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I - LES FAITS

6 octobre 1978 : Une société de HONG KONG dépose une demande de
brevet australien.

- : La société mandate un conseil australien qui sous
mandate un conseil anglais pour déposer une de-
mande de brevet européen désignant 5 Etats dont
la RFA.

3 octobre 1979 : Le mandataire anglais dépose, sous priorité aus-
tralienne, une demande de brevet européen omettant
de désigner la RFA. '

25 octobre et ,

28 novembre 1979 : Le mandataire anglais . paie la S5éme taxe de dési-
gnation

. requiert l'adjonction de

la RFA selon la procédure
de correction des erreurs
de la régle 88 (*) en prou-
vant la volonté de la socié-
té de désigner la RFA.

i

- 28 décembre 1979 : La section de dépdt de 1'OEB rejette la requéte.

- 23 janvier 1980 : La société forme un recours et régle la taxe spé-
ciale.

- 18 juillet 4980 : La Chambre de recours juridique . annule la décision

du 28 décembre 1979
. fait droit a la

requéte en rectifi-

cation d'erreur.

* Convention de Munich, régle 88 : "Les fautes d'expression ou de transcription et
les erreurs contenues dans toute pi&ce soumises a 1'OEB peuvent étre rectifiées
sur requéte. Toutefois, si la requéte en rectification porte sur la description,
les revendications ou les dessins, la rectification doits'imposer a 1l'évidence, en
ce sens qu'il apparait immédiatement gu'aucun texte autre que celui résultant de la

rectification n'a pu étre envisagé par le demandeur."”




II - LE DROIT

ier PROBLEME (domaine de la régle 88)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions

a) Le requérant (la Société)

prétend que la régle 88 couvre l'erreur par omission d'un Etat dans la

liste des Etats désignés méme en l'absence d'une évidence tenant au contexte qui

est d'exigence exceptionnelle.
b) L'OEB (Section de dépdt)
prétend que la régle 88 couvre l'erreur par omission d'un Etat dans la

liste des Etats désignés au seul cas d'une évidence tenant au contexte, qui est
d'une exigence générale.

2°) Enoncé du probleme

L'exigence d'une évidence tenant au contexte joue-t-elle dans tous les cas
d'erreur dont rectification est demandée au titre de la régle 88 de la Convention de
Munich?

B = LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Tout d'abord 1l convient de constater que la régle 88,
ler paragraphe de la CBE n'exclut pas la correction des
erreurs concernant la désignation d'Etats méme lorsque
les rectifications ne "s'imposent pas d.l'évidence"”
dans le sens défini par la deuxiéme phrase de la régle
88 de la CBE. Ceci ressort tout d'abord du texte méme
de la régle 88 de la CBE; le fait qu'il était envisagé
que cela devait étre, d'aprés la Convention, le droit
applicable, ressort aussi sans équivoque du développe-
ment historique de ce droit tel qu'il est résumé dans
les alinéas X-XIII.

Il devrait alors y avoir une erreur, dans le sens de

la régle 88 de la CBE, dans une piéce soumise a l'Offi-
ce européen des brevets lorsque la piéce ne reprodutt
pas la véritable intention pour laquelle elle avait

été déposée. L'erreur peut se présenter sous forme
d'une déclaration inexacte ou elle peut ressortir d'une
omission.

2°) Commentaire

A partir d'un utile rappel des travaux préparatoires permettant la juste lec-



ture d'une régle 88 rédigée en deux temps, la Chambre de recours distingue

. une régle de principe : aucune condition de contexte n'est imposée pour la qualifi~
cation de l'erreur rectifiable;

. une régle d'exception : le contexte doit révélé&, de maniére évidente, l'erreur et
sa rectification lorsque cette erreur porte sur la description, les revendications

ou les dessins.
La décision observe que cette distinction ne figure pas dans la régle 91 du
PCT qui réserve, toujours, la qualification d'erreur rectifiable aux "erreurs qui
sont dues au fait que, dans. la demande internationale ou dans les autres documents,
était écrit quelque chose d'autre que ce qui, de toute évidence, était voulu..."

