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Exposé des faits et conclusion

1028.D

Le 21 nmai 1997 | a denmande de brevet européen
n® 95 402 639.9 a donné lieu a la délivrance du brevet
EP-B- 719 540 sur | a base de 20 revendi cati ons.

Un acte d' opposition a été déposé a |'encontre dudit
brevet européen requérant | a révocation du brevet dans
son intégralité (revendications 1-20) pour défaut

d activité inventive, de nouveauté (revendications 1-4)
et pour insuffisance de divulgation (revendication 1).

Dans sa réponse du 4 décenbre 1998 le titulaire du
brevet a soutenu que |'objet revendi qué était bien
nouveau, inventif et que |'objection dinsuffisance de
divulgation n' était pas bien fondée. Le titulaire a
requis le maintien du brevet dans tous les Etats

dési gnés sur | a base du nouveau jeu de revendi cations
(1-18) qui renplacait |les revendications du brevet
publ i é.

Une procédure orale a eu lieu le 29 octobre 1999.

Au début de cette procédure, le titulaire a confirné que
Il e jeu de revendi cations 1-18 déposé avec sa lettre du
4 décenbre 1998 constituait sa requéte principale.

Apres di scussion de |'objection soul evée par le

pr ési dent et concernant | es conditions énoncées dans
|"article 123(3) CBE, le titulaire a fourni un jeu de
revendi cati ons nodifié.

Le président a annoncé au cours de |a procédure orale
gue ce jeu de revendications satisfaisait aux exigences
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des articles 123(3), 54, 56 et 83 CBE

Apres une interruption de |a procédure orale, le
titulaire a adapté |la description du brevet au jeu de
revendi cations tel que nodifié pendant |a procédure
orale et confirmé que ce jeu de revendications 1-18
constituait sa requéte principale.

V. Ala fin de la procédure orale, le président de |la
Di vision d' opposition a rendu |la décision intermédiaire
sui vante :

"Conpte tenu des nodifications apportées par le
titulaire du brevet au cours de |a procédure

d' opposition, le brevet et I'invention qui en constitue
| ' obj et satisfont aux conditions énoncées dans |a
convention. Les docunents val ables sont ceux de |la
requéte principale."

VI . Le titulaire a formé un recours le 27 avril 2000 a
|"encontre de la décision internédiaire de |la Division
d' opposition et déposé |le nménoire de recours |le
26 juin 2000.

Le titulaire estinme que | a décision contestée doit étre
nodi fi ée car, contrairenment a ce qui a été indiqué,

not amment dans | e procés-verbal de |l a procédure orale,

| a revendication 1 déposée le 4 décenbre 1998 est
conforme a |'article 123(3) CBE

VI, Dans sa notification postée du 20 octobre 2000, |a
Chanbre de recours a indiqué que |a décision
intermédiaire de la Division d opposition senblait avoir
fait droit aux prétentions du titulaire car les
revendi cations déposées |l e 4 décenbre 1998 n' étai ent
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plus |'objet de |a requéte principale.

En réponse, le titulaire a exprimé qu'il ne pensait pas
avoi r abandonné | a requéte principale.

Le requérant a donc sollicité qu'il soit fait droit a
son recours et que son brevet soit délivré sur |a base
des revendi cati ons déposées |l e 4 décenbre 1998.

Mtifs de | a déci sion

2.1

1028.D

Le recours est formé en bonne et due forme et dans |le
délai prescrit. Il satisfait donc aux articles 106 et
108 CBE.

Un recours n'est cependant recevabl e que si |a décision
n'a pas fait droit aux prétentions du requérant
(article 107, prem ére phrase, CBE)

On ne peut certes dénier au titulaire du brevet le droit
de sounettre a la Division d opposition non seul enent
une requéte principale, mais égal ement des requétes
subsi di aires (Rensei gnenent juridique de |'OEB n° 15/1984
(JO OEB 1984, 491) et T 234/86, JO OEB 1989, 79). Dans
pareil cas, le titulaire peut énettre un accord sous
réserve sur le texte du brevet dans |equel |a Division
d' opposition envisage de maintenir |le brevet. La
Division d' opposition a le droit, et elle est néne tenue
| e cas échéant, de décider le maintien du brevet sur |a
base d'une requéte fornulée a titre subsidiaire par le
titulaire, ménme si ce dernier maintient une requéte
princi pale ainsi que |es requétes subsidiaires non
accept abl es, précédant, dans |'ordre de ses préférences,
la requéte a laquelle il a été fait droit. Dans ce cas,
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le rejet des requétes précédentes doit étre notivé

(T 488/94 du 2 juillet 1997, non publié au JO CEB). Par
contre, toute requéte subsidiaire qui suit une requéte a
laquelle il a été fait droit n'est plus prise en
considération et son refus n'est plus a discuter ni a
notiver selon la prescription de |la regle 68(2) CBE car,
de par son caractere subsidiaire, elle ne constitue plus
un litige.

Dans | ' exanmen du brevet, |'COfice européen des brevets
doit s'en tenir au texte soum s et accepté par le
titulaire (article 113(2) CBE). Le titulaire définit
donc |' étendue de |'objet de la procédure et |'ordre de
| " exanen de ses requétes par sa requéte principale et
ses requétes subsidiaires. Dans ce sens, |a procédure
d' opposition est aussi soum se au principe de la libre
di sposition de |'instance.

