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I - LES FAITS

-~ 17 décembre 1979

- 18 juin 1980

- 25 septembre 1980

- 29 septembre 1980

~ 23 avril 1981

~ 23 juin 1981

- 30 novembre 1981

IT - LE DROIT

La société X dépose une demande internationale dési-
gnant, entre autres, 8 Etats de la CEB.

Le Patent Office, administration chargée de la recherche,
établit le rapport de recherche internationale.

La société X - dépose, sous priorité de la demande
internationale, une demande de brevet européen désignant
3 Etats de la CERBR dont . un ne pouvait &tre désigné dans
la demande internationale
. deux étaient désignés par la
demande internationale

- produit copie du rapport de recherche
internationale )
- paie la taxe de recherche européenne.

La société requiert le remboursement partiel de la taxe
de recherche européenne en application de la décision

du CA de 1'OEB en date du 14 septembre 1979.

La section de dépdt décide le rejet de la requéte du
29 septembre 1980.

La société forme un recours en annulation de la décision
du 23 avril 1981.

La chambre de recours juridique rejette le recours.

- La chambre de recours examine, en premier, la recevabilité du recours formé
contre la "mesure" prise par la section de dépdt le 23 avril 1981, étant donné que
les recours ne peuvent &tre formés qu'a l'encontre d'une "décision"; la chambre re-
connait cette qualité a la mesure considérée

"Le fait qu'elle ne répondait pas complétement aux
exigences de la régle 68 § 2 de la CBE ne signifie
toutefois pas que la lettre était une simple noti-
fieation. La question de savoir st un document é-
manant de L'OEB représente une décision ou une no-—
tification dépend de son contenu et non pas de sa
forme. C'est d juste titre que les mandataires de
la requérante ont considéré la lettre comme une
décision susceptible de recours."

- Le recours étant recevable, la chambre devait apprécier s'il était ou non fondé-

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions




a) La requérante (Société X)
prétend que la demande de brevet européen sous priorité d'une demande inter-
nationale doit &tre considérée comme une "demande internationale au sens du PCT" se-

lon les articles 150 a 158 de la Convention de Munich.
b) L'OEB (Section de dépdt)

prétend que la demande de brevet européen sous priorité d'une demande interna-
tionale ne doit pas é&tre considérée comme une "demande internationale au sens du

PCT" selon les articles 150 a 158 de la Convention de Munich.

2°) Enoncé du probléme

La demande de brevet européen sous priorité d'une demande internationale
doit-elle étre considérée comme "une demande internationale au sens du PCT" selon

les articles 150 a 158 de la Convention de Munich ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Une demande ne peut &étre une "demande internationale
en vertu du Traité de coopération en matiére de bre-
vets" que lorsqu'elle a été déposée conformément aux
prescriptions de ce traité, ce qui n'est pas le cas
de la demande de brevet européen déposée par la requé—
rante (article 2 vii) du PCT; article 150 (2) premié-
re phrase de la CBE."

"La suppression de l'ancien article 10 (2) venant se
greffer sur la premiére décision citée, montre bien
que la décision a été prise, en toute connaissance

de cause, de réduire les possibilités de rembourse-
ment aprés le 14 septembre 1979. Il n'est donc pas
posstble d'interpréter la premiére décision non plus
que l'article 10 modifié dans le sens du ratisonnement
sutvi par les mandataires de la requérante en ce qui
concerne 1'équité.”

2°) Commentaire de la solution

Au niveau des principes, la distinction entre une demande internationale cém=—
portant une phase régionale dans la mesure ol les Etats de la CBE sont désignés et
une demande européenne requérant la priorité d'une demande internationale désignant
ou non des Etats de la CBE est certaine.

Au niveau de l'opportunité, que retient essentiellement la décision étudiée,
la chambre a estimé que les mesures prises par le CA de 1'OEB visaient a restreindre
les situations de remboursement de la taxe de recherche européenne et que les textes
en la matiére devaient, par conséquent, &tre interprétés étroitement.

On retiendra la parfaite correction d'une demande européenne désignant cer-
tains Etats déja désignés par la demande internationale dont la priorité était reven-
diquée. Nous nous trouvons devant une forme, peu pratiquée, d'auto-désignation.



Décision de fa chambre de
recours juridique du

30 november 1981

J 08/81+

Régle 68 (2). articles 150 (2) {3), 157
(2) b) {3) b) de la CBE: article 10 du
reglement relatif aux taxes: articles
2. vii) du PCT: décision du Conseil
d’administration du 14 septembre
1879 relative a la réeduction du
montant de la taxe de recherche
relative au rapport complémentaire
de recherche européenne.

“Forme des décisions’ -— "demande
internationale " — “rapport de
recherche internationale’’ —
“remboursement de la taxe prescrite
pour le rapport de recherche
européenne’.

Sommaire

. Une décision de I'Office européen des
brevets peut. mais en pratique ne doit
pas. étre rendue dans une forme qui
pourrart ['assimiler & une simple com-
munication. C’est le contenu et non pas
la forme d'un document qui permet de
déterminer s’il s'agit d'une décision ou
d'une communication.

