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GUIDE DE LECTURE

U

- REVENDICATIONS ASSUJETTIES AU PATEMENT DES TAXES DE REVENDTCATIONS

-~ REVENDICATIONS INSEREES DANS DESCRIPTION ASSUJETTIES AU PATEMENT DE
TAXES DE REVENDICATIONS (OUI)

- RECTIFTCATION DE LA DESCRIPTION (NON)




I) Les faits :

27 janvier 1986 dépdt de la demande de brevet européen, dont

10 revendications ; a la description de la

demande sont annexées 33 revendications ;

10 avril 1986 la section de dépdt invite le demandeur a

acquitter les taxes de revendications pour
les 33 revendications annexées a la
description ;

17 avril 1986 le demandeur fait savoir que les

revendications 1 & 33 sont annexées a la
description et que de ce fait, aucune taxe
de revendication n'est due ;

27 juin 1986 la section de dépdt signifie au demandeur la

notification établie conformément a la
régle 31(3) CBE*, selon laquelle les 33
revendications annexées a la description
sont réputées abandonnées ;

14 juillet 1986 le demandeur conteste la constatation de 1la

section de dépdt et requiert une décision

conformément d& la régle 69(2) CBE** ;

13 aoGt 1986

la section de dépdt rend une décision

conformément & la régle 69(2) CBE** ;

* Régle 31(3) : En cas de défaut de paiement dans les délais de la taxe

de revendication afférente a une revendication, le demandeur est réputé
avoir abandonné cette revendication. Toute taxe de revendication
exigible et acquittée n'est pas remboursée, sauf dans le cas visé a
l'article 77, paragraphe 5.

** Régle 69(2) : Si la personne intéressée estime que les conclusions de

1'0Office européen des brevets ne sont pas fondées, elle peut, dans un
délai de deux mois a compter de la signification de la notification
visée au paragraphe 1, requérir une décision en l'espéce de 1'Office
européen des brevets. Une telle décision n'est prise que dans le cas ou
1'Office européen des brevets ne partage pas le point de vue du
requérant ; dans le cas contraire, l1'Office européen des brevets en

avise le requérant.




IT.

N
w

Le

A)

octobre 1986 s  le demandeur forme un recours ;

mars 1987 ¢ la Chambre de recours juridique rejette le
recours et confirme la position de la

section de dépdt.

droit

le probléme :

a) les prétentions

1. le demandeur :

= fait valoir qu'aucune taxe de revendication n'est due,

parce que seules 10 revendications identifiées en tant

gue telles comme piéce de la demande ont été déposées

les 33 revendications ne constituent gu'une partie

annexe de la description

- dépose une requéte en correction de la description en
demandant, entre autres, que les termes "Claim L7,
"Claim 2" ect... des revendications 1 & 33 soient
remplacés par le mot "embodiment'.

A

2. la section de dépdt :

~ le titre des différentes piéces produites par le
demandeur pour 1'attribution d'une date de dépdt n'est
pas décisif : seul le contenu de piéces déposées
détermine le caractére juridique de la partie de la

demande

~ les régles 27 et 29 CBE prescrivent la forme et 1

@

contenu de la description et des revendications ; le
demandeur ne peut, de lui-méme, modifier la structure
4 b

de la demande, de maniére a éviter l'application de la

régle 31 CBE.



b) énoncé du probléme :

le demandeur est-il tenu de payer des taxes de
revendications pour des revendications annexées a la

description ?

B) la solution :

a) énoncé de la solution :

"La Chambre de recours partage l'avis exprimé dans la
décision contestée selon lequel le demandeur n'a pas la
liberté d'ignorer les dispositions quant a la forme et au
contenu de la description et des revendications tels que
prescrits aux régles 27 et 29 CBE. Il est d'une grande
importance pour le propre fonctionnement du systéme européen
de brevet que ces dispositions soient observées"

(cf. point 4 des motifs de la décision).

"En l'espéce, la Chambre ne peut accepter 1l'argument du
requérant, selon lequel l'annexe a la description était
nécessaire pour satisfaire & la divulgation de l'invention
telle que requise a l'article 83 CBE*... . Au contraire,
l'annexe apparalt de par sa forme ainsi que par son contenu
comme des revendications... De ce fait, 1l est incontestable
que l'annexe, dont le contenu correspond aux revendications
de la demande prioritaire US, a été insérée dans la

demande en vue d'en faire l'objet le cas échéant, d'un
examen quant au fond." (cf. point 5 des motifs de la

décision).

