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I - LES FAITS

- 6 décembre 1979 : La société X dépose une demande de modéle d'utilité
allemande.
- 6 décembre 1980 : La société X dépose, sous priorité allemande, une deman-

de européenne.

- 22 avril 1981 : ° L'OEB notifie & la société la fin des préparatifs techni-
quespour la publication qui est prévue pour le 17 juin
1981.

- 21 mai 1981 : La société X . retire sa demande européenne

. requiert en vertu de la reégle 69.2 (%)
une décision interdisant la publication.

-~ 5 juin 1981 : La section de dépdt rend une décision rejetant la requé-
te, par application de la régle 48.2 (**).

~ 17 juin 1981 : Publication de la demande.

~ 24 juin 1981 : La société . forme un recours en annulation de la déci-
sion du 5 juin 1981.
demande le renvoi devant la Grande Chambre
de recours.
demande le remboursement de la taxe de re-
cours.

- 9 décembre 1981 : La Chambre de recours juridigue . annule la décision du
5 juin 1981.
ordonne le remboursement
de la taxe de recours.
rejette la demande de
renvoi devant la Grande
Chambre de recours.

* Conv. de Munich, régle 69.2 voir supra Dossiers Brevets 1982.III.8.

** Conv. de Munich, régle 48.2 : "La demande de brevet européen n'est pas publiée lors-
que la demande a été rejetée définitivement ou a été retirée ou est réputée retiréde
avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication.”




IT - LE DROIT

ler Probléme : Publication d'une demande retirée
aprés la fin des préparatifs techniques

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions
a) Le requérant (Société X)

prétend que 1'OEB doit s'abstenir de publier la demande retirée méme aprés
"la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication".

b) L'OEB (Section de dépdt)
prétend que 1'CEB ne doit pas s'abstenir de publier une demande retirée aprés

"la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication™.

2°) Enoncé du probléme

L'OEB doit-il publier les demandes retirées aprés "la fin des préparatifs
techniques entrepris en vue de la publication."”

B ~- LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"La -Convention sur le brevet européen ne contient aucu-
ne disposition pouvant s'interpréter comme laissant le
demandeur entiérement libre de décider de la publica-
tion de sa demande jusqu'ad l'expiration du délail de 18
mois. La confidentialité absolue revendiquée par la
requérante jusqu'd cette date, avec exclusion d'une
publication ultérieure, n'a aucun fondement dans la
Convention.”

“Cette prétention de la requérante ne s'appuie pas da-
vantage sur les considérations générales par elle ex-
posées... Toutes les procédures de délivrance de bre-
vets prévoyant la publication de la demande antérieu—
rement a la délivrance du brevet recélent un danger :
celut de s'achever par cette publication et non par
la délivrance du brevet. Le demandeur qui s'engage
dans une procédure de ce type doit donc en accepter
par avance le risque.”

“Il résulte de ce qui précéde que la détermination
d'une date a laquelle les préparatifs techniques sont
réputés achevés conformément d la régle 48 (1) de la
CBE permet au demandeur de disposer d'un délai mini-
mum au cours duquel il peut, en retirant la demande,
faire obstacle d sa publication. Cette faculté ne lut
est plus accordée lorsque le retrait de la demande
intervient aprés la date de référence. Au plan juridi-
que, L'OEB a le droit d'empécher la publication, matis



l'usage de ce droit est laissé d son appréciation. Or,

apprécier ne signifie pas décider arbitrairement d'in—

tervenir, mais subordonner cette intervention d l'état

d'avancement du processus de publication et au fait que
les coiits impliqués restent encore dans les limites du

ratsonnable. "

2°) Commentaire de la solution

La chambre de recours juridique était appelée a arbitrer entre deux positions
extrémes . relativement & la publication des demandes retirées aprés "la fin des préparatifs
techniques entrepris en vue de la publication” : . selon le demandeur, la non-publication
était obligatoire

. selon 1'0OEB, la publication était obliga-
toire.

