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Les revendi cations nodi fi ées ne doivent étre refusées sur

| a base de la regle 86(4) CBE que si |’ objet des
revendi cati ons déposées a |’ origine et celui des
revendi cati ons nodi fi ées sont de telle nature, que dans

| " hypot hese ou toutes ces revendications avaient été
déposées originell ement ensenble, elles auraient nécessité,
outre | e paienent d une taxe de recherche pour les
revendi cati ons déposées effectivement a |’ origine,

égal enment | e pai ement d’ une nouvel |l e taxe de recherche pour
| es revendi cations nodifi ées qui correspondai ent a une
invention différente au sens de la regle 46 (1) CBE (voir
points 3 a 8 des notifs de |a décision).

Le fait qu’ un docunment est destructeur de nouveauté eu
égard a un objet particulier revendi qué ne constitue pas un
notif suffisant pour conclure a |’ absence d' unité « a
posteriori » entre |l es objets revendi qués. Pour constater
une absence d ' unité, il serait nécessaire que ces
revendi cati ons définissent une « pluralité dinventions »,
c’ est-a-dire des solutions différentes de renpl acenent

i nventives ou des réalisations inventives plus concretes
faisant initialenment partie du néne concept général connu.
L"article 82 et la regle 30 CBE ne sont, dans tous |es cas,
appl i cabl es qu’ aux « inventions » au sens de ces

di spositions, c’'est-a-dire aux inventions qui apportent
chacune une contribution inventive a |’ état de |la technique
conme cité dans | e rapport de recherche (voir point 16 des
notifs de | a décision).

Une nodification visant a une limtation ultérieure de

| "objet de | a revendication principale par des
caract éri stiques additionnelles divul guées dans | a denande
tell e que déposée ne peut général enent affecter |a notion
d unité d invention, ni selon la régle 86(4), ni selon la
regle 46(1) CBE. Une telle nodification constitue une
réaction normale de la part d un demandeur a une objection
formul ée contre |la brevetabilité du néne objet non-limté,
pernettant ainsi a ce demandeur - confornménent a | article
123(1) CBE - d’ écarter |’ objection qui lui a été faite
(voir point 17 des notifs de |a décision).
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Exposé des faits et concl usions

3009.D

La denmande de brevet européen n° 94 401 988.4 (n° de
publication : 0 642 242), ayant comme dates de priorité
1993 et 1994, concerne une invention dans | e domai ne des

t él écommuni cati ons.

La demande telle qu'initial ement déposée conprenait
troi s revendi cati ons indépendantes, portant
respectivenment sur une trame de transm ssion, un
récepteur et un énmetteur pour transnettre des tranmes de
données, et une revendi cati on dépendante concernant un
node particulier de |'énetteur. Les revendications

s' énoncent conme suit

"1) Tranme de transm ssion conprenant une |igne de
verrouillage (00...0), des bits de synchronisation (1)
et des bits d' information (Bl a B62), un bit de
synchroni sati on étant placé i medi atenent apres
ladite Iigne de verrouillage, caractérisée en ce que
cette trame se termne par un bit de synchronisation

2) Récepteur recevant des trames de données caractériseé
en ce que, ces tranes correspondant soit a un cana
plein débit soit a au noins un sous-canal a débit
réduit chacun affecté d' un notif de synchronisation
propre, il conprend des noyens de synchronisation sur

| " une quel conque des trames recues.

3) Enetteur transnettant des trames chacune conposée
d' une ligne de verrouillage (00...0), de bits de

synchroni sation (1) et de bits d information (Bl a
B62), caractérisé en ce qu'il conprend des nobyens
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pour encadrer ladite |igne de verrouillage par deux
bits de synchronisation.

4) Enetteur selon la revendication 4 caractérisé en ce
gue, lesdites tranmes se term nant par des bits
d' al i gnenent ayant nméne val eur que lesdits bits de
synchroni sation (1), il conprend des nobyens pour
supprinmer le dernier desdits bits d' alignenment sur
commande seulement si le bit d information qui le
préceéde a la valeur d un bit de synchronisation."”

La division de |la recherche a estinmé que |a demande
contenait deux inventions qui ne satisfaisaient pas aux
conditions d'unité de |'invention. La preniére invention,
définie par les revendications 1, 3 et 4, se rapporte a
un systeéne de transm ssion qui utilise une tranme selon
la revendication 1 et un énetteur correspondant, |a
deuxi éme invention étant |e récepteur défini par la
revendi cation 2. La division de |a recherche a établi un
rapport partiel de recherche européenne conforménent a
la régle 46(1) CBE pour |'objet des revendications 1, 3
et 4 et a, en vertu de cette regle, invité la

demander esse a acquitter une nouvell e taxe de recherche
si le rapport de recherche européenne devait couvrir |a

deuxi ene i nventi on.

