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Exposé des faits et conclusions

Le 20 décembre 1983, la requérante a déposé une demande
internationale en vertu du Traité de Coopération en ma-
tiére de brevets (PCT), revendiquant la priorité d'une
demande nationale déposée en France le 27 décembre 1982 et
désignant dix Etats contractants de la Convention sur le
brevet européen. La demande internationale a regu le nu-
méro de demande de brevet européen 84 900 016.1. En méme
temps que la demande internationale, la requérante a deé-
posé une demande de brevet européen enregistrée sous le
numéro 83 870 139.3 revendiguant la méme priorité
frangaise du 27 décembre 1982, en désignant un Etat
contractant qu'elle n'avait pas pu désigner dans la
demande internationale.

Il apparait que la seule raison pour laquelle la demande
de brevet européen a été déposée est que la requérante
n'avait pas &té en mesure de désigner, dans la demande
internationéie, 1'Etat désigné dans la demande de brevet
européen.

La demande internationale a été publiée avec le rapport de
recherche le 5 juillet 1984.

Aprés avoir formulé une requéte en examen auprés de 1'Of-
fice européen des brevets, le 19 décembre 1984, 1la requé-
rante a acquitté la taxe correspondante le

20 décembre 1984.

En ce qui concerne la demande de brevet européen
n® 83 870 139, le rapport de recherche européenne a été
transmis au mandataire de la requérante le 22 mai 1984.
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La taxe de recherche que la requérante avait acquittée le
26 décembre 1983 a été remboursée par application de
l'article 10 du Réglement relatif aux taxes.

Aprés avoir formulé en temps voulu, soit le

15 novembre 1984, une requéte en examen auprés de 1'Office
européen des brevets, la requérante a diiment acquitté la
taxe d'examen le 28 novembre 1984.

Par lettre du 2 janvier 1985, regue a 1'Office le

10 janvier 1985, la requérante a demandé la jonction du
dossier relatif 4 la demande internationale

n°® 84 900 016.1 et de celui de la demande de brevet euro-
péen n°® 83 870 139.9, en alléguant que les deux demandes
étaient au nom du méme titulaire, revendiquaient la méme
priorité et comportaient des revendications identigques.
Simultanément, la requérante sollicitait le remboursement
de l'une des deux taxes d'examen.

Le 14 juillet 1986, la Section des formalités de la
Direction générale 2 a admis la demande de jonction en
disposant que la procédure conjointe serait poursuivie sur
la base de la demande de brevet européen n°® 83 870 139.9.

La procédure relative a la demande internationale
n® 84 900 016.1 a été close par suite de la jonction avec
la demande de brevet européen n° 83 870 139.9.

En ce qui concerne la demande de remboursement de l‘une
des deux taxes d'examen, la Section des formalités a déci-
dé, en application des renseignements de nature juridique
n® 10/81 (cf. JO OEB 1981, p. 349), qu'un remboursement ne
devrait pas avoir lieu étant donné que la jonction des
procédures avait été demandée aprés le dépdt de toutes les

requétes en examen.
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Par lettre datée du 27 aoiit 1986 et regue 3 1'Office euro-
péen des brevets le 3 septembre 1986, la requérante a at-
taqué cette décision de refus de rembourser la taxe d'exa-’
men et demande son annulation. Elle a simultanément

acquitté la taxe de recours.

Dans son mémoire exposant les motifs du recours, déposé le
12 novembre 1986, la requérante a fait valoir les motifs

suivants :

- une fois que la jonction de deux demandes de brevet a
été admise, il serait contraire aux buts de la Conven-
tion sur le brevet européen d'imposer le paiement des
deux taxes d'examen correspondantes , l'interprétation
suivie par la Section des formalites serait contraire
aux buts poursuivis par les Etats contractants, lors de
la signature de la Convention au nombre desquels fi-
gure, entre autres, celui d'instaurer une procédure de
délivrance des brevets efficace et économique ;

- du fait que la demande de la jonction des deux procé-

- 2, 2 4 + 2 - o L R
iL ©LE plescuiLee avanco q
Y
a

a e l1'examen ait pu

L4 .
commencer, la requerante aurait payer deux taxes
d'examen alors qu'un seul examen serait effectivement

effectué ;

- en l'absence de dispositions spécifiques relatives au
remboursement de la taxe d'examen avant que 1l'Office
européen des brevets ait commencé a effectuer 1'examen,
l'article 10(4) du Réglement relatif aux taxes, devrait
étre appliqué, par analogie, au remboursement de la
taxe d'examen

- le paiement de la taxe d'examen aurait été dans le cas
b

présent un paiement sans cause et par conséquent il

devrait étre remboursé.
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La requérante a demandé une procédure orale au cas ou la
Chambre ne s'estimerait pas en mesure de faire droit a ses
prétentions et le remboursement total ou partiel de la
taxe de recours.

