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GUIDE DE LECTURE

- ETAT DESIGNE - PATEMENT DES TAXES *




I - LES FAITS

-3 Juin 1981

-28 Avril 1982

<% Juin 1981

-3 Juin 1982

-4 Juin 1982

-3 Aolit 1982

~30 aofit 1982

-5 Octobre 1982

~28 Janvier 1983

: La société CLOUTH.GUMMIWERKE dépose une demande natio-

nale de brevet

: GUMMIVWERKE dépose une demande de brevet européen sous

priorité désignant dix états; elle régle les taxes de
dépdt et de recherche.

: GUMMIWERKE ordonne a sa Bangue le réglement des taxes de

désignation de huit états.

: Expiration du délai de réglement des taxes de désignation

de l'article 79§ 1(*)

: Prised'effet du délai de régularisation de la reégle

85 Bis {**)
1'OEB recoit le reéglement ordonné le 2 Juin 1981.

: Expiration du délai de régularisation de la régle 85 Bis
: La section de dépdét répute la demande retirée
: GUMMIWERKE forme un recours

: La Chambre de Recours juridique. annule la décision de

la section de dépdt
. . ordonne le remboursement
de la taxe de recours.

* Conwention de MUNICH ,art.?79 §2:

** Réglement d'application

"...la taxe de désignation est acquittée dans un délat
de doure mois... st #ne priorité a été revendiquée, &
compter de la date de priorité..."

Régle 85 Bis:

"si'... une taxe de désignation n'est pas acquittée dans
les délais fixés...d l'article 79 § 2...elle peut étre
acquittée dans un délail supplémentaire de deux mois a
compter de l'expiration du délai, moyennant wersement

d'une surtaxe dans ce délai supplémentaire ."




[II - LE DROIT l

A-LE PROBLEME

1°)Prétentions des parties

a)Le demandeur au recours (GUMMI ERKE)

prétend qu'en l'absence d'autres indications, la somme tardivement versée en

S

réglement des taxes de désignation doit &tre affectée a la désignation (taxe plus
surtaxe) des premiers états désignés.

b)La section de dépét

prétend qu'en l'absence d'autres indications, la somme tardivement versée en
réglement des taxes de désignation nedoit pas &tre affectée & la désignation (taxe
plus surtaxe)des premiers états désignés .

2°)Enoncé du probléme

En 1'absence d'indications particuliéres du demandeuxr l?s sommes Ye%seei.en oe
réglement des taxes de désignation doivent-elles étre affectées a la désignation

premiers états indiqués sur la requéte?

B-LA SOLUTION

1°)Enoncé de la solution

"-La déeision de la section de dépst de 1'OEB est annulée
-en cas de paiement insuffisant destaxesde désignation,

on ne saurait décider de limiter d'office les désignations

dans 1'ordre indiqué que si le demandeur lui-méne persiste

a ne pas faire connaitre son chotlx aprés y avoir été invité

par L'Office conformément & l'article 72 §2 du réglement re-

latif aux taxes... c'est seulement lorsque la personne qui

a effectué le patement ne donne pas suite d cette invitation

en temps utile qu'il y a lieu d'appliquer la disposition de

l'article 9.2 du réglement relatif aux taxes" .

2°)Commentaire de la solution

La Chambre de recours juridique retient la solution la plus favorable au deman-
deur:
-1'absence d'affectation expressedes sommes versédes ne prive pas ce réglement d'effica-
cité et a défaut de valoir comme réglement de huit taxes de désignation, vaudra régle-
ment de cing taxes de désignation plus cing surtaxes de retard.


http://cas.de

. La Chambre estime , d'autre part, que les sommes réglées de manidre insuffi-
sante & la désignation des premiers états indiqués sur la requéte mais que, sur inter-
pellation de 1'Office , le demandeur peut indiquer quelles sont les désignations sup-
portées par ces réglements.

La Chambre de recours juridique va jusqu'a admettre que dans l'espace la sec-
tion de dépSt & laquelle le dossier est renvoyé devra reprendre la procédure par pareil-
le interpellation du demandeur.




DECISION de la Chambre de recours juridique du 28 Janvier 1983 :2‘ é; -
J 23/82%

SOMMA IRE

1-67 en we de prendre une décision en application de la régle 69(2) de la CBE, i1 con-
ment de s'assurer qu'un paiement a été effectué dans les délais, il ne suffit pas de

wWrifier la date de paiement enregistrée sur ordinateur. Il faut encore verser au dos -
sier la photocopie des piéces ayant servi de base d la saisie des données et les exami -

ner.