/. Depuis la modification. intervenue le
14 septembre 1979, de l'article 10 du
reglement relatif aux taxes. il n'est plus
possible de rembourser la taxe prescrite
pour un rapport de recherche européenne
lorsqu’il se base sur un rapport de
recherche internationale ¢€tabli en vertu
des dispositions du PCT par une admini-
stration chargée de la recherche inter-
nationale autre que I'OEB.

Exposé des faits et Conclusions

I.Le 17 décembre 1979, la requérante
a déposé une demande internationale
en vertu du Traité de coopération en
matiére de brevets auprés de |'Office des
brevets et des marques des Etats-Unis
en désignant 16 Etats dont 8 Etats con-
tractants de fa Convention sur le brevet
europeen.

Il. Le 18 juin 1980, I'Office des brevets
et des marques des Etats-Unis agissant
en tant qu'administration chargée de
ta recherche internationale a établi un
rapport de recherche concernant la
demande internationale.

I Le 25 septembre 1980, ia requérante
a déposé une demande de brevet euro-
péen revendiquant la priorité de la
demande internationale et désignant 3
Etats contractants de la Convention
sur le brevet européen. deux dentre eux
ayant eté également désignés dans la
demande internationale. En méme
temps que la demande européenne. la
requérante a deposé une copie du
rapport de recherche établi pour la
demande internationale. La taxe relative
au rapport de recherche européenne a
ddment été acquitiee.

V. It apparait que la seule raison pour
taquelle la demande de brevet européen
a été deposée est que la requérante

ne pouvait désigner dans la demande
internationale I'un des Etats désignés dans
la demande de brevet européen du fait
que cet Etat n'avait pas encore ratifié le
Traite de cooperation en matiére de brevets.

V. Par fettre du 29 septembre 1980. les
mandataires de la requérante ont
demandé un remboursement partiel de
la taxe pergue pour le rapport de
recherche européenne en alleguant que
i'Office européen des brevets avait tiré
avantage du rapport de recherche établi
pour la demande internationale. La
requérante a fait valoir qu'une réduction
de 20% serait équitable. car c'est celle
qui aurait été accordee si la demande
européenne avait été une demande
internationale dans la phase régionale
plutot qu'une demande independante
revendiquant la priorité de la demande
internationale.

V. Le 23 avril 1981, la Section de dépdt
a adressé ala requérante une letire ainsi
libellee:

“En réponse a votre lettre du 29
septembre 1980 concernant la demande
de brevet européen susmentionnée.
nous vous informons de ce qui suit:

Dans la présente affaire. nous devons
rejeter votre requéte tendant @ un rem-
boursement partiel de la taxe de recherche
européenne attendu que la décision
prise par le Conseil d’administration de
réduire d'un cinquiéme le montant de la
taxe de recherche relative au rapport
complémentaire de recherche ne con-
cerne que le rapport complémentaire de
recherche européenne viseé a larticle
157, paragraphe 2 a) de fa Convention,
cest-a-dire le traitement d'une demande
internationale dans la phase régionale™.

VIl. Le 23 juin 1981, la requérante a
formé un recours contre la “‘décision
en date du 23 avril 19817 dont elle
demandait {'annulation ainsi qu'un rem-
boursement tout au moins partiel de la
taxe relative au rapport de recherche
européenne. Le remboursement de la taxe
de recours a également été demande. La
taxe de recours a été diment acquittée.

Vi, Le 9 juillet 1981, la Section de
dépdt a accusé reéception du recours par
ecrit, en attirant l'attention de la requérante
sur la nécessité de déposer par écrit un
memoire exposant les motifs du recours.

IX. Par lettre du 3 juillet 1981, les
mandataires de la requérante ont
demandé a fa Section de deépoét s'ils
avaient bien formé un recours contre
une “deécision” et fait observer qu’iis
présumaient se trouver en présence
d'une deécision susceptible de recours.

X. Le meémoire exposant les motifs du
recours a bien été déposé le 19 aolt
1981, dans le deélai prescrit. La requérante
fait valoir que. selon la décision du Con-
seil d'administration du 14 septembre
1979 relative a la réduction du montant
de la taxe de recherche relative au rapport
complementaire de recherche européenne,
elle pourrait prétendre au rembourse-
ment de 20% de la taxe attendu que,.
conformément & la definition de la
“demande internationale” dans [‘article
2. vii) du PCT. une demande de brevet

européen dans laquelle la priorité d'une
demande internationale est revendiguée
peut étre considérée selon I'srticle 150
(2) de {a CBE comme une demande
internationale. Elle soutient. en outre,
qu'il serait injuste de sanctionner un
demandeur qui a di. complémentaire-
ment a une demande internationale.
deéposer une demande nationale pour
désigner des Etats qui avaient en fait
signé ie Traité de coopération en matiére
de brevets mais ne l'avaient pas encore
ratifié. Elle ajoute enfin que I'article 10
du réglement relatif aux taxes permet
le remboursement dans le cas d'une
demande de brevet européen ou la
priorité d'une demande antérieure est
revendiquée et pour laguelle OEB a
établi un rapport de recherche. Lorsque
ia demande antérieure est une demande
internationale qui a été déposée aupres
d'un Office récepteur pour lequel 'OEB
agit en tant qu administration chargee
de ia recherche internationale, le de-
mandeur pourrait obtenir le rembourse-
ment. mais un demandeur de nationalité
ameéricaine ayant son domicile aux
Etats-Unis ne peut pas déposer de
demande dans un tel Office recepteur
et serait ainsi sanctionné s'il n’était
pas possible d'interpréter en sa faveur
la décision du Conseil d’administration
du 14 septembre 1979.