* article 83 : L'invention doit &tre exposée dans la demande de brevet
européen de fagon suffisamment claire et compléte pour qu'un homme du

métier puisse 1'exécuter.




b) commentaires de la solution :

Cette décision constitue sans conteste une décision de
principe : elle met fin 4 une pratique suivie par certains
demandeurs et/ou mandataires tendant a insérer dans la
description des revendications pour éviter, entre autres, le
paiement, lors du dépdt de la demande, des taxes de
revendication dues au-dela de la 10e (régle 31 CBE). La
Chambre de recours juridique a fondé sa solution sur
l'existence dans une demande d'une description et de
revendications, qui non seulement sont des piéces

distinctes de la demande malis qui ont aussi des fonctions
différentes, (cf. régles 27 et 29 CBE) ; il appartient de ce
fait aux déposants pour le bon fonctionnement du systéme
européen des brevets de respecter ces principes, d'autant
plus que la recherche est établie sur la base des
revendications "en tenant dliment compte de la description et
le cas échéant, des dessins existants" (article 92 CBE ;
Directives B-III,3).

D'autre part, la Chambre de recours juridique a rejeté la
requéte en correction de la description et confirmé une
jurisprudence désormais établie qu'une erreur ne peut &tre
rectifiée que s"“il est immédiatement discernable que rien
d'autre ne pouvait étre envisagé que ce qui est proposé dans
la requéte en correction" (cf. décision de principe, Chambre

de recours juridique, J 8/80 J.0. OEB 80, p. 293).



Décision de la Chambre de
recours juridique, en date du
6 mars 1987

J 5/87

(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: E. Persson
W. Moser

Demandeur: Phillips
Petroleum Company

Référence: Nombre de
revendications donnant liey au
palement de taxes/PHILLIPS

Arlicle: 83, 84 CBE
Regle: 27, 29, 31, 88 CBE

Mot clé: "Nombre de revendications
dornant leu au paiement de faxes” —
"Conteny de la description” ~— "Forme
et contenu des revendications” —
"Correction d'erreurs auterisée {non}”

Sommaire

Cest dés ['examen initial de la
demande quant & certaines irrégularités
que doit se poser la question de savoir
si une taxe de revendication doit étre
payée en application de la régle 31 (1)
CBE, indépendamment du fait qu'a un
stade ulteérieur, suivant les conclusions
de 'examen quant au fond, cette taxe
puisse étre exigible ou non conforme-
ment & la régle 31 (2) en liailson avec 1a
régle 51 (4) CBE.

Exposé des falls et conclusions

I.La demande de brevet européen n°
86 101 061.8 comportant 10 revendica-
fions a é&té déposée au nom de la
Phillips Petroleurn Company, Bartles-
ville, Oklahoma, USA le 27 janvier 1986,
date a laquelle les taxes de dépdt, de
recherche et de désignation ont été
acquittées. Cette demande revendiguait
la priorité d'une demande n° 695 786
déposée aux Etats-Unis le 28 janvier
1985 et comportant 33 revendications.
Aucune taxe de revendication n'a été
g%yée en application de la régle 31 (1)
E.

iI.Le 10 avril 1986, la Section de
dépdt a eécrit au mandataire du deman-
deur pour lui indiquer que l'examen
effectue par elle et prévi & farticle
91 (2) CBE avail révéle que les taxes
relatives & 33 revendications supplé-
mentaires annexées a la description
n'avaient pas encore &g acquittées
comme P'exigeait la régle 31 (1) CBE. et
qu'en cas de défaut de paiement dans
les délais de la taxe de revendication
afférente & une revandication, ¢ deman-
deur serait réputé avoir abandonng
cette revaendication, conformeément a la
régle 31 (3) CBE.

