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I-LESFAHS 

- 25 avrü 1975 

-27 juin 1977 

- 1er juület 1979 

19 septembre 1979 

21 septembre 1979 

12 octobre 1979 

12 mai 1980 

RANK XEROX dépose la demande de brevet n. 75.13 037 

Délivrance de PP.A.D. 

Entrée en vigueur de la loi modificative de la loi des brevets, dont 
l'article 45 dispose : 

«Les demandes de brevets et brevets déposés avant le jour de 
Ventrée en videur de la présente loi resteront soumis aux règles 
applicables à la date du dépôt. Toutefois, les dispositions de la 
présente loi seront immédiatement applicables ... à la poursuite 
de l'instruction des demandes de brevets pour lesquelles le pre­
mier projet d'avis documentaire n'aura pas encore été établi». 

Décret 

«Toute demande de brevet donne lieu au paiement d'une taxe 
de délivrance et d'impression du fascicule de brevet» 

Arrêté fixant le montant des taxes. 

Le Directeur de l'INPI enjoint à XEROX le paiement de la taxe 
de délivrance. 

XEROX paie avec réserve. 

XEROX forme un recours. 

La Cour d'Appel de Paris annule la décision du Directeur de 
l'INPL 

II - LE DROIT 

A-LEPROBLEm 

Il Prétentions des parties 

Comme l'a rappelé Comm. 8 janvier (Aff. John SABES) «le Directeur de l'INPI n'est pas partie à 
l'instance de la Cour d'Appel statuant sur un recours contre les décisions qu'il a prises en exécution de l'article 
19» ; il n'est, donc, pas défendeur ... et se pose, d'ailleurs, par le fait même, le problème de voies de recours dont 
il dispose contre les décisions —telle la présente — qui infirmerait ses décisions. 

a) L'auteur du recours (XEROX) 

prétend que le paiement de la taxe de délivrance est une composante de la nouvelle procédure d'instruction 
et qu'à leur délivrance^ postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 19 septembre 197$, seules, les demandes 
déposées avant le 1er juÛlet 1979 pour lesquelles un premier projet d'avis documentaire (PPA.D.) n'avait pas 
été établi à cette date, y sont assujetties. 

b) Le Directeur de l'INPI 

prétend que le paiement de la taxe de délivrance n'est pas une composante de la nouvelle procédure d'ins­
truction et qu'à leur délivrance^postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 19 septembre 1979, toutes les de­
mandes déposées avant le 1er juillet 1979 y sont assujetties. 



21 Enoncé du problème 

La taxe de délivrance est-elle due pour les délivrances de brevets déposés avant le 1er juillet 1979 pour 
lesquels^à cette date,un PPA.D. avait été établi? 

B-M^OLUTIpN 

Il Enoncé de la solution 

«Le texte même du décret du 19 septembre 1979 montre bien qu'il a 
été pris pour l'application de la loi modificative de 1978 et qu'il en a 
été de même pour la loi et le décret de 1968 ; qu'il y a lieu d'ajouter 
que le raisonnement de l'Institut National de la Propriété Industrielle 
aboutit à instituer une distinction entre «l'instruction» de la demande 
etiles taxes relatives à cette instruction^; mais que les deux questions 
sont étroitement liées et qu 'on ne peut concevoir une séparation entre 
l'exécution de la faculté et le paiement de la taxe qui accompagne cet­
te exécution, le paiement de la taxe étant l'un des éléments de cette 
exécution ; 
Que, dès lors, c'est à juste titre que la société XEROX soutient que 
l'article 45 de la loi du 13 juillet 1978 disposant que les demandes de 
brevet pour lesquelles le premier projet d'avis documentaire a été éta­
bli avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être 
instruites conformément à la procédure de la loi de 1968, le paiement 
de la taxe de délivrance et d'impression du fascicule de brevet ne peut 
être exigé puisque les textes de 1968 ne prévoyaient pas l'existence 
d'une telle taxe ; 
Qu'admettre une autre solution aboutirait à priver de toute portée 
pratique l'article 45 de la loi du 13 juillet 1978». 

