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Sachverhalt und Antrge 

Die patentanmeldung 83 109 109.5 wurde am 15. September 1983 

unter gleichzeitiger Stellung des PrUfungsantrags einge-

reicht. 

Mit Bescheid vom 11. September 1984 wurde der bevoll-

mchtigte Rechtsanwalt darauf hingewiesen, daB zwar em 

schriftlicher PrUfungsantrag vorliege, die PrUfungsgebthr 

aber noch nicht entrichtet sei. 

Daraufhin nahin der bevollmächtigte Rechtsanwalt den mit der 

Anmeldung gesteliten PrUfungsantrag zurUck. Er erk1rte 

gleichzeitig, dal3 er sich vorbehalte, den prUfungsantrag 

fristgerecht unter Zahiung der Gebilhr erneut zu stellen. 

Mit Schreiben vom 14. Dezernber 1984 zeigte patentanwalt Dr. 

pöhner an, daB er die Vertretung der Arunelderin Ubernommen 

habe. Schriftliche Vollmacht der Anmelderin legte er vor. 

Der neue Vertreter wurde mit Schreiben vom 29. Januar 1985 

darauf hingewiesen, daB er kein vor dem Europischen 

patentamt zugelassener Vertreter und daher die auf ihn 

eingereichte Vollmacht gegenstandsios sei. 

Mit Schreiben vom 21. Februar 1985 stelite der neue Ver-

treter erneut prUfungsantrag und entrichtete die GebUhr in 

Höhe von 2 120 DM. 

Einen Antrag auf Eintragung als Vertreter für die euro-

päische Patentanmeldung 83 109 109.5 in das europische 

patentregister wies das Europäische Patentaxnt mit Ent-

scheidung vom 3. Juli 1985 zurlick. 
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r.1 	
VIII.Mit Schreiben vom 13. Dezember 198$ beantragte der neue 

Vertreter die Rlickerstattung der prUfungsgebUhr. 

IX. Mit Entacheidung vom 2. Mai 1986 wies der Leiter der Formal 

prflfungsstelle den Antrag auf RUckzahlung der prUfungsgebU1 

zurilck. Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwer 
des neuen Vertreters, der inzwischen in die Liste der zuge-

lassenen Vertreter eingetragen worden ist. Mit der Be-

schwerde wird der Antrag auf RUckzahlung der PrflfungsgebUhi 

weiter verfolgt. 

Entscheidungsgrlinde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel. 64 EPU; sie ist daher zu1ssig. 

Der Antrag auf Rflckzahiung der prUfungsgeblihr jet dann 

begrUndet, wenn der Betrag von 2 120 DM ohne rechtlichen 

Grund entrichtet worden jet. Das setzt voraus, daB der 

Betrag nicht für einen rechtswirksam gesteilten prlifungs-

antrag gezahit worden ist. 

Der mit der Einreichung der patentarimeldung gestelite 

prUfungsantrag ist zwar in dem Antrag auf Erteilung eines 

europischen Patents schriftlich gesteilt worden; dieser 

Antrag hat jedoch keine Wirksamkeit erlangt. 

Nach Artikel 94 (2) Satz 2 EPfJ gilt ein prUfungsantrag ersi 

ale gesteilt, wenn die prflfungsgebUhr entrichtet worden is 

Der mit der Einreichung der Anineldung gesteilte prlifungs-

antrag gait also ale nicht gesteilt, weil die prilfungegebU] 