La Section de dépdt a ajouté que si la
demande comportait  effectivement,
sous le titre "revendications”, un nombre
de 10 revendications, elle contenait en
outre 33 revendications supplémentai-
res annexées a la description et intro-
duites per la déclaration suivants: "les
parties  ci-aprés  de la  description
concernent des réalisations préferges
numerctées de 1 & 33 et présentées en

revétant la forme de revendications”.
Elle a egalement fait observer que ces
33 revendications  supplémentares
étaient précisement reédigées sous
forme de revendications et désignees
comme telles dans cette introduction
ainsi que dans les passages faisant
référence aux revendications depen-
dantes. Du point de vue de la forme. ces
33 énoncés ne faisaient donc sans
auvcun doute pas partie de la description
mais constituaient des revendications,
En ce qui concerne le fond, chacun des
33 énoncés définissait incontestable-
ment un objet pour lequel ta orotection
était demandée. Quoigue les revendica-
tions  supplémentaires  aient  été
annexées & la description, elles n'en
constifuaient pas moins des revendica-
tions. Le demandeur les a incorporées a
la demande pour se réserver la possibi-
lité d'en faire la base de 'examen quant
au fond. Cela ressortait non seulement
du texte méme de la demande. mais
aussi du fait que les 33 revendications
supplémentaires  figurant dans 1a
demande de brevet européen étaient
identiques aux 33 revendications conte-
nues dans le document de priorité. qui
ne comportait pas d'autres revendica-
tions.

La Section de depdt a en outre indi-
qué que la régle 31 (1), premiére phrase
de la CBE disposait qu'une taxe de
revendication doit étre acquittée pour
toute revendication en sus de la
dixiéme. Le demandeur ne peut tourner
la régle 31 en piagant les revendications
dans une partie de la dernande qui n'est
pas appropriée.

. Dans une lettre succincte parve-
nue e 17 avril 1986 4 I'Office, le deman-
deur a pri¢ celui-ci de prendre acte que
les réalisations numérotées de 1 2 33
faisaient partie de la description et
qu'aucune taxe supplémentaire ne
devait donc étre payée.

V. Le 27 juin 1986. la Section de
dépot a émis une notification aux fins
de la régle 31(3) CBE, informant le
demandeur que les 33 revendications
supplementaires annexées a la descrip-
tion étaient réputees avoir eté abandon-
nées. pour défaut de paiement dans les
délais des taxes de revendication pré-
vues.

V.Dans une lettre regue le 14 juillet
1986, le demandeur a répondu a cette
notification, en déclarant qu'il estimait
erronées les conclusions de 'Office
européen des brevets. Il a reaffirmé
que, comme il était dit 4 la page 19 de la
demande, “les parties ci-aprés de la
description” {pages 20 a 23) “concernent
des réalisations préférées numérotéees
de 1 & 33 et présentées en revétant la
forme de revendications”. Il a ajouté
que cette phrase ne laissait planer
aucun doute quant au fait que les réali-
sations 1 a 33 faisaient partie de la
descripticn. La demande comportait 10
revendications figurant sous le titre
“ravendications”, nombre qui corres-
pondait au nombre de revendications
mentionng sous X. a la page 3 du
formulaire de requéte en délivrance.

Le demandeur a requis une décision
conformément & la régle 69 (2) CBE.

afin qu 1l s0if constaté qu aucune partie
de la demande n'était réputee avoir ete
abandonnee.

Vl. Le 13 aout 1986. la Section de
dépot a rendu une décision selon
laquelle. en veriu de la régle 31 (3) QBE.
les 33 revendications annexees a la
description étaient réputées avoir éte
abandonnées. Les motifs de la décision
étaient entre autre les suivantes:

a) Le titre donné a une partie de la
demande ne saurait décider une fois
pour toutes de quelle partie il s'agit.
Par exemple, en l'absence de tout
titre, il appartient a 'OEB de prendre
connaissance du texte pour savoir
quelles parties de celui-ci consti-
tuent respectivement la description
et les revendications. Méme s'il
n'existe qu'une partie intituiée
"Description” et aucune partie intitu-
lée "Revendications’, I'OEB doit
accorder a la demande une date de
dépodt conformément aux articles 80
et 90 (1) CBE. si le texte qui suit le
titre "Description” comporte une défi-
nition de l'objet de la protection
demandeée (article 84 CBE). A fortiori,
a supposer que le titre "Dessins’
précéde un texte qui se révéle consti-
tuer les revendications, le caractére
de cette partie de la demande ne
s’en trouverait pas modifié. En bref,
c'est toujours la teneur d'un texte
qui détermine sa nature juridique en
tant que partie de la demande, et
non pas l'ordre dans lequei ce texte
apparait ni le titre qui lui est donne
dans la demande selon le choix arbi-
trairement opéré par le demandeur.
Ce principe s'applique a la fois dans
un sens favorable au demandeur,
lorsqu’il s’agit d’accorder une date
de dépdt, et & son désavantage au
moment de calcuier les taxes de
revendication.