21 Commentaire de la solution 

Dans son numéro 1979 .V, DOSSIERS BREVETS faisait l'observation suivante : 

«L'arrêté du 21 septembre 1979 -fixant le montant des sommes prévues 
par l'arrêté du 19 septembre 1979- relatif aux taxes et redevances 
n'est pas rétroactif et s'applique postérieurement à son entrée en vi­
gueur. La portée de cette non rétroactivité est, cependant, discutée, 
l'INPI estimant, par exemple, la taxe pour délivrance et publication du 
fascicule applicable à toutes les délivrances postérieures à la publication 
de l'arrêté, nous mêmes estimant que, «redevance pour services rendus» 
(art. D. 105), elle n'est due qu'autant que des services supplémentaires 
à ceux que l'administration rendait au jour de la demande sont effec­
tivement assurés ; pareille interprétation l'aurait restreinte aux délivran­
ces postérieures au 26 septembre 1979 concernant des demandes pour 
lesquelles le Premier Projet d'Avis Documentaire n'aurait pas été établi 
au 1er juillet 1979 seules, soumises, de ce fait, à la nouvelle procédure 
de délivrance par application de l'article 45 al. 2 de la loi du 13 juillet 
1978». 

Notre interprétation est, donc, retenue par la Cour de PARIS. 

D faut noter, toutefois, que l'arrêt était pris sur un recours visant une mesure individuelle et que seule, 
celle-ci est annulée. Il n'est, donc, pas question d'un remboursement des taxes de délivrance réglées par d'autres 
déposants pour des délivrances intervenues dans les mêmes conditions. 
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L Л С 0 Ü R» 

S t a t u a n t sur l e recours en annula t ion formé l e 
1980 par l a s o c i é t é XEROX CORPOMION (nasèdété XSROX) con t re une 
d é c i s i o n du Direc t eu r de l ' I n s t i t u t Nat ional de l a P r o p r i é t é Indus­
t r i e l l e en •date du 12 octobre 1979 qui l u i a demandé l e paiement 
d'une taxe de dé l iv rance do 450 f r s r e l a t ivemen t à une demande de 
breve t n°75 13.037 déposée l e 25 a v r i l 1975. 

F a i t s e t procédure­

La s o c i é t é XEROX a déposé l e 25 a v r i l 1975 une 
demanda de brevet n° 75­13.037 î ^ premier pro j e t d ' a v i s documen­

t a i r e l u i a é t é d é l i v r é l e 2^ j u i n 1977, 

l e 12 octobre 1979, l e D i r e c t e u r de l ' I n s t i t u t Na­
t i o n a l de l a P r o p r i é t é I n d u s t r i e l l e a f a i t conna i t r e au mandataire rl« 
l a s o c i é t é XEROX que l ' i n s t r u c t i o n de l a demande de breve t é t a i t t e r ­
minée mais l u i a f a i t i n j o n c t i o n de payer une taxe de dé l iv rance e t 
d ' impress ion du fascinile de brevet d 'un montant de 450 f r s dans un 
d é l a i de deux mois, à défaut de quoi l a demande s e r a i t r e j e t é e . 

Le mandatai re de l a s o c i é t é XEROX a payé, à t i t r e 
c o n s e r v a t o i r e , c e t t e t a x e , en f a i s a n t r é se rve du présen t r e c o u r s ; i l 
a formé ce recours en demandant que l a d é c i s i o n de payer l a t axe s o i t 
annulée e t que l a somme versée l u i s o i t remboursée. 

Discus s ion ­

A. ­ Considérant que l e déc re t du 19 septembre 1979 qui» 
en son a r t i c l e 128, abroge l e décre t du 5 décembre I9ô8 , p r é v o i t î 

­ en son a r t i c l e 98 (6°) que " tou te demande de b r e v e t 
" donne l i e u aU paiement d'une taxe de d é l i v r a n c e e t d ' impres s ion du 
" f a s c i c u l e de brevet " , 

­ en son a r t i c l e 54 qu' " au terme de l ' i n s t r u c t i o n de 
" l a demande de b r e v e t , i n v i t a t i o n e s t f a i t e au demandeur d ' a c q u i t t e r 
" dans l e d é l a i qui l u i es t impar t i par l ' I n s t i t u t Nat iona l de l a Pro­
" p r i é t é I n d u s t r i e l l e , l a t axe de dé l iv r ance e t d ' impress ion du f a s ­
" c i c u l e de brevet prévue à l ' a r t i c l e 9 8 ­ 6 о «' 

В. ­ Considérant que l a s o c i é t é XEROX f a i t v a l o i r exac t e ­
ment, à l ' a p p u i de son r e c o u r s , que ces t e x t e s ne peuvent s ' a p p l i q u e r 
à l a demande de brevet en cause . 