La denanderesse n'a pas obtenpéré a cette invitation
Toutefois, aprés avoir recu |l e rapport de recherche

eur opéenne et avant d'avoir recu la preniére
notification de la Division d exanmen, elle a déposé le 2
mai 1995 des revendications 1 et 3 nodifiées, en

préci sant essentiell enent que |les tranes transm ses par

| ' énetteur étaient associ ées a un sous-canal .
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La demanderesse a contesté |'absence d' unité de
["invention et a all égué que | e concept inventif général
consistait a réduire |l e nonbre de cas anbi gus | orsque
des trames a plein débit ou a débit réduit étaient
achem nées indifférement dans un néne canal de

transm ssion. Puisque la trame a plein débit et

| " énmetteur correspondant étaient déja connus, |es
revendi cati ons portaient nécessairenent sur la tranme a
débit réduit, un récepteur capable de différencier |es
deux types de tranme, et un énetteur prévu pour |es

trames a débit réduit.

Apres la premi ére notification, |a demanderesse a déposé,
I e 19 janvier 2000, un nouveau jeu de revendications,
préci sant une nouvelle fois la définition des trames et
de |'énetteur, et incluant |es revendications

i ndépendant es sui vant es

"1) Trame de transni ssion de données conprenant une |igne
de verrouillage (00...0), des bits de synchronisation
(1) et des bits d information (Bl a B62),
caractérisée en ce que ladite tranme correspondant a
un sous-canal a deébit réduit, et étant destinée a
étre transmi se a un récepteur prévu pour recevoir des
tranes correspondant soit a canal plein débit [sic]
soit a au nmoins un sous-canal a débit reéduit chacun
affecté d' un notif de synchronisation propre, ladite

trane se termne par un bit de synchronisation."”

"4) Enetteur pour la transm ssion de tranes de données
conportant chacune une ligne de verrouillage (00...0),
des bits de synchronisation (1) et des bits
d information (Bl & B62), caractérisé en ce que ces

tranes correspondant a un sous-canal a débit réduit,
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et étant destinées a étre transmi ses a un récepteur
prévu pour recevoir des trames correspondant soit a
canal plein débit [sic] soit a au noins un sous-canal
a débit réduit chacun affecté d un nmotif de

synchroni sation propre, ledit énetteur conprend des
noyens pour énettre des tranmes se term nant par un
bit de synchronisation.”

Récept eur pour la réception de trames de données
conportant chacune une ligne de verrouillage (00...0),
des bits de synchronisation (1) et des bits

d information, caractérisé en ce que lesdites tranes
correspondant soit a un canal plein débit soit a au
noi ns un sous-canal a débit réduit chacun affecté

d' un notif de synchronisation propre, et |esdites
tranes correspondant a un sous-canal a débit réduit

se term nant par un bit de synchronisation, ledit
récept eur conporte des noyens de synchroni sation sur

| " une quel conque des trames recues.

Récept eur pour la réception de trames de données
conportant chacune une ligne de verrouillage (00...0),
des bits de synchronisation (1) et des bits

d information, caractérisé en ce que |lesdites tranes
correspondant soit a canal plein débit [sic] soit a
au noins un sous-canal a débit réduit chacun affecté
d'un notif de synchronisation propre, et |esdites
tranes correspondant a un sous-canal a débit réduit
se term nant par des bits dits d'alignenent ayant
méme val eur que lesdits bits de synchronisation,

| edit récepteur conporte des noyens de

synchroni sation sur |'une quel conque des tranes

regues.
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9) Récepteur pour |la réception de trames de données
conportant chacune une ligne de verrouillage (00...0),
des bits de synchronisation (1) et des bits
d information, caractérisé en ce que, |lesdites tranes
correspondant soit a canal plein débit [sic] soit a
au nmoi ns un sous-canal a débit réduit chacun affecté
d' un notif de synchronisation propre, |esdites tranes
correspondant a un sous-canal a débit reéduit se
term nant par des bits dits d'alignenent ayant néne
val eur que lesdits bits de synchronisation, et le
dernier desdits bits d'alignenent étant suppring
seulenent si le bit d information qui le précede a la
val eur d'un bit de synchronisation, ledit récepteur
conporte des noyens de synchroni sation sur |'une
guel conque des tranmes recgues.”

