
CHMIBRE DE RECOURS JURIDIQUE 
4 MARS 1987 
J.04/86 

DOSSIERS BREVETS 1987.V.9 

G U I D E D E L E C T U R E 

FICTION DU RETRAIT DE LA DEMANDE DE BREVET 
DATE DE PRISE D'EFFET 



I. Les faits 

24 mai 1983 dépôt 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 
paiement de la taxe d'examen* ? 

. non-paiement de la taxe d'examen 

31 mai 1985 date d'échéance de la taxe annuelle pour la 
3® année/brevet ; 

25 juin 1985 le demandeur requiert le remboursement de 
taxe annuelle acquittée dans la mesure où il 
n'est pas intéressé à l'examen de la 
demande ; 

* Article 94 
(1) Sur requête écrite, l'Office européen des brevets examine si la 
demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet 
satisfont aux conditions prévues par la présente convention, 
(2) La requête en examen peut être formulée par le demandeur jusqu'à 
l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le 
Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de 
recherche européenne. La requête n'est considérée comme formulée 
qu'après le paiement de la taxe d'examen et ne peut être retirée. 
(3) Lorsque la requête n'est pas formulée avant l'expiration du délai 
visé au paragraphe 2, la demande de brevet européen est l'aputée retirée. 



8 juillet 1985 date d'expiration du délai suplémentaire de 
deux mois ** ; aucune taxe n'a été 
acquittée ; 

8 août 1985 la section de dépôt rejette la requête en 
remboursement de la taxe annuelle 
acquittée ; 

20 décembre 1985 le demandeur forme un recours ; 

4 mars 1987 la chambre de recours juridique annule la 
décision de la section de dépôt. 

II. Le droit ; 

A) Le problème 

a) Les prétentions 

1 . Le demandeur 

La taxe annuelle pour la 3*^ année/brevet vient à 
échéance après que la fiction du retrait de la 
demande, suite au défaut de paiement de la taxe 
d'examen, a pu être constatée ; 

La fiction du retrait de la. demande prend effet à 
l'expiration du délai de six mois de paiement de la. 
taxe d'examen et non à l'expiration du délai 
supplémentaire de deux mois ? cela découle clairement 
du libellé de l'article 94(2) CBE. 

Si la requête en examen n'a pas été foî:mulée dems le délai fixé à 
l'article 94, paragraphe 2, elle peut être formulée dans un délai 
supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration du délai, 
moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai supplémentaire. 



2. La section de dépôt : 

la demande de brevet européen est réputée retirée au 
plus tôt à l'expiration du délai supplémentaire de deux 
mois tel que prévu à la règle 85ter CBE**. 

b) énoncé du problème : 

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 à 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 
que si la requête en examen n'a pas été formulée, la 
demande de brevet européen est réputée retirée à 
l'expiration du délai de six mois tel que prévu à l'article 
94(2) CBE. De ce fait, une taxe annuelle acquittée et 
exigible après l'expiration de ce délai devra être 
remboursée" (cf. point 4 des motifs de la décision). 

b) Commentaire de la solution : 

La question juridique soumise à la Chambre de recours 
juridique a priori purement théorique revêt 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 
à l'expiration du délai non observé. Par voie de 
conséquence, toute taxe acquittée après ce délai ou tout 
acte accompli après ce délai sera remboursé ou réputé nul. 
En l'espèce. 



le problème 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 à 
l'expiration du délai normal de paiement ou du délai 
supplémentaire de deux mois. La Chambre de recours 
juridique a conclu, d'après le libellé de 
l'article 94(3) CBE, que l'expiration du premier délai 
constitue la date à 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 remède juridique, en cas de non-paiement de la taxe 
d'examen dans le délai normal (cf. point 4 des motifs de la 
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, à juste titre, conclure 
que la taxe annuelle exigible après l'expiration de ce 
délai devait être remboursée. 

Il est intéressant de noter que la Chambre de recours 
juridique avait déjà pris position sur ce problème dans la 
décision J 03/84 non publiée au JO. OEB mais aux Dossiers 
Brevets 1984-VI J 33) et admit, contrairement à la pratique 
suivie par l'OEB, que l'expiration du délai normal (en 
l'espèce, également le délai de six mois de formulation de 
la requête en examen) constitue la date à laquelle la 
demande est réputée retirée... en cas de défaut de paiement 
des taxes dues. 
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Sachverhalt und Anträge 

I. Am 24. Mai 1983 reichte die Beschwerdeführerin eine 
europoioChe Patentanmeldung unter Inanspruchnahme eii 
Priorität vom 27. Mai 1982 ein. In üblicher Weise 
stellte sie dabei den Prüfungsantrag ohne bereits di« 
Prüfungsgebühr zu bezahlen. Am 7. November 1984 wurd« 
europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung de; 
europäischen Recherchenberichts für diese Anmeldung 
hingewiesen. Die Frist, um den Prüfungsantrag durch 
Zahlung der Gebühr wirksam zu machen, lief damit am 
7. Mai 1985 ab. Es schloß sich die Nachfrist nach 
85b EPÜ bis 8. Juli 1985 an. Eine Prüfungsgebühr wurde 
nicht gezahlt. 