Qu'en e f f e t , l ' a r t i c l e 45 de l a l o i du 13 j u i l l e t 1978 
p r é v o i t que " l e s demandes de brevets e t breve t s déposés avant l e joiu 

de l ' e n t r é e en vigueur de l a présen te l o i r e s t e r o n t s o m i s avix r é ­
" g les app l i cab le s à l a da te du dépôt . Tou te fo i s , l e s d i s p o s i t i o n s de 

l a présen te l o i s e r o n t immédiatement a p p l i c a b l e s . . . . à l a poursu i t e 
da l ' i n s t r u c t i o n des demandes de b r e v e t s pour l e s q u e l l e s l e prem­'er 

" p r o j e t d ' a v i s documentaire n ' a u r a раз encore é té é t a b l i 

Considérant q u ' i l n ' e s t pas con te s t é qu 'en l ' e s p è c e 
l e premier pro je t d ' a v i s documentaire a é t é é t a b l i bien avant l ' en^ tée 
en vigueur de l a l o i du 13 j u i l l e t 1978, 



4°ch­ A du Considérant quo l ' i n s t r u c t i o n de l a présen te demande de 
12 mai 1980 brevet deva i t donc s ' e f f e c t u e r se lon l e s d i s p o s i t i o n s de l a l o i du 2 i 

• • v i e r 1968 et du décre t du 5 décembre 1968 qui ne prévoyaient раз l e p a i e ­
ment d'une taxa de d é l i v r a n c e e t d ' impres s ion du f a s c i c u l e de brevet «^uñ 
d ' a i l l e u r s l ' a r r ê t é du 27 f é v r i e r 1979, d e m i s ­ t ex t e p r i s pour l ' a p p l i c a ­
t i o n du décre t du 5 décembre 1968, montre bien que c e t t e taxe n ' e x i s t a i t 
pas j u s q u ' à l ' e n t r é e en vigueur du dédre t du 19 septembre 1979, 

.• Considéaant t o u t e f o i s que l e Direc teur de l ' I n s t i t u t Na­
t i o n a l de l a P r o p r i é t é I n d u s t r i e l l e f a i t v a l o i r , pour j u s t i f i e r sa décis ion 
q u ' i l r é s u l t e de l ' a r t i c l e 45 de l a l o i du 13 j u i l l e t 1978 que l e s d i s p o s i ­ ' 
t i e n s de l a l o i du 2 j a n v i e r 1968 dans son t e x t e i n i t i a l r e s t e n t app l i ca ­
b le s à l ' i n s t r u c t i o n des demandes de breve t s pour l e s q u e l l e s l e premier pro­
j e t d ' a v i s documentaire a été é t a b l i avant l ' e n t r é e en vigueur de l a l o i mei 
d i f i c a t i v e mais non que ces mimes demandes devaient r e s t e r soumises, en ce 
qui concerne l e u r i n s t r u c t i o n , aux d i s p o s i t i o n s du décre t du 5 décembre 19б£ 
l e pouvoir exécut i f se voyant pr ivé du d r o i t de l e s modif ier ; que ni l e tex­
te de l ' a r t i c l e 45 de l a l o i de 1978, n i l e s débats par lementa i res ne per ­
met ten t de s o u t e n i r que l e l é g i s l a t e u r a i t entendu empiéter sur l e pouvoir 
rég lementa i re dont l e domaine de compétence e s t r é s e r v é ; que l ' a r t i c l e 71 
de l a l o i du 2 j anv i e r 1968 con t i en t des d i s p o s i t i o n s analogues à c e l l e s 
r e p r i s e s dans l ' a r t i c l e 45 de l a l o i de 1978 qvii l ' a modifié et complété. 