Motifs de la decision

1. Le recours satisfait aux conditions
enoncees aux articles 106 a 108 et a
la régle 64 de la CBE: il est donc
recevable. -

2. La lettre de la Section de dépdt du
23 avril 1981 constitue une decision
de la Section de deépdt au sens des
articles 21 et 106 de la CBE car elle a.
a iévidence. pour objet le rejet de la
requéte de la requérante tendant au
remboursement partie! de la taxe relative
au rapport de recherche européenne: elle
est également motivee comme cela est
prescrit par la régle 68 (2) de la CBE.

3. Selon la pratique habituelle de I'Office
européen des brevets. il eut fallu préciser
que le contenu de la lettre constituait
une deécision. afin de préserver la nette
distinction établie dans la Convention et
dans le réglement d'exécution entre
décisions et notifications {voir par
exemple régles 68 et 70 de la CBE). La
lettre aurait d0 également étre accom-
pagnée d'un avertissement selon lequel
cette décision pouvait faire 'objet d'un
recours et appeler l'attention de la
partie en cause sur les dispositions des
articles 106 & 108 de la CBE, conformé-
ment a la régle 68 {2) de ia CBE. Le
fait quelie ne répondait pas compléte-
ment aux exigences de la regle 68 {2)
de la CBE ne signifie toutefois pas que la
lettre était une simple notification. La
question de savoir si un document
émanant de ['Office europeen des
brevets représente une décision ou une
notification dépend de son contenu et
non pas de sa forme. C'est a juste titre
que les mandataires de la requérante
ont consideré la lettre comme une
décision susceptible de recours.

4. L-allegation de la requérante selon



laquelle sa demande de brevet européen
devrait étre considérée comme une
demande internationale aux fins de la
dixieme partie de ta Convention sur le
brevet européen {articles 150 a 158)
ne saurait toutefois étre admise et doit
étre rejetée. Une demande ne peut étre
une “demande internationale en vertu
du Traité de coopération en matiere
de brevets” que lorsquelle a été
déposée conformément aux prescriptions
de ce traité. ce qui n'est pas le cas de la
demande de brevet européen déposée
par la requérante (article 2 vii) du PCT;
article 150 (2) premiére phrase de la
CBE). L'argument selon lequel larticle
150 (2) serait d'une portée plus large
que Farticle 150 (3) de la CBE est
invogué en vain par la requérante.
L article 150 {3) prévoit seulement que
certaines demandes internationales
sont considérées comme des demandes
de brevets européen. Or, la requérante
essaie d'établir la conclusion inverse.
ce qui va a I'encontre de larticle 2, vii)
du PCT et de Varticle 150 {2) de la CBE.

5. Il convient de noter que. le 14
septermbre 1979, le Conseil d'admin-
istration a pris deux décisions connexes
{voir J.O. OEB n°® 9/1978 pp. 368. 369).
I} a en premier lieu décidé que {a taxe
de recherche prévue a larticle 157 {2)
b} de la CBE serait réduite d'un cinquieme
en ce qui concerne les demandes inter-
nationales pour lesquelles un rapport
de recherche internationale a eté etabli
par I'un des trois offices indiqués. dont
I'Office des brevets et des marques des
Etats-Unis. Le .Conseil d'administration
a en outre modifié I'article 10 du regle-
ment relatif aux taxes en supprimant.
notamment. 'ancien article 10 {2) qui se
lisait comme suit:

“La taxe de recherche peut étre rem-
boursée en tout ou en partie si le rapport
de recherche europeenne est base sur
un rapport de recherche internationale
établi en wvertu des dispositions du
traité de coopération. par 'Office ou
toute autre administration chargée de
la recherche internationale™.

La suppression de l'ancien articie 10
{2) venant se greffer sur la premiére
décision citée monire bien que la
décision a été prise, en toute connaissance
de cause, de reduire les possibilités de
remboursement aprés le 14 septembre
1979. Il n'est donc pas possible d'inter-
préter la premiére décision non plus que
I'article 10 modifié dans le sens du
raisonnement suivi par les mandataires
de la requerante en ce qui concerne
I'équité. En Vabsence de toute fonde-
ment dans le reglement relatif aux taxes,
it ne saurait étre fait droit du recours.

6. En vertu de ce qui précede, larequéte
aux fins de remboursement de la taxe
de recours en application de la régle
67 de la CBE n’est pas recevable.

Par ces motifs,
il est statué comme suit:

Le recours contre la décision de la
Section de dépbt de I'Office européen
des brevets en date du 23 avrit 1981 et
la requéte aux fins de remboursement
"de fa taxe de recours sont rejetés.




