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I - LES FAITS

- 6 septembre 1978 : La société X dépose une demande de brevet allemand.

- : La société X mandate un conseil pour déposer,sous prio-~
rité de la demande allemande, une demande de brevet eu-
ropéen désignant 8 Etats dont 1'Espagne (non contrac-
tant) mais point la Suisse.

- 31 aolt 1979 : Le mandataire requiert, selon la régle 88, le remplace-
ment de la désignation de l'Espagne par celle de la
Suisse en établissant l'erreur matérielle commise par
son employé.

- 3 janvier 1980 : La section de dépdt de 1'OEB rejette la requéte.
- 3 mars 1980 : La société X forme un recours et paie la taxe spéciale.
- 1980 : Publication de la demande conformément a l'article 93

de la Convention.

- 26 mars 1981 : La chambrede recours juridigue . annule la décision du
3 janvier 1981.

ait droit a la requéte
en rectification.

IT - LE DROIT

e La décision confirme les solutions précédentes concernant . le ddémaine de la
regle 88

"La chambre de recours juridique a estimé, dans le
recours n° J 08/80, le 18 juillet 1980 (Journal
officiel de 1L'0EB 1980, page 293), que la regle

88 de la CBE n'exclut pas la correction d'une
erreur dans la désignation des Etats dans une de-
mande de brevet européen, méme lorsque cette erreur
ne s'impose pas 4 l'évidence.”

. le contenu de la
régle 88

"Le fait qu'il s'agissait d'une erreur, la nature
de cette erreur et la correction qui a été requi-
se sont, par conséquent, manifestes. Il n'y a ni
équivoque, nt ambiguité en ce qui concerne les
preuwves. Il apparait que tous les faits perti-
nents ont bien été présentés a la chambre de re—
cours. "

¢ La décision s'intéresse, pour la premigre fois, a l'incidence de la publica~
tion de la demande entre le jour de la requéte (ou de recours) et celui de la décision
autorisant la rectification.




A - LE PROBLEME

La désignation d'un Etat contractant omis par erreur dans la requéte et rajou-
tée postérieurement & la publication de la demande est-elle opposable auwtiers ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"La demande ayant été publiéde sans la désignation de la
Suisse, pendant que le présent recours était em instance
de réglement, le risque existe, qui ne peut Etre évité,
qu'un tiers ait commencé a utiliser l'invention en Suts—
se, se fiant d la non-désignation de cet Etat. Ainst,
dans ce cas, la question de l'intérét public concernant
la séeurité juridique se pose. Toutefois, la requérante
n'ayant pas le contrdle de la publication, 11 serait in-
Jjuste de la priver du bénéfice de la correction de
L'erreur, d laquelle, par ailleurs, elle a en principe
droit, 4 ratson de la publication intervenue dans 1'in-
tervalle.

Il est vrai que la regle 88 de la CBE ne contient au-—
cune disposition formelle concernant la protection des
tiers comme celle que 1l'on peut trouver dans 1'article
122 (6) de la CBE permettant de régler des situations
semblables survenant lors d'une restitutio in integrum.
En 1'absence d'une disposition spécifique dans la Con-—
vention sur le brevet européen, la solution de tous

les problémes du droit des tiers doit étre laissée aux
tribunaux compétents.

2°) Commentaire de la solution

>

La solution parait conforme a la répartition des taches entre les régles euro-
péennes et les reégles nationales (J.M. MOUSSERON, La répartition des compétences en-
tre régles et autorités européennes et nationales dans la Convention de Munich in
festgabe fur . H. Weitnauer, Berlin 1980, p.111 a 128).

Le Droit frangais s'opposerait, sans doute, a la prise d'effet de cette dési-
gnation avant la réalisation d'une mesure de publicité, collective ou individuelle,
indigquant que l'invention est réservée sur le territoire francgais. En revanche, l'ar-
ticle 31 ne devait pas permettre la poursuite de l'exploitation au titre d'une posses-—
sion personnelle antérieure.



Décision de la chambre de
recours juridique du
26 mars 1981 J 12/80*

Régle 88 de la CBE

“Correction d’etreurs ™ — “Publication
d’une demande pendant la procédure
de recours” — “Protection des tiers™

Sommaire

. La correction d'erreurs dans la requéte
en délivrance d'un brevet eurogéen n'est
pas exclue Jorsque la requéte en
rectification est formée immédiatement.
alors méme que la demande est publide
sans la correction requise et pendant

qu'un recours contre le rejet. de la
requéte en correction est en instance de
réglement.

ll. Lorsqu'un tiers a commencé &
exploiter [:nvention au cours de /a
période se situant entre la publication de
la demsnde pas encore rectifiée et /a
publication de la correction. la décision,
en ce qui concerne ses droits. doit étre
laissée  aux tribunaux nationaux
compétents: la CBE ne contient pas,
pour de tels cas, de disposition expresse
pour la pratection des tiers analogue &
celle prévue par larticle 122(6) de /la
CBE.