La chambre de recours juridique retient une solution plus souple : . si le retrait
intervient "avant" la fin des préparatifs techniques, la non-publication est obligatoire par
application directe de la régle 48.2.
. si le retrait
de la chambre intervient "apres" la fin des préparatifs techniques, 1'OEB "apprécie" si la
non-publication est compatible avec une gestion financiére saine et raisonnable du budget de
1'OCEB.

Ce débat peut étre rapproché de celui qu'avait suscité en droit francais 1'in-
terprétation des articles 78 et 102 du décret du 5 décembre 1968 permettant au demandeur de
déposer une nouvelle rédaction des revendications "jusqu'a la date de réception de la noti-
fication de la délivrance"; la cour d'appel de Paris annule la décision du directeur de
1'INPI estimant "qu'en raison des travaux matériels nécessaires aux opérations administrati-
ves de délivrance des brevets, il ne lui était pas possible de prendre en considération de
nouvelles revendications dix jours avant la date de notification de la délivrance" (PIBD
1973.95.II1.2). Il n'y a pas contradiction entre les deux interprétations, européenne et
frangaise, puisque les deux textes sont différents, le premier permettant et le second in-
terdisant 1l'appréciation administrative de mesures réclamées par le demandeur

2éme Probléme : saisine de la Grande
Chambre de recours

L'article 112 de la Convention de Paris prévoit la saisine de la Grande Cham-
bre de recours "si une question de droit d'importance fondamentale se pose". Sans contester

1'importance du probléme soumis & son appréciation, la chambre de recours n'a pas estimé
"justifié" le renvoi devant la Grande Chambre de recours

"Cette question peut étre considérée comme une question
de droit d'importance fondamentale... un renvoi devant
la Grande Chambre de recours ne semble toutefois pas
se justifier. En effet, la chambre de recours estime
étre en mesure de trancher elle-méme cette question,
le texte de la convention ne laissant subsister aucu-
ne équivoque en la matiere. Au demeurant, la doctrine
et les jurisprudences nationales ne fournissent, d la
connaissance de la chambre, aucune interprétation per-
mettant de remettre en cause son propre point de vue."

A propos de cette décision, deux observations peuvent étre faites
. la saisine de la Grande Chambre de recours est "filtrée" par la chambre de recours qui la
saisira, uniquement "lorsqu'une décision est nécessaire... afin d'assurer une




application uniforme du droit ou si une guestion de droit d'importance fondamentale
se pose"; la chambre de recours a, ici, estimé que l'intervention de la Grande GCham-
bre de recours n'était pas "nécessaire" au traitement de la "question de droit d'im-
portance fondamentale" posée par la requérante.

— ILa chambre recourt & l'observation de la doctrine et des jurisprudences nationales
pour assurer l'interprétation de la régle européenne et c'est dans la mesure.ou il

y a parfaite concordance entre la doctrine et les jurisprudences nationales d'une
part, et son opinion sur la régle européenne qu'elle estime que la solution ne préte
point & controverse et écarte la saisine de la Grande Chambre de recours.

32me Probléme : remboursement de la
taxe de désignation

La chambre de recours estime réunies en l'espéce les trois conditions exigées
pour le remboursement de la taxe de recours par la régle 67

la requérante a triomphé dans son recours
il y avait vice substantiel de procédure

"Le fait que la Section de dépdt n'a pas tenu compte
de ce principe fondamental qu'est 1'effet suspensif
du recours conformément d l'article 106 (1), deuxié~
me phrase de la CBE constitue un tel vice. Si c¢'est
uniquement pour des raisons de droit qu'elle a cru
ne pas devoir empécher la publication et non par
suite de circonstances matérielles non évoquées,
elle aurait di retarder cette publication jusqu'd

ce qu'il ait été statué sur le recours."”