b)La forme et le contenu de la
description. d'une part, et des reven-
dications. d’autre part, sont respecti-
vement régis par les régles 27 et 29
CBE. Le demandeur ne peut & son
gré se dispenser de s’y conformer et
présenter sa demande d'une maniére
qui irait en fait a4 l'encontre des
intentions et des dispositions du
réglement d'application de la CBE,
en vue de tourner fa régle 31 (1) et
I'obligation de payer les taxes de
revendication. Le fait que les reven-
dications n'aient pas été placées a
I'endroit approprié dans la demande
n'entraine pas que fe nombre total
de revendications contenu dans cel-
le-ci ne s'éléve pas effectivement a
43, dont 33 doivent donner lieu au
paiement de taxes. comme le prévort
la régle 31 (1) CBE.

¢)Vu que la demande comporte
43 revendications et qu'aucune taxe
de revendication n'a été acquittée, la
notification émise le 27 juin 1986 par
la Section de dépobt (cf. IV supra)
demeure valable et les 33 revendica-
tions supplémentaires sont réputées
avoir été abandonnées. La requéte
du demandeur tendant & I'annulation
de cetie décision est par conséquent
rejetée.

Vil. Dans une lettre en date du
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23 octobre 1986. le demandeur a forme
un recours contre la decision de la
Section de dépdt. I a dument acquitte
Ja taxe de recours et depose le
19 decembre 1986 te memoire exposant
les motits du recours. dans une lettre
comportant en annexe une requéte en
recmlcatlon de la description du titre de
la :t:g]f: 88 CBE wisant&-supprimer les
mots “présentées en revétant la torme

de revendications”, dans la phrase “les-

parties ci-aprés de la description
concernent des réalisations préferées
numeérotées de 1 a 33 et présentées en
revétant la forme de revendications” (cf.
Il supra), et & remplacer chaque fois.
dans le texte qui suit cette phrase, les
mentions “revendication 1", “revendica-
tion 2°, etc. par le terme "réalisation”.

VIl A titre subsidiaire, le requérant a
soutenu que 'énumération initiale des
33 réalisations préférées qui avaient été
ajoutées a la description en revétant la
forme de revendications faisait partie
de la description, leur but étant d'expo-
ser l'invention de fagon suffisamment
claire et compléte pour qu'un homme
du metier puisse l'exécuter. conformé-
ment a l'article 83 CBE. Des lors quil
avait été étabii qu'un exposeé de l'inven-
tion faisait partie de la description, i
n'existait pas d’'autres conditions a
satisfaire que celles prévues a {'article
83 CBE. Exiger de remplir toute espéce
de condition de forme.énoncée dans le
réglement d'exécution de la CBE revien-
drait a restreindre le droit fondamental
qu'a le demandeur d'exposer l'invention
dans la description. L'examen quant a
certaines irrégularités qui incombe a la
Section de dépdt ne doit pas s'étendre
a un examen quant au fond visant a
déterminer si une partie d'une
demande, mentionnée comme consti-

tuant la description dans la requéte en |

délivrance, peut étre interprétée ou non
comme des revendications. Par contre,
le requérant a soutenu qu'un deman-
deur pouvait inclure dans la description
tout exposé de l'invention — quelle que
soit la disposition formelle de cet
expcsé — aussi longtemps que celui-ci
servait a ilustrer l'invention. En outre,
la maniere d'agir du requérant dans la
présente espéce contribuait egalement
a faciliter la tache de la division de la
recherche de I'OEB. $'il était vrai que la
deécision attaquée constatait avec raison
que le requérant avait introduit dans la
description ['énoncé des revendications
de la demande américaine initiale en
vue de se reserver la possibilité de faire
de cet exposé de l'invention ia base de
{'examen quant au fond {cf. point H
supra), cela ne présentait néanmoins
une utilité que pour la division de Ia

Atait Ao ia nlue

Motifs de la décision

1.Le recours répond aux conditions
énoncées aux articles 106,107 et 108 et
& la régle 64 CBE: il est donc recevable.

