publication au Bulletin européen des brevets

de la mention de la publication du rapport de

recherche européenne ;

3 mai 1985 : paiement de la taxe annuelle pour la
3¢ année/brevet ;
7 mai 1985 : date d'expiration du délai normal de

i n a xamen?* ;
aiement de la taxe d'e *

non-paiement de la taxe d'examen

31 mai 1985 date d'échéance de la taxe annuelle pour la

3® année/brevet ;

25 Jjuin 1985 le demandeur requiert le remboursement de

taxe annuelle acquittée dans la mesure ou il
n'est pas intéressé a l'examen de la

demande

* Article 94

(1) Ssur requéte écrite, 1'Office européen des brevets examine si la
demande de brevet européen et l'invention qui en fait 1'objet
satisfont aux conditions prévues par la présente convention.

(2) La requédte en examen peut &tre formulée par le demandeur jusqu'a
l'expiration d'un délai de six mois a compter de la date a laquelle le
Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de
recherche européenne. La requéte n'est considérée comme formulée
qu'aprés le paiement de la taxe d'examen et ne peut &tre retirée.

(3) Lorsque la requéte n'est pas formulée avant l'expiration du délai

visé au paragraphe 2, la demande de brevet européen est rgputee retiree.




8 juillet 1985

8 aolit 1985

20 décembre

4 mars 1987

II. Le droit :

date d'expiration du délai suplémentaire de

oo

deux mois ** :; aucune taxe n'a été

acquittée :

la section de dépdt rejette la requéte en

a0

remboursement de la taxe annuelle

acquittée ;

1985 le demandeur forme un recours :

LTy

la chambre de recours juridique annule la

décision de la section de dépdt.

A) Le probléme

a) Les prétentions :

1.

L.e demandeur :

- La taxe annuelle pour la 3% année/brevet vient A
échéance aprés gue la fiction du retrait de la
demande, suite au défaut de paiement de la taxe

d'examen, a pu étre constatée ;

- La fiction du retrait de la demande prend effet a
l'expiration du délai de sgix mois de paiement de la

taxe d'examen et non a 1'expiration du délai

supplénmentaire de deux mois ; cela découle clairement

du libellé de l'article 94(2) CBE.

*¥* Régle 85ter

Si la requéte en examen n'a pas été Fformulée dans le délai fixé &

l'article 94, paragraphe 2, elle peut &tre formulée dans un délai

supplémentaire de deux mois a compter de 1'expiration du délai,

moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai supplémentaire.



2. La section de dépdt :

la demande de brevet européen est réputée retirée au
plus tdt & 1l'expiration du délai supplémentaire de deux

mois tel que prévu a la régle 85ter CBE**,

énoncé du probléme :

En cas de défaut de paiement de la taxe d'examen ainsi que
de la surtaxe, la demande de brevet européen est-elle
réputée retirée a l'expiration du délai normal de paiement

ou du délai supplémentaire de deux mois ?

B) ©La solution :

a)

énoncé de la solution :

"Du libellé de l'article 94(3) CBE*, il découle clairement
gue si la requéte en examen n'a pas été formulée, la
demande de brevet européen est réputée retirée a
l'expiration du délai de six mois tel que prévu a l'article
94(2) CBE. De ce fait, une taxe annuelle acquittée et
exigible aprés l'expiration de ce délai devra étre

remboursée" (cf. point 4 des motifs de la décision).

Commentaire de la solution :

La question juridique soumise a la Chambre de recours
juridique a priori purement théorique revét une importance
primordiale dans la pratique. En effet, une fois la
constatation de la fiction du retrait de la demande devenue
attaquable (cf. Renseignement juridique n°® 15, JO OEB 1984,
p. 491), la demande de brevet européen est réputée retirée
da l'expiration du délai non observé. Par voie de
conséquence, toute taxe acquittée aprés ce délai ou tout
acte accompli aprés ce délai sera remboursé ou réputé nul.