II. Die 3. Jahresgebühr für die europäische Patentanmeldung 
in Höhe von 460,- DM wurde am 3. Mai 1985 gezahlt; nach 
Regel 37 EPÜ wurde sie am 31. Mai 1985 fällig. Am 
2 5. Juni 1985 beantragte die Beschwerdeführerin die 
Rückzahlung der Jahresgebühr. Sie legte dar, daß die 
Prüfungsgebühr absichtlich nicht gezahlt wurde, damit 
die Anmeldung nach Artikel 94 (3) EPÜ als zurückgenommrr 
gelten soll. Die versehentlich gezahlte Jahresgebühir sei 
erst nach dem Eintritt der Rücknahmefiktion fällig 
geworden und daher zurückzuzahlen. 

III. Mit Entscheidung vom 8. August 1985 lehnte die 
Eingangsstelle des EPA die Rückzahlung mit folgenden 
Erwägungen abs Die Rücknahme-Fiktion sei erst mit AblauJ 
der Nachfrist für die Zahlung der Prüfungsgebühr 
eingetreten, so daß die gezahlte und dann innerhalb 
Nachfrist fällig gewordene .Tahresgebühr vorfallen sei, 
Dies ergäbe sich daraus, daß der Anmelder bis zum Ende 
der Nachfrist die Möglichkeit habe, durch Zahlung der 
Prüfungsgebühr mit Zuschlag das Patenterteilungs-
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verfahren fortszusetzen. Die Patentanmeldung sei auch 
während der Nachfrist noch "anhängig". 

:v%liese Bitscheidung legte die Beschwerdeführerin цm 
10. Dezember 1985 unter Zahlung der Gebühr Beschv/erde 
lin und begründete diese sogleich wie folgt? Werde fUr 
iinen Prüfungsantrag die Prüfungsgebühr weder innernalb 
ler Frist nach Mtikel 94 (2) EPÜ noch  mit dem 
irforderlichen Zuschlag » innerhalb der Nachfrist nach 

äl 85 b EPÜ gezahlt, so trete die RUcknahmeFikt4.on 
dem Ablauf der erstgenannten Frist ein. Dies ergXb« 

sich eindeutig aus dem Wortlaut von Artikel 94 (3)HPÜ* 
Die Regel 85b EPÜ ändere Artikel 94 (2) und (3) EPÜ 
nicht, sondern schaffe lediglich die Möglichkeit, die 
RücknahmeFiktion wieder aufzuheben. 

Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene 
Entscheidung aufzuheben und die Rückzahlung der 3. 
JahresgebUhr in Höhe von 460 DM wie auch die Rückzahlung 
der Beschwerdegebühr anzuordnen. Einen "wesentlichen 
Verfahrensmangel" i.S.v. Regel 67 EPÜ sieht sie darin, 
daß die Rückzahlung der Jahresgebühr infolge einer 
unrichtigen Auslegung von Artikel 94 (2) und (3) sowie 
Regel 85b EPÜ verweigert worden sei. 

ischwerde entspricht den Regeln 106 bis 108 sowie 
I ; sie ist daher zulässig. 

ie Bedeutung dieser Beschwerde liegt darin, daß mit ihr 
Mrt wird, ob eine während der Nachfrist nach I^gel 

gezahlte Jahresgebühr zurückerstattet werden 
wenn von dem Rechtsbehelf nach dieser Regel kein 

gemacht wird. Bei Ablauf der Frist für die 



Stellung des Prüfungsantrags nach Artikel S)4 (2) EPÜ 
werden regelmäßig aueh schon Jahresgebührea nach Artikel 
,86 (1) i.V«m. Regel 37 (1) EPÜ geschuldet« Die Asimelder 
haben sich daher häufig auf regalmäßige Jahresgebühren
zahlungen eingerichtete die aucn durch Computer vorge
nommen werden. Daher kann es zu einer unbeabsichtigtens, 
d.h. irrtümlichen Zahlung der JahresgebUhr kommen» Die 
Zahlung kann auch bewußt^ d.h, vorsorglich für den Fall 

Jahresgebühr mit 

f;! , 6Monatsfrist nach Artikel 86 (2) 
:;, , : Nachfrist nach Regel 85b EPÖ abläuft. Andernfalls wSre 

der Anmelder auf ©ine Wiedereinsetzung in die erst
genannte Frist angewiesen« wenn er die Anmeldung durch 

. .. Gebrauch des Rechtsbehelfs nach Regel 85b EPÜ fortführen 

Ln 8ba 
und 85b EPÖ finden ihr Vorbild in der Nachfrist nach 

einer Jahresgebühr mit Zuschlag innerhalb von 6 Monaten 
nach Fälligkeit. Diese Vorschrift geht ihrerseits auf 
Artikel 5 PVÜ zurück. Daher liegt es nahe^ zunächst 

hzw. 86 (2) EPÖ eine logisch zwingende Antwort 

shelf zu 
dem Beginn oder 

. Rechtsbehelfsfrist entfallen ist. 
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f o r t b e s t e l n e n ä a n z u s e h e n i s t « E ï â f l i r aherg o b e s b e i 