2éme PROBLEME (modalités de la régle 88)

Dans la mesure ol la décision étudiée est la premiére rendue sur la régle 88,
"Il apparait souhaitable que la Chambre commente de facgon détaillée le droit applica=
ble ainsi que, lors de requétes basées sur la régle 88 de la CBE, la procédure qui
doit &tre suivie. '
- La Chambre énonce, alors, les principes suivant :
"Avant que L'Office accepte une requéte en correction
d'une erreur, il doit étre clair pour L'Office
. qu'tl y a bien une erreur
en quoi l'erreur consiste
comment la correction doit étre faite.
S7 les preuves apportées sont incomplétes, pas claires
ou ambigués, la requéte en correction devra &tre reje—
tée. Il doit notamment n'y avoir aucun doute raisonna-
ble en ce qui concerne 1'intention véritable de la
personne pour laquelle le document a été déposé. Une
simple explication de son intention qui ne serait pas
appuyée par des preuves quant d ses propos et d ses
actes devrait toujfours &tre insuffisante.”

- Elle fait de ces principes l'application suivante & l'espé&ce étudiée

"Dans le cas soumis <ci d décision, les preuves présen—
tées montrent que la requérante avait donné des ins-
tructions non équivoques d ses consetils en brevets
australiens et que c'est par suite d'une erreur de
leur part que des instructions inexactes ont été re-—
cues par le mandataire agréé en Angleterre., Il ressort
elairement des copies du télex et de la lettre présen—
tées par la requérante qu'elle avait 1'intention de
désigner cing Etats contractants et d'y inclure la
République fédérale d'Allemagne. La personne respon-
sable de l'erreur a déclaré par écrit comment 1l'er-
reur avait pu se produire et cela dans une forme qut
répond aux lois de 1'Etat dans lequel cette déclara-
tion a été faite."

Pareille formule a pour objet d'établir un équilibre entre le souci de pallier
l'omission erronée d'Etatsdans la liste des pays désignés et le principe posé par

l'article 79 prohibant 1'adjonction d'Etat) postérieurement a la requéte en délivrance.

3éme PROBLEME (délai de la régle 88)

La régle 88 ne pose aucune condition de délai et les directives prévoient que
"les erreurs... commises dans les documents déposés a 1'Office peuvent &étre corrigées




a tout moment" (C.6.5-9, p.66).

La Chambre pose malgré tout le probléme pour constater que la requérante avait
"agi immédiatement" et affirmait

"Dans cette procédure de recours il n'étailt pas nécessaire
de se livrer d des considérations sur le fait de savoir
st le droit d'exiger la correction d'une piece en se ba-
sant sur la régle 88 de la CBE était soumis d certaines
restrictions naturelles lorsque la requéte en correction
a été déposée relativement tard."

Le probléme sera ultérieurement repris, notamment par les décisions dqu 26 mars
1981 (Dossiers Brevets 1982.111.11 ) et, surtout, du 7 décembre 1981 (Dossiers Bre-
vets 1982.I11.16 ).
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Deécision du 18 juillet 1980
J 08/80*

Régie 88 de la CBE. "Correction
d'erreurs”

Sommaire

1. La Régle 88 de la C3E n'exclut pas la
correction d'une erreur dans la désigna-
tion des Etaty dans une demande de
brevet européen, méme lorsque l'erreur
ne simpose pas 3 i'évidence.

2. Dans les cas ou i'erreur en question
n'sst pas évidente et dans les cas ou il
n‘est pas immédiatement discernable
que rien d'autre ne pouvait étre en-
visagé que ce qui est proposé dans la re-
quéte en correction. il doit étre posé au
requérant les exigences les plus grandes
en ce qui concerne la charge de la
preuve.

Exposé des faits et conclusions

l. La requérante est une société cons-
tituée selon les lois de la colonie de la
couronne britannique de Hong Kong:
c’est 13 qu'elle a également son siége
social principal.

l. Le 3 octobre 1979 un mandataire
agréeé résidant et exergant son activité en
Angleterre a déposé. au nom de la
requérante. et agissant sur instructicn
d'un catinet de conseils en brevets
d'Australie une requéte en déiivrance
d’'un brevet européen. La pricrité d'un

dépdt d'une demande antérieure du 6 -

octobre 1978 en Australie a été reven-
digquée.

lil. La demande désignait quatre Etats
contractants de la Convention sur le
brevet européen et la taxe de désigna-
tion pour quatre Etats a 4té payée le 19
octobre 1979. La requérante avait toute-
fois donné des instructions au cabinet
australien de conseils en- brevets de
désigner cing Etats contractants. parmi
ceux-ci la Reépublique fédérale d Alle-
magne. )