. le remboursement est éguitable

"On ne saurait purement et simplement exclure qu'il
att été encore possible d'empécher la publication.
La requérante aurait alors, par le biais de son re-
cours, obtenu en fin de compte 1'arrét de la publi-
cation. Il convient, par atilleurs, de reconnaitre
les efforts méritoires déployés par la requérante
afin de voir élucider ces questions de droit, alors
que sa demande était déja publide.”
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‘Articles 93 11271) 8) 128. régles 48
ot 67 de la CBE;

Article 21 du PCT . _ _
) 'Pubhc-a;u;n de la demande de

brevet européen’: “Fin des prépara-
tifs techniques” — “Obstacle & la -

—— —— -

publication” — “Grande Chambre def

recours”: “Question de droit
d'importance fondamentale’ —
“Remboursement de la taxe de

recours” | o i

Sommaire

1. La régle 48 de la CBE ne prévoit
aucun oksiacle juridique au fait que
I'OEB  s'shsuenne de pulbiier une
Gemarde de brevel eurcpéen aors qQue
les préparziils cechniques entisoris en
vue de le publizaiion ce celie-¢l sent
r3pUTES AChEVES.

2. Pour tranzker une cues:ion ‘ce droit
a’/m,,or:e'zﬁ for ,u-mef‘ €. i n'y a pas
fieu ce saisic le Grance Chambre ce
recours lorsgue la C" mbre e cecours
devent laguelie ['afeire est ,J"'cnre
s'esiime en masure de céguire ce la
Canvention une  réponse _gépourvie
d'ambiguitd.

Exposé des faits et conclusions

§. Le € décembre 1980, I5 requéranie s
dépcsé une demande de brevet ewrd
péen®®
oricrité ¢g'une cemande aiiemande ielg
tive @ un medéie d'utiiitg qui avait é1g
dépesse le 6 décembre 1972, Le rap
port oe recherche eurcpéenne 5 é1é
rrznsmis & la reoquérante le 28 mars
YS81. suivile 22 avril 1981 de l2 noxifi
cation annongant la fin des préparatifs
technigues entrepris en vue de ia pubin
cation de la demande de Dbrevet euro
péen et cernte publication pour le 17
juin 1981. Par lettre en date du 21 mai
1981 précisant le contenu d'une corres’
nondance antérieure, lz requérante &
sighifié qu’elle retirait inconditionneiie.
ment s& demande et demandé cue I'CEE
s'abstienne de la publier. Parailéiement,
elie a requis. en vertu ce |a régie 89 (2!}
de la CBE. une décision interdisant la
publicaiion visée 3 'articie 83 de la CBE.

fl. Le Zjuin 1581, le Secuon de Géndtos
'CEB a rendu une décision en vertu de ls
régie 68 (2) de la CBE, par laquelie elie 2
cons:até que les préparatiis technmiques
entrenris en vue de la publication e s
demande de brevet européen é.zient
réputés  achevés corformément &
"articie 93 (1) et & la régle 48 (1) de ia
CBE. en liaison avec la communication
du Président de I'CEB en date du 18
juiller 1878 (J.0. n® 5/1878. p. 312}, et
que 1a demande serait pubiiée le 17 juin

* Tragucuon
* demande o€ brevel n* 801075886

pour lequelle elle & revendiqué &

"1981. La Section de dépbt s fondé sa

décision sur ls motif qu'elle voyait-dans
la régle 48 (2) un chstacle juridique & l8
non-publication de {a demandé de
brevet.

H1. Dans le recours formé par scrit le 24
juin 1981, adquel étaient joints un
chéque en régiement de 13 taxe corres
pondante et un mémoire exposant le$
motifs du recours, i3 requérante a
demandé qu'il’soit'constaté que la publi-
" cation décidée en verty de [article 93 {1)
.de la CBE & été ‘effectuée & tort. Elle a
demandé en outre le renvoi de I'ataire
devant 13 Grande Chambre de recours et
le remboursement de la texe de recours.’
Dans son mémoire exposant les motifs
du recours, la réquérante falt valoir que
le demandeur est en drolt de retirer sa
damande de brevet pendant toute la
période de 18 mois prévue 3 V'article 83
{1) de la CBE et, par conséquent,.d'en
empé&cher la poblication. Le. droit de
disposer librement .de ls . demande

