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I. Les faits

15 septembre 1983 dépdt d'une demande de brevet européen et

présentation de la requéte écrite en

examen *;

N : le mandataire retire la requéte écrite en

examen ;

21 février 1985 paiement de la taxe d'examen ;

13 décembre 1985 le mandatalire demande le remboursement de

la taxe d'examen

2 mai 1985 le chef de la section des formalités de la

DG 2 rejette la requéte en remboursement de

la taxe d'examen ;

e H le mandataire forme un recours :

13 avril 1987 la Chambre de recours juridique annule la

décision du chef de la section des

formalités de la DG 2.

* Article 94 :
(1) Sur requéte écrite, 1'Office européen des brevets examine si la
demande de brevet européen et l'invention qui en fait 1l'objet
satisfont aux conditions prévues par la présente convention.
(2) La requéte en examen peut 8tre formulée par le demandeur jusqu'a
l'expiration d'un délai de six mois & compter de la date a laguelle
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 étre retirée.
(3) Lorsque la requéte n'est pas formulée avant 1l'expiration du délai
visé au paragraphe 2, la demande de brevet européenne est réputée

retirée.




II.

A)

B)

Le droit :

Le probléme :

a)

b)

Les prétentions

1. Le demandeur :

Le remboursement de la taxe d'examen est de droit,

parce gue la requéte en examen n'a pas été formulée

2. La section de formalité de la DG 2 :

Le remboursement de la taxe d'examen ne peut étre

ordonné

Enoncé du probléme :

La taxe d'examen peut-elle &tre remboursée, si la requéte

2 ] N . 4 2 & I )
ecrlite en examen n a pas ete presentee 7

La solution :

a)

Enoncé de la solution :

"... le mandataire du demandeur a retiré la requéte écrite
en examen présentée lors du dépdt de la demande". (point 4
des motifs de la décision).
"Ce retrait ... était valable. Cela n'est pas contraire a
l'article 94(2), 3% phrase CBE, qui précise gu'une requéte
en examen ne peut étre retirée. Or, cette disposition
s'appligque a des requétes en examen valablement formulées,
c'est-a~dire a des requétes, pour lesquelles la taxe
d'examen, entre autres, a été acquittée. L'article 94(2),
3¢ phrase CBE n'interdit pas le retrait des requétes qui

"

d'aprés la Convention n'ont pas été formulées ..." (point

des motifs de la décision).
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b) Commentaires de la solution :

La décision de la Chambre de recours juridique est logique
et mérite d'étre approuvée. Pour formuler la requéte en
examen, le demandeur ou son mandataire doit 1) présenter la
requéte écrite en examen et 2) acquitter la taxe d'examen.
Si seule la taxe d'examen est acquittée et que la requéte
écrite en examen a été expressément retirée (comme en
l'espéce), la requéte en examen n'est pas formulée et la
demande est réputée retirée (article 94(3) CBE) ; dans ce
cas, la taxe d'examen est remboursée, parce que la

"~ ' P ’, 4
requete en examen n'a pas éte formulee. .
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sachverhalt und Antr¥ge

I. pDie Patentanmeldung 83 109 109.5 wurde am 15. September 1983
unter gl@ichz@itigéf Stellung des pPrilfungsantrags einge-
- reicht.

II. Mit Bescheid vom 11. September 1984 wurde der bevoll-
michtigte Rechtsanwalt darauf hingewiesen, daB zwar ein
schriftlicher Priifungsantrag vorliege, die Prifungsgeblinr
aber noch nicht entrichtet sei.

III. Daraufhin nahm der bevollmdchtigte Rechtsanwalt den mit der
Anmeldung gestellten Priifungsantrag zuriick. Er erklédrte
gleichzeitig, daB er sich vorbehalte, den Priifungsantrag
fristgerecht unter Zahlung der Gebilhr erneut zu stellen.

IV. Mit Schreiben vom 14. Dezember 1984 zeigte Patentanwalt Dr.
pShner an, da8 er die Vertretung der Anmelderin {bernommen
habe. Schriftliche Vollmacht der Anmelderin legte er vor,

V. Der neue Vertreter wurde mit Schreiben vom 29. Januar 1985
darauf hingewiesen, daB er kein vor dem Europdischen
patentamt zugelassener Vertreter und daher die auf ihn
eingereichte vollmacht gegenstandslos sei.

Vvi. Mit Schreiben vom 21. Februar 19285 stellte der neue Ver-
treter erneut priifungsantrag und entrichtete die Geblhr in

s
H8he von—2-120 DM

VII. Einen Antrag auf Eintragung als Vertreter flir die euro-
piische patentanmeldung 83 109 109.5 in das europdische
patentregister wies das Europdische Patentamt mit Ent-

scheidung vom 3. Juli 1985 zuriick.
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VIII.Mit Schreiben vom 13. Dezember 1983 beantragte der neue

IX.

E3

Vertreter die Riickerstattung der PrUifungsgeblihr.

Mit Entscheidung vom 2. Mai 1986 wies der lLeiter der Formale
prifungsstelle den Antrag auf Rickzahlung der Prifungsgebiihr
zuriick. Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde
des neuen Vertreters, der inzwischen in die Liste der zuge-
lassenen Vertreter eingetragen worden ist. Mit der Be-
schwerde wird der Antrag auf Rickzahlung der Priifungsgeblihy
weiter verfolgt.

Entscheidungsgriinde

1.

4,

01255

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie
Regel 64 EP{i; sie ist daher zullssig.

Der Antrag auf Rlckzahlung der Prilifungsgebiihr ist dann
begriindet, wenn der Betrag von 2 120 DM ohne rechtlichen
Grund entrichtet worden ist. Das setzt voraus, da8 der
Betrag nicht fir einen rechtswirksam gestellten Prifungs-
antrag gezahlt worden ist.

