PARIS 27 AVRIL 1981 DOSSIERS BREVETS 1981, 111, n. 6
Aff. MAGNETIC CORP.

Brevet n. 80.07.397

GUIDE DE LECTURE

TRANSFORMATION DE DEMANDE EUROPEENNE EN DEMANDE FRANCAISE - INOBSERVATION
DES DELAIS - RECOURS DE L’ART. 20 BIS :

-CONDITIONS  **
- EFFETS *x

Rappr. PARIS : .12 janvier 1981
. 29 janvier 1981
. 9 février 1981
. 23 février 1981

DOSSIERS BREVETS 1981, I, n. §




I - LES FAITS‘

- 12 avril 1379

- 27 mars 1980

- 18 avril 1980

La Société U.S. IMC MAGNETIC CORP. dénose une démand
de brevet européen 79.200.184.4 désignant 1a France .
levant d'une classe non encore "ouverte" et permet
application des articles 135 § 1 a) de la Convent
Munich :

"Le senvice central de La proprlété industrief
etat contractant désigne ne peut engager La p
dute de déliviance d'un brevet national que sux
quéte du demandeur ou du titulaire d'un brevert
nopéen et dans Les cas sulvants :

a) 84 La demande de brevel europien est néputse
tinée en vertu de L'anticle 77 § 5 ou de £'a
cle 162 § 4" ("Extension progressive du c
d'activité de £'0.E.8."). o

et 11 de Ta loi frangaise d'application du 30 juin}i

"Une demande de brevet europien ne peut étre thans
gonmée en demande de brevet frangais que dans Les
cas prévus a L'arnticle 135 a) de La Convention fa
d Munich Le 5 octobre 1973. -

Dans ces cas ef sous peine de refet de sa dem
de brevet frangais, Le demandeur dodit satisfaire
conditions qui seront fixées parn Le décret phév

L'arnticle 18 de La présente Lod".

IMC demande la transformation de sa demande europé
désignant la France en demande frangaise.

Publication de Ta demande au B.0.P.I. faisant courir 1
délai prévu par 1'article 5 du décret du 10 octobre 19

"La transformation de La demande de brevet eunopé_
demande de brevet frangais a Lieu dés La héceptio
L' Institut national de La propriété industrielle
La requéte. Un numéro d'enregisitrement nationak
est attnibué. :

Sous réserve des dispositions des articles § et

La Roi susvisse du 30 juin 1977, mention de fLa tha
fonmation est publide au Bulletin 0fficiel de La
prlte Andustrielle dans Le délal d'un moss @ C

de La néception de La nequéte. La mention comport
Les indications nécessairnes a L'identification
demande de brevet.
Dans Le détai de deux mois & compter de fa date d
La publication visée a L'alinia précident ou, dan
cas de demandes de brevet qui ne peuvent etre rendu



- 22 avril 1910

- 18 juin 1980
- 20 juin 1980

- 23 juin 1980

- 4 aol0t 1980
- 12 ao0t 1980
- 20 aolt 1980

- 27 avrit 1981

It LE DROIT

publiques, 1 compten de La date de néception de La
nequete en trhansformation, Le demandewr doit fowrnir
La justigication du paiement des taxes prnéuvues & £'ar-
icke 17 et, 'l y a Liew, La Tthaduction en fran-
sals  du texte oniginal de La demande de brevet ewnro-
péen, ainsd que, Le cas échéant, du texte modifil au
cowrs de La procdure devant L'office europben des
brevets.

La procédure de defivrance du brevet se déroule sun
La base du texte original de La demande de brevet ou
de sa traduction ou, Le cas écheant, du texte modi-
§4¢ au couns de La procedure devant L'office ewropéen
des brevets ou de sa fraduction.

S{ e demandeur n'a pas son domicile ou son sLiege en
France, £ doit, dans Le méme délar, constituer un
mandataire en France et communiquer fLe nom et L'adres-
se de celui-cd a L'Instixut National de La Propriété
Industrielle".

Contrat chargeant un mandataire francais de la represen-
tation de IMC auprés de 1'INPI.

Le délai précédent expire.