II-61 les taxes de désignation ne sont acquittées que lorsque le délai smpplémentaire
visé & la régle 85 bis de la CBE a déja commencé A courir , on peut alors considérer que
la wlonté du demandeur est de payer le montant total du en application de ladite regle
y compris la surtaxe.

III-61 le montant versé pour les taxes de désignation dans les délais prescrits 4 l'ar-
ticle 79(2) deuxiéme phrase ou & la régle 85 Bis de la CBE ne suffit pas, compte tenu

des montants respectivement exigibles au cours de ces délais, a couwrir tous les Etats’
désignés lors du paiement, 11 content alors d'inviter l'auteur du paiement, conformément
a l'article 7(2) premiére phrase du réglement relatif aux taxes, 4 préciser les Etats
dont 11 souhaite maintenir la désignation. L'article 9(2) est applicable au lieu et pla-
ce de l'article 7(2) deuxiéme phrase du réglement relatif aux taxes si l'auteur du paie-
ment ne donne pas suite d cette invitation en temps utile.

EXPOSE DES FAITS ET CONCLUSIONS

I-La requérante a déposé le 28 Awil 1982 une demande de brevet européen** pevendiquant
une priorité du 3 juin 1981 et désignant dix Etats contractants. Elle a diment acquitté

a la méme date les taxes de dépdt et de recherche. Un formulaire établi par la requéran-—
te a titre d'"instruction d la banque" et portant la date du 2 Juin 1982 a été par la
suite enwyé a¢ L'0OEB, ainsi qu'il ressort d'une correspondance de la requérante en date
du 2 Septembre 1982 et des piéces qui y étatent jointes. Cet envol comportait en annexe
un chéque d'un montant de 2 080 DM ainsi qu'un autre formulaire de " passation en compte”
également établi par la requérante, dans lequel 11 était indiqué que ce montant représen-—
tatt le paiement des taxes de désignation de huit Etats contractants, expressément men-—
tionnés dans ledit fbrmuigire, sur les dix Etats initialement désignés. Or, un document
imprimé par 1'ordinateuryl'OEB indique le 4 Juin 1982 comme date de paiement des huit
taxes de désignation d'un montant de 260 DM chacune .

Par notification du 16 Juin 1982 la requérante a été avertie qu'en
application de la régle 85 Bis de la CBE elle awit encore la possibilité d'acquitter
valablement les taxes de désignation dans un délai supplémentaire de deux mois & compter
du 4 Juin 1982, moyennant versement d'une surtaxe de 50% sans que le mog%%@téigtal puis-
se toutefois dépasser 1 035 DM & défaut de quoi la demande seratit réputée~ Une nouvelle
notification annongant que cet effet juridique s'était produit a été émise le. 30 Aout
1982 . La-dessus, la requérante a demandé & laSection de dépct dans sa correspondance du
2 Septembre 1982, regue le 4 Septembre 1982 qui contenait des explications détaillées et
étalt accompagnée des piéces déjad mentionnées, de bien vouloir "reconstituer la question”.

IT-La Section de dépost de L'OEB a rendu le 24 Septembre 1982 une décision dont le dispo-
sitif initial comportait la mention: "la requéte en remboursement est rejetée".Ce dis-—
positif a été rectifié par la suite en application de la régle 89 de la CBE aprés l'in-
troduction du recours. Il s'énonce comme suit: "La requéte du 30 Aot 1982 tendant a voir
annuler la constatation effectuée conformément & la régle €9(1) de la CBE est rejetée”.
C'est seulement dans le dispositif ainsi rectifié que la décision du 24 Septembre 1982
falt expréssément wdfironce & la réyile 89.

'

III-Le 6 Octobre 1982, la requérante a formé un recours contre la déeision de la Section
de dépdt de 1'0EB en date du 24 Septembre 1982 et déposé un mémoire en emposant les motifs.
La taxe de recours a dunent été acquittée le 4 Novembre 1982. La requérante allégue que

le montant de 2080 DM, par elle affecté au paiement des taxes de désignation pour huit



Etats contractants qui a été versé tardivement certes, mails dans le délai supplémentaire
prévu a la régle 85 Bis de la CBE, doit étre considéré, conformément & l'article 9(2)

du réglement relatif aux taxes, comme une somme de taxes de désignation acquittées moyen-—
nant surtaxe. En vertu de ce railsonnement, chaque taxe s'éléverait a DM 390 (DM 260 + 509
pour une désignation wlable conformément & la régle 85 Bis de la CBE. IL s'ensui wait

que les cing premiers Etats cités dans l'ordre de la demande seraient valablement désignés
du fait d'un paiement effectué conformément & l'article 85 Bis de la CBE ensemble avec
l'article 9(2) du réglement relatif aux taxes. En conséquence, la requérante demande:

1-La poursuite de l'Instruction de la demande pour les cing premiers Etats contractants
désignés.

