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Exposé des faits et concl usions

0154.D

La requérante (opposante) a forme recours contre |a
décision intermédiaire de |la Division d opposition
mai ntenant | e brevet n° 0 690 903 (demande de brevet
n° 94 910 446.7) sous forne nodifiée conforménment aux
di spositions de |'article 102(3) CBE

Le brevet européen a été maintenu avec un jeu de quatre
revendi cations, a savoir les revendications 1, 2 et 4
telles que délivrées et |a revendication 3 nodifiée par
rapport a la revendication 3 délivrée. Les
revendi cati ons indépendantes 1 et 3 du brevet tel que

mai nt enu s' énoncent comre Suit

"1. Procédé de reégénéeration d huiles lubrifiantes
usagées, caractérisé en ce qu'il conprend | es étapes de
traitenments successives suivantes

a) honogénéi sation des huiles collectées et élimnation
de celles-ci lorsqu elles ne satisfont pas |'un des
tests suivants

- test du chlore a la flame (chlor test),

- test de présence de fuel par le test de |la tache (Drop
test),

- test de présence d' acides gras a |l a soude (fat test).
b) préchauffage dans | equel les huiles a régénérer sont
portées a une tenpérature conprise entre 140° et 160°C
c) adjonction d hydroxyde de sodium en sol uti on aqueuse
en raison de 1 a 3% de base pure, en masse d' huile
[ubrifiante ;

d) déshydratation et extraction des hydrocarbures | égers
par détente (flash) ;

e) extraction et récupération de gas-oil (stripping) ;
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f) extraction des inpuretés par distillation fractionnée
sous vide assurant |a séparation en huiles de base
lubrifiantes d' une part, et en résidu concentrant toutes

les inmpuretés, d autre part".

"3. Installation de régénération d' huil es usagées
conport ant

- un réservoir (2) de stockage des huil es usagées,

- des noyens de nel ange et d' honpgénéi sation des huiles
initialement contenues dans |le réservoir (2) de stockage,
- des noyens de préchauffage (3) portant |les huiles
usagées prél evées du réservoir (2) de stockage a une
tenpérature conprise entre 140° et 160°C

- des noyens de stockage (4) d' hydroxyde de sodi um pure,
- des noyens de nel ange (5) d' hydroxyde de sodi um en une
proportion déterm née conprise entre 1 et 3% en nmasse
aux huil es usagées préchauff ées,

- une unité d' extraction de |'eau et des hydrocarbures

| égers par détente (6) (flash), des huil es usagées,
portées a une tenpérature élevée, additionnées

d' hydr oxyde de sodi um pure,

- une unité d' extraction du gas-oil (8) (stripping), et
- des noyens d' extraction des inpuretés (10, 14)
conportant une unité de distillation sous vide (10)".

L' opposition a été formée au notif que |'invention

revendi quée n' était pas nouvelle au vu du document

(1) WO-A- 94/ 07 798

suivant |"article 54(3)(4) CBE

L'activité inventive était contestée au notif que |la

revendication 1 était fornmée de | a conbi nai son de
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| ' étape a) connue avec |'ensenbl e des étapes connues b)-
f). Les revendi cati ons dépendantes ne sati sfai sai ent pas

non plus aux exigences de brevetabiliteé.

En dehors du délai d' opposition, |a requérante a cité

deux nouveaux docunents :

(3) Limti di accettabilita per oli usati rigenerabili

e/oriutilizzabili

(4) Proceedi ngs of a UNI DO sponsored Wrkshop, Cairo,
Egypt, 25-28 January 1993 (non daté),

et s'est basé pour la prem ére fois pendant |a procédure
oral e devant |la Division d opposition sur une
di vul gation orale qui aurait eu lieu lors du Congrés du

Caire nentionné ci-dessus.

Dans sa décision, la Division d opposition a écarté des
débats | e docunent (3), déposé en dehors du dél ai

d' opposition, du fait qu' il ne conportait pas de date et
que, de plus, il n'était pas de prinme abord pertinent.
Elle a égal enent écarté des débats | e docunent (4),
déposé en dehors du délai d' opposition, a cause de
|"incertitude de sa mise a disposition au public, ainsi
que | a présunée divulgation orale qui aurait eu lieu a
ce sujet lors du Congres du Caire. Elle a estiné que

| ' obj et du brevet sous fornme nodifiée (cf. point Il ci-
dessus) était nouveau vis-a-vis du docurment (1).