La Division d exanen n'a janmai s expressénent notivé

| " absence all éguée d' unité de |'invention. Dans |a

prem ere notification, |'opinion de la division de |la
recherche était gl obal ement confirnée et |a demanderesse
invitée a élimner de |a demande |'autre invention
concernant |e récepteur qui n'avait pas fait |'objet de

| a recherche. Ce n'est que par rapport a la premiére
invention, a savoir |'objet des revendications 1, 3 et 4,
telles qu'initial ement déposées, que |a Division

d' exanen a noté que |la nouveauté serait détruite par
|"antériorité D1 (US-A-4 651 319, publication de 1987).
En outre, les revendications nodifiées et datées du

28 avril 1995 ont été rejetées au titre de la regle 86(4)
CBE, parce que la notion d' association des tranmes a un
sous-canal n'apparai ssait que dans |la revendication 2
initialement déposée et non-recherchée et, étant donné
ladite antériorité, leur objet ne fornerait pas un seu
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concept inventif général avec les él énents ayant fait
| ' objet de | a recherche.

Les nouvel |l es revendi cati ons, soum ses conj oi nt enent
avec une note d' observations le 19 janvier 2000, n'ont
de nouveau pas été acceptées au titre de la regle 86(4)
CBE au cours d'un entretien tél éphoni que avec | a
demander esse, et ce essentiellement pour |es nénes

rai sons que précédenment. La demanderesse a éteé

pr éal abl enent avertie d' un rejet possible de |a demande.

Par décision du 27 avril 2000, |a demande a été rejetée
essentiellement au notif que | es nouvelles

revendi cations n'étaient pas admi ssibles en vertu de |a
regle 86(4) CBE

Les notifs de | a décision reprenaient |'opinion exprimée
précédenment par |la Division d exanen eu égard a |'unité
de I'"invention, alléguant |'absence de concept inventif
commun, et ajoutant sinplenment que |les revendications 1,
3 et 4telles qu initialenent déposées ne défini ssaient
en aucune mani ére | a notion de canaux a plein débit ou a
débit réduit. La Division d exanen a considéré |la
nouvel l e revendi cation 1 datée du 19 janvier 2000 conme
consi stant "en une conbi nai son de |a revendication 1
initialement déposée a |laquelle n'ont été rajoutées que
des caractéristiques contenues dans |a revendication 2
initialement déposée" et non-recherchée. Selon |la

déci sion attaquée, |les seul es caractéristiques conmunes
entre les revendications initiales recherchées et la
nouvel l e revendi cation 1 étaient constituées par |es
caractéristiques de la revendication 1 initialenent
déposée qui étaient intégral ement antériorisées par
|"état de |la technique disponible. Les quatre autres
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nouvel | es revendi cations indépendantes 4, 7, 8, et 9

ét ai ent consi dérées conme conbi nant "l es

caract éristiques des revendications 1, 3, 4, et 2
originellement déposées" et portaient donc égal enent sur
des él énments qui n'avaient pas fait |'objet de la
recherche et qui n'étaient pas liés a |'invention
initialement revendi quée de nani ére a forner un seu

concept inventif général.

Le 16 juin 2000, |a demanderesse a formé un recours
contre cette décision et la taxe de recours a été
acquittée le jour néne. L'unique lettre formant |e
recours ne contient explicitenment aucune critique de |a
déci si on contestée dont |a révocation est denandée. Le
20 juin 2000, un ménoire exposant les notifs du recours
a été transnmi s par tél écopie.

La requérante a fait valoir, notanment, que |e probleéne
technique a |l a base de |'invention était de pernettre a
un récepteur recevant des tranmes correspondant soit a un
canal plein débit soit a au noins un sous-canal a débit
réduit, chacun affecté d un notif de synchronisation
propre, de reconnaitre, sans connai ssance préal able du
type de canal qu'il recoit, ce type de canal sans risque
de confusion entre | es deux types de canaux. Pour
résoudre ce probléne, la caractéristique de la tranme qui
se term ne par un bit de synchronisation est nécessaire

pour des trames qui correspondent a un sous-canal a
débit réduit.



- 8 - T 0708/ 00

Motifs de | a déci sion

Recevabilité

Le recours est recevabl e.

En effet, le recours répond aux conditions de
recevabilité énoncées aux articles 106 a 108 CBE, ai nsi
gu' aux regles 1(1), 64a) et égal ement 64b) CBE conpte
tenu de |l a jurisprudence des chanbres de recours, selon
laquelle il faut considérer |'ensenble des circonstances
dans | esquelles |a décision contestée a été rendue et le
contenu objectif de |'acte de recours pour déduire |la
vol ont é objective de la requérante au nonent ou elle a
déposé la requéte qui est a la base du recours. (cf. "La
Juri sprudence des Chanbres de recours de |'Ofice
européen des brevets", 4°™ édition 2001, OEB 2002,

pages 590 et suivantes).