Le mandataire britannique, sur rappel de son confrére
francais, lui adresse les piéces requises par 1'article 5.

Le mandataire IMC effectue les formalités de |'article 5.

IMC forme un recours en restauration de ses droits selon

1'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968.

Le Directeur de 1'INPI rejette la demande de brevet fran-
cais.

IMC forme un recours en annulation de la décision de re-
jet.

La Cour de PARIS : . fait droit au recours en restauration
. rejette 1'action en annulation.

ler PROBLEME : (RECOURS EN RESTAURATION)

. Le probléme se posait de savoir si les retards apportés par un mandataire etranger
d communiquer les piéces nécessaires au mandataire francais pour effectuer les formali-
tes exigees pour la transformation d'une demande de brevet européen désignant la France
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en une demande nationale frangaise ... constituaient 1'excuse 1égitime visée par
T'article 20 bis.

La Cour répond :

"Considerant que c'est seulement Le 20 juin 1980 qu'aprés
nappel, Le mandataire britannique a donné au mandatalire fhan-
cals tous Les renseignements qui Lul etalent indispensables
pour accomplin Les formalites prescnites ; qu'en conséquence
ce mandataire grangails n'a pu faire parvenir a L'Institut
National de La proprite industrielle que Le 23 juin 1980 La
traduction en frangals du texte de La demande de brevet, Le
n8clpisse du paiement de La ftaxe et son pouvoir de mandatai-
he, pilces exdigies par L'anticle 5 du décret du 10 octobre
1978 ;

Considerant que IMC justifie ainsi d'une excuse £égitime
empéchant de fowwmin Les documents nécessaires dans Le délal
prescrdt ; que cet empéchement a eu comme conséquence direc-
te Le nefet de £a demande de brevet, que Le hecours a &x2
présente et que L'acte non accompld £'a €té dans e délal
de deux mois a compter de La cessation de L'emp@chement ;

Consdderant qu'il en résulte qu'en vertu de L£'arnticle 20 bis
de La Roi du 2 janvier 1968 modifie, IMC doit étrhe nestau-

nbe dans ses droits surn La demande de brevet grancais n’
80. 07. 397",

2éme PROBLEME : (RECOURS EN ANNULATION)

Le probléme se posait du sort d'une décision de rejet intervenant entre le recours
et la mesure de restauration.

La Cour répond :

"Considerant que IMC n'ayant pas accompli dans e détai prévu
Les fonmalites exigées par L'anticle 5 du decret du 10 oc-
tobre 1978, Le Directeurn de L'Institut National de £a Pro-
prlete Industrielle etait gonde a rejetern La demande de
brevet en application de L'article 6 de ce decret ;

Considerant que te Directeur de £'Institut National de La
Propriéte Industrielle n'était pas obligé de sursecin surn
sa décisdion de nefet jusqu'a décisdion de La Cour sur Le re-
cowrns en nestawration formé parn IMC, que La décision de
nejet du 12 aolt 1980 n'est pas plus iwrnguliere dans La
gorme que dans Le gond ;
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Considénant en conséquence que La restauration des droits

de IMC prononcée parn La Coun n'est pas susceptible d'entrat-
ner La nullite de La décision de refet du 12 aolt 1980

comme dépourvue de base, qu'il en nZsulte seulement que cette
décision doit étrhe déclarnie sans effet”.

Les deux mesures paraissent correctes -encore que le dernier considérant
soit discutable. I1 s'agit, a notre connaissance de la premiére décision frangaise d'ap-
nlication des régles énoncées par la Convention de Munich.
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Recours en restaurstion des droits
attachés & la demande de brevet
n® 80.07397 et en annulagtion de 1la
décigicn du Directeur de 1'I.N.P.I,
du X2 gout I980 rejetant cette
derande de brevet
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COUR D'APPLL DE PARIS
/{ chambie, secuon //Q

ABF}ETV D_U_ A LUNDY 27 Avgu{ 1981

INC I et c'/t'lr‘('(- . </ pages

PARTIES EN CAUSE

1°/~ 1a société I.M.,C. KAGNETIC CORPORLTICK
société orcanisée selon les lois de 1'Etat de
Californie (USA) dont le silge est 6958 Walker
avenue, EKAYHJOOD, Californie 90270 (Etats-Unis
d'Amérique), !