nicht gezahit war. Bevor durch den neuen Vertreter die 

prlifungsgebflhr entrichtet wurde, hat der frUhere Vertreter 

der Anmelderin den mit der Einreichung der Anmeldung ge-

steilten prUfungeantrag zurflckgenonunen. 
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5. 	Diese RUcknabme des Prtifungsantrags war wirksam. Dem steht 
die Vorschrift des Artikels 94 (2) Satz 3 EPU nicht ent-
gegen. Diese Vorschrift bestimmt, daB eiri prUfungsantrag 
nicht zurUckgenommen werden kann. Diese Bestimmung bezieht 
sich auf wirksam gesteilte prUfungsanträge, für die also 
insbesondere u.a. die prUfungsgeblihr entrichtet wurde. 
Artikel 94 (2) Satz 3 EPU verbietet dagegen nicht die RUck- 
nahme von Anträgen, die nach dem fibereinkommen nicht ais 
gestelit geiten. Der Sinn derVorschrift des Artikels 94 (2) 
Satz 3 EPU besteht darin, dal3 ein wirksam in Lauf gesetztes 
PrUfungsverfahren nicht durch die RUcknahme des PrUfungsan-
trags gestoppt werden soil. Die Anwendung des Artikeis 94 
(2) Satz 3 EPU auf PrUfungsantrge, die nach dem tiberein-
kornmen nicht als gesteilt gelten, wUrde keinen Sinn machen, 
da nicht gesteilte PrUfungsantrge ein prUfungsverfahren 
nicht in Gang setzen können. 

Kann daher Artikel 94 (2) Satz 3 EPU auf nicht gesteilt 
geltende PrUfungsanträge keine Anwendung finden, so können 
soiche PrUfungsantrge auch zurUckgenomxnen werden. 

6 	Die RUcknahme eines PrUfungsantrags, der gemäl3 Artikel 94 
(2) Satz 2 EPÜ nicht als gesteilt gilt, dUrfte in der Praxis 
seiten vorkommen, ist aber nicht ohne Bedeutung. Durch die 
RUcknahzne eines soichen Antrags kann der Anmelder sicher- 
stellen, daB sein formuiarmI3ig im Erteiiungsantrag ge.-
steliter PrUfungsantrag nicht durch Zahiung der PrUfungs- 
gebUhr eines Dritten wirksam gemacht und damit ein PrU-
fungsverfahren in Gang gesetzt wird, dessen DurchfUhrung der 
Anmelder nicht wUnscht. 

7. Da somit der mit der Anmeldung gestelite prUfungsantrag 
wirksam zurUckgenominen war, konnte er durch die sptere Ent- 
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richtung der prUfungsgebUhr durch den neuen Vertreter der 

Anmelderin nicht mehr wirksam gemacht werden. 

S. Der von dem neuen Vertreter mit Schreiben vom 

21. Februar 1985 erneut gestelite prflfungsantrag war zuin 

Zeitpunkt seiner Stel].ung 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 natUrlicher oder juristischer Personen in den 

durch das Europäische patentUberkommen geschaffenen Ver-

fahren nur durch zugelassene Vertreter wahrgenommen werden, 

die in der beim Europäischen Patentaint gefuhrten Liste 

eingetragen sind. 

Foiglich ist der gleichzeitig mit dem prlifungsantrag ge-

zahite Betrag in Höhe von 2 120 DM für einen unwirksámen 
prflfungsantrag entrichtet worden. Es besteht daher kein 

rechtlicher Grund, den das Europäische patentamt berechtigen 

wlirde, diesen Betrag einzubehalten. 

Daran Indert sich auch nichts dadurch, daB der neue Ver-

treter später in die Liste der zugelassenen Vertreter einge-

tragen worden ist. In dieser Eigenschaft hat er den von ihm 

frUher gesteilten, unwirksamen Antrag weder genehmigt noch 

wiederholt. Im Gegenteil hat er auf der Rlickzahlung des von 

ihm eingezahlten Betrages bestanden. Der Anspruch auf RUck-

zahiung von 2 120 DM besteht daher zu Recht. 

Die Rlickzahlung der Beschwerdegebflhr wird angeordnet, weil 

der Beschwerde stattgegeben wird und die RUckzahlung wegen 

eines wesentlichen Verfahrensmangels, nämlich der un-

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

entspricht. 
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AUS diesen Grflnden wird entachieden: 

Die Entscheidung des Leiters der FormalprUfungsstelle vom 

2. Mai 1986 wird aufgehoben. 

Die RUckzahlung des Betrages von 2 120 DM sowie der 

BeschwerdegebUhr wird angeordnet. 

Der Geschäftsstellerzbeamte 	Der Vorsitzende 

J. RUckerl 	 P. Ford 
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