Bi en-f ondé

Il doit égalenent étre fait droit au recours sur le fond,
étant donné que la Division d exanmen a porté préjudice a
| a requérante en n' acceptant pas |es revendications

nodi fi ées.

Recevabilité des nodifications au titre de la regle 86(4) CBE

3009.D

La Division d' exanen a fondé le rejet de | a demande sur
la régle 86(4) CBE. Cette regle, qui a été ajoutée a la
Convention en 1995 par une décision du Consei

d' administration en date du 13 décenbre 1994, s'énonce

comme suit
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"Les revendications nodifiées ne doivent pas porter sur
des él éments qui n'ont pas fait |'objet de la recherche
et qui ne sont pas liés a |l'invention ou a la pluralité
d'inventions initialement revendi qguées de mani ére a

former un seul concept inventif général."

Les trois versions |inguistiques de cette regle posent
des probl énmes d'interprétation juridique, et en premer
lieu, le nenbre de phrase "él énents qui n'ont pas fait

| ' obj et d' une recherche". En effet, seul le résultat de
| a recherche est effectivenment communi qué au denmandeur
sous la fornme d un rapport de recherche, avec les

i ndi cations prescrites par |la Convention. Si |'on fait
abstraction du cas particulier de |a recherche

incompl éte régi par la regle 45 CBE, les indications du
rapport de recherche ne pernettent pas de déduire des

i nformati ons conpl étes concernant |'étendue des él énents
recherchés ou non recherchés. Conformeénent a la

regle 44(2) CBE, il convient certes de citer dans le
rapport de recherche, les parties pertinentes du
docunment opposé en rel ation avec |es revendi cations du
brevet, mais ces indications nontrent sinplenent a
quel I es revendi cations | es docunents recherchés se
rapportent.

D autre part, |es dispositions prévues par

|"article 92(1) CBE selon lesquelles "la division de |a
recherche établit |le rapport de recherche européenne ...
sur | a base des revendications, en tenant danment conpte
de la description, et le cas échéant, des dessins

exi stants", ne doivent pas conduire a une linmtation de
| a recherche au seul objet des revendications, nméne si
une telle approche serait une solution de facilité pour
| es divisions de |a recherche.



3009.D

- 10 - T 0708/ 00

Ceci ne signifie pas non plus que |la description et |les
dessins ne doivent servir qu' a interpréter |les

revendi cations. Cela signifie plutét que |la division de
| a recherche dispose d' un pouvoir discrétionnaire qui
doit étre exercé avec discernenment afin que |a recherche
corresponde précisénent a |'objet de | a demande de
brevet (cf. regle 44(1) CBE), c'est-a-dire a |'invention,
qguand bi en néne | es caractéristiques essentielles, au
noment de |a recherche, ne seraient pas encore toutes
défini es dans |l es revendi cations mai s serai ent cependant
di vul guées, par exenple, dans |a description ou |es
dessins. En effet, les Directives relatives a |'exanmen
pratiqué a |'OEB (voir partie B, Chapitre Il1l, 3.2 et
3.6) prévoient expressénent que |la recherche doit porter
sur ce qui senble constituer |es caracteéristiques
essentielles de |I'invention et couvrir la totalité des
él énents qu'inpliquent |les revendi cations ou dont on
peut raisonnabl enent s'attendre qu'ils seront inpliqués,
une fois lesdites revendi cations nodifi ées.

L' objet de |'"invention auquel |a recherche s'applique
vrai ment, n'est cependant pas communi qué au denmandeur,
et ainsi, ni la Division d exanmen ni |a chanbre de
recours ne disposent a ce sujet de quel ques

rensei gnenents que ce soit. Il est par conséquent

i npossi ble de vérifier, |la preuve négative étant

i npossi ble a rapporter, quels él énents "n'ont pas fait
| ' obj et d' une recherche" selon la régle 86(4) CBE

Une autre difficulté d interprétation de |la régle 86(4)
CBE résulte du cumul des négations dans |a formulation
de cette regle. Ceci conduit a adnmettre qu' une

revendi cati on nodifi ée est admi ssible nméne si |'objet de
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la revendication n'a pas fait |'objet d une recherche, a
savoir dans le cas ou |les nodifications sont |iées de

facon unitaire a |'invention ou a la pluralité

d'inventions initialenment revendi quées.