Ainsi, un brevet qui differe de |l a requéte principale ou
auxiliaire ne peut étre maintenu dans | a procédure

d' opposition. Des revendications antérieures qui ont été
renpl acées par des revendi cati ons déposées

ult érieurement ne peuvent plus étre consi dérées come un
texte accepté par | e demandeur (T 872/90 du

27 juin 1991, non publié au JO CEB)

Dans |l e cas présent, |'ordre dans lequel le titulaire a
soum s a la Division d opposition | es requétes
(principale et auxiliaires) et |le texte des

revendi cations auquel le titulaire a donné son accord
sont décisifs.

Le mandataire du titulaire prétend, dans sa lettre du
22 décenbre 2000, ne pas avoir abandonné sa requéte
principale au cours de |la procédure mais il ne s'est
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réf éré a aucune requéte dans ce sens. Au contraire, de
| " ensenbl e des piece du recours, il ressort que le
mandat ai re entend par requéte principale |la requéte
souni se avec |le ménoire de recours du 27 avril 2000,
avec le libell é des revendi cati ons déposées |e

9 décenbre 1998. Dans la lettre du 4 décenbre 1998 le
titulaire explique expressénent que | e nouveau jeu de
revendi cations doit renplacer |es revendications qu
figurent dans le brevet délivré. Ainsi, a cette date, en
vertu d' une déclaration fornelle devant |la Division

d' opposition par la lettre du 4 décenbre 1998, le
titulaire avait déja retiré son accord aux

revendi cations du brevet délivré. Par ailleurs i

n' avait donné son accord que pour |e nouveau texte des
revendi cations. Des lors, les revendications telles que
délivrées n'étaient plus |'objet de | a procédure

d' opposition. Confornménent a cela, le titulaire a
confirmé au début de |l a procédure orale devant |a

Di vision d' opposition que sa requéte principale était
axée sur le jeu de revendications 1-18 sounmis avec |la
lettre du 4 décenbre 1998.

Le 29 octobre 1999, le titulaire a nodifié ces

revendi cati ons une nouvelle fois en raison des

obj ections de |la Division d opposition exprimnmes au
cours de la procédure orale et a confirmé, a | a demande
explicite du président, que sa requéte principale était
désornai s basée sur ce jeu de revendications 1-18

nodi fié. Il a ainsi abandonné |a requéte principale du
4 décenbre 1998.

Le titulaire n'a pas soul evé d' objection contre |le
contenu du procés-verbal de |a procédure orale, de sorte
gue la Chanbre de recours doit adnmettre que |la requéte
formul ée dans | e procés verbal est correcte. A partir de
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cet instant de la procédure orale, seul le jeu de
revendi cations nodifié était |'objet de la requéte
principale et non plus |les revendications soum ses avec
la lettre du 4 décenbre 1998. En parfaite conséquence,
le titulaire a adapté | a description aux revendications
nodi fi ées pendant |a procédure orale, ce qui n'aurait
pas été cohérent avec le maintien de |la requéte
principale du 4 décenbre 1998.

Le caractére de requéte principale finale des

revendi cations nodifi ées ne peut pas étre rem s en
question au notif que |'on ne pouvait déterm ner quelles
étaient les requétes auxiliaires concretes finales,
souni ses au cours de |la procédure orale. Une requéte
auxiliaire est non avenue dans le cas ou il est fait
droit a la requéte principale. Etant donné que |la

Di vision d' opposition a accepté |la requéte principale
soum se en dernier lieu par le titulaire et que le
brevet a été maintenu avec |es revendi cations nodifiées
pendant |a procédure orale, le contenu et |'ordre des
requétes auxiliaires potentielles restent sans effet

| égal .

En conclusion, la Division d opposition n'avait pas a
prendre de décision sur |les requétes auxiliaires
ultérieures ou sur la requéte principal e abandonnée.

Selon |"article 107, prem ere phrase, CBE, |e recours
n' est recevable que si |a décision contestée n'a pas
fait droit aux prétentions du titulaire.

L' appréciation de la question de |la recevabilité ne
dépend, en principe, que de la différence entre |a
requéte fornell enent soum se et le dispositif et non de
| "intérét économi que ou juridique du titulaire. Par
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conséquent, |es requétes non déposées ou abandonnées ne
peuvent pas étre prises en considération nménme si celles-
ci n'ont pas ou plus été soum ses ni mai ntenues en

rai son d' objections de |a Division d opposition.

Comme mentionné ci-dessus, |le dispositif de |a décision
i ntermédi aire correspond exactenent au contenu de |a
requéte principale telle que soum se en dernier lieu par
le titulaire devant |a Division d opposition. Ceci n'est
d' ailleurs pas contesté par le titulaire, dans |a
procédure de recours. Par conséquent, |le recours n'est
pas recevable selon |'article 107, prem ere phrase, CBE

Di spositif

Par ces notifs, il est statué comme suit

Le recours est irrecevabl e.

Le Geffier : Le Prési dent

A. Townend P. Lancon
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