Der mit der Einreichung der Patentanmeldung gestellte
priifungsantrag ist zwar in dem Antrag auf Erteilung eines
europdischen patents schriftlich gestellt worden; dieser
Antrag hat jedoch keine Wirksamkeit erlangt.

Nach Artikel 94 (2) satz 2 EP{i gilt ein Priifungsantrag erst
als gestellt, wenn die Priifungsgeblhr entrichtet worden ist.
Der mit der Einreichung der Anmeldung gestellte Priifungs-
antrag galt also als nicht gestellt, weil die Priifungsgeblihr
nicht gezahlt war. Bevor durch den neuen Vertreter die
priifungsgebiihr entrichtet wurde, hat der €£rilhere Vertreter
der Anmelderin den mit der Einreichung der Anmeldung ge-
stellten Priifungsantrag zurlckgenommen.

@@0}@@0



4 A 28/86

Diese Rucknahme des ?rﬁfuﬁgsantr&gs war wirksam. Dem steht
die vVorschrift des Artikels 94 (2) Satz 3 EPY nicht ent-
gegen. Diese Vorschrift bestimmt, daf ein Prifungsantrag
nicht gurlckgenommen werden kann. Diese Bestimmung bezieht
sich auf wirksam gestellte Priifungsantrige, £Ur die also
insbesondere u.a. die priifungsgeblihr entrichtet wurde.
Artikel 94 (2) satz 3 Ep{ verbietet dagegen nicht die Riick-
nahme von Antr¥gen, die nach dem Ubereinkommen nicht als
gestellt gelten. Der Sinn der Vorschrift des Artikels 94 (2)
satz 3 EPU besteht darin, daB ein wirksam in Lauf gesetztes
priifungsverfahren nicht durch die Rilcknahme deg Priifungsan-~
trags gestoppt werden soll. Die Anwendunyg des Artikels 94
(2) satz 3 EpU auf priifungsantrige, die nach dem berein-
kommen nicht als gestellt gelten, wlirde keinen Sinn machen,
da nicht gestellte priifungsantrlige ein Priifungsverfahren
nicht in Gang setzen kbnnen.

Kann daher Artikel 94 (2) satz 3 BpU auf nicht gestellt
geltende Priifungsantrége keine Anwendung finden, so kbnnen
solche prifungsantrige auch gurilickgenommen werden.

Die Rlicknahma @in@s‘Prﬁfungsantragga der gemdB Artikel 94
(2) satz 2 EpU nicht als gestellt gilt, diirfte in der Praxis
selten vorkommen, ist aber nicht ohne Bedeutung. Durch die
Riicknahme eines solchen Antrags kann der Anmelder sicher-

stellen; daf—sein formularmiBig im Erteilungsan

stellter priifungsantrag nicht durch Zahlung der Prdfungsw
geblihr eines Dritten wirksam gemacht und damit ein Prii-
fungsverfahren in Gang gesetzt wird, dessen Durchfihrung der
Anmelder nicht wiinsecht.

Da somit der mit der Anmeldung gestellte pPrifungsantrag
wirkgam zurilckgenommen war, konnte er durch die spétere Ente
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richtung der Prifungsgebithr durch den neuven Vertreter der

Anmelderin nicht mehr wirksam gemacht werden.

Der von dem neuvuen Vertreter mit Schreiben vom

21. Februar 1985 erneut gestellte prifungsantrag war zum
Zeitpunkt seiner Stellung unwirksam. Der neue Vertreter der
Anmelderin, ein deutscher Patentanwalt, war zu diesem Zeit-
punkt keine in der Liste der zugelassenen Vertreter einge-
tragene Person. Nach Artikel 134 (1) Epl kann jedoch die
Vertretung natiirlicher oder juristischer Personen in den
durch das Buropdische patentlberkommen geschaffenen Ver-
fahren nur durch zugelassene Vertreter wahrgenommnen werden,
die in der beim Buropdischen Patentamt geflinrten Liste
eingetragen sind.

Folglich ist der gleichzeitig mit dem prifungsantrag ge-
zahlte Betrag in H6he von 2 120 DM £lir einen unwirksamen
prifungsantrag entrichtet worden. BEs besteht daher kein
rechtlicher Grund, den das Burcopdische Patentamt berechtigen

wiirde, diesen Betrag einzubehalten.

paran &dndert sich auch nichts dadurch, daB der neue Vere
treter sp8ter in die Liste der zugelassenen Vertreter einge-
tragen worden ist. In dieser Bigenschaft hat er den von ihm
frilher gestellten, unwirksamen Antrag weder genehmigt noch
wiederholt. Iwm Gegenteil hat er auf der Rlckzahlung des von
ihm eingezahlten Betrages bestanden. Der Anspruch auf Ricke
zahlung von 2 120 DM besteht daher zu Recht.

pDie Rickzahlung der Beschwerdegeblhr wird angeordnet, weil
der Beschwerde stattgegeben wird und die Rilckzahlung wegen
eines wesentlichen Verfahrensmangels, ndmlich der un-

richtigen Anwendung des Artikels 94 (2) Epl, der Billigkeit

entspricht.
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Aus diesen Griinden wird entschiedens

i. pPie Entscheidung des Leiters der Formalpriifungsstelle vom
2. Mai 1986 wird auifgehoben.

2. Die Rilckzahlung des Betrages von 2 120 DM sowie der
Beschwerdegebiihr wird angeordnet.

Der Geschiftsstellenbeamte Der Vorsitzende

J. Rickerl P. Ford