Le contexte réglenentaire et le libellé de la réegle 86(4)
CBE ne pernettent pas d' élimner |es problénes

d interprétation précités, pas plus que | a Convention ne
contient dindication directe quant a la finalité de
cette regle. Il faut dés lors s'aider de noyens

conpl énentaires pour |'interpréter, comme par exenple

| es docunents préparatoires ou | es docunents qui ont été
publ i és a propos de |'introduction de |ladite regle.
Cette nécessité de recourir a des noyens

d interprétation secondaires a déja été mse en cavre
par des déci sions des chanbres de recours relatives a la
regle 86(4) CBE, conme par exenple |es décisions

T 613/99, point 2.1 des notifs, et T 443/97, point 2.3
des notifs (aucune de ces décisions n'a été publiée au
JO CEB), qui s'appuient a cet effet sur un communi qué de
|'"OfFfice européen des brevets en date du 1° juin 1995
(JO OEB 1995, 409) et sur |e docunent CA/12/94 destiné,
entre autres, au Conseil d'admnistration pour qu'i
prenne | a décision d insérer la regle 86(4) CBE dans le
Regl enent d' exécution de |a Convention.

Sel on ces documents, il fallait conbler, dans |a
Convention, une |acune relative aux revendications
nodi fi ées qui portaient sur des él énents n'ayant pas
fait |'objet de la recherche et qui étaient produites en
réponse a la premiere notification de |'examn nateur.
Dans ce contexte, lesdits docunments se référent a la
pratique de |'"Ofice et a la jurisprudence de |la G ande

Chanbre de recours qui était d' avis dans |le cas de
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nodi fications apportées aux revendi cations initiales,

qu' un demandeur qui n'avait pas acquitté de nouvelles

t axes de recherche comme | a division de |a recherche
["invitait a le faire conforménent a la regle 46(1) CBE
ne pouvait faire poursuivre |'examen de sa demande pour
ce qui était de |'objet pour lequel il n"a pas acquitté
de taxe de recherche (avis G 2/92- Non-pai enent de
nouvel | es taxes de recherche, JO OEB 1993, 591). Rien de
tel n'avait été prévu |lorsque | e demandeur n'avait pas
encore revendi qué, au nonent de |la recherche des

él énents ne formant pas un seul concept inventif. La
regle 86(4) CBE précisait donc que des nodifications de
| a demande étai ent exclues |lorsqu' elles conduisaient a
tourner le principe qu' une invention n'était soum se a
| ' examen que si une taxe de recherche avait éteée

acquittée.

Comme c'est |le cas pour |'exigence de |'unité

d' invention en général, |le conblement de cette |acune
par le reglenent n'a la val eur que d' une disposition
adm ni strative dans | e cadre de |a procédure de
recherche et de délivrance. En tout état de cause, la
regle 86(4) CBE doit étre interprétée de facon favorable
au demandeur, a |'instar des dispositions relatives a
["unité de |I'invention ou de celles relatives au

pai enent d'une nouvell e taxe de recherche au titre de |la
regle 46(1) CBE (cf. par exenple les Directives
relatives a |'exanmen pratiqué a |' CEB, partie C,
Chapitre I1l, 7.7).

L'interprétation de la regle 86(4) CBE doit conduire a
trouver un juste équilibre entre | e but poursuivi par
ladite regle, a savoir I'intérét de |I'Ofice qui est de
percevoi r, en échange des prestations qu'elle fournit,
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des taxes de recherche et d exanen, et le droit
fondanmental que reconnait |a Convention au demandeur

d' apporter, au noins une fois, des nodifications
concernant | a description, |es revendications et |es
dessins qui s'aveérent nécessaires au cours de |la
procédure de délivrance. Ce droit est déterm né par
["article 123(1), deuxieéenme phrase de |a Convention, de
sorte que si |'on tient conpte de |"article 164(2) CBE
il n"est pas concevable de porter atteinte a ce droit
par une interprétation des dispositions qui ne sont
ancrées que dans le réglenent d' exécution. Le droit du
demandeur serait ainsi violé s'il ne lui était pas
perm s, comme ce fut effectivenent |e cas en |'espéce,
d' écarter une objection pour absence de nouveauté ou

d' activité inventive en donnant une forne plus concrete

a |'"invention revendi quée.

La finalité de la réegle 86(4) CBE et |'interférence avec
| e droit fondanental dont dispose |e demandeur de
nodi fi er au nmoins une fois |a demande nécessitent une
interprétation étroite de ladite regle 86(4) CBE, et une
[imtation de son chanp d' application au cont our nenent
précité de |'obligation d acquitter des taxes de
recherche et d'exanen suffisantes, c'est-a-dire pour
autant que la jurisprudence susnmentionnée de |la G ande
Chanbre de recours ne s'applique pas au regard de |la
regle 46(1) CBE. Cette jurisprudence et la régle 86(4)
CBE ont donc un caractere strictenment conpl énentaire.