Requérante,
Représentée par Meitre MATHELY avocat,

COXPOSITION DE LA COUR lors des débats et du

délibéré : -

Président : ¥onsieur BODEVIN

Conseillers : Messieurs THENARD et ROBIQUET

SECR -*sIRE-~-GREFFIER :

Fonsieur Pierre DUPONT

MINISTERE PUBLIC @ ,

représenté aux débgts par Monsieur LEVY Avoctt j

général qui a pris la parole le dernier

DEBATS

a4 1'audience publique du 9 mars 1961

ARRET ¢

- contradictoire - i

—~ prononcé publiquemert par Monsieur le Conseil—
ler ROBIQULT -

- signé par Monsieur le Président BODEVIN et par
Korngieur Yierre DUPONT Secrétnire-Greffier.
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LA COUR,

Statuant sur les recours formés par la société américai-
ne INC MAGNETIC CORPORATION (ci-apres INKC) le 4 aout 1980 en rectaura-
tion dans ses droits sur la demande de brevet francais n° 80.07.397
et le 20 aout I930 en nullité de la décision du Directeur de 1'Insti-
tut National de 1g Proprié¢té Industrielle rejetant cette demgnde de
trevet d'invention. :

Faits et rrocédure-

IMC g déposé le 12 avril I979 devant 1'0ffice Suropéen
des brevets une demande de brevet européen n® 79.200,184.4.

Cette demandec n'ayant pu étre exagminée comme n'entrant
Pas dans une classe encore ouverte, sa trensformation en demande de
brevet frangals a été, en vertu de 1'article 135 de la convention de
Murich, déposée a 1'Institut National de la Propriété Indusirielle le
27 mars I980 sous le n® B80.07.397. Cette demande a été publide gu Buld
letin 6fficiel de la Propriété Industrielle le I8 ovril £980. En con-
séquence le délai de 2 mois & compter de cette publicetion prévu par
le décret du IO octobre I978 en son grticle 5 pour 1'sccomplissement
des formaglités nécessaires expiregit le I8 juin 1980, Or, le conseil
en proypriété industrielle, randataire francais de IMC n'a effectué
toutzs ces formaiités que le 23 juin 1980.

Par recours du 4 aout 1980, IKC demande & la Cour de
dire qu'en vertu de l'grticle 20 tis de la loi du 2 janvier 1968 modi
fide, elle doit €tre restaurde dans ses droits sur la demande de bre-
vet frangais n® B80.07.397 venant de la transTormation de la demande
européenne 79.200.184.4 et que 1'Institut Netional de la Propriété Int
dustrielle doit en conséquence poursuivre l'instruction de cette de-
mande. '

*

Puis, par recours du 20 aout 1980, IiC prie la Cour
de joindre ce recours au précédent, de prononcer la nullité de la dé-—
cision rendue le 12 aout 1980 pur le Directeur de 1'Institut Netionel
de la Propriété Industrielle qui a rejeté la demande de brevet fran-
¢ais n® 80.07.397.

Discusgsion-

I.- Bur le recours en restaurgtion du 4 aout 1980-

Considérant qu'il résulte des documents produits que
le 22 avril 1980 le mandataire britannique et européen de I¥C a de-
manté au conseil en propriété industrielle frangais de se charger
de la demande de brevet transformée; que ce conseil a écrit le 30
avril I980 gux mandetaires britannique et amériecain de INC pour ob-
tenir les renseignements et piéces nécesssires; que le 14 mgi 1980
le cabinet wméricain lul a envoyé le pouvoir de mandateire mais sans
donner d'autres renseignements et que c'est seulement le 20 juin IS80
qu'aprés rappel, le mandataire britanrnique a donné au mandataire
francais les renseignements qui lui étaient indispensables pour ac-

corplir les formalités prescrites; qu'en conséquence, ce mandutaire
frengais n'a pu faire parvenir a 1'Institut Kational de 1la Propri€té
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Indusitielle que le 23 juin 1980 la traduction en fran¢eis du texte de 1o
demande de brevet, le récépissé du puiement de la taxe et son pouvoir de
mandatsire, pitces exigées par 1l'article 5 du décret du IO octobre 1978,

