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Sachverhalt und Antrdge

I. Die Patentanmeldung 83 109 109.5 wurde am 15. September 1983
unter gleichzeitiger Stellung des Priifungsantrags einge-

reicht.

II. Mit Bescheid vom 11. September 1984 wurde der bevoll-
michtigte Rechtsanwalt darauf hingewiesen, daB8 zwar ein
schriftlicher Priifungsantrag vorliege, die Priifungsgebihr
aber noch nicht entrichtet sei.

III. Daraufhin nahm der bevollmidchtigte Rechtsanwalt den mit der
Anmeldung gestellten Priifungsantrag zurlick. Er erkléirte
gleichzeitig, daB8 er sich vorbehalte, den Priifungsantrag
fristgerecht unter Zahlung der Gebihr erneut zu stellen.

IV. Mit Schreiben vom 14. Dezember 1984 zeigte Patentanwalt Dr.
pdhner an, daB er die Vertretung der Anmelderin iibernommen
habe. Schriftliche Vollmacht der Anmelderin legte er vor. .

V. Der neue Vertreter wurde mit Schreiben vom 29. Januar 1985
darauf hingewiesen, daB8 er kein vor dem Europdischen
Patentamt zugelassener Vertreter und daher die auf ihn
eingereichte Vollmacht gegenstandslos sei.

VI. Mit Schreiben vom 21. Februar 1985 stellte der neue Ver-
treter erneut Priifungsantrag und entrichtete die Gebihr in
H6he von 2 120 DM.

VII. Einen Antrag auf Eintragung als Vertreter fiir die euro-
pdische 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 198f# beantragte der neue

IX.

vVertreter die Riickerstattung der Priifungsgebtihr.

Mit Entscheidung vom 2. Mai 1986 wies der Leiter der Formal
prifungsstelle den Antrag auf Riickzahlung der Prifungsgebill
zuriick. Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerc
des neuen Vertreters, der inzwischen in die Liste der zuge-
lassenen Vertreter eingetragen worden ist. Mit der Be-
schwerde wird der Antrag auf Riickzahlung der Priifungsgebiihi
weiter verfolgt.

Entscheidungsgriinde

1.

01255

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie
Regel 64 EPli; sie ist daher zuldissig.

Der Antrag auf Riickzahlung der Priifungsgeblhr ist dann
begriindet, wenn der Betrag von 2 120 DM ohne rechtlichen
Grund entrichtet worden ist. Das setzt voraus, dagS der
Betrag nicht fiir einen rechtswirksam gestellten Priifungs-
antrag gezahlt worden ist.

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

Nach Artikel 94 (2) satz 2 EPi{i gilt ein Priifungsantrag erst
als gestellt, wenn die Prlifungsgeblihr entrichtet worden is
Der mit der Einreichung der Anmeldung gestellte Prilifungs-
antrag galt also als nicht gestellt, weil die Priifungsgebll
nicht gezahlt war. Bevor durch den neuen Vertreter die
priifungsgeblihr entrichtet wurde, hat der frihere Vertreter
der Anmelderin den mit der Einreichung der Anmeldung ge-
stellten Priifungsantrag zuriickgenommen.
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Diese Riicknahme des Priifungsantrags war wirksam. Dem steht
die Vorschrift des Artikels 94 (2) Satz 3 EPU nicht ent-
gegen. Diese Vorschrift bestimmt, daB8 ein Priifungsantrag
nicht zuriickgenommen werden kann. Diese Bestimmung bezieht
sich auf wirksam gestellte Priifungsantrdge, fir die also
insbesondere u.a. die Priifungsgebiihr entrichtet wurde.
Artikel 94 (2) satz 3 EPU verbietet dagegen nicht die Riick-
nahme von Antrdgen, die nach dem {ibereinkommen 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 Riicknahme des Priifungsan-
trags gestoppt werden soll. Die Anwendung des Artikels 94
(2) satz 3 EPli auf Priifungsantrige, die nach dem {jberein-
kommen nicht als gestellt gelten, wiirde keinen Sinn machen,
da nicht gestellte Priifungsantridge ein Priifungsverfahren
nicht in Gang setzen kdnnen.

Kann daher Artikel 94 (2) Satz 3 EPt} auf nicht gestellt
geltende Priifungsantrédge keine Anwendung finden, so kdnnen

solche Priifungsantrdge auch zuriickgenommen werden.

Die Riicknahme eines Priifungsantrags, der gemd8 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, daB8 sein formularmdsig im Erteilungsantrag ge-
stellter Priifungsantrag nicht durch Zahlung der Priifungs-
gebiihr eines Dritten wirksam gemacht und damit ein Prii-
fungsverfahren in Gang gesetzt wird, dessen Durchfiihrung der
Anmelder nicht wilinscht.

Da somit der mit der Anmeldung gestellte Priifungsantrag
wirksam zurilickgenommen war, konnte er durch die sp&dtere Ent-
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richtung der Priifungsgebithr durch den neuen Vertreter der
Anmelderin nicht mehr wirksam gemacht werden.

Der von dem neuen Vertreter mit Schreiben vom

21. Februar 1985 erneut gestellte Priifungsantrag 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) EPU kann jedoch die
Vertretung natiirlicher oder juristischer Personen in den
durch das Europdische Patentiiberkommen geschaffenen Ver-
fahren nur durch zugelassene Vertreter wahrgenommen werden,
die in der beim Europdischen Patentamt gefiihrten Liste
eingetragen sind.

Folglich ist der gleichzeitig mit dem Priifungsantrag ge-
zahlte Betrag in H®he von 2 120 DM fiir einen unwirksamen
priifungsantrag entrichtet worden. Es besteht daher kein
rechtlicher Grund, den das Europ¥ische Patentamt berechtigen
wiirde, diesen Betrag einzubehalten.

Daran #dndert sich auch nichts dadurch, daB8 der neue Ver-
treter spiter in die Liste der zugelassenen Vertreter einge-
tragen worden ist. In dieser Eigenschaft hat er den von ihm
friiher gestellten, unwirksamen Antrag weder genehmigt noch
wiederholt. Im Gegenteil hat er auf der Riickzahlung des von
ihm eingezahlten Betrages bestanden. Der Anspruch auf Riick-
zahlung von 2 120 DM besteht daher zu Recht.

Die Ruickzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet, weil
der Beschwerde stattgegeben wird und die Rickzahlung wegen
eines wesentlichen Verfahrensmangels, n¥mlich der un-
richtigen Anwendung des Artikels 94 (2) EPU, der Billigkeit
entspricht.
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Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die Entscheidung des Leiters der Formalprifungsstelle vom
2. Mai 1986 wird aufgehoben.

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

Der Geschdftsstellenbeamte Der Vorsitzende

J. Riickerl P. Ford
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