BESCHWERDEKAMMVERN  BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAI SCHEN THE EUROPEAN PATENT DE L' OFFI CE EUROPEEN
PATENTAMTS OFFI CE DES BREVETS

Code de distribution interne :
(A [ ] Publication au JO

(B) [ ] Aux Présidents et Menbres
(O [X] Aux Présidents

DECI SI ON
du 24 octobre 2000

N° du recours : T 0806/99 - 3.4.2

N° de | a demande : 93401445. 7

N° de | a publication : 0574294

Cl.B : C25D 5/ 36, C25D 5/50
Langue de | a procédure : FR

Titre de |'invention

Procédé de fabrication d une toéle revétue

Titulaire du brevet
USI NOR

Opposant
The Loui s Ber kman Conpany

Réf ér ence
Ordre de débit/ USI NOR

Normes juridi ques appliquées :

CBE Art. 99(1),

RRT Art. 5(1), 5(2)

Regl enent ati on applicabl e aux conptes courants, points 6.2 et
6.3

Mot - cl é :
"Ordre de débit d' un conpte courant (oui)"
"Opposition réputée fornmée (oui)"

Déci sions citées :
T 0152/82, T 0017/83, T 0170/83, T 0128/87, T 0045/94

Exer gue

EPA Form 3030 11.93



9

Européisches European
Patentamt Patent Office

Beschwerdekammern Boards of Appeal

Office européen
des brevets

Chambres de recours

N° du recours : T 0806/99

- 3.4.2

DECI SI ON

de I a Chanbre de recours technique 3.4.2

Requérante :
(Opposant e)

Mandataire :

I ntimée :
(Titulaire du brevet)

du 24 octobre 2000

The Loui s Ber knan Conpany
330 North Seventh Street
St eubenvill e, OH 43952 (US)

Schumacher, Horst, Dr. Dipl.-Phys.
Koni g- Pal gen- Schumacher - Kl ui n

Pat ent anwdl t e

Fruhlingstr. 43A

D - 45133 Essen (DE)

USI NOR

| meubl e "La Pacific"
La Déf ense 7

11/ 13 Cours Val ny

F - 92800 Puteaux (FR)

Mandataire : Neyret, Dani el
c/ o Cabi net Lavoi x
2, Place d'Estienne d Oves
F - 75441 Paris Cédex 09 (FR)
Déci sion attaquée : Décision de la division d opposition de |'Ofice

eur opéen des brevets signifiée par voie postale le

18 juin 1999 par laquelle |'opposition fornée a

|"égard du brevet n° 0 574 294 a été réputée non

fornée selon |'Article 99(1) CBE

Conposition de | a Chanbre :

Pr ési dent : E. Turrini

Menbr es : B. J. Schachenmann

A G Klei

n



-1 - T 0806/ 99

Exposé des faits et concl usions

2722.D

La requérante (opposante) a formé une opposition contre
| e brevet européen délivré sous e n° 0 574 294. Dans sa
décision du 18 juin 1999, la Division d opposition a
constaté que |'opposition était réputée non fornée, la
taxe d' opposition n'ayant pas été acquittée dans |es

dél ais. Selon ses constatations, aucun ordre de pai enent
n' acconpagnait |'acte d opposition, bien que le
formulaire utilisé pour |'opposition (EPO Form 2300)
portait sous la rubrique X la nention : "Paynment of the
opposition fee is made as indicated by the encl osed
voucher for paynent of fees and costs (EPO Form 1010)".

Le présent recours est forne contre cette décision. De

| "avis de la requérante, tout indique que |'acte

d' opposition a été m s sous envel oppe acconpagné du
formul aire de pai ement (EPO Form 1010) et ddanent envoyé
a |'"OEB. Une déclaration sur |'honneur de |a

col | aboratrice responsable et une copie du fornulaire de
pai enent daté et signé ont été soumis a titre de preuve.
Il ne peut étre exclu que le fornulaire de paienent ait
pu étre égaré par |'Ofice, aprés ouverture de

| " envel oppe parvenue dans les délais. Le fait que la
requérante n'ait pas les noyens d'en faire la
dénonstration ne devrait pas étre retenu contre elle.