Par conséquent, la regle 86(4) CBE n'est pas applicable
dans |l e cas ou | e demandeur n'a pas acquitté |la taxe de
recherche concernant une invention non-unitaire qu
portait sur des revendications telles qu'originellenent
déposées malgré |'invitation qui lui a été faite en
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application des dispositions de |la regle 46(1) CBE. Pour
cette invention, |'exanen de sa demande ne pouvait étre
poursui vi et une dermande divisionnaire devait étre
déposée s'il souhaitait une protection (voir |"avis
susdit G 2/92). Dans cet ordre d'idées, |es chanbres ont
fait, dans la décision T 319/96 (non publiée au JO CEB)
point 8 des notifs et dans |la décision T 631/ 97- Régi ons
dopées/ TOSHI BA (JO CEB 2001, 13), point 3.9.1 des notifs,
une nette distinction entre |'application des

di spositions de la régle 86(4) et la situation en cas de
non- pai enent de | a taxe de recherche apres une
invitation selon la regle 46(1) CBE

8. Conpte tenu de la limtation prévue par la régle 86(4)
CBE destinée a prévenir |le contournenment de |'obligation
de payer |l es taxes de recherche et d'exanen pour des
i nventions non-unitaires revendi quées de facon
successive, |les revendications nodifiées ne doivent étre
refusées sur |la base de ladite regle que si |'objet des
revendi cati ons déposées a |'origine et celui des
revendi cati ons nodi fi ées sont de telle nature, que dans
| ' hypot hese ou toutes ces revendications avaient été
déposées originell enment ensenble, elles auraient
nécessité, outre |le paienent d une taxe de recherche
pour | es revendi cati ons déposées effectivenent a
| ' origine, égalenent |e paienent d une nouvelle taxe de
recherche pour |es revendications nodifiées qu
correspondai ent a une invention différente au sens de |la
regle 46(1) CBE

9. En | ' espéce, confornménent a |'anal yse susnentionnée, i
apparait que la regle 86(4) CBE n'aurait pas du
s' appl i quer, puisque |la revendication 2 indépendante

dans le texte initial et |les revendi cations

3009.D
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i ndépendantes dans |l e texte daté du 19 janvier 2000
avai ent pour objet une pluralité d' inventions |iées
entre elles de telle sorte que |'exigence d unité

d' invention était satisfaite et qu' une seul e et unique
taxe de recherche aurait d0 étre payée.

En effet, |le but déclaré de |'invention est de pouvoir
utiliser efficacenment un canal de transm ssion de

données a plein débit ou en subdivisant |e canal pour

di sposer d'un ou de plusieurs sous-canaux a débit reéduit,
avec une trame inchangée et connue en soi des paquets de
données transm ses pour information (cf. |e docunent
publi é, colonne 1, ligne 26 a colonne 2, ligne 24 de |la
description).

Le concept inventif général réside dans ce que |es

i nformati ons nécessaires pour |e récepteur concernant |le
node de transnmission, c'est-a-dire les informations qu
pernettent de déterm ner si |e paquet de données
provient d un transfert a plein débit ou d' un transfert
par mul tipl exage a débit réduit, doivent étre codées et
transm ses au récepteur avec | e paquet de données gréace
a une nodification appropriée d un format de données
connu en soi (par exenple V110, cf. colonne 2, lignes 34
s. et colonne 8, lignes 6 s. du fascicule publié). Les
caract éri stiques revendi quées du format de données
entretiennent dés lors un lien technique étroit avec |es
caract éristiques fonctionnelles de |'énetteur qu

défini ssent sa capacité a produire et a envoyer des
paquets de données dans le format voulu, et celles du
récepteur de ces paquets de données qui doit présenter
des caractéristiques techni ques correspondantes pour que

ces paquets de données soient correctenment reconnus.
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Dans sa décision, la Dvision d exanen ne cite, d'une
part aucun état de la technique qui rendrait évident ou
détruirait |la nouveauté de ce concept inventif général,

d' autre part aucune des caractéristiques correspondantes,
qui établiraient mani festement un |lien technique au sens
de la regle 30 CBE entre | e paquet de données,

| " énmetteur et | e récepteur revendi qués dans | a

revendi cation 2 indépendante (texte initial) et dans |es

revendi cati ons i ndépendantes de | a version nodifi ée.