Consi dérant que | e seul docunent (1) n'était pas
pertinent pour |a nouveauté des revendications et qu'i
ne pouvait étre consi déré pour |'appréciation de
|"activité inventive du fait qu'il était état de |la
technique au sens de |'article 54(3) CBE, |la Division
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d' opposition a décidé de nmaintenir | e brevet sous la
forme indiquée au point Il ci-dessus.

Avec | e nénoire exposant les notifs du recours, |la

requérante a soum s |es docunents suivants

(4a) page de couverture du docunent (4),

(5) lettre du 12 décenbre 2000 a |'en-téte de
["UNIDO, de M Enrique Puerto Ferre, Project
Manager,

(6) Conzorzio Cbbligatorio Degli Ai Usati valid
since 1 April 1991, pour étre substitué au
docunent (3),

(7) Conzorzio Qobligatorio Degli Ai Usati, circular
letter No. 2 of 10 April 1991,

(8) ASTM D 1317 (contents of chlorine)

(9) ASTM D 322 (diluents)

(10) ASTM D 94 (saponification nunber)

Une procédure orale eut lieu |l e 28 octobre 2003. Dans | a
conmruni cat i on acconpagnant | a convocation a |a procédure
orale, la Chanbre avait inforné les parties que |la
question de la recevabilité du notif d' opposition
relatif au défaut d' activité inventive pourrait étre

évoquée |l ors de cette procédure.

Par lettre recue |l e 25 septenbre 2003, |'intimée
(titulaire du brevet) a déposé conme requéte principale
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un jeu de trois revendi cati ons correspondant
respectivenent aux revendications 1 a 3 du brevet tel
gue nmai ntenu, abandonnant par conséquent |a

revendi cation 4 (cf. point Il ci-dessus). Deux jeux de
revendi cati ons furent égal ement déposés a titre
subsi di aire.

Au cours de la procédure écrite et lors de | a procédure

orale, la requérante a sounis |es argunments suivants

En ce qui concerne |a nouveauté, |'étape a) de sél ection
des huiles fait partie des connai ssances général es de
" homre du métier dans | e donai ne considéré come cel a
est confirmé par |es docunents (6), (7), (8), (9) et
(10). Il s'agit, de plus d' une étape étrangere au
procédé. L'étape c) relative a |'adjonction de soude
apreés | e préchauffage des huiles est égal ement décrite
du fait que |le docunent (1) indique de nani ere général e
que | e mél ange soude et huile doit étre chauffé. Au cas
ou la Chanbre reconnaitrait une différence dans |'ordre
des étapes relatives a |'adjonction de soude et au

pr échauf fage, une telle différence ne procure cependant
aucun effet technique. Il ne s'agit donc que d'une
différence fornelle et non d'une différence technique.
L' étape f) est décrite a |'identique dans |e

docunent (1).

Le docunent (4) est tiré des actes du congrés qui s'est
tenu du 25 au 28 janvier 1993. Ces actes ont été
préparés a partir des papiers préparés par |les
participants et déposés |lors de ce congres conmme cec
est confirmé par |es docunents (4a) et (5). Le docunent
(4) reflete le contenu de | a divulgation qui eut lieu

| ors du congres. Ce docunent décrit |le procédé
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revendi qué a | 'exception de |'étape a) relative a la

sél ection des huiles. Cependant cette étape de sél ection
est largenent utilisée par |'homme du nétier dans |la

t echni que consi dérée come dénontrée par |e docunent (6).
Il s'ensuit que |'objet du brevet est évident au vu du
docunent (4) en conbi nai son avec | e docunent (6).

Lors de |l a procédure orale, a la requéte de |a Chanbre
qui lui demandait s'il maintenait |'objection de défaut
d activité inventive, la requérante a, de plus, déclaré
qu' elle ne soulevait plus d objection a |'encontre de
|"activité inventive du brevet en cause faute d' un état
de la technique au sens de |'article 56 CBE présent dans
| a procédure. L'intimée n'a pas contesté cette

décl arati on.

