CHAMBRE DE RECOURS JURIDIQUE DOSSIERS BREVETS 1982. 1. n. §

13 JUIN 1980
J. 06.79
JO OEB 1980.225

GUIDE DE LECTURE

— RESTITUTIO IN INTEGRUM — DOMAINE : DEMANDE EURO-PCT : DELAI DE
REQUETE EN EXAMEN *E
— CONDITION *

— TAXE (REMBOURSEMENT) * o




I

- LES FAITS

8 juin 1977

2 juin 1978

21 décembre 1978

16 février 1979

3 aolQit 1979

7 aoQit 1979

30 aofit 1979

19 septembre 1979

13 février 1980

13 juin 1980

La société X dépose une demande de brevet francais.

La société X dépose, sous priorité francaise, une deman-
de internationale désignant, entre autres, la France.

1'OMPI publie la demande et le rapport de recherche in-
ternationale.

L'OEB informe la société que "le délai imparti pour pré-
senter la requéte en examen et acquitter la taxe d'exa-
men ne commengait cependant, en aucun cas, & courir avant
que 20 mois ne se soient écoulés & compter de la date

de priorité", soit le 9 février 1979, contrairement a
l'article 150 § 2 in fine CBE : "... pour une demande
internationale, le délai dans lequel la requéte en exa-

ment doit étre présentée... ne vient pas a expiration
avant le délai prescrit, selon le cas, par l'article 22

ou par l'article 39 du traité de coopération", soit le
9 février 1979.

La section de dépdt informe la société gue sa demande
est "réputée retirée", "étant donné que la requéte en
examen n'était pas parvenue avant 1l'expiration du délai
de 6 mois a compter de la date de la publication du
rapport de recherche internationale (art. 14 § 2 et 3
et 157 § 1 CBE)."

La société présente la requéte en examen et paie la taxe
d'examen.

La section de dépdt décide que la demande est "réputée
retirée".

La société recourt en annulation de la décision du 30
aot 1979.

La société forme un recours en restitutio in integrum

et paie la taxe spéciale.

La chambre de recours. juridique . accorde la restitutio
in integrum
annule la décision du
30 aolt 1979
ordonne le rembourse-
ment de la taxe de
recours.




IT - LE DROIT

ler Probleéme : de l'applicabilité de
l'article 122

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions
a) La requérante (Société X)
prétend que l'exclusion de la restitutio in integrum du délai de requéte en

examen prévue par l'article 122 § 5 in fine n'est pas applicable aux demandes Euro-
PCT.

b) L'OEB (Section de dépdt)

prétend que l'exclusion de la restitutio in integrum du délai de requéte en
examen prévue par l'article 122 § 5 in fine est applicable aux demandes Euro-PCT.

2°) Enoncé du probléme

L'exclusion de la restitutio in integrum du délai de requéte en examen prévue
par l'article 122 § 5 in fine est-elle applicable aux demandes Euro-PCT"?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"En ce qui concerne les demandes internationales transmises
a 1'0ffice européen des brevets, l'article 150, paragraphe
2, quatriéme phrase, de la CBE mentionne le délai de 1'ar-
ticle 94, paragraphe 2 de la CBE; matis c'est en réalité un
délai spécial qui a été fixé par l'article 150 de la CBE
pour la présentation de la requéte en examen. Ce délai ré-
sulte de la combinaison de l'article 22 du PCT avec les ar-—
ticles 94, paragraphe 2, et 1567, paragraphe 1, de la CBE

et ne peut étre identifié avec le délat de l'article 94,
paragraphe 2 de la CBE qui concerne seulement les demandes
de brevet européen.

En conclusion, vu que l'alinéa 6 de l'article 122 de la

CBE n'exclut pas 1l'application de la restitutio in integrum,
qui est un principe général de la procédure fixé par la
Convention, dans le présent cas la requérante doit étre
restaurée dans ses droits et la demande de brevet n'est

Adone nlue vwinutids wota rée ”
aone plueg repulce rerviree.

2°) Commentaire de la solution

La solution . repose sur une lecture extrémement étroite de l'article 122 § 5;
. réveéle une politique d'extréme faveur & 1l'égard de la restitutio
in integrum et de souplesse corrélative a 1l'égard des délais;
implique une certaine autonomie dans le régime de la demande
euro~-PCT par rapport & la demande européenne qui tolére, voire accuse, un élément sup-

Plémentaire de complexité dans un ensemble qui n'en manque pas.
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2eéme Probléme : application de l'article 122

Les conditions d'application de l'article 122 paraissaient alors réunies :

"Dans ce cas particulier, il faut reconnaftre que la re-
quérante a expressément demandé a L'Office d'étre infor-
mée a 1'égard de la procédure A suivre, une procédure
nowvelle, qui d cause de l'application de deux conven—
tions internationales récentes n'est pas simple. La re-
quérante a fait preuve d'une grande attention et de la
vigilance nécessaire pour respecter la procédure. Les
conditions prévues par l'article 122, paragraphe 1,
ainst que les formalités prescrites par le paragraphe 2
du méme article de la CBE sont donc remplies.”