Exposé des faits et conclusions

. Le 29 aodt 1979. la reguérante a
déposé une demande de Dbrevet
européen en désignant sept Etats
contractants. et un Etat non-contractant,
I'Espagne. Les taxes de désignation pour
huit Etats ont été payées le méme jour.
La demande revendiquait la priorité
d'une demande nationale allemande
déposée le 6 septembre 1978.

Il. Deux jours plus tard, le 31 aoiit 19789,
la requérante a adressé a |'Office
européen des brevets par télex. un
message. requérant la correction d'une
erreur dans le formulaire de requéta en
délivrance 3 savoir le remplacement de
la désignation de I'Espagne par celle de la
Suisse. un Etat contractant: le télex a été
ddment confirmé par une lettre.

I1l. Le 20 septembre 1979, la requérante
a fait connaitre 3 i'Office. par écrit. ies
raiscns pour lesquelies. selon elle. la
correction requise devait étre autorisée.
Elle a fait parverir ure déclaration scus
la foi du serment dune secrétaire
employée 3 son bureau des brevets,
accompagnée de documerits pertinents
indiquant que cette derniére avait regu
des instructions pour mentionner la
Suisse sur ie formulaire de recuéte en
délivrance de brevet européen et qu'une
demande nationale devait étre déposée
en Espagne. li était soutenu que la
secrétaire avait confonduy les instructions
écrites regues.

J.O. OEB 5/81

IV. Ces instructiors comprenaiant, en ce
qui concerne les Cemandes & faire pour
I'étranger. un programme dactylographié
daté du 27 juin 1979, qui ne
mentionnait ni 'Espagre ni la Suisse.
D'une note dactylographiée datée du 11
juilfet 1979, il résuite toutefois. qu'a la
suite d'une discussion avec ies
inventeurs. il avait été décidé qu'une
demande nationale devait étre déposée
en Ec<pagne. et que la Suisse devait atre
ccmprise dans les Etats & désigner dans
la demande de brevet européen. Les
noms de ces Etats avaient été ajoutés. 3
I'encre rouge. au programme concernant
les demandes pour I'étranger du 27 juin
1979. avec renvoi 3 la note du 11 juillet
1979.

V. Dans sa déclaration. ia secrétaire

- expose qu'elle se sentait indisposée &

I'époque. et attribue son erreur & ce fait.
Des photocopies de certificats médicaux
jointes & la déclaration établissent qu'elle
avait été absente du service. pcur raison

de santé. du 6 aodt au 14 septembre
1979.

D'une autre déclaration écrite datée du
12 mars 1981. adressée en répcnse A
une demande. de renseignements de la
chambre de recours juridique, il ressont
que la secrétaire avait préparé les
documents concernant la demande peu
avant le début de son absence de son
poste et non, comme indiqué dans sa
premiére déclaration. le 27 aolt 1979.

Vi. Le 3 janvier 1980. la section de
dépdt de I'Office européen des brevets a
rendu la décision attaquée. La requéte
en rectification était rejetée aux motifs que
l'article 79 de la CBE exciuzit la
désignation ultérieure d'Etats. et qu'une
correction de la demande. conformé-
ment 3 la régle 88 de la CBE. ne pouvait
éire accordee, dés linstant qu'au
moment du dépdét de la demande.
aucune circonstance n'était connue ou
aurait di l'étre, permettant c'admettre
une erreur éventuelle.

V. Par lettre du 3 mars 1980, la
requérante a formé un recours contre
cette décision. Elle a requis {'annutation
de la décision attaquée et I'adjonction de
ta Suisse aux Etats désignés. La taxe de
recours a diment été payée et le
mémcire exposant les mctifs du recours
du 29 avril 1980, a été déposé en
temps utiie.

ViHl. Dans la motivation de son mémoire.
la requérante expose que la correction
demandée a été requise pendant le délai
de priorité prévu par la Convention de
Paris. Elle se référe 3 I'article 125 de la
C8E et soutient que las principes de droit
judiciaire généralement admis dans les
Etats contractants deviaient lui étre
appliqués. Elle soutient également que,
centrairement & linterprétation de la
section de dépdt. la régile 88 de la CBE
devrait trouver application. Il y aurait une

claire discordance entre le paiement de
huit taxes de désignation et |la
désignation de sept Etats contractants et
d'un Etat non-contractant.

IX. Dans un mémoire complémentaire. Ja
requéranta renvoie A la décision J 08/80
rendue Dpar la chambre de recours
juridique et publiée en septembre 1980.

X. La demande de brevet européen a &té
publiée le 11 juin 1980. Parmi les Etats
désignés ne figuraient ni I'Espagne. ni la
Suisse.

Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions des
articles 106 a 108. et A celles des :egles
(1) et 84 de ta CBE: il est en
conséquence recevable. ’

2. La chambre de recours juridique a
estimé. dans le recours n® J 08/80. le 18
juiliet 1980. (Journal officiel de I'OEB
1980. page 293). que la régle 88 de la
CBE n'exclut pas la correction d'une
erreur dans la désignation des Etats dans
une demande de brevet européen. méme
lorsque cette erreur ne s'impose pas a
I'évidence.

3. La chambre partage {'opinion de la
requérante selon laquelle il existe une
contradiction manifeste. dans fa de-
mande de brevet. entre les taxes de
désignation payées et les Etats désignés.
Cependant. il ne peut pas étre
raisonnablement prétendu que la
correction demandée s’imposerait 3
'évidence. La question de savoir si la
requéte peut étre admise dépend. par
conséquent, de {a fagon dont la chambre
apprécie les faits, notamment les
documents présentés par la requérante
avec sa lettre du 20 septembre 1979.

4. Des documents présentés, il ressort
qu'd lorigine il n'était envisagé de
demander la protection d'un orevet pour
I'invention en cause ni en Espagne, ni en
Suisse. Mais la note du 11 juillet 1979
montre toutefois qu'ii avait été décideé
qu'une demande naticnale devait aussi
atre déposée en Espagne et gue la
Suisse devait étre ajoutée 3 la liste des
Etats 3 désigner dans la demande de
brevet européen.



5. Ainsi. il est établi qu'avant le dépdt de
la demande la requérante avait eu
I'intention de désigner la Suisse dans la
demance de brevet européen envisagée.
Le fait d'avoir omis cette désignation
résulte d'une confusion et non d'un
changement d’intention de la
requérante. La_ mention de VEspagne
dans la requéte en délivrance du brevet
qui est compiétement dépourvue de
sens. conjointement avec le paiement de
buit taxes de désignation en fournissent
le preuve.

6. Le fait qu'il s'agissait d'une erreur. la
nature de cette erreur et la coerrection qui
a été requise sont, par conséquent,
manifestes. I} n'y a ni équivoque. ni
ambiguité en ce qui concerne les
preuves. |l apparalt que tous les faits
pertinents ont bien été présentés 3 la
chambre de recours.

7. Dans le premier recours de ce genre
ouU la chambre a statué {J 08/80), il a été
indiqué que dés lors que la requéte en
rectification avait été introduite
immédiatement, il n'était pas nécessaire
de se demander si le droit d'obtenir une
correction  était sujet & certaines
limitations naturetles. Dans le présant
recours. il N’y a pas le moindre doute que
la requéte en correction a été déposée
immédiatement. en fait dans les deux
jours aprés le dépdt de la demande et
avant l'expiration du délai de priorité.

8. La demande ayant été publiée sans la
désignation de la Suisse, pendant que le
présent recours était en instance de
réglament. le risque existe. qui ne peut
dtre Avité, qu'un tiers ait commencé 3
utilisar l'invention en Suisse. se fiant 3 la
non-désignation de ce Etat. Ainsi, dans
ce cas. ia quesiion de l'intérdt public

concernant la sécurité juridique se pose.
Toutefois. la requérante n'ayant pas la
contréle de la publication, il serait injuste
de la priver du bénéfice de |3 correction
de 'erreur. 3 laquelle. par ailleurs. elie a
en principe droit, 3 raison de la
publication intervenue dans l'intervalle.

9. ll ast vrai que la régle B8 de la CBE ne
contient aucune disposition formelle
concernant !a protection des tiers
comme celle que I'on peut trouver dans
I"article 122 (6) de la CBE perrmettant de
régler des situations semblables
survenant lors d'une restitutio in
integrum. En 'absance d'une disposition
spécifique dans la Convention sur le
brevet européen, [a soluticn de tous les
probiémes du droit des tiers doit étre
laissée aux tribunaux nationaux com-
pétents.

10. Pour les motifs exposés ci-dessus la
chambre considére que 13 requéte en
correction, dans ce cas particulier, est
justifige.

11. La décision attaquée est fondée sur
une interprétation erronée de ia régie 88
de la CBE et des faits pertinents de la
cause et doit donc étre annuiée.

12. Une requéte de remboursement de
la taxe de recours basée sur la régie 67
de la CBE n'a pas été présentée et les
circonstances ne justifieraient pas un tel
remboursement. :

Par ces motifs,
il est statué commae suit:

1. L.a décision de la section de dépdt de
'Office européen des brevets du 3
janvier 1980 est annulée.

2. il est ordonné que la requéte en
délivrance déposée pour la demande de
brevet européen n°® 79 103 186.7 sera
rectifiée par adjonction de la désignation
de la Suisse.