«jusqu'au dernier jour de ces 1§ rmois

aurait Civers fondements juridiques. et
notamment linterdiction de divuiguer
sans contrecartie l'engeignement tect
nigue exposé dzns la demande ayant {ait
T'objet d'un ratrait. L'obligation qu'aurait
I'OEE d'empécher la publication d'une
cermande ayant fait 'objet d'un reirait
découieralt de larticle € C.4) de la Cond
vaniion de Farns. On ne saurzit per
2il'aurs, seicn lg reguérante. suivre lg
Ssciion de dépdt dans son interpréted
tior de la régle 4E de ia CBE: en efet!
suivent carte in:e:r'éra:ion;la oériode
au cours de laquelie le demandeur 2 13
faculté d'empécher I oubiication d2 s&
demande pcurrait &re raccourcie ac
nutum par le Frésigent de I'OEE et
s'achever éventueilernent le jOUr méme
du dépdt.

Motifs de la décision

1. Le recours réponc aux concitions
énoncées aux articles 106, 107 e1 108
et 3 la régle B4 de {8 CBE: ii est donc
recevable. Bien que la demande ait été
publiée enire temps le recours subsisie
ay sens de l'anicle’ 107, 1ére phrase. Ge
la CEBE (cf. en paniculier le texe
frangais},

2. Dars la décision artaquée, la Section
de Gépdt deduit de la régie 4B de 2 CSE
que ['OEB est tenu de publier une
demande qui a été retirée aprés le jour
ou les préparatifs techniques entrepris
en vue de sa publication ont été réputés

achevés. Or, cette régle prévoit seule®

ment que [a demande n'est pas pubiiée
lorsqu’elie est devenue cadugue avant iz
date 3 laquelle les préparaiifs tect3
niques sont réputés achevas: elie donne
donc l'assurance au demandeur que le
retrait de sa demande avant cene date
de référence fait également obsiacle 3 1a

_publication. On ne saurait cependant en

déduire a contrario que les demandes
retirées apres la date de référence
doivent &tre [nécessairement publiées.
Un raisonnefnent de ce genre ne se
justifierait que si ia régle 48 (2) de ia
CBE laigsait entendré que la
conséque/‘ce juridigue. ¢est-d-dite iz

i

~

non-publication, ne peut se produire que
lorsque °la  demande est davenue
cadugue avant la fin des préparatifs

techniques (voir, & ce propos, par
exernple, Larenz, “Methodeniehre der
Rechiswissenschaft”, 1979, 376). Or. ni

I'anticle 83 en liaison avec |3 régle 48 (2)
de 1a CBE,ni I'article 21.1) et 5) du PCT
sur lequel a été calquée cette disp&y
sition, ne permettent d'aboutir & une

- telle conclusion. La régle 48.6 du PCT.

prévoit expressément que les demandes
réputées retirées ne seront pas pub®
{iées, dans la. mesure ou il est encore
pcss&b!o d'empécher leur pubhcanon. :

. 3. L'obligation qu'aurait J‘OEB de publier

les. demandes de brevet devenues
caduques aprés la fin ces préparatifs
echnigues est infirmée éjslement par
des considérations d'ordre général. En
eflet, le conmenu dure demande de
brevet européen pubiiée 251 compris
dans 'zt de la technique zux termes de
Tarticie 34.(3
réuoactf &
ou ge lz prioriis,
oes c:r'.. Zes qui ont
aprés !s Gate du CEpdl ou oz iz criorité
revendiguée, mais avanr le pubucaiion
de ladite demance. Cefe cevrait, touts '75
fois| s 3priGuer Unicusmes a1 au ces ou
Ces “demeandes aniérizures” sont encore
exisianles au moment Je g :ubi?»a o,
A cela s'ajoute gue le deman de
bravet euiopéen pubiide peut. conmwy
formément 2 Yaricle 138 (1) de ia CBE,
avoir les mémes efets Gu point de vue
des droits antérieurs au niveau national:
il est donc de Vintérét générz! de iimiter
auiant que possibie le nombre des Groits
antérieurs non-authentigues. |i convient
en.outre ¢'éviter autani que vaue s pal
les difficuliés pouvant en résuiter pour le
Registre eurcpéen des brevets {anicie
127 de is. CBE) et pour iinspectlion
publique {article 128 de ta CEEl