Par conséquent, |a réunion (hypothétique) des
revendi cati ons datées du 19 janvier 2000 et des

revendi cations originelles ne devait pas conduire la

Di vi sion d'exanen, en application de la regle 46(1) CBE

a inviter la demanderesse a payer une nouvelle taxe. Il
était par conséquent infondé de ne pas adnettre |es
revendi cati ons nodifiées en application de la réegle 86(4)
CBE.

Recevabilité des nodifications au titre de la regle 46(1) CBE

11.

3009.D

En raison du caractére conpl énentaire de |la réegle 86(4)
CBE et de la regle 46(1) CBE telle que cette derniere
doit étre interprétée selon la jurisprudence de |a

G ande Chanbre de recours, les revendications nodifiées
aurai ent d0 étre décl arées irrecevabl es, puisqu' une
nouvel |l e taxe de recherche n'a pas été acquittée pour

| ' objet de la revendication 2 conme réclane par |a
division de |la recherche et que |a procédure s'est
pour sui vi e uni quenent sur |la base de |la "preniére
invention", a savoir pour |'objet des revendications

initiales 1, 3, et 4.
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Il convient de noter que dans |le cas d' espece, |e nouvel
obj et revendi qué est défini en substance par |es

él éments essentiels des deux inventions non-unitaires

al | éguées par la prem ére instance. La vérification de
cette all égation est donc d' une inportance prinordiale

pour répondre a |l a question de recevabilité des
revendi cati ons nodifi ées selon la régle 46(1) CBE

L' obligation d' acquitter une nouvelle taxe de recherche

12. La Chanbre exerce |l es conpétences de |la Division
d' exanen, et en ce sens, a a exanmi ner |e bien-fondé de
la notification en date du 29 décenbre 1994 prévue au

titre de la regle 46(1) CBE

13. La Division d examen (et, partant, |a Chanbre) est
habilitée a pratiquer cet exanmen, nméne si - comre en
| ' espece - |a denanderesse n'a pas donné suite a la
notification I'invitant a acquitter une nouvell e taxe de
recherche. La Chanbre adopte a ce sujet |a notivation
juridique contenue dans | a décision T 631/97-Régi ons
dopées/ TOSHI BA (JO CEB 2001, 13), points 3.5 et suivants
des notifs de |a décision

La division de |la recherche a estinmé que |a demande

(dans le texte initial) se rapportait a deux inventions,
a savoir |'objet des revendications 1, 3 et 4 d' une part,
et |'objet de la revendication 2 d' autre part, qui ne
répondent pas a |'exigence d unité de |'invention. Ce

poi nt de vue a été confirmé par |la Division d exanen.

14. Les revendications 1 et 3 initiales contiennent des
caractéristiques qui ont un lien avec |les

caract éristiques techniques particuliéres précitées de

3009.D
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| a revendication 2, nmais qui ne sont en fait pas

i ndi quées expressénent. Et inversenent, |es

revendi cations 1 et 3 définissent un placenent bien
déterm né des deux bits de synchronisation, dont |a
définition est a son tour absente dans |a

revendi cati on 2 indépendante.

Ces différences qui apparai ssent dans | es revendi cations
n'ont toutefois pas pour effet de rendre non-unitaires

l es inventions qui y sont respectivenment revendi quées.
En effet, conme cela est expliqué a |'aide des dessins 1
et 2 de la description, ces bits de synchronisation
servent a éviter |es signaux anbi gus qui peuvent
survenir lorsque |le récepteur doit recevoir des paquets
de données sel on un node de transm ssion différent. Le
fait d' éviter ces anbiguités pernet d' atteindre

| ' objectif général de |'invention, qui est de pouvoir
utiliser efficacenment un canal de transm ssion de
données a plein débit en subdivisant ce canal en un ou
pl usi eurs sous-canaux. Pour cette sinple raison, a elle
seul e déterm nante, on ne peut conclure avec certitude
qu'il n'y a pas d unité. En cas de doute cependant, i
convient de trancher |les questions d' unité en faveur du
demandeur (cf. supra, point 6). Par conséquent,

| " objection faite "a priori" par la division de |la
recherche et confirmée par |la Division d exanen a

| "encontre des revendications initiales n' était pas

justifiée.