3éme Probléme : remboursement de la taxe

Les conditions de remboursement de la taxe de recours sont visées par la ré-

gle 67
"Le remboursement de la taxe de recours est ordonné...
lorsqu'il est fait droit au recours par la chambre de
recours si le remboursement est équitable en raison
d'un vice substantiel de procédure. "
Les trois conditions d'application de la régle 67 étaient réunies en l'espe-
ce

. La société avait obtenu la restitutio in integrum
. Le "vice substantiel de procédure" était constitué

"Sous le terme "vice de procédure" on comprend, en prin-
cipe, que des regles de procédure n'aient pas été appli-
quées comme prescrit par la Convention, mais on peut y
inclure aussi une information erronée, donnée par

L'0EB, sur l'application de regles de procédure et qui,
suivie par le déposant, peut aboutir aux mémes consé-—
quences que la fausse application de ces reégles.”

- L'équité appelait le remboursement.




DECISIONS DES CHAMBRES
DE RECOURS

Décision de la chambre de
recours juridique du 13 juin 1980
J 06/79*

Articles 94 (2) (3). 111 (1), 122 (1) (2)
{5). 150 (2) et 157 (1). régles 67 et 104
ter (1) de la CBE: articles 21 et 22 du
PCT.

“Demandes internationales” — “Non res-
pect du délai pour présenter |3 requéte
en examen’ — “Restitutio in integrum”
“Remboursement de la taxe de
recours’’.

Sommaire

La restitutio in integrum n'est pas exclue
en ce qui concerne le délai prescrit pour
présenter la requéte en examen dans le
cas d'une demande internationale trans-
mise 3 I'Office européen des brevets.

Une information erronée donnée par
I'Office européen des brevets au dépo-
sant peut étre considérée. le cas échéant
comme vice substantiel de procédure

justifiant le remboursement de la taxe de

recours,

Exposé des faits et conclusions

l. Le 2 juin 1978 la requérante a déposé
en France la demande internationale
PCT—FR n° 78/00001 indiquant, entre
autres, la France (brevet européen)
comme E1at désigné et revendiquant fa
priorit¢ de sa demande de brevet
national déposée en France le 8 juin
1977.

it. Le Bureau international de 1'Organisa-
tion Mondiale de la Propriété
lectuelle a publié ladite demande
internationale. avec en annexe le rapport
de recherche internationale, le 21
décembre 1978.

1. La demande
reque par |'Office européen des brevets
le 16 juin 1978. Sur requéte explicite de
la requérante, envoyée par télex le 10
janvier 1979, ['Office européen des
brevets fui a adressé une communica-
tion en date du 16 février 1979 [in-
formant, dans tous les détails, sur la pro-
cédure qui devait étre suivie prés de
I'Office  euwiopéen des brevets. Entre
autres, FOffice precisait que “ie délai

Intel- .

internationale a été

imparti pour,_ présenter la requéte en

examen et acquitter [a (axe o examanne
commencait cependant en .aucun_cas. 3
courir 'avant. que. 20 mois ne se soient
eécoulés_. a . campter_.de_ |la datéde
priorite”’. Cette information, qui était
erronée puisqu’il ressort clairernent de
I'article 150, paragraphe 2 de la CBE que
le délai de 20 mois ne constitue pas le
commencement du délai pour fa pré-
sentation . la requéte en examen, a
aussi été reproduite dans le texte
francgais de I""Avis aux déposants PCT",
Journai officiel OEB, n° 3/1979, pages
110 & 112, paragraphe 5.

V. Le 3 ao0t 1979, la section de dépét
de I'Office européen des brevets avait
adressé une communication a la requé-
rante pour lui faire savoir que ladite de-

tocédure s'est déroulée en frangais.
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mande était “‘réputée retirée’, étant

donné que la requéte en examen n'était

pas parvenue avant l'expiration du délai
de six mois & compter de la date de la
publication du rapport de recherche
internationale {article 94, paragraphes 2
et 3, et article 157, paragraphe 1 de la
CBE).