Considérant que TMC justifie ainsi d'une excuse légitime
Yempéchant de feurrir les documents nécessaircs dans le délai prescrit;
que cct emplchement a eu comme conséquence directe le rejet de le demande
de brevet, que le recours a été présenté et que 1'ecte noh accompli 17a &té
dans le délai de éeux noig & corpter de la cessation de 1'empfchement,

) Considérant qu'il en résulte qu'en vertu de 1'grticle 20 bis
de la loi du 2 janvier I968 modifiée, IMC doit &tre restsuréde dans sec dreits
sur la demande de¢ Yrevet frangais n® 8G.07.397,

Sur le recours en nuliité du 20 gout 19860-

" Considérant que par décision du I2 gout 1880, le Directeur
de 1'Institut Neticnal de la Propriété Industrielle a rej=té lz demendc de
breyet frengais n® 80.07.397 gu motif que INC n'a pas produit dans le délai
prescrit la traduction en frangeis du texte de 1la demende de brevet europden,
ls justification du paicment de la t=ye et de 1la constiiution d'un rmandatagire.
en France,

Consilérant que IFC gsoutiert qu’ern raison de la rest-uraticn
dont elle doit bénéficier le décisicn de rejet du 12 aout I980 est dépcurvue
de brse, qu'au surplus, cetie décision est irrégulitre a4 la fois dans ls for-
me et dans le ford,

Kgis considérant que INC n'gyart pes sccompli dans le délai
yrévu les formalités exigées par 1'article 5 du décret c¢u I0 octeora I8, 1le
Directeur de 1'Institut Naticnal de la Propridété Indusirielle £init fondé a

" ®jeter la demande de brevet en aprlicetion de l'article 6 de ce décret,

Considérant que le Dirécteur ze 1'Institut Netiorel de la Fro-
priété Industrielle n'ét=it pas ohligé de curseoir sur sa décicion de rejet
jusqu'a décision de la Cour sur le reccurs en restauration formé par IrC,que |
la dJcision de rejet dw I2 aout I360 n'ect p-s plus irré ulitre dens la fcrme!
que dans le fond, i

Cornsidérant en conséquence que la restasuration des droits de
IMC prononcée par la Cour n'est pas nusceptitle d'en rainer la nuliits de la °
‘décision de rejet du 12 gout I comrte dépourvue de baze, qu'il en rdésulte |
seulement que cette décision doit &tre déclarée sans effet,

PAR C=_ KOTIFS, ‘

Joint les recocurs dex 4 abut 1980 et 20 aout I980 de la uso- :
cidté IMC ¥AGNETIC CORFOR:TICN ir~crits au rlle général scus les nmmérces
He- II.5¢5 et 3.12.569,

Dit cette socidté recevable en ces recours,

Lr restaure en ses drcits en aprlic-tion do 1'-wrticle 20 bis !
de 1lg loi 4u 2 janvier I968 modifiéde, aur 1la deignde de brevet frangais
n® 60.07.397 verant de la tran:formation de la derande de brevet curopfen
n® 79.20C.154.4,

Diloute cette cociété de la demande en nullité gu'elle a
formée conire ls ddécision rendue le 12 gout I'80 par le Dirccteur de



1'Institut National de la Propiictd Industrielle qui a rejeté la de-
mande de brevet frangais n® 80.07. 397,

¥ais dit qu'en raison de la restaurstion prononcée cette
décision de rejet est devenue sens effet et qu'en conséquence le Direc—
tcur de 1'Ingtitut Nutional de la Fropriété Indusiriclle doit poursui-
vre ll!instruction de la denmande de brevet,

Dit que le Secriteire-Greffier de cette Cour devra dans
les huit jours notifier par lettire recom.andée avec demande d'avis de
réception le présent atrét tant & la société IMNC FKAGNETIC CORFORATION
qu'au Directeur de 1'Institut Nationgl de la Propriété Industrielle. -
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