()f
m(
&ifak

4. H n'est. toutefois. pas possidie
d'accorder & la requérente cue e
demandeur 8 le droil dempécher le
publication de sa demande juscou’au
dernier jour du délai de 18 mois prévu &
I'aricle 93 de la CBE. L'amicle 82 de {2
CBE. tout comme l'article 21 au PCT en
ce qui concerne les demeandes iniers]
nationales. énonce le principe de |
. publication de toutes les Cemandes c'éc
que possibie aprés ['expiration du déin
de 18 mois. La Convention reconnait
donc au public le droit d'obienir ces
informations, une fois cette période
écoulée, sur la totalité des cemandes ce
brevei en instance. L'orgenisznion oos
prensratifs dlimpression et € exs&dition
ce 1outes les demandas & pudiier ne
permet pas, sans. que soient
occasionnées des dépenses hors de prof
- portion. d'exclure de la pudiization Ges
demandes devenues cadugues au
dernier moment. Le demanceur doit
s'accommoder. le cas échéant, de ce iakt,
d'autant qu'il est assuré Oe ne voir
jamais publier une demance retirde
“gvant 18 fin des présarasiifs technigques.

Y .
i 12 Convention sur le brevet eurcpéen ne

——



contient aucune disposition pouvant
s'interpréter comme iaissant le demans
deur entiérement libre de décidar de la
publication de sa demande jusqu'd
I'expiration du délai de 18 mois. La con
fidentialité¢ absolue revendiquée par Ia
requérante jusqu’3d cette date. avec
exclusion d'une publication ultérieure,
n'a aucun fondement dans la_Convend
tion L'article 128 de la CBE {inspection
publique) visant le caractére confiden3
tiel de Ja demande fixe- comme dernier.
délai pour le traiternent confidentiel la
" publication de la demande et non pas
l'expiration du délai de 18 mois.
5 Cette prétention de la requérante ne
s'appuie pas davantage sur .les cond?
sidérations générales par elle exposées.
£n ce qui concerne !3 divulgation sans
contrepartie d’'un enseignement “tech
nique. l'articie 67 de la CBE associe, i
est vrai. une protection proviscireé 3 la
publication visée 3 I'article 93 de ia CBE.
mais seulement dans cenaines “conky
diiions. Toutgfois. conformément @&
'article 67 (4) de la CBE, cette pr
“tection provisoire est elte-mém
‘ supprimée rétroactivement Cans 1a C2s
ou I'on n'abourtit pas 3 la délivrence du
brevet européen. Or. toutes les
procédures ce délivrance de brevels pré&S
vovant: la publication de la demande
an:érizurement 3 la délivrance du breve?!
recélent un danger: celui de s’achever
par cette publicstion et non par 2
déliviance du brevet. Le demandeur qui
s'engage dzns un procédure de'ce type
doit donc' 2n accepter par avance le
risgue. '

6. L'argumeniation développée par le

reguéranie et aui se fonde sur I'artidle 4

C.4) de ia Convention de Faris n'est pas

perinente non plus. Dans sa. décgision

J15/80(J.0.n°7/1981,p.213.216). 12

Chambre de recours juricioue a établi

que 'OEE n'est pas directement li€¢ par

I"article 4 de la Convention o¢ Paris. En

outre. la disposition évoouée ne

s'appligue qu'aux “deuxiémes ins®
tances”. En efiet. elle impose 3 celles-ci

I'obiigation de reconnaitre une priorité -
lorsou'une demande antérieure. non

publiée., a é€té retirée auprés dunm
“premiére instance” et qu'une nouvelie

oemande ayant le méme contenu a été

déposée. La Convention d'unijon ne fait

pas obiigation aux “premiéres instances”

de permetire qu'un tel état de fait se

proionge 18 mois durant.

7. Enfin, la Chambre ne saurait suivre 13
reqguérante dans son affirmation gu'il y &
“divergence”. au sens de {"anicle 164 (2}
de la CBE. entre la régle 4811} ou
régiement d'exécution ef ie texte de fa
Convention. L'éventualité théorique d'un
abus de pouvoir par le Président de
I'OEB ne suffit pas & invalider lg dis-
position d'exécution qui lui confére ce
pouvoir.