Considérant que l e Direc t eu r de l ' I n s t i t u t National de l a 
P r o p r i é t é I n d u s t r i e l l e f a i t encore v a l o i r que l a taxe p r é c i t é e a été i n s t i ­
tuée par l e décre t du 19 septembre 1979 qui a été p r i s à l a fo is en a p p l i ­
c a t i o n de l a l o i du 2 j a n v i e r 1968, modifiée par l a l o i du 13 j u i l l e t 1978 
e t d ' a u t r e s t e x t e s t e l s que l 'o rdonnance du 2 j anv ie r 1959 por tan t l o i o r ­
ganique des f inances ; que l ' e n t r é e en vigueur des d i s p o s i t i o n s sur l a taxe 
l i t i g i e u s e do i t donc ê t r e recherchée au premier chef, non dans l e s d i s p o s i ­
tions r e l a t i v e s à l ' a p p l i c a t i o n dans l e temps de l a l o i de 1978, mais dans 
c e l l e s r e l a t i v e s à l ' a p p l i c a t i o n dans l e temps du décre t lui­mêmej _que ce 
décre t du 19 septembre 1979 (à l a d i f f é rence du décre t de 1968 qu ' ' i l rempla­
ce) ne comporte pas de d i s p o s i t i o n p a r t i c u l i è r e sur l e problème et q u ' i l es" 
donc d ' a p p l i c a t i o n immédiate, conformément au d r o i t commun, sauf dans l e caí 
où l e décre t se b o r n e r a i t à mett re en oeuvre des d i s p o s i t i o n s nouvel les de 
l a l o i de, 1978; que t e l n ' e s t pas l e саз de l ' a r t i c l e 98­ 6° du décre t ; 
que c e t a r t i c l e t rouve son fondement p r i n c i p a l dans l ' a r t i c l e 5 . de l 'o rdon­
nance du 2 j anv i e r 1959 aux t e rne s duquel l e s redevances pour s e r v i c e rendu 
sont i n s t i t u é e s par déc re t p r i s en Consei l d ' S t a t ; que l a l o i de 1978 es t 
muette su r l a ques t i on ; q u ' e l l e l a i s s e inchaiigé l ' a r t i c l e 70 de l a l o i du 
2 j a n v i e r 1966 qvii p r é v o i t que : " l e s t axes perçues au p r o f i t de l ' I n s t i ­
" t u t National de l a P r o p r i é t é I n d u s t r i e l l e sont é t a b l i e s par décre t dans 
" l e s condi t ions prévues à l ' a r t i c l e 5 de l 'ordonnance n° 59­2 du 2 j anv ie r 
Il 1959 I I . ­tel n ' e s t pas l e cas non plus de l ' a r t i c l e 54 qui préc i se l a 
procédure se lon l a q u e l l e l a taxe e s t recouvrée . 

Que l e D i r e c t e u r de l ' I n s t i t u t National de l a Prop r i é t é I n ­
d u s t r i e l l ^ e n dédui t que ce t a r t i c l e e s t conforme à l a l o i de 1968 dans son 
t e x t e i n i t i a l comme dans son t e x t e modifié et que l e s deux t e x t e s , sous r é ­
serve d'une modif ica t ion de numérotat ion des a r t i c l e s , prévoien t que l e s 
demandes de brevet doivent ê t r e , à peine de r e j e t , présen tées dans l e s fo r ­
mes e t condi t ionë p r é c i s é e s par décre t ( a r t . 12 et 16­1° de l a l o i de 1968­
a r t . 13 et 16­1° de l a même l o i modi f i ée ) . 