En 1'espéce,




le probléme posé était de savoir si, par suite du défaut de
paiement de la taxe d'examen ainsi que de la surtaxe, la
demande de brevet européen est réputée retirée a
1l'expiration du délai normal de paiement ou du délai
supplémentaire de deux mois. La Chambre de recours
juridique a conclu, d'aprés le libellé de

l'article 94(3) CBE, que l'expiration du premier délai
constitue la date a laquelle la demande est réputée
retirée, que, de ce fait, le délai de deux mois
supplémentaires ne constitue pas une prorogation de délai,
mais un reméde juridique, en cas de non-paiement de la taxe
d'examen dans le délai normal (cf. point 4 des motifs de 1la

décision).

En fixant le point de départ de la fiction du retrait au
premier jour du délai supplémentaire de deux mois, la
Chambre de recours juridique a pu, a juste titre, conclure
que la taxe annuelle exigible aprés l'expiration de ce

délai devait étre remboursée.

Il est intéressant de noter que la Chambre de recours
juridique avait dé&3jd pris position sur ce probléme dans la
décision J 03/84 non publiée au JO. OEB mais aux Dossiers
Brevets 1984-VI J 33) et admit, contrairement a la pratique
suivie par 1'OEB, que l'expiration du délai normal (en
l'espéce, également le délai de six mois de formulation de
la requéte en examen) constitue la date a& laquelle la
demande est réputée retirée... en cas de défaut de paiement

des taxes dues.
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S8achverhalt und Antrige

I.

IIO

III.

Am 24. Mai 1983 reichte die Beschwerdefllhrerin eine
europaische Patentanmeldung unter Inanspruchnahme einer
Prioritét vom 27. Mai 1982 ein. In Ublicher Weise
stellte sie dabei den Priifungsantrag ohne bereits die
Prufungsgebﬁhr zu bezahlen. Am 7. November 1984 wurde im
europdischen Patentblatt auf die Ver®ffentlichung des
europdischen Recherchenberichts fUr diese Anmeldung
hingewiesen. Die Frist, um den Prifungsantrag durch
Zahlung der Geblhr wirksam zu machen, lief damit am

7. Mai 1985 ab. Es schlof sich die Nachfrist nach Regel
85b EPU bis 8. Juli 1985 an. Eine Priifungsgeblihr wurde
nicht gezahlt.

Die 3. Jahresgeblihr flir die europdische Patentanmeldung
in H8he von 460,- DM wurde am 3. Mai 1985 gezahlt; nach
Regel 37 EPU wurde sie am 31. Mai 1985 fHllig. Am

25. Juni 1985 beantragte die Beschwerdeflhrerin die
Rlickzahlung der Jahresgeblihr. Sie legte dar, daB die
Priifungsgebihr absichtlich nicht gezahlt wurde, damit
die Anmeldung nach Artikel 94 (3) EPU als zurfickgenommen
gelten soll. Die versehentlich gezahlte Jahresgeblhr sei
erst nach dem Eintritt der RUcknahmefiktion f¥llig
geworden und daher gurlickzuzahlen.

Mit Entscheidung vom 8. August 1985 lehnte die
Eingangsstelle des EPA die Rlckzahlung mit folgenden
Erwigungen ab: Die Rlicknahme-Fiktion sei erst mit Ablauf
der Nachfrist filir die Zahlung der Prifungsgeblihr
eingetreten, so daB die gezahlte und dann innerhalb der

“Nachfrist f#llig gewordene-ahresgeblihr verfallen sei.

Dies ergibe sich daraus, daB der Anmelder bis zum Ende
der Nachfrist die Mdglichkeit habe, durch Zahlung der
Prifungsgeblihr mit Zuschlag das Patenterteilungs-
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verfahren fortszusetzen. Die Patentanmeldung sei auch
wdhrend der Nachfrist noch "anhdngig®.

Gegen "Giese Entscheidung legte die Beschwerdeflihrerin am
20. Dezember 1985 unter Zahlung der Geblhr Beschwerde
ein und begrtindete diese sogleich wie folgt: Werde fWr
einen Priifungsantrag die Prufungsgeblihr weder innerndlb
der Frist nach Artikel 94 (2) EPU noch - mit dem
erforderlichen Zuschlag - innerhalb der Nachfrist n#ch
Regel 85 b EPU gezahlt, so trete die Rlicknahme-Fiktion
mit dem Ablauf der erstgenannten Frist ein. Dies 9!98b¢
sich eindeutig aus dem Wortlaut von Artikel 94 (3) EPU.
Die Regel 85b EPU %ndere Artikel 94 (2) und (3) EPU
nicht, sondern schaffe lediglich die Méglichkeit,’dip
Ricknahme~Fiktion wieder aufzuheben. |