A cela s'ajoute que |la Division d exanen a, en outre,
consi déré que | e docunent D1 était destructeur de
nouveaut € eu égard a |'objet des revendications 1 et 3.
Cependant, néne ce fait ne constituerait égal enent pas
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un notif suffisant pour conclure a |'absence d' unité ("a
posteriori") entre | es objets revendi qués. Pour
constater une absence d'unité, il aurait été nécessaire
que ces revendi cations définissent une "pluralité

d' inventions", c'est-a-dire des solutions différentes de
renpl acenent inventives ou des réalisations inventives
plus concrétes faisant initialenent partie du méne
concept général connu. L' article 82 et la regle 30 CBE
ne sont, dans tous |les cas, applicables qu' aux
"inventions" au sens de ces dispositions, c'est-a-dire
aux inventions qui apportent chacune une contribution
inventive a |'état de la technique conme cité dans |e
rapport de recherche (il en va de nméne pour |a situation
juridique au titre du PCT, cf. W11/ 99-Percarbonate

(JO CEB 2000, 186), point 4 des notifs de |a décision
derni ére phrase, et W13/02, non publiée au JO OEB

point 6 des notifs de |a décision).

Aprés avoir constaté que |'objet des revendications 1
et 3 (dans le texte initial) était dénué de nouveaut é,
la Division d exanmen n"aurait pas dd prendre en conpte

ces revendi cati ons pour exam ner |'absence d'unité.

Les caractéristiques suppl énentaires de |la

revendi cati on 4 dépendante (texte initial) faisant

égal enent partie de |'état de Ia technique (cf. décision
de la Division d exanmen, et notamrent |e point 2 de ses
notifs), il y aurait eu lieu de douter si la

revendi cation 4 définit une "invention" au sens de
|"article 82 CBE ou des "caractéristiques techniques
particuliéres" au sens de la regle 30 CBE. La Division
d' exanen aurait donc égal enent dd, en |'occurrence,
trancher la question de ['unité en faveur de la
demander esse.
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Sel on | a Chanbre, |e rai sonnement précédent nene a |l a
concl usi on qu' une nodification visant a une limtation
ultérieure de |'objet de |la revendication principale par
des caractéristiques additionnelles divul guées dans |a
demande tell e que déposée ne peut général enent affecter
la notion d' unité d invention, ni selon la régle 86(4),
ni selon la regle 46(1) CBE. Une telle nodification
constitue une réaction norrmale de la part d' un demandeur
a une objection formul ée contre |a brevetabilité du nméne
objet non-linmté, pernmettant ainsi a ce demandeur -
conforménment a |"article 123(1) CBE - d' écarter

| " objection qui lui a été faite.

L'invitation a acquitter une nouvelle taxe de recherche
conforménent a la regle 46(1) CBE n'était des |lors pas
justifiée. La division de |a recherche aurait dd inclure
| "objet de | a revendication 2 dans | a recherche et
établir un rapport de recherche conplet. La D vision

d' exanen aurait d0 conclure a |'unité de |'invention, et
n'aurait donc pas ddO refuser de poursuivre |a procédure
concernant |'objet de |la revendication 2 en indi quant
gue | a nouvell e taxe de recherche afférente a la soi-

di sant deuxi éme invention n'avait pas été acquittée.

de |'affaire a la Division d exanmen

Les revendi cations nodifi ées n'ont pas encore fait

| " obj et d un exanen quant au fond. Il est des lors utile
de renvoyer |'affaire a la Division d exanen pour suite
a donner (article 111(1) CBE)
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Vices de procédure et renmboursenent de |a taxe de recours

20.
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La Division d exanen avait pour obligation de vérifier

| es constatations de la division de |a recherche
concernant |'absence d' unité des inventions et, dans |le
cas ou cette absence d'unité était confirngée, de
conmuni quer a la requérante les notifs de cette
constatation, afin qu'elle puisse prendre position a ce
pr opos.

Ni les notifications, ni la décision de la D vision

d' exanen ne vont au-dela d' une énuneration des

caract éristiques qui sont respectivenent présentes ou
non dans | es prétendues inventions (cf. notament |a
déci sion de |la Division d exanen, point 1 des notifs),
ce qui ne saurait mani festenment constituer une
notivati on appropri ée concernant |'absence d' unité de

| "invention.

Et ant donné que | a question de |'absence d' unité avait
une inportance capitale pour |la procédure et qu'elle
constituait en outre un él énent inportant pour le rejet
de | a demande, cette absence de notivation doit étre
consi dér ée come un vice substantiel de procédure,
justifiant au nomde |'équité | e renboursenent des taxes
de recours sur |a base de la regle 67 CBE
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Di spositif

Par ces notifs, 1|l est statué comme suit

1. La décision attaquée est annul ée.

2. L'affaire est renvoyée a la Division d exanen pour suite
a donner.

3. La taxe de recours est renboursée.

Le Geffier : Le Prési dent

M Ki ehl S. V. Steinbrener
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