Dans une notification en date du 22 mars 2000, |la
Chanbre a attiré |'attention des parties sur |la
jurisprudence des chanbres de recours concernant |a
perte de documents (T 128/87, JO OEB 1989, 406). Selon
cette jurisprudence, |a preuve de |a production
effective d' un docunent n'est faite que si, vu les

ci rconstances, |a production de ce docunent parait
beaucoup pl us probabl e que sa non-production.
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L'impossibilité de rapporter |la preuve de |a production
d' un docunent est retenue a |la charge de | a personne
ayant produit ce docunment. La Chanbre a égal enent attiré
|"attention sur la décision T 17/83 (JO CEB 1984, 307).
Dans cette affaire |la Chanbre avait estimé que si dans
une pi éce adressée a |'OEB il éetait déclaré qu' un ordre
de débit avait été donné pour |e paienment d' une taxe,
cette déclaration néne pouvait au besoin étre consi dérée
come un ordre de débit, dans le cas ou |'original de

| "ordre de débit ne figurait pas au dossier. Dans la
présente espece, il senblait ressortir de |'acte

d' opposition que |a seule indication mangquante
concernait |es données nécessaires a |'identification du
nunéro du conpte a débiter. |l apparaissait que, conme
dans le cas T 17/83, un tel défaut était de nature
formelle et ne justifiait pas une sanction aussi sévere.
De plus, il n'"était pas exclu que |les dispositions de |a
regle 88 CBE (correction d'erreurs) puissent s'appliquer
aux déclarations dans |'acte d' opposition concernant |e
pai ement de | a taxe.

Suite a cette notification, |la requérante a soum s en
date du 14 avril 2000 des docunents visant a dénontrer
que | es paienents étaient réguliérement effectués par le
mandat ai re au noyen d' ordres de débit et que |le conpte
correspondant, établi auprés de |' CEB, était

suf fi samment approvi sionné a |la date de dépét de
| ' opposi tion.

L'intimée (titulaire du brevet) a contesté dans sa
lettre du 4 mai 2000 que | a décision T 17/83 pouvait

s' appliquer au cas présent. Dans |'affaire T 17/83,

| "acte en cause était |le paienent d une taxe de recours
apres le rejet d une demande de brevet. Il était
probabl e qu'a un stade antérieur de |la procédure |a
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requérante avait déja procédé au pai enent de diverses

t axes par prél evenent sur un conpte courant bien
identifié. L'CEB était donc clairement en nesure de
suppl éer lui-nménme a | ' absence de précision du nunéro de
conpte courant. D autre part, la décision T 17/83
précisait bien que |l e requérant avait adressé a |' CEB
des instructions "pour |e paienent de |a taxe de recours
par débit de notre conpte courant". Au contraire, dans
|"affaire du présent recours, |'acte d' opposition
constituait la prem ére piéce du dossier que |'opposante
envoyait a |' OEB. De plus, |es docunents déposés avec

| "acte d' opposition ne nentionnai ent pas explicitenent
quel était le titulaire du conpte courant a débiter
Enfin, la décision T 17/83 était antérieure a une
nodi fi cation de | a Reglenentation applicable aux conptes
courants publiée au JO 1990, suppl énent au n° 12, qu
avait consisté en |'ajout d un point 6.8 précisant dans
quel s cas un ordre de débit d' un conpte courant parvenu
a |"OCEB postérieurenent a |'expiration d' un dél ai

pouvait exceptionnellenent étre consi déré come étant
parvenu dans |le dél ai.

L'intimée a égal enent noté que dans |'affaire T 45/ 94,

| a sinple expression de |I'intention de payer une taxe
dans |l e délai prescrit n'avait pas été jugée suffisante
pour pernettre de renmédier a un versenent tardif, en
contradiction avec T 17/83.

Enfin, concernant |'opinion exprinée par |a Chanbre que
| a sanction encourue par |la requérante serait sévere par
rapport au défaut formel de son acte d' opposition,
["intimée a fait remarquer qu'il serait possible a la
requérante de renedier aux effets d' une telle sanction
par |'engagenent d' actions en nullité du brevet devant

| es tribunaux nationaux. Sur ce point non plus, on ne
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pouvait donc appliquer au cas présent |es conclusions de
la décision T 17/83, dans |les circonstances de |aquelle
la sanction aurait conduit au rejet définitif d' une
demande de brevet européen.

Dans sa réponse du 23 nmai 2000, |a requérante a

not ament i ndi qué que, dans | e cas présent, |es

exi gences s'appliquant a un ordre de débit, a savoir
qu'il devait étre soum s par écrit et signé, et qu'i
devait pernettre |'identification du donneur d' ordre de
débit, étaient renplies.

A l'issue de | a procédure orale qui s'est tenue le

24 octobre 2000, la requérante a demandé |'annul ati on de
| a déci sion contestée et que soit constatée

|"adm ssibilité de |'opposition (requéte principale). A
titre de requéte subsidiaire elle a denmandé |"'audition
de t énvi ns.

L'intimée a, pour sa part, denmandé |le rejet du recours
(requéte principale). Atitre de requéte subsidiaire,
ell e a demandé | a saisine de |a Grande Chanbre de

~

recours a propos des questions suivantes

"1. Un paienent de taxe intervenu aprés |'expiration
d' un délai et hors des conditions prévues par
|"article 8(3) RRT, alors que |a CBE ne prévoit pas de
di spositions qui pourraient pernmettre de rétablir le
payeur dans ses droits, peut-il étre considéré come
ayant néannpoins été effectué dans les délais lorsqu'i
exi ste des indices nontrant que |e payeur avait

effectivenment |'intention de payer cette taxe dans |es

délais ?