IV. Ayant été informée que seulement
quatre Etats contractants {sans I3
Républinue  fédérale  d'Allemagne)
avaient été désignés. la requérante avait
immeédiatement fait une réclamation au
sujet de cette omission. Le 25 octobre
1979, Ia taxe. de désignation pour le
cinquiéme Etat a été payée et le 28
novembre 1979 le mandataire agréé en
Angleterre a demand$. en application de
la régle 88 de ia CBE, ia correction de
I'2rreur dans la requéte en célivrance par
I'addition du nom de la République
fedérale d'Allemagne. La requéte en
correction de l'erreur était sccompagnée
d'une preuve par écrit sous la forme
d'une déclaration de la secrétaire de
t"associé principal du cabinet australien
de conseils en brevets faite selon le
“Australian  Statutory Declaration Act
1959,

V. Il ressort de la déclaration, qui était
accompagnée de quelques documents 3
I'appui. que des instructions claires
avaient ¢été données par télex de
désigner entre autres I'Etat contractant
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oublié et que.le cabinet australien de
conseiis en brevets avait répondu par
une fettre indiquant qu'il avait préparé
des requétes en délivrance de brevets

pour différents pays nommément
indiqués et pour “I'Europe”. désignant
sous cette dernigre en-téte, indi-

viduellement., les cing Etats contrac-
tants. Une copie du télex et une ccpie de
la lettre ont été présentées. |l a été
exposé que dans la iettre d'instruction
quatre Etats contractants Sseulement
avaient été désignés et que 'omission
devrait &tre attribuse 3 une confusion
entre les affaires de différents clients
commise dans le cabinet de {a société
australienne de conseils en brevets.

VI. La section de 4épdt de I'Office euro-
péen des brevets a informé le repré-
sentant agréé en Angleterre de la
requérante, par lettre du 10 décembre
1979. que la régie 88 de |a CBE ne trou-
vait pas application vu que dans !a requéte
en délivrance il n'avait pas éié men-
tionné l'intention de désigner un autre
Etat en plus de ceux qui y étaient déjd
désignds. En conséquence la section de
dépdt a rendu. le 28 décembre 1979,
une nouvelle décision par laquelle la
requéte du 28 novemore 1979, tendant
4 la correction de la désignation d'Etats
contractants, était rejetée. sans que
cette décision soit motivée de fagon plus
compléte.

VIl. Le 23 janvier 1980 !a requérante a
formeé un recours contre la décision du
28 décembre 1979 et I'a motivé le 23
avrii 1980. La taxe de ‘recours a éte
payée en bonne et due forme.

VHI. Dans son expcsé par écrit des
motifs. la requérante fait valoir que la
régle 88 de la CBE n’exclut pas la correc-
tion de ia désignation d'Etats et que ia
deuxiéme phrase de cette régle 83 de la
CBE n'exige que !a rectification doive
s'irnposer 3 I'évidence que lorsqu'il s'agit
de reciifications de la description. des
revendications ou des dessins: il n'est
pas prescrit, de facon non équivoque.
que les rectifications ou erreurs dans les

autres piéces doivent s'imposer & |'évi-

dence.

IX. A 'appui de son exposé la requérante
a présenté des copies de documents se
rapportant 3 |'élaboration de la Conven-
tinn sur le brevet européen qui montrent
qu’il n'était pas envisagé d'exclure |'addi-
tion d’'une désignation dans une requéte
en délivrance de la régle générale Qui
autorise la correction d'erreurs dans les
piéces soumises 4 !'Office.

X. En ce qui concerne le premier docu-

-ment présenté. il s'agit d'une proposi-

tion de la délégation du Royaume-Uni
pour la 9éme réunion du groupe de
travail | en octobre 1971, {document de
travail n® 7, 19 octebre 197 1) 3 savoir ia
proposition d'un article dans le régle-
ment d'exécution des ia Convention qui
prévoyait la correction de fautes de
transcription ou d'erreurs manifestes
dans une requéte en délivrance d'un
brevet européen mais excluait expressé-
ment I'addition d'autres Etats contrac-
tants.

X\. Le second document présenté {docu-

ment de travail BR/GT 1/131/71, 22
octobre - 1971) montre que cette
proposition n'a pas été acceptée. La
proposition d'une régle 3 I'article 145 n®
4a a 4té acceptée dans une teneur qui
devait permettre la correction des fautes
ou erreurs manifestes dans toutes les
piéces lorsqu'il était clair que la correc-
tion proposée correspondait & Fintention
premidre. Des dérogations particuliéres
— en ce qui concerne. par exemple. la
désignation ultérieure d'un Etat —
n‘ont pas été prévues dans la nouvelle
disposition: ceci a également été noté
dans le rapport de !a 9éme réunion du
groupe de travail | (BR/135/71. page 31.
17 novembre 1971).