Par lettre datée du 5 mars 1987, le rapporteur de la
Chambre de recours juridique a notifié & la requérante son
avis préliminaire sur les motifs du recours en soulignant
que, méme si 1l'absence parmi les dispositions de la
Conventioh sur le brevet européen et notamment dans le
Réglement relatif aux taxes, d'une disposition similaire a
l'article 10(4) relative & la taxe de recherche pouvait
étre considérée comme une lacune, la Chambre de recours
avait déja eu l'occasion de se prononcer sur cette ques-
tion dans l'affaire J 14/85 du 30 juillet 1986 (Journal
officiel OEB, 1987, pages 47) et avait considéré qu'une
taxe d'examen déja acquittée ne devait étre remboursée que
s'il existait un obstacle juridique qui interdisait a
1'0Office de commencer 1'examen quant au fond a4 la date a
laquelle la demande est retirée ou réputée retirée. En
méme temps, le rapporteur envoyait & la requérante copie
de cette décision qui n'avait pas encore é&té publiée au
moment de la présentation du recours.

Par lettre datée du 21 avril 1987, la requérante a commu-
nigué a la Chambre qu‘'elle n'avait pas d'observations a
formuler sur la notification du 5 mars 1987 et qu'elle
renongait a la requéte de procédure orale.
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Motifs de la décision

Le recours répond aux conditions énoncées aux
“

articles 106, 107 et 108 et & la régle 64 de la CBE ; il

est donc recevable.

Les problémes posés par la jonction d'une demande de
brevet européen et d'une demande de brevet Euro-PCT ont
fait 1l'objet du renseignement juridique détaillé 10/81
(dé3ja cité) qui a traité plus particuliérement dans son
chapitre VI la guestion du remboursement de la taxe
d'examen acquittée pour 1l'une des demandes jointes.

Comme indiquée dans ce chapitre, si la jonction des deux
procédures est demandée au plus tard 3 la date 3 lagquelle
la requéte en examen présentée en dernier lieu a été vala-
blement déposée, la décision de jonction a pour effet que,
dés le départ, aucune procédure d'examen séparée ne sera
ouverte pour la demande en cause : la taxe d'examen ac-
quittée au titre de cette demande doit donc &tre rembour-

4
see.

si la jonction des procédures est demandée
-
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aprés le dép
plus possible de restituer la taxe d'examen. En effet, le
Réglement relatif aux taxes exclut le remboursement de la
taxe d'examen indépendamment du stade de la procéudre,
contrairement aux régles applicables pour la taxe de
recherche (article 10 du réglement relatif aux taxes), dés
que l'instance (division d'examen) saisie pour la mise en
oeuvre de la phase de la procédure est devenue compétente
(cf. renseignements de nature juridique n°® 1/79, JO OEB

n°® 2/79, p. 61 A 63).

ceofoes
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La Chambre de recours juridique, dans trois décisions
antérieures (J 06/83, JO OEB, 1985, p. 197, J 08/83, JKO
OEB, 1985, p. 102 et J 14/85, déja citée) a fait sien les
arguments développés dans ce renseignement juridique et a
appliqué en conséquence le principe de droit selon lesquel
une taxe d'examen déja acquittée doit &tre remboursée s'il
existe, mais seulement s'il existe, un obstacle juridigque

S

qui interdit a 1'OEB de commencer l'examen quant au fond &

la date a laquelle la demande est retirée ou réputée
retirée.

Comme indigué au point 6 de la décision J 14/85 :

“Le remboursement des taxes ne reléve jamais d'un pouvoir
d'appréciation, que l'on considére la CBE, le Réglement
d'exécution ou le Réglement relatif aux taxes. Si le
remboursement doit &tre accordé, c'est pour des raisons
juridiques, .soit que la taxe qui a été acquittée n'ait
jamais &té exigible, soit que le service qu'elle était
censée devoir rémunérer n'ait pu étre fourni en raison de
quelgue empé&chement de nature juridique, soit enfin que le
remboursement soit expressément prévu par des dispositions
comme celles de l'article 77(5), des régles 31(3) et 67 de
la CBE ou de l'article 10(4) du Réglement relatif aux
taxes. Il est précisé dans cet article 10(4) gque la taxe
de recherche doit étre remboursée intégralement si la
demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou si
elle est réputée retirée avant que 1'Office n'ait commencé
a établir le rapport de recherche européenne. La Chambre
ne pense pas pouvoir en conclure que ces dispositions

sont applicables par analogie au remboursement de la taxe
d'examen dans des cas analogues a celui dont il est
qguestion ici.”
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Il y a lieu de noter gque lorsque les deux requétes en exa-
men ont été présentées et les taxes correspondantes ac-
quittées avant que la jonction ait été demandée, la com-
pétence est déji passée, au moment ol la jonction est
demandée, pour les deux demandes de brevet, de la Section
de dépdt a la Division d'examen. Il existe ainsi, jusqu'a
ce que la jonction soit ultérieurement prononcée par la
Division d‘'examen deux dossiers d'examen distincts pour
lesquels le paiement de deux taxes d'examen est ainsi
entiérement justifié.

Pour les motifs qui viennent d'étre exposés, il convient
de rejeter le recours et de confirmer le bien-fondé de la
décision contestée par la requérante.

Dans le cas présent, les conditions requises par la
régle 67 de la CBE ne sont pas réunies du fait qu'il n'a
pas été fait droit au recours. Par conséquent, la requéte
en remboursement de la taxe de recours doit &tre rejetée.
Dispositif

Par ces motifs,

il est statué comme suit :
Le recours formé contre la décision du chef de la Section

des formalités de la Direction générale 2 en date du
14 juillet 1986, est rejeté.

Le Gregfier Le Président

J. Y | Porss ek