Dans |"affirmative, cela s'applique-t-il égal ement au
.
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pai enent de | a taxe d' opposition ?

2. Laregle 88 CBE sur la correction d' erreur peut-elle
s' appl i quer pour corriger |'omssion de |'envoi d'une
pi ece d'un courrier, et en particulier de |'ordre de
débit d'une taxe ?".

Motifs de | a déci sion

2722.D

Le recours reépond aux conditions requi ses par |la CBE ;
il est donc recevable.

En vertu de |"article 99(1) de |la CBE, une opposition

n' est réputée fornmée que |lorsque |la taxe d' opposition a
ét é payée. L'opposition n'est ainsi pas réputée fornee

| orsque | a taxe correspondante n'a pas été payée dans |le
dél ai d' opposition.

Pour | e paienent a |' OEB de taxes, il est possible de
choisir |'un des nodes de paienment cités a

["article 5(1) RRT, a savoir |le versenent ou virenment
sur un conpte bancaire ou un conpte de cheques postaux
de 'O fice, ou la remse d un cheque établi a |'ordre
de |'Office. Par ailleurs, |le Président de |' CEB

s' appuyant sur les dispositions de |'article 5(2) du
RRT, a ouvert |a possibilité de payer des taxes par |la
voie du débit d'un conpte courant ouvert auprés de

| " OEB. Ce npde de paienment est régi par |es dispositions
de | a Reglenentation applicable aux conptes courants,
telle que nodifiée selon | e suppl énent au JO 12/ 1990.

Le débit d'une taxe d'un conpte courant est soumis a la
condition de |la présentation d un ordre de débit par le
titulaire du conpte. En vertu du point 6.2 des
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di spositions susmentionnées, |le débit d un conpte
courant n'est effectué qu' au vu d' un ordre de débit
donné par écrit par le titulaire du conpte et signé ou,

| e cas échéant, transnmis par télex, et selon le

point 6.3 |'ordre de débit doit porter |es données
pernettant d'identifier |'objet du paienent et |e nunéro
du conpte a débiter. L' ordre de débit n'est soums a
aucune autre exigence fornelle. Il n'est en particulier
par nécessaire d utiliser le fornulaire 1010, ms a

di sposition a cet effet par |' CEB

Conforménent a la jurisprudence des Chanbres de recours,
il inmporte seulenent, en natiére d ordre de débit, que
|"intention du donneur d'ordre soit parfaitenent claire,
en dépit d'indications erronées que |'ordre de débit
pourrait contenir (T 152/82, JO OEB 1984, 301). C est
ainsi que, dans le cas T 17/83 (JO CEB 1984, 307), la
décl arati on dans une piece regue par |'OEB qu'un ordre
de débit était donné en vue du pai enent de |a taxe de
recours a été considérée constituer en soi un ordre de
débit. Dans le cas T 170/83 (JO OEB 1984, 605), un ordre
de débit a été considéré valable bien qu'il ait été
établi sur un formulaire destiné a un office national.

Dans |l e cas présent, |le mandataire de la requérante a
déclaré sur le fornulaire d' opposition (EPO Form 2300)
déposé en tenps utile, en cochant |a case de la
rubrique X : "Paynment of the opposition fee is nmade as

i ndi cated by the encl osed voucher for paynent of fees
and costs (EPO Form 1010)". Cette déclaration satisfait
au noi ns aux exigences fornelles inposées (forne écrite,
signature, indications relatives au notif du pai ement).
L' O fice connaissait égal enent |'existence et |le nunéro
du conpte courant du mandataire. Etant donné toutefois
que, selon les constatations de |a prem ére instance, le



2722.D

-7 - T 0806/ 99

~

formul aire EPO Form 1010 n' était pas joint a |'acte
d' opposition, il convient d examner si |'intention du
mandat ai re ressortait clairenent de cette déclaration

Il ne convient pas en |'espéce de s'en tenir uni quenent
ala formulation de |la déclaration, il faut au
contraire, conforménent a la jurisprudence évoquée ci -
dessus, considérer égal ement |es circonstances dans

| esquel l es cette déclaration a été faite, dans |a nesure
ou elles étaient connues de |'Office a la réception de
cette déclaration. Au nonbre de ces circonstances
conpte, dans le cas présent, le fait que | e cabinet du
mandat ai re ayant déposé |'opposition entretenait un
conpte courant et qu'il procédait réguliérenment au

pai ement de diverses taxes par la voie d un débit de ce
méne conpte. Au cours de la premére noitié du nois de
janvier 1999, c'est-a-dire juste avant | e dépbt de