Die Beschwerdeflihrerin beantragt, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und die Rlickzahlung der 3.
Jahresgeblihr in HShe von 460 DM wie auch die Rlckzahlung
der Beschwerdegeblhr anzuordnen. Einen “wesentlichen
Verfahrensmangel®” i.8.v. Regel 67 EPU sieht sie darin,
daB die RlUckzahlung der Jahresgeblhr infolge einer
unrichtigen Auslegung von Artikel 94 (2) und (3) sowie
Regel 85b EPU verweigert worden sei.

Entscheidungsgriinde

1.

00653

Die Beschwerde entspricht den Regeln 106 bis 108 sowie
Regel 64 EpPU; sie ist daher zul¥ssig.

Die Bedeutung dieser Beschwerde liegt darin, daB mit ihr
geklédrt wird, ob eine wdhrerd der Nachfrist nach Regel ‘
85b EPU gezahlte Jahresgeblihr zurlickerstattet werden
kann, wenn von dem Rechtsbehelf nach dieser Regel kein
Gebrauch gemacht wird. Bei Ablauf der Frist fUr die

re ..o/ooo
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Stéllung des Prifungsantrags nach Avtikel 94 (2) Epl
werden regelm3fig auch schon Jahresgeblhren nach Artikel

86 (1) i.V.m. Regel 37 (1) Bpli geschuldet. Die Anmelder

haben sich daher h¥ufiyg auf regelmdfige Jahresgeblhren-

. zahlungen eingerichtet, die auch durch Computer vorge-

nommen werden. Daher kann es zu einer unbeabsichtigten,
d.h. irrttmlichen Zahlung der Jahresgeblhy kommen. Die
Zahlung kann auch bewuBt, d.h. vorsorglich £Ur den Fall

- eines etwaigen Gebrauchs der HeilungsmBglichkeit nach
. Regel 85b EPU gezahlt sein. Die Jahresgeblhr mit

Zuschlag muB sogar vorsorglich gezahlt werden, wenn die

. 6-Monatsfrist nach Artikel 86 (2) EPU innerhalb der

Nachfrist nach Regel 85b EpU abliuft. Andernfalls wlre
der Anmelder auf eine Wiedereinsetzung in die erst-

genannte Frist angewiesen, wenn er die Anmeldung durch

Gebrauch des Rechtsbehelfs nach Regel 85b Epl) fortflihren

will.

Die Nachfristen mit Zuschlagsgeblhyr nach den Regeln 85a
und 85b EPU finden ihr Vorbild in der Nachfrist nach

Artikel 86 (2) EPU betreffend die noch wirksame Zahlung

einer Jahresgebihr mit Zuschlag ionnerhalb von 6 Monaten
nach Filligkeit. Diese Vorschrift geht ihrerseits auf
Artikel 5 P18 pylj gurlick. Daher liegt es nahe, zunichst
zu prifen, ob aus dem System der Nachfrist nach Artikel
5 Pis pyt) bzw. 86 (2) EPU eine logisch zwingende Antwort
gefunden werden kann, ob eine Patentanmeldung, falls von
einem Rechisbehelf zu ilhrer Erhaltunyg kein Gebrauch
gemacht wurde, mit dem Beginn oder erst mit dem Ende der

. Rechtsbehelfsfrist entfallen ist.

Artikel 5 P18 pyll wurde zuletzt auf den Konferenzen von

Den Haag und Lissabon diskutiert (s. hierUber

~ Bodenhausen, Kommentar zur PV, 1971). Die Diskussionen

zeigen, daB das Schutzrecht whhrend der Nachfrist als

s
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3.4 Hinsichtlich der europdischen Patentanmeldungen gab es
noch im Zweiten Vorentwurf von 1971 (dort Artikel 130
Abs. 3) eine ausdriickliche Vorschrift, die den Rechts-
verlust mit dem Ende der Nachfrist eintreten lieB. Der
geltenden Fassung des Artikels 86 (3) EPU dlirfte in
dieser Hinsicht keine eindeutige Regelung zu entnehmen
sein. Daraus folgt, daB von dem Vorbild der Nachfrist-
regelungen in den Regeln 85a und 85b, n8mlich Artikel 85
(2) und (3) EpPll, keine Antwort auf die Frage des Zeit-
punkts des Rechtsverlusts gewonnen werden kann. Die hier
zu entscheidende Frage kann daher nur aus Artikel 94 und
Regel 85b EPU beantwortet werden.