Mais cons idé ran t que ce raisonnement qhi a b o u t i t à sépa re r 
t o t a l emen t , en ce qui concerne l e s da tes d ' a p p l i c a t i o n , l a l o i du 2 j anv i e r 
1968 e t l e décre t du 5 décembre 1968, de même que l a l o i du 13 j u i l l e t 1978 

3° p a g e / . et l e décre t du 19 septembre 1979, ne peut ê t r e re tenu , car dans l e s deux 



С а з , 1вз t e x t e s r ég l emen ta i r e s sont i n t e rvenus pour l ' a p p l i c a t i o n des 
t e x t e s l é ^ i s l a t i f a e t ne pour ra i en t sa concevoir sans l e u r toUobeMce-, 
préa l ab l e ; que l e t e x t e même du décre t du 19 septembre 1979 montre 
bien q u ' i l a é t é p r i s pour l ' a p p l i c a t i o n de l a l o i modif ica t ive de 
1978 et q u ' i l en a é t é de même pour l a l o i et l e décre t de 1968; q u ' i l 
y a l i e u d ' a j o u t e r que l e raisonnement de l ' I n s t i t u t National de l a P r o ­
p r i é t é I n d u s t r i e l l e a b o u t i t à i n s t i t u e r une d i s t i n c t i o n e n t r e " l ' i n s ­
" t r u c t i o n " de l a demande e t l e s t axes r e l a t i v e s à c e t t e i n s t r u c t i o n ; 
mais que l e s deux q u e s t i o n s sont é t ro i t emen t l i é e s e t qu 'on ne peut con­
cevoi r u n e ; s é p a r a t i o n e n t r e l ' e x é c u t i o n de l a f a c u l t é et l e paiement de 
l a tsixe qui accompagne c e t t e exécu t ion , l e paiement de 1% taxe é t a n t 
l ' u n des éléments de c e t t e exécu t ion . 

Que, dès l o r s , c ' e s t à j u s t e t i t r e que l a s o c i é t é XEROX 
s o u t i e n t que l ' a r t i c l e 45 de l a l o i du 13 j u i l l e t 1978 disposan t que l e s 
demandes de brevet pour l e s q u e l l e s l e premier pro j e t d ' a v i s documentai­
re a é t é é t a b l i avant l e j ou r de l ' e n t r é e en vigueur de là présen te l o i 
doivent ê t r e i n s t r u i t e s confonnément à l a procédure de l a l o i de 1968, 
l a Paiement de l a t axe de dé l iv rance e t d ' impress ion du f a s c i c u l e de 
breve t ne peut ê t r e exigé puisque l e s t e x t e s de 1968 ne prévoyaient pas 
l ' e x i s t e n c e d'une t e l l e t a x e , 

Qu'admettre une au t r e s o l u t i o n a b o u t i r a i t à p r i v e r de tou­

•b por tée pra t ique l ' a r t i c l e 45 de l a l o i du 13 j u i l l e t 1978, 
Q u ' i l y a l i e u , dès l o r s , d ' annu le r l a d é c i s i o n du Direc ­

t u r de l ' I n s t i t u t Nat iona l de l a P r o p r i é t é I n d u s t r i e l l e exigeant l e p a i e ­
ment de l a taxe cons idérée pour l a présen té demande de brevet e t d 'ordon­
ner l a r e s t i t u t i o n de l a somme v e r s é e , 

PAR CE3 MOTIFS. 

Reçoit l a s o c i é t é XEROX CORPORATION en son r e c o u r s , l a 
déc la re bien fondée, 

'il-

Annule l a déc i s ion du D i r e c t e u r de l ' I n s t i t u t Natiobal de 
l a ^ r o p r i a t é I n d u s t r i e l l e contenue dans l a n o t i f i c a t i o n du 12 octobre 
1979 enjoignant à l a s o c i é t é XEROX CORPORATION de payer une taxe de dé­
l i v r a n c e et d ' impress ion du f a sc i cu l e de 450 f r s pour l a demande de b r e ­
ve t n°75 . 13.037 ayant f a i t l ' o b j e t de l ' é t a b l i s s e m e n t d 'un pre­
mier p r o j e t d ' a v i s documentaire du j u i n 1977, 

Déclare que l e brevet s e r a d é l i v r é sans l e paiement de l a 
t a x e . 

Ordonne l e remboursement de l a taxe de 450 f r s versée par 
l a s o c i é t é XEROX CORPORATION à t i t r e conse rva to i r e sous r é se rve du p r é ­
Sînt r e c o u r s . 

Laisse l e s dépens du pré sen t a r r ê t à l a charge du TRESOR. 

4ème et dernière page/, 