| "acte de recours le 22 janvier 1999, 13 taxes ont été
payées de cette facon. Le conpte était a tout nonent

suf fi samment approvisionné. Il en résulte que |' CEB
connai ssait non seul enent |'existence et |e numéro du
conpte courant, nmais aussi |e node de paienent utilisé
de facon constante par |e cabinet du mandataire. En
outre, dans |la rubrique XI "List of docunents" du
formulaire d' opposition déposé, |a case "chéque" n'était
pas cochée et |'acte d' opposition n'a été déposé que le
dernier jour du délai d' opposition. Ces circonstances
permettent raisonnabl ement d'exclure qu' un autre node de
pai enent que celui utilisé de facon constante par le
cabi net en cause ait pu étre envisagé. L'anpleur de

| " exposé des motifs joint au fornulaire d' opposition,
conprenant neuf pages dactyl ographi ées et s'appuyant sur
sept nouveaux docunents, pernet égal enent d' exclure

rai sonnabl enent que |la requérante n'envi sageait pas
sérieusenent de payer |la taxe d' opposition, car son
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i nvesti ssenent dans |'exposé des notifs d' opposition
aurait alors été effectué en pure perte.

La Chanbre parvient ainsi a la conclusion que |la

décl aration portée par | e nmandataire de |l a requérante
sur e forrmulaire d opposition, dans | es circonstances
particuliéres de |'espece, établit clairenment son
intention que |le paienent de |a taxe d' opposition soit
effectué par la voie d un débit de son conpte courant.
Et ant donné que cette déclaration est parvenue a |' CEB
dans |l e délai d opposition et que |le conpte courant du
mandat ai re était suffisament approvisionné, |a taxe
d' opposition a été payée en tenps utile.

Le point de savoir si le formulaire EPO Form 1010 était
ef fectivenent joint a |'acte d' opposition ou non est
ainsi sans inportance en |'espéece et n' appelle pas

d' autres investigations.

Les argunments présentés par |'intinmée n ont pas pu
convai ncre |l a Chanbre, pour |es raisons suivantes

Ménme si, dans |le cas présent et contrairenment au cas

T 17/ 83, le dépbt de | ' opposition a constitué |la

prem ere action du nandataire dans |a procédure, i
résultait néannoins de sa pratique constante en matieére
de pai ement de taxes, ddment connue de |' CEB, de quel
conpte courant la taxe d' opposition devait étre débitée,
dés lors que son intention de payer par la voie d un tel
débit découlait clairenment des circonstances de

| " espéce.

La nodification de | a Reglenentation applicable au
conpte courant survenue aprés la décision T 17/83 ne
change rien aux principes établis dans cette déci sion,
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car le rajout du point 6.8 concerne |es cas dans

| esquels |'ordre de débit parvient a |' CEB apres

| "expiration du délai. La décision T 17/83 se rapporte
au contraire a la question de savoir dans quelle mesure
une décl aration parvenue en tenps utile doit étre

i nterprétée conmme un ordre de débit (déposé en tenps
utile).

Le cas T 45/94 invoqué par |'intinmee ne concernait pas
de paiement par |le débit d' un conpte courant, nais par
un virenent bancaire adressé par erreur a |l'COfice

al l emand des brevets. Il n'existait pas de conpte
courant aupres de |' CEB, et aucune décl aration
susceptible d' étre interprétée comme un ordre de débit
n"avait été faite. Ce cas concernait par conséquent des
circonstances total ement différentes, de sorte qu'i

n' est pas possible d en tirer de conclusion applicable
au cas présent.

En ce qui concerne |es considérations relatives a la
sévérité d' une sanction éventuelle, elles n' ont joué
aucun rol e dans | a présente décision, de sorte qu'i
n' est pas nécessaire que |a Chanbre s'arréte aux
argunents présentés a ce propos par |les parties.

Il ne peut étre fait droit a |la requéte subsidiaire de
["intinmée de saisir |a Gande Chanbre de recours des
guestions de droit citées au point VII ci-dessus. La
présente déci sion ne dépend en effet pas d' une réponse a
ces questions, qui se rapportent a une situation dans

| aquel l e | e pai enent d'une taxe n'est réputé effectué
qgu' aprés |'expiration du délai correspondant. Cette
situation ne se présente pas ici, puisque |a déclaration
a interpréter conme ordre de débit est parvenue a |' CEB
avant |'expiration du délai, |e conpte courant étant



- 10 - T 0806/ 99

[ ui - méne suffisanment approvi si onné.

Di spositif

Par ces notifs, il est statué comme suit

1. La décision attaquée est annul ée.

2. L' opposition est réputée formée et |"'affaire est

renvoyée a |la Division d opposition pour suite a donner.

3. La requéte en saisine de |la Gande Chanbre de recours

est rejetée.

Le Geffier : Le Président

P. Muartorana E. Turrini

2722.D