4, Der Wortlaut von Artikel 94 (3) EPH bezeichnet eindeutig
-~ worin dem Beschwerdeflihrer zuzustimmen ist - das Ende
der Grundfrist als den Zeitpunkt des Rechtsverlusts.
purch die spiter mit Regel 85b EPU hinzugetretene
M8glichkeit, daB der Priifungsantrag “noch innerhalb
einer Nachfrist ... wirksam gestellt werden" kann,
sollte keine Fristverl¥ngerung, sondern eine Heilungse
mdglichkeit gegeben werden. Durch Zahlung des Zuschlags
innerhaldb der Nachfrist sollte der Prlifungsantrag “noch
wirksam” i.8.v. "rlckwirkend heilend” gestellt werden
k8nnen. Dies muBf nicht unbedingt aus Artikel 33 (1) a)
EPY) gefolgert werden, der eine Verldngerung der
Prlifungsantragsfrist verbietet. Eine kurze Nachfrist,
mit der nur ein Rechtsbehelf zur Uberwindung einer
Fristvers¥umnis gewdhrt wird, £Hllt nicht unter dieses
verbot. Bs ist aber der Wortlaut und damit die
Systematik von Artikel 94 (3) epill, die es ausschlieBt,
dafl der Eintritt der Rlicknahmefiktion durch Regel 85b

Regel 85b EPU auch nicht beabsichtigt, wozu auf die
diesbezligliche Literatur (vgl. Schatz in GRUR Int. 1981,
677) Bezug genommen sei. Bs wird dort ausgeflhrt, dab

00653 . S o e
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der Rechtsverlust bei Nichtgebrauch der Heilungsmig-
lichkeit mit Ablauf der 6-Monatsfrist (Grund-

frist) eintritt (a.a.0. §. 678 unten). Es werde hier die
"nicht ungewthnliche” Lisung gewdhlt, daB “im Wege der
Fiktion eine Heilungsmglichkeit derart vorgesehen wird,
daf eine verspdtete Handlung als rechtzeitig gilt”
(a.a.0. 8. 679). Dementsprechend ist davon auszugehen,
daf nach Wortlaut und Sinn der genannten Regel der
Rechtsverlust vorbehaltlich einer Heilung mit dem Ablauf
der Grundfrist eintritt. Dieses Ergebnis hat wohl nur
fiir eine etwa gezahlte Jahresgeblhr Bedeutung (vgl. oben
2.), darf hier aber als ein sinnvolles Ergebnis ange-
sehen werden, das zu einer vernlnftigen Anwendung des
Ubereinkommens fihrt.

Ein vergleichender Blick auf die Situation, wenn nach
eingetretener Rlcknahmefiktion eine Weiterbehandlung
nach Artikel 121 BpU mBglich ist, aber nicht erfolgt,
mag dieses Ergebnis best8tigen. In dieser analogen
Sitvation ist die Frage, wann der Rechtsverlust bei
Nichtgebrauch des Rechtsbehelfs eintritt, durch den
Wortlaut von Artikel 121 (1) klar beantwortet. Es ist
gesagt, daB durch den Rechtsbehelf "die bereits
eingetretene” Rechtsfolge "rlickgingig gemacht” wirxd.
Auch hier entspricht das Frgebnis einer vernlnftigen
Anwendung des Ubereinkommens. Eine Jahresgebihr, die
innerhalb der Rechtsbehelfsfrist £f#llig wird, ist
zurllckzuzahlen, fallé von dem Rechtsbehelf der
Weiterbehandlung kein Gebrauch gemacht wird. Auch hier
wird vom Anmelder somit nicht verlangt, daB er die
Anmeldung unter Zahlung einer verlorenen Jahresgeblihr
aufrechterhilt -~ nur um die MBglichkeit einer Weiter-

behandlung nicht zu verlieren.
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