2-Le remboursement de la taxe de recours

MOTIFS DE LA DECISION

1-Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106,107 et 108 et & la régle
64 de la CBE; il est donc recewble.

2-La lettre de la requérante en date du 2 Septembre 1982 dans laquelle celle-ci deman-
dait a la Section de dépdt de bien wuloir "reconsidérer la question", a été traitée &
Jjuste titre par la Section de dépdt comme une requete présentée en wertu de la régle
69(2) de la CBE, mgine si cette correspondance n'est pas expressément désignée comme
telle dans la déciston. Une décision prise en application de la régle 69(2) de la CBE
doit trancher essentiellement la question de sawir si la perte du droit en cause est
effectiwement intervenue c'est d dire dans le cas d'espéce, si le montant de 2080 DM

a été acquitté dans les délais le 3 Juin 1982, ou bien seulement le 4 Juin comme 1'indi-
que le document imprimé par 1'ordinateur. Pour wrifier si le délai a été observé ou

non un tel document ne suffit pas. Il est nécessaire de werser au dossier , tout au moins
sous forme de photocopie, les piéces ayant servi de base & la saisie des données sur
L'ordinateur et de les examiner. Or, la Section de dépdt a omis de le faivev Pour cons-
tater qu'un chéque de virement de 2080 DM n'est parwvenu a 1'0EB que le 4 Juin 1982, la
Section de dépdt ne s'est manifestement fondée que sur le document imprimé par 1'ordina-
teur. Elle a négligé de wrifier la date de réception effective du formulaire de la
société requérante "instruction d la banque" .,portant la date du 2 Juin 1982 qui accom-
pagnait ledit chéque, ce qu'elle aurait di faire en comsultant 1'original ou une photo-
copte dudit formulaire. Etant donné qu'il s'agissait de vérifier 1'observation d'un dé-
lai cette négligence constitue un vice substantiel de procédure qui doit entrainer
L'annulation de la décision entreprise.

3-IlL n'y a pas lieu d'examiner ici d'autres défauts de cette décision. Cela vaut égale-
ment pour la question de savoir si une décision peut dtre rectifiée en application de la
régle 89, en raison d'une "erreur manifeste" dés lors que le propos de la décision
n'apparalt clairement qu'a la suite de cette rectification et si, en outre, une telle
rectification peut encore intervenir aprés l'introduction du recours.

4-Il se peut que la vrification de la date & laquelle le paiement du montant de 2080 DM
est réputé effectué, vérification d laquelle la Section de dépdt n'a pas encore procédé, m
montre que le patement a effectivement eu lieu le 4 Juin 1982, c'est & dire non pas
dans le délai normal expirant le 3 Juin 1982 conformément 4 l'article 79(2), deuxiéme
phrase de la CBE, mais dans le délai supplémentaire visé d la régle 85 bis de la CBE.

Pour cette éwentualité 71 convlent par conséquent de préciser si les articles 7(2) et

9(2) du réglement relatif aux taxes s'appliquent aux montants des taxzes de désignation
regus dans le délai supplémentaire wsé d la régle 85 Bis et dans l'affirmative le

rapport existant entre ces deux dispositions.

5-A supposer que le montant de 2080 DM ait été regu aprés que le délal supplémentaire ait
commencé a courir ce montant ne suffisait plus pour répondre & l'objet spécifié du paie-
ment (... pour huit Etats contractants déterminés ...)Dans ce cas, faisaient également
défaut des indications appropriées de la part du demandeur pour tenir compte de la

sttuation juridique nouwelle précisant expressément que les taxes de désignation dewaient
s 'entendre comme acquittées moyennant wersement d'une surtaxe et pour quels Etats con-




contractants les taxes de désignation augmentées de la surtaxe étaient aecquittées.
Or, le délai supplémentaire s'est écoulé sans que des paiements supplémentaires
atent été effectués ou que des indications appropriées aient été fournies sur l'af-
fectation du montant versé. Des indications de cette nature n'ont été fournies que
par la suite, dans le mémoire exposant les motifs du recours.