Xll. D'autres recherches ont permis de
constater qu'd Joccasion de !a con-
férence intergouvernementale de
Luxembourg (24 janvier au 4 février
1972) différentes organisations privées
avaient proposé une régle qui devait per-
mettre d'indiquer, 3 tout moment. dans
un délai de 16 mois a compter de la date
de priorité, 1a date et le pays d'une
demande antérieure. dont la priorité était
revendiquée. Cette proposition ne fut
pas acceptée par les délégations
nationales mais le groupe de travait | fut
chargé de modifier la régie corres-
pondante de telle fagon qu'il fut possibie
de rectifier une déclaration inexacte dans
une requéte en délivrance (voir

" BR/168/72. page 36. 15 mars 1972).

_intentionneliement.

Xlil. Le rapport sur 1a réunion du groupe
de travail | {BR/177/72. page 24. 13
avril 1972) montre clairement que le
groupe de ‘ravail. en conséquence,
avait limité fexi
gence que seulement les corrections
¢'imposant a l'évidence pouvaient étre
faites &8 la rectification d'erreurs dans
la description. les revendications et
les dessins. C'est ainsi qu'a été arrétée lz
teneur actuelle de la régle 88 de la CB3E.
En méme temps a é18 fixée la procédure
de signalisation au demandeur des
irréguiarités concernant la date et le
pays du premier dépdt et I'invitation a
remédier_a ces irrégularités {voir régle
41, paragraphes 2 et 3 de la CBE).

XIV. La conférence diplomatique de
Washington de 1870 avait choisi une
autre solution. La régie 91 du réglement
4'exécution du traité de coopération en
matiére de brevets prevoit. en partie, ce
qui suit:

“Erreurs évidentes de transcription”
91.1. Rectification

{a) Sous réserve des alinéas b} & g). les
erreurs évidentes de transcription. dans
fa demande internationale ou dans
d'autres documents présentés par le
déposant. peuvent étre rectifides.

{b) Les erreurs qui sont dues au fait que,
dans la demande internaticnale ou dans
les autres documents, était écrit queique
chose d'sutre que ce qui. de toute évi-
dence. était voulu, sont considérées
comme des erreurs évidentes de trans-
cription La rectification elle-méme doit
étre évidente en ce sens que n'importe
qui devrait constater immédiatement
que rien d'autre que le texte proposé en




tant que rectification n'aurait pu étre
voulu.

(c) Des omissions d'éléments entiers ou
de feuilles entidres de la demanda
internationala. méme sl elleg résulient
clairement d'une inatiention, au stade,
per exemple, de la copie ou de I'assem-
blage des feuilles ne sont pas recti-
fiables.

(d) Des ractifications peuvent &tire faitas
sur requéte du deéposant., L'administra-
tion ayant découvert ce qui sembie cons-
tituer une erreur évidente de wanscrip-
tion peut inviter le déposant & présenter
une requéte en rectification. dans les
conditions prévues aux alinéas e} 3 g).

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux articlas 106 &
1C8 et aux raégles 1, paragraphe 1 et 64
de la CBE: il ast donc recevable.

2. Cest le premier recours ol pour
rendre la décision la Chambee de recours
juridique devra examiner l'interprétation
de la régle 88 de la CBE: il apparait donc
souhaitable que la Chambre commente
de facon détaillée le droit applicable
ainsi que, lors de requétes basdes sur la
régle 88 de la CBE, 1a procédure qui doit
étre suivie.

3. Tout d'abord il convient de constater
que la régle 88. ter paragraphe de la
CBE n'exclut pas la correction des
erreurs concernant la désignation d'Etats
méme lorsque les rectifications ne
“simposent pas a i'évidence” dans le
sens$ défini par la deuxieme phrase de la
régle 88 de la CBE. Ceci ressort tout
d'abord du texte méme de la régle 88 de
la CBE; le fait qu'il était envisagé que
celg devait 8tre, d'aprés la Convention,
le droit applicable, ressort aussi sans
équivoque du développernant historique
de ce droit te! qu'il est résumé dans les
alingéas X-——XIII.

4. I} devrait alors v avoir une erreur, dans
fe sens de la régle 88 de la CBE. dans
une piece soumise § I'Office européen
des brevets lorsque la piéce ne reproduit
pas la véritable intention pour laquelle
elie avait été déposée. L'erreur peut se
présenter sous forme d'une déclaration
inexacie ou elle peut ressortic dune
omission. La rectification peut donc se
faire de la sorte que la déclaration
inexacte est formulée exactement oOu
que ce qui a été omis est ajoutd.