B. W résulte de ce Gui précéde oue la
détermination d'une date & laquelle les
préparatifs techniques sont répuiés
achevés coniormément & la régle 48 (1)

disposer d'un délai minimum au cours
duquel il peut, #n retirant la demande.
faire obstacle 4 sa publication. Ceatte
faculté ne lui est plus accordée lorsque la
retrait de la demande Intervient aprés la
date de référence. Au plan juridique.

I'OEB a la droit d’'empécher la publica?

tion. mais l'usage de cs droit est laissé
son appréciation. Or. apprécier ne sig
nifie pas décider arbitrairement d'inte
venir, mais subordonner cette inte
vention & [Iétat davancement du
processus de publicztion st au fait que
les ¢olts impliqués restent encore dans
les fimites du raisonnable . i

8. La Section de dépdt a motivé son
refus d’'empécher la publication par le
seul ‘argument qu'elle serait juridique
ment tenue de procéder & certte publi
cation. Une telle obligation ne découlant
pas du texte de la régle 48 de la CBE et
la Section de dépdt
prononcée sur la guestion de savoir si
I'arsét de la putiication éiazit encore,
possiple  en  Tespace, la  cdécision
aviaguée ooit &ive annulée. |

10. Pour qu'il y 2it remboursement de la
1zxe Ce recours conformément & la régie
87 oe la CBE, il ‘aut qu'il y ait vice subd
siantie! de procédure. Or, le fait que l2
Secticn de cépd: rn'a pes i@hu compte de
ce prinsige fondamenial gqu'est l'efiet
suspensif du recours conformément &

I'articte 106 (1), deuxiéme phrase de la

CB8E constitue un tel vice. Si c'est
uniquement pour des raisons de droit
qu'elle a cru ne pas devoir empéche’ i3
publication e non par suite de circons@
tances maziérielles non évoguées, ehe
aurait do re:arcer cetle publicaiion
jusqu'a ce qu’il ait été siatué sur is
recours Le remboursement est
égalemant équitable. On ne saurait
purement et simpiement exclure ou’il ait
été encorg pessible o'empécher la pubik
cation. La reguérante aurait alors, par e
biais de son recours, obtenu en fin d2
compte l'arrét ce la publication. Il cor
vient par silleurs de reconnailre les
efforts meéritoires déployés par ls re¥
guérante 3fin de voir élucider ces
gquestions Oe droit, alors que sa demande
était déjd publiée Les conditions
motivant le remboursement de {3 taxe de
recours sont donc réunies.

11. Lz requérante 3 demandé que la
Grande Chambre de recours soit saisie 2t
siatue sur Ja quesiion de savoir si ie

* dépecsant a le droit. jusgu'é la fin des 18

mois, de dispeser ibrement ds sz
demande égsiement en ce qui concerne
iz publication de celle-ci. Cette guestion
peut €tre considérée comme une
question de droit O'imooriance foncs
mentale. En conséguence et con-
formément 3 "anicle 112 (1) 3} de iz
CBE. il y a lieu d'examiner si la Grande
Chambre de recours doit étre égaiement
saisie d'office. Un renvoi devant la
Grande Chambre de recours ne sembie
toutefois pas se jussifier. En effe: la'
Chambre de recours es:ime &ire en
mesure de trancher elle-méme certe

. Qu reguérant.

ne s'étant pas

guestion. le texte de fa ‘Convertion ne
laissant subsister aucune équivoque en
la matiére. Au demeurant, la doctring et
les jurisprudencss nationales ne foura
nissent. 34 la connaissance de |a
Chambre, aucune interprétation perd
mgt‘.ant de remettre en cause son propre
point de vue. . .

Par ces motifs, :
.. Jl_est statué comme suit: |
‘1. Ls décision de 13 Section de dépdt de

'Cfiice européen des brevets du 5 juin
1981 est annulée. '

2. La demande de renvoi devant la
Grande Chambre de recours est rejetée,

3. La texe de recours sera remboursée -