2. Conformément a l!a regle 31(1)
CBE. toute demande de brevet euro-
péen qui comporte plus de 10 revendi-
cationslorsqu'elle est déposée-donne
lieu au paiement d'une taxe de revendi-
cation pour toute revendication en sus
de la dixiéeme. Cette taxe doit étre
acquittée au plus tard & l'expiration
d'un deélai d'un mois a compter du ,
dépot de la demande. En cas de defaut !
de paiement dans les déiais de la taxe
de revendication afférente a une reven-|
dication, cette revendication est réputée
avoir été abandonnée, en appllcatxonl
de la régle 31 (3) CBE. Cette taxe sup,
plémentaire est manifestement justifiée
par le surcroit de travail qu'exigent |
recherche et 'examen dans le cas d'un
demande comportant des revendice
tions aussi nombreuses.

3.1l convient de faire observer qu

c'est dés I'examen initial de la demand

quant & certaines irrégularités que doi
se poser la question de savoir si un

taxe de revendication doit étre payée e

application de la régle 31 (1) CBE, indé
pendamment du fait qu'a un stade ulté

rieur, suivant les conclusions de
'examen quant au fond, ceite taxe
puisse étre exigible ou non conforme-
ment a la regle 31 (2) en liaison avec la
regle 51 (4) CBE.

4. La Chambre partage le point de
vue exprimé dans la decision attaquée,
a savoir que le demandeur ne peut a
son gré se dispenser d'observer les
dispositions des régles 27 et 29 CBE
concernant la forme et le contenu de la
description et des revendications. Pour
que le systéme du brevet européen
puisse fonctionner correctement, ces
dispositions doivent étre diment res-
pectées. .

5. Dans la présente affaire, la Cham-
bre ne saurait admettre que, comme I'a
conciu le requérant, la partie complé-
mentaire de la dascription, objet du
litige, ait été nécessaire pour exposer
I'invention conformément a l'article 83
CBE ou ait méme contribué a produire
cet effet. Ay contraire, cette partie
complémentaire apparait, tant au point
de vue de la forme gue du fond, consis-
ter uniquement en des revendications
au sens de l'article 84 et de la régle 29
CBE. En outre, il est incontestable que
cette méme partie, qui correspond

--point-par-point.aux revendications de la.

dermande américaine ouvrant le droit de
priorité, a été incluse dans la presente
demande pour meénager la possibilité

- quit

7.8'agissant de la requéte en rectifs
cation de la description au titre de Ia
régle 88 CBE, la Chambre. loin détre
convaincue que la rectification deman-
dée s'impose a l'évidence. en ce sens
doit apparaitre immédiatement
qu'aucun texte autre que celui résuitant
de la rectification n'a pu étre envisage
par le demandeur. estime ay comraire
que les arguments avances par le requé-
rant en faveur du -maintien de |Ia
demande telle que déposée semblent
indiquer sans ambiguité que la descrip-
tion ne comportait aucune erreur ay
sens ol l'entend la régle 88 CBE. i
convient dont de rejeter la requéte.

Dispositit

Par ces motifs, Il est statué comme
suit:

1. La requéte en rectification de fa
description au titre de la régle 88 CBE
est rejetée.

2. Le recours est rejeté.

!Gbllvlbnc cl C< quc AL 2RSS A

haute importance. s'accordait pan‘axte-
ment avec les dispositions de la CBE,
comme on pouvait le déduire des régles
31 (2) et 51 {4) CBE en liaison avec les
articles 84 et 1231(2) CBE. "Enfinle
requérant a déclaré que la pratigue qu’il
avan suivie daps !a preqpme demande

de faire de soun conienu la bass de
Fexamen quant au fond.

6. Dans ces circonstances, de [lavis
de la Chambre, la Section de dépot a
requis a juste titre le paiement des taxes
de revendication en veriu de la régle
31 (1) CBE pour les 33 revendications

\.H:?

sans aucun probiéme depuis pl
huit ans dans quelque 500 cas.

refusé d'acquitter ces taxes, la Section

de dépoi. 2 an!emem agi corraciement

f&v ndications...

reg!e 3t (3} i

mément 4 la