V. La requérante. en date du 6 aoit
1979, protestait contre les conclusions
de I'Office., exposant aussi qu’elle dis-
posait, pour présenter la requéte en
examen, d'un délai expirant
septembre 1979. et demandait
pressément une décision sur cette ques-
tion. Par lettre du 7 aoilt 1979 elle a
présenté la requéte en examen et a payé
la taxe d'’examen le 17 octobre 1979.

VL. Par décision du 30 aodt 1979 1
section de dépdt a statué que la
demande de brevet européen devait étre

réputée retirée car la requéte en examen .

n'avait pas été présentée avant la date
limite du 21 juin 1979, En effet, elle
pouvait étre formulée jusqu'd lexpira-
tion du délai de six mois 38 compter de la
date de la publication du rapport de
recherche internationale (articles 150.
paragraphe 2, et 157, paragraphe 1 de
la CBE).

VH. Le 19 septembre 1979 la requérante
a formé un recours motivé contre cette
décision et a diment acquitté la taxe de
recours.

VIil. Par lettre du 18 janvier 1980. la re-
quérante a été informée par la-.chambre
de recours juridique que la communica-
tion du 16 février 1979 et !a version
frangaise de I'avis aux déposants PCT,
mentionnées ci-dessus. ne cor-

respondaient pas aux textes en alle- .

mand et an anglais du méme avis et ne
reproduisaient pas les dispositions de

I'article 150. paragraphe 2 de la Con- -

vention et que. pour cette raison, un
corrigendum avait été publié dans le
Journa! officiel OEB n® 10/1979, page
443, La requérante a été aussi informée
que — malgré que I'Office. par sa lettre
du 3 aolt 1979, l'edt informée que 1a

“restitutio in integrum” pour le délai en -

cause, €tait exclue. et que la méme
information ait été publiée dans le
Journal officiet OEB n® 11-12/1979
page 483 -— la question du rétablisse-
ment des droits n"aurait pas encore fait
I'abjet d’une décision de fa chambre de
recours juridique et que cette question
ne pouvait étre prise en considération
que sur requéte spéciale. fondée sur
Iarticle 122, paragraphe 2, de !a CBE.

IX. Par sa lettre du 13 février 1980, la
requérante a demandé 3 étre rétablie

" dans ses droits conformément a I'article

122 de la CBE. La taxe de “restitutio in
integrum”™ a été payée le 22 février
1980. :

Motifs de la décision

1. Le recours étant conforme aux articles
106 3 108 et aux regles 1, paragraphe 1
et 64 de la CBE, est recevable,

2. It est exact que la requéte en examen

le 21.
ex- '

n‘a pas été présentée dans le délai
prescrit par l'article 150, paiagraphe 2
de ia CBE. Par conséquent, 1a scction de
dépdt a constaté 3 juste titre que la
demande de brevet. en application de
'article 94, paragraphe 3 de la CBE était
réputée retirée.

3. Mais, vu que la requérante a présent¢
une requéte en restitutio in integrum et
que. conformément 3 Iarticle 111, para-
graphe 1 de ta CBE. la chambre de
recours juridique peut exercer les com-
pétences de linstance qui a pris 1z
décision attaquée. il convient d’examiner
si la requérante peut étie rétablie dans
ses droits. A ce sujet, l'article 122 de Iz
CBE prévoit comme principe général que
le demandeur ou le titulaire d'un brevet
européen peut obtenir la restitutio ir
integrum s’il n'a pas été en mesure
d'observer un délai 4 I'égard de I'Office
européen des brevets “bien qu'ayant fait
preuve de toute la vigilance nécessitée
par les circonstances’.

Dans ce cas particulier, il faut recon-
naitre que la requérante a expressément
demandé a I'Office d'étre informée &
"égard de la procédure a suivre, une pro-

cédure nouvelle, qui 3 cause dc
I'application de deux conventions
internationales récentes n'est pas

simple. La requérante a fait preuve d’une
grande attention et de la vigilance
nécessaire pour respecter ia procédure
Les conditions prévues par larticle 122
paragraphe 1, ainsi que les formalités
prescrites par le paragraphe 2 du méme
article de la CBE sont donc remplies.