6-5'71 est wvrat que la régle 85 Bis de la CBE exige, dans le délai supplémentaire -
qu'elle prescrit, le paiement des taxes augmentées d'une surtaxe c'est 4 dire le
paiement d'une somme suffisanmment élevée pour éviter la perte du droit, il n'en reste
pas moinsque nul n'est tenu, pour l'obserwtion d'un délai de paiement d’ﬁndiauer
également dans ledit délai Z’obget du patement,

Cela ressort de l'article 7(2) du réglement reZatﬁf aux
taxes, disposition qui s'applique également aux montants qui sont acquittés dans le
délai supplémentaire visé d la régle 85 Bis de la CBE pour la désignation d'Etats
contractants . Dans le cas d'espéce , le montant total étailt destiné, comme l'a déclaré
la requérante & couwir les taxes de désignation pour huit des dix états contractants
initialement désignés. Elle a done manifesté sa wlonté de wir utiliser la somme
payée aux fins des desagnataons Etant donné que le montant total de 2080 DM ne suf-
fit toutefois d couvrir le paiement des taxes de désignation et de la surtaxe y affé-
ren@ que pour cing Etats contractants, il faut encore se demander quels sont les
einq Etats contractants parmi les huit désignés en dernier lieu, d la désignation des-—
quels ce montant doit étre affecté.

7-Il semble a premiére vue que l'article 9(2) du réglement relatif aux tazes soit
directement applicable. IL préwit en effet que le montant des taxes de désignation

est utilisé conformément aux indications données lors du patement (premiére phrase)

et qu'en l'absence de telles indications l'ordre dans lequel les Etats contractants
sontdésignés est déterminant (deuxiéme phrase). L'application directe de cette derniére
disposition aurait cependant pour effet de lier le demandeur d un ordre de désigna-—
tion qui ne correspond pas nécessairement au choix qu'il souhaite effectivement

opérer. :

En établissant 1'ordre initial des désignations, le demandeur ne
w pas jusqu'd préwir l'éventualité d'un paiement tardif qui le contraindrait ulté-
rieurement d limiter les désignations. L'ordre initial est souvent alphabétique, com-
me en l'espece . Par ailleurs dans le cadre de la désignation dite "& toutes fims uti-
les" prévue dans le formulaire réglementaire de requéte en delaurance wsé d la régle
26(1) (OEB Form 1001, rubrique XVII: woir également le renseignement juridique de 1'OEB
n®7/80 JO de L'0OEBn®11-~12/1980 p.395), 1'ordre d'énumération des Etats suit 1'ordr
chronologique dans lequel ceux-ci ont déposé leurs instruments de ratification de la
Convention et d'adhésion & celle-ci.

" Il ressort de ces considérations qu'en cas de paiernent insuffisant
des taxes de désignation on ne saurait en définitive décider de limiter d'office les
désignations dans 1'ordre indiqué que si le demandeur lui-méme persiste d ne pas
faire connattre son choix aprés y avoir été invité par 1'Office conformément & 1'ar-
ticle 72(2) premiére phrase du réglement relatif aux taxes. Cela signifie que
cette disposition prévaut sur celle de l'article 9(2) deuxiéme phrase du méne ré-

glement:. C'est seulement lorsque la personne qui a effectué le paiement ne donne pas
sulte d cette invitation en temps utile qu'il y a lieu d'appliquer la disposition de
l'article 9(2), deuxieme phrase du réglement relatif aux taxes qui concerne plus parti-
culiérement les désignations, au lieu de l'article 7(2), deuxiéme phrase de ce réglement.
Il conent donc sur ce point de se ranger d Ll'opinion de Gall (Mitteilungen der deut-
schen patentawdlte 1981 p.227,remardue 26.)



8-Aprés annulation de la décision entreprise, l'affaire dewra etre renwvoyée dewant la
Betion de dépot en application de l'article 111(1). IL incombera & la Section de dépst
st l'inobserwtion du délai se confirme, d'appliquer les dispositions mentionnées

du réglement relatif aux taxes en tenant compte des obserwations qui précédent Les
indications fournies par la requérante dans son mémoire exposant les motifs du recours
ne doivent pas encore étre considérées comme exprimant le choix des Etats 4 désigner
étant donné que la requérante ignorait encore la situation Jjuridique décrite ci -
dessus .

9-Les conditions énoncées d la régle 67 de la CBE étant réunies, il convient d'ordon -

ner le remboursement de la taxe de recours . Le vice de procédure affectant la déeision

de la premiére instance réside dans 1'examen insuffisant des faits relatifs au paiement

tardif, comme cela a été exposé plus haut au point 2. Le fait que la Section de dépdst
n'a pas encore appliqué les articles mentionnés du réglement relatif aux taxzes de la

nunzére—quz n'était pas évidente- zndzqueapar la Chambre, ne constitue assurément

pas un vice de procédure . De méme seul le vice de procédure incriminé est de nature

a justifier le remboursement .

PAR CES MOTIFS
IL EST STATUE COMME SUIT:

1-La décision de la Section de dépdt de 1l'Office européen des brevets en date du 24

septenbre 1982 est annulée . L'affaire est renwyée devant cette instance pour la pour—:

suite de la procédure .

2-LA taxe de recours sera remboursée