5. Mais avant que I'Office accepte une
requéte en correction d'une erreur il doit
étre clair pour I'Office qu'il y a bien une
erreur, en quoi [erreur consiste et
comment la correction doil éwre faite.
Ceci est une protection indispensable 2
Fencontre d'un usage abusif des dis-
positions de la régle 88 de la CBE.

6. ll incombe & la personne qui demande
correction de présenter 3 I'Office. de
facon compléte et sincére. les moyens
de preuve se rapportant aux faits perti-
nents pour la décision 3 rendre. Dans les
‘‘cas ou I'erreur en question n'est pas Avi-
dente et dang les cag ot il n'est pas
‘mmédiaternant  discernable que rien
d'autre ne pouvait dtre envisage que ce
qut est proposd dans iz reguéta en

coreaction, il doit &tre posé les exigences

fes plus grandes en ce qui concernela

charges de la preuve. Siles preuves.

apportées soft incomplétes. pas claires
ou ambigués, la requéte en correction
devra &tre rejetée. Il doit notamment ny
avoir aucun doute raisonnable en cé gl
concerne {'intention véritable de la per-
sonne pour laqualle le document a été
déposéd. Une simple explication de sdn
intention qui ne serait pas appuyée par
des preuves quant 3 seg propos et & ses
actes devrait presque toujours étre insuf-
fisante. Il ne peut pas étre permis qle
des dispositions qui doivent faciliter 13
rectification d'erreurs effsctives soient
utiliséas par quelqu'un dans ie but
d'obtenir. de cette fagon, une modifica-
tion de son opinion ou un développe-
memt de ses intentions.

7. Dans un cas commae le présent cas il
ne peut pas dtre permis au dernandeur
d'un brevet suropéen qui. par la suite,
veut désigner des Etats gu'il n'avait pas
Fintenticn 3 Forigine de désigner ou qui
veut remiplacer un Etat par un autre de
se sgrvir de !a régle 88 de la CBE afin de
tourner l'exigence de l'article 79 de la
CBE, que la requéte en délivrance pour
un brevet européen doit comprendre la
désignation de I'Etat contractant ou des
Etats contractants dans lequel cu dans
lesquels il est souhaité que l'invention
Soit protégée.

8. Dans le cas soumis ici § décision, les
preuves présentées montrent que la
requérante avait donné des instructions
non  équivoques & ses conseils en
brevets australiens et que c'est par suite
d'une erreur de leur part que des instrug-
tions inaxactes ont été regues par le
mandataire agréé en Anglaterre. |l
ressort clairement des copies du télex et
de la lettre présentées par la requérante
qu'elle avait I'intention de désigner cing
Etats contractants et d'y inclure la
République fédérale d'Allemagne. La
personne responsable de lerreur a
déclaré par écrit comment Verreur avait
pu se produire et cela dans une forme
qui répond aux lois de I'Etat dans lequel
cefte déclaration a é1é faite.

9. La chambre de recours juridique ne -

voit aucune raison de ne pas accepier
ces preuveas et las considére comme suf-
fisantes pour justifier la requéte de la
requérante fondée sur la régle 88 de la
CBE.

10. Dans cette procédure de recours i
n'était pas nécessaire de se livrer 3 des

considérations sur le fait de savoir si ie

droit d'exiger la conection d'une piéce
ern se basant sur la régle 88 de la CBE
était soumis 3 certaines restrictions
naturelles lorsque 13 requéte en correc-
tion a §té déposée relativernent tard.
Dans le présent cas, lz requérante a agi
immadiaternent.

11. La décision attaquée par le recours
est ainsi fondée sur une interprétation
grronde de la régle 88 de la CBE et doit
donc étre annulée.

12. Dans le présent cas une raquéte en
remiboursement de la taxe de recours
baséde sur la régle 67 de la CBE n'a pas

été présentée et les circonstances ne
justifient pas un tel remboursement.

Par cas motifs,
it #s1 statué comme suit:

1. L3 decision de la section de dépét de
rOficd européen des brevers du 28
décembrs 1979 est annulge.

2. It est orlonné.que la requéte en déli-
vrancé déposée pour la demande ce
Brevet européen n® 79302097.5 soit
rectifiée de fagon que ta désignation de
la Républiqgue fédeérale d'Allemagne vy
SOit ajoutée.