4. Il convient maintenant d’examiner si Iz
restitutio in integrum n'est pas exclue
par {"article 122. paragraphe 5 de la CBE
Cette disposition prévoit expressémen:
que le rétablissement dans les droits es:
exclu si on n"a pas respecté. entre autres
le délai prévu A I'article 94, paragraphe 2
de la CBE pour formuler la requéte er
examen,

En effet. en ce qui concerne les de-
mandes internationales transmises &
I'Office européen des brevets, Varticle
150. paragraphe 2. quatriéme phrase, de
la CBE mentionne le délai de I"article 94
paragraphe 2 de la CBE: mais c'est er
réalité un délai spécial qui a été fixé pat
I'articie 150 de la CBE pour la présenta
tion de 1a requéte en exainen. Ce déla
résulte de la combinaison de l"article 22
du PCT avec les articles 94, paragraphe
2, et 157, paragraphe 1. de la CBE et ne
peut étre identifie avec le délai de
I'article 94, paragraphe 2 de la CBE qu
concerne seulement les demandes di:
brevet européen. P. Mathély parait étre
de la méme opinion (“Le droit européen
des brevets d'invention”, Libraitie du
Journal des Notaires et des Avocats,
Paris 1978. page 435). Il résulte de
cette interprétation que l'application du
bénéfice de la restitutio in integrum n’es?
pas exclue dans ce cas.

- 5. En outre, méme la Convention trsite

les déposants de maniére différente duns
le cas d'une demande européenne et
dans le cas d'une demande Euro-PCT
Dans le cas d'une demande euro
péenne, |'Office européen des brevets




est tenu, daprés la régle 50 de (a3 CBE,
de notifier au demandeur le commence-
ment du délai et de lui adresser le texte
des dispositions légales {cette obliga-
tion a é1é insérée dans la Convention sur
demande expresse des cercles
intéressés pour éviter une perte duy
droit). Les régles applicables aux de-
mandes Euro-PCT ne contiennent pas de
dispositions correspondantes et en con-
séquence la requérante n'a pas 6été
avisée par ['Office européen des brevets
a quelle date le délai pour présentar ia
requéte en examen expire.

6. Linterprétation qus s restitetio in
integrum dans de tels cas est possible
est, en outre. conforme avec celle con-
cernant les autres délais gui sont &
respecter lors de la wransformation de
demandes internationales en demandes
européennes. Nous reconnaissons que le
demandeur peut étre rétabli dans ses
droits dans le délai dun mois men-
tionné dans la régle 104 ter. alinéa 1 de
la CBE. pour payer la taxe nationale. la
taxe de recherche et les taxes de dé-
signation.

En outre, larticle 79, paragraphe 2 de la
CBE est expressément mentionné dans
cette disposition bien que le rétablisse-
ment dans ce délai soit aussi exclu

d’aprés T'article 122, paragraphe 5 de la
CBE. Mais il est évident que, aussi pour
des raisons d’harmonie du systéme et
d'équité. te non-paiement des taxes de
désignation doit étre traité de la méme
maniére gue celui des autres taxes
mentionnées.

7. En conclusion. vu que I'alinéa 5 de
article 122 de ta CBE n'exclut pas
I"application de ia restitutio in integrum.
aui est un principe général de la pro-
cédure fixé par la Convention. dans le
présent ¢as g requérante doit éire
restaurée dans ses droits et la demande
de brevaet n'est donc plus réputée retirée,

8. Puisgu’il est fait droit au recours, il
convient d'examiner si la taxe de recours
ast A rembourser d'aprés la régle 67. Le
but de cette régle est de permettre
d'éviter de punir le déposant pour une
faute évidente commise par 'OEB et ne
pouvant étre corrigée que par Vintro-
duction d'un recours. Une des con-
ditions pour le remboursement est.
d'aprés la régle 67, I'existence d'un vice
substantiel de procédure. Sous le terme
“vice de procédure” on comprend. en
principe. que des. régles de procédure
naient pas été appliquées comme
prescrit par ta Convention, mais on peut

y inclure aussi une information errond:
donnée par I'OEB. sur I'application d
régles de procédure et qui. suivie par |
déposant, peut aboutir aux mémes cor
séquences que la fausse application d
ces régles.

Dans le cas d'espéce. vu la complexit
des regles des deux conventions et |
manque dexpérience sur leur applice
tion, linformation erronée concernar
I'imbrication de ces deux convention
doit étre considérée comme vice sut
stantiel de procédure. Compte tenu d
Feffort que s'est donné la requérant
pour bien appliquer ces régles nou
velles. il est équitable de lui rembourse
la taxe de recours.

Par ces motifs,

i il est statué comme suit:

{1. La requérante est rétablie dans se:

droits en ce qui concerne la présentatior
de la requéte en examen dans le délai

2. La décision de la section de dépdt de
1'Office européen des brevets du 30 aol
1879 est annulée.

3. Le remboursement de la taxe de
recours est ordonné.