' tî« < xait, < »' >u Mj"*«- tu M '* Grunafrist o d e r mit 
ê< h » •» » \ fallen ansusehen ist, gibt 

« » ' ' t * ' \>« i « u»''-> l o r ang. Dementsprechenâ hat 
' 'f r . ' I « < »H .»w <'n • »n Recht tKmrlaüsen. Eine 

X . h«il ^ ij« I % » seilten Schutasrechten im 
' *» t I i. i f<< •» » <. • s i MM . g c l a u e r o Bei europäischen 

u ». . 1 « } * o\ ' « xj • t Artikel 67 C D und 6 9 
'tSckwirkend, s o d a ß e s i n 
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Ende d e r Grunafrist• oder dem ^'un^ < v f i ' « i * i 
t r i t t , 

3.3 S i o B ü c k a u f die Rechtslage bei erteilten Patenten 
z e i g t d e u t l i c h , d a ß d e r E e i t p u n k t d e s ' I i s k e i n e 
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3.4 Hinsichtlich der europäischen Patentanmeldungen 
noch im Zweiten Vorentwurf von 1971 (dort Artikel 130 
tos. 3) eine ausdrückliche Vorschrift^ die den Rechts
verlust mit dem Ende der Nachfrist eintreten ließ. Пет 
geltenden Fassung des Artikels 86 (3) EPÜ dürfte in 
dieser Hinsicht keine eindeutige Regelung ^u entnehmen 
sein. Шгаив folgte daß von dem Vorbild der Nachfrist
regelungen in den Regeln 85a und 85b« nämlich Artikel 86 
(2) und (3) EPÜ, keine Antwort auf die Frage des Zeit
punkts des RechtsVerlust8 gewonnen werden kann. Die hier 
zu entscheidende Frage kann daher nur aus Artikel 94 und 

Der Wortlaut von Artikel 94 (3) EPÜ bezeichnet eindeutic 
 worin dem Beschwerdeführer zuzustimmen ist  das Ende 
der Grundfrist als den Zeitpunkt des Rechtsverlusts. 
Durch die später mit Regel 85b EPÜ hinzugetretene 
Möglichkeit, daß der Prüfungsantrag "noch innerhalb 
einer Nachfrist wirksam gestellt werden" kann, 
sollte keine Fristverlängerung, sondern eine Heilungs
möglichkeit gegeben werden. Durch Zahlung des Zuschlags 
innerhalb der Nachfrist sollte der Prüfungsantrag "noch 
wirksam" i.S.v. "rückwirkend heilend" gestellt werden 
können. Dies muß nicht unbedingt aus Artikel 33 (1) a) 
EPÜ gefolgert werden, der eine Verlängerung der 
Prüfungsantragsfrist verbietet. Eine kurze Nachfrist, 
mit der nur ein Rechtsbehelf zur Überwindung einer 
Fristversäumnis gewährt wird, fällt nicht unter dieses 
Verbot. Es ist aber der Wortlaut und damit die 
Systematik von Artikel 94 (3) EPÜ, die es ausschließt, 
daß der Eintritt der RUcknahmefiktion durch Regel 85b 
EPÜ andas Ende der Nachfrist verlegt wird. Dies war mit 
Rege) 85b EPÜ auch nicht beabsichtigt, wozu auf die 
diesbcrUgliche Literatur (vgl. Schatz in GRUR Int. 1901, 



der RechtBverlust bei Michtgebrauch der Heilungsmög
liclikeit mit M>lauf der SMonatefrist (Grund

frist) eintritt Ca^a.O. So 678 unten)» Es werde hier die 
"nicht ungewöhnliche" Lögung gewählt^ daß ^im Wege der 
Fiktion eine Heilungsmöglichkeit derart vorgesehen wird, 
daß eine verspätete Handlung als rechtzeitig gilt" 
(a,a«0» 679). Itementsprechend ist davon auszugehen^ 
daß nach Wortlaut und Sinn der genannten Regel der 
RechtsverluBt vorbehaltlich einer Heilung mit dem №lauf 
der Grundfrist eintritt« Dieses Ergebnis hat wohl nur 

2»), darf hier aber als ein sinnvolles Ergebnis ange
sehen werdenj, das au einer vernünftigen Anwendung des 
Obereinkoitimens führt« 

Ein vergleichender Blick auf die Situation^ wenn nach 
eingetretener RUcknahmefiktion eine Weiterbehandlung 
nach Artikel 121 EPO möglich ist» aber nicht erfolgt^ 
laag dieses Ergebnis bestätigen» In dieser analogen 

121 (1) klar beantwortete Es ist 

eingetretene" Rechtsfolge "rückgängig geraachf wird. 
Auch hier entspricht das Ergebnis einer vernünftigen 
Anwendung des Öbereinkornmens» Eine Jahresgebühr» die 

In Gebrauch gemacht wird. Auch 

aufrechterhält  nur um die Möglichkeit einer Weiter

o © o / « « « 
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