En ce qui concerne |la nouveauté, |'intinée n'a pas
contesté que les trois tests définis a |'étape a) du
procédé revendi qué soi ent connus. Néannpins, |a
conbi nai son de ces tests pour sélectionner des huiles
usagées a régénérer n'est ni divul guée dans | e docunent
(1) ni n"entre dans | es connai ssances général es de

" homre du nétier. De plus, cette sélection préal able
fait partie intégrante du procédé revendi qué et concourt
au résultat final. Par ailleurs, |e docunent (1)

di vul gue | es caractéristiques b) et c) de préchauffage
des huiles a régénérer et |'adjonction d' hydroxyde de
sodium dans |'ordre inverse du procédé revendi qué. De
plus, la totalité des inpuretés suivant |e procédé
revendi qué est récupérée dans |le résidu évacué de |la
troi si énme colonne, alors que |les inpuretés du procédé
di vul gué dans | e docunent (1) sont élim nées des huiles
régéner ées par absorption sur des terres absorbantes ou

par hydrogénati on.
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En ce qui concerne |'activité inventive, |e docunent (4)
devrait étre écarté car la date de sa nmise a la

di sposition du public n'est pas indiquée. Le docunent (5)
en | ' espece ne pernet pas non plus d' en détermner |a
date. En outre, |la requérante ne présente aucun noyen

qui permettrait de lever |e doute sur |a teneur exacte

de ce qui a été exposé oral enment au cours du congreés du
Cai re.

X. La requérante a dermandé |'annul ati on de |a déci sion
contestée et la révocation du brevet.

L'intimée a denandé le rejet du recours et |le maintien
du brevet sous forne nodifiée sur |a base des

revendi cations 1 a 3 déposées | e 25 septenbre 2003 et
des pages 2 a 8 et le dessin 1/1 du fascicul e de brevet,
atitre de requéte principale, et, a titre subsidiaire,
e maintien du brevet sur |a base des deux requétes
auxi | i aires déposées |l e 25 septenbre 2003.

Xl . La décision de la Chanbre a été prononcée a la fin de |la
procédure orale.

Motifs de | a déci sion

1. Le recours est recevabl e.

2. Article 114(2) CBE - Faits et preuves produits

t ar di vement

2.1 Pour contester |le brevet en cause, |la requérante s'est
basée séparénent sur deux faits, d une part sur les

0154.D
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i nformati ons contenues dans | e docunent (4) a lui seul,
c'est-a-dire les actes du Congres de |'UNIDO tenu au
Caire en 1993 et, d autre part, sur les informations qu
aurai ent été divul guées oralement |ors de ce Congreés.

Le docunent (4) a été soumi s devant | a Division

d' opposition en dehors du délai d' opposition. La

Di vision d' opposition |'a exclu de |a procédure come de
prinme abord non pertinent. Lors de |a procédure orale
devant |a Chanbre, |la requérante a adm s que | e docunent
(4) qui ne porte pas de date de publication ne pouvait a
lui seul constituer une divulgation antérieure. Elle a
déclaré qu' elle ne contestait pas |le rejet du docunent
(4) par la Division d opposition basé sur |e pouvoir qu
lui est conféré par |'article 114(2) CBE

En | ' absence de preuves de |'accessibilité au public, a
la date de priorité du brevet attaqué, du docunent (4)
déposé tardivenent, |a Chanbre maintient |a décision de
la prem ere instance de rejeter ce docunment suivant
|"article 114(2) CBE.

La Division d opposition a considéré que | e docunent (4)
n' apportait pas une preuve indiscutable que |a

di vul gation orale qui avait eu lieu lors du congrés du
Caire tenu entre le 25 et le 28 janvier 1993 reflétait

| e contenu de ce docunent.

Lors de |l a procédure orale devant |a Chanbre, |la
requérante a déclaré qu' elle ne contestait pas

| " objection de la Division d opposition nais a fait
val oir que |les docunents (4a) et (5) apportaient |la
preuve que | e docunent (4) correspondait a la

di vul gation orale du Caire.
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La Chanbre estine qu' une divulgation orale dont le
contenu refleterait |l e contenu du docunent (4) serait
trés pertinent pour |a nouveauté ou, a tout |e noins,
pour |'activité inventive. La question devant |a Chanbre
est donc de décider si la divulgation orale a un
caractére certain et doit donc étre introduite dans la
procédure, malgré qu' elle ait été soum se tardi venent.

Selon | e principe constament appliqué par |es Chanbres
de recours, chaque partie supporte séparénent |a charge
de la preuve des faits qu'elle allégue (cf. T 270/90 JO
CEB 1993, 725). La charge de |l a preuve du contenu de |la
di vul gation orale inconbe en |'occurrence a la
requérante. En |'espece, |es noyens de preuve sounm s par
| a requérante sont | es docunents (4a) et (5).

Le docunent (4a) indique que | e docunent (4) représente
| e rapport récapitulatif des présentations et

di scussi ons du Congrés tenu au Caire du 25 au

28 janvier 1993. Néannpi ns, | e docunent (4a) ne donne
aucune information sur e contenu de |a divulgation
oral e sauf a supposer que |le contenu du docunent (4)
concorde avec |la divulgation orale. O une telle
supposition a priori serait contraire a la jurisprudence
constante des Chanbres de recours qui a posé come
princi pe qu' une publication écrite ne doit pas étre
supposée concorder exactenent avec |la divulgation orale
faite auparavant sur laquelle elle se fonde, nais peut
au contraire contenir des informations suppl énentaires
(cf. La Jurisprudence des Chanbres de Recours de

| ' Offi ce Européen des Brevets, 4°™ édition 2001,
|.C.1.6.3, en particulier T 348/94, point 3.2 des

notifs). La requérante n'a fait valoir aucun argunment a
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ce sujet susceptible de convaincre |la Chanbre que |la
di vul gation orale contenait |es él éments pertinents
décrits dans | e docunent (4) pernettant de renettre en

cause | e brevet.

Le docunent (5) est une déclaration de M Puerto Ferre,
UNI DO Project Manager. Celui-ci certifie : "j"ai
vérifié les actes du sémnaire de |'UNIDO tenu en
janvier 1993 au Caire et je peux vous confirnmer que |les
actes ont été préparés avec |es papiers préparés par |es
participants et soums a |'UN DO pendant |a cél ébration
de |l a séance" (traduction faite par la Chanbre). La
Chanbre rel éve que M Puerto Ferre se réfere aux
"papiers" rems lors des séances. O, la requérante a
déclaré lors de | a procédure oral e devant |a Chanbre que
ces papiers existaient. Selon |a Chanbre, |'étude de ces
papi ers constitue un él énent inportant dans |a présente
af faire. Cependant, |'appréciation de cet él énment de
preuve ne peut étre dél éguée a une tierce personne et
doit étre directenment assurée par |a Chanbre. Comme |a
requérante n'a pas soum s ces papiers, |la Chanbre n'est

pas en nesure d' apprécier |eur contenu.

En conséquence, faute de preuve suffisante, |la Chanbre
considére que le contenu de | a divulgation orale

al | éguée par la requérante n'est pas certain et, faute
d avoir été soum s a tenps, |'écarte des débats
conforménent aux dispositions de |'article 114(2) CBE

Il n'"a pas été contesté par |la requérante que |es
docunents (6) a (10) déposés avec |l e nénoire de recours
et relatifs aux tests de sélection des huiles étaient
dépourvus de pertinence quant aux questions soul evées

pour |'appréciation de |a nouveauté vis-a-vis du
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docunent (1). Ils sont donc irrecevables en tant que
docunents déposés tardi venent confornménment aux
di spositions de |'"article 114(2) CBE

Requét e principal e

Article 123(2)(3) - Modifications

L'intimée a nodifié e libellé de la revendication 3
telle que délivrée (cf. point Il ci-dessus) pendant |a
procédure d' opposition. En cas de nodifications, il faut
exam ner en détails si celles-ci sont conpatibles avec

| es conditions posées par |a CBE eu égard par exenple
aux dispositions de |'article 123(2)(3) CBE (cf. G 9/91,
JO CEB 1993, 408, point 19 des notifs).

La caractéristique "des noyens de préchauffage (3) des
hui |l es usagées a une tenpérature conprise entre 140° et
160°C' a été renplacée par "des noyens de préchauffage
(3) portant les huiles usagées prélevées du réservoir (2)
de stockage a une tenpérature conprise entre 140° et
160°C'. Cette nodification est supportée par |a denmande
de brevet telle que déposée (cf. page 5, lignes 1 a 8).
La caractéristique "des noyens de neél ange (5)

d' hydroxyde de sodium en une proportion détermn née
conprise entre 1 et 3% en nmasse aux huil es usagées" a
été conpl étée, aprés le terne "usagées", par le terne
"préchauffées". Cette nodification est supportée par |a
demande de brevet telle que déposée (cf. page 5,

[igne 11). La caractéristiques "une unité d' extraction
de |'eau et des hydrocarbures | égers par détente (6)
(flash)" a été conpl étée par |a phrase suivante "des
hui | es usagées, portées a une tenpérature élevée,
addi ti onnées d' hydroxyde de sodi um pure". Cette
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nodi fi cati on est supportée par |la description de |a
demande tell e que déposée (cf. page 5, lignes 12,

17 a 18 et 20 a 23). De telles nodifications ne donnent
pas lieu a une objection selon |"article 123(2) CBE. De
méme, ces nodifications n'étendent pas |a protection
conférée par le brevet délivré et ne sont donc pas
contraires aux dispositions de |"article 123(3) CBE
Ceci ne fut pas contesté par |a requérante.

Article 54(3)(4) CBE - Nouveauté

La requérante prétend que |' objet des revendications 1
et 2 est dépourvu de nouveauté au vu du docunent (1). Le
docunent (1) a été publié aprés |a date de dépdt de
priorité du brevet en cause. Il n'est pas contesté que
(a) la priorité du brevet est val abl enent revendi quée,
(b) les états désignés dans | e brevet, |e sont aussi
dans | e docunent (1) et (c) le docunent (1) renplit les
conditions prévues a |"article 158(1)(2) CBE. Le
Docurment (1) est par conséquent opposable au titre de |la
nouveaut € en vertu de |"article 54(3)(4) CBE

Le docunent (1) décrit un procédé de re-raffinage des
huil es lubrifiantes usagées. En se référant aux

figures 3, 4 et 5 et ala descriptiony relative, ledit
procédé consiste a nelanger |es huiles usagées avec une
solution de soude puis, subséquenment, a préchauffer |e
mel ange a une tenpérature conprise entre 120° et 140°C
(cf. page 9, lignes 11 a 22) puis, a conduire |le mél ange
pr échauf f é dans une col onne flash qui pernmet de séparer
| a phase gazeuse, conprenant |'eau et |la partie |la plus
vol atile du gasoil, de | a phase |iquide contenant |es
hui | es déshydratées et |es polluants (cf. page 6,
lignes 21 a 23 et page 9, lignes 23 a 27). La phase
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i qui de est ensuite conduite dans un décant eur pour
évacuer |les acides gras saponifiés et les floculants (cf.
page 10, lignes 10 a 17). Les huiles déshydrat ées sont
chauffées a environ 360°C et introduites a |la partie
supérieure d un cyclone situé a la partie inférieure

d' un colonne de distillation par fractionnenent, afin de
seéparer les huiles vaporisées et |a phase liquide qu
contient les fractions d huiles |ourdes et tous |es

pol luants (cf. page 10, ligne 18 a page 11, ligne 3). La
phase gazeuse |ibérée par | e cyclone s'éléve dans |la
colonne de distillation qui pernet de séparer une
fraction de téte conprenant |e gasoil et trois coupes
intermédiaires d huiles raffinées de différente densité
(cf. page 11, lignes 4 a 13) qui sont envoyées
respectivenent dans trois différentes sections d' une

col onne de strippage ou elles sont purifiées (cf.

page 11, ligne 30 a page 12, ligne 9). Les coupes

d' huiles sont final enent envoyées a une installation de
décol oration (cf. page 12, lignes 20 a 24).

Il reste a déterminer si |'objet des revendications se
di stingue de |'état de la technique constitué par la
description ci-dessus.

La Chanbre observe que la revendication 1 est relative a
"un procédé de régénération d huiles lubrifiantes
usagées, caractérisé en ce qu'il conprend | es étapes de
traitements successives suivantes" (souligné par la
Chanbre). Ainsi, les étapes b) et c) du procédé

revendi qué définissent une mise en oeuvre consistant a
préchauffer les huiles puis a adjoindre une solution de
soude, tandis que | e procédé du docunment (1) effectue
ces étapes vice-versa.
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A ce sujet, la requérante a fait valoir qu' une telle
suite d' étapes étaient décrites dans | e docunent (1) qu
i ndi que de mani ere général e que | a soude est neél angée
aux huiles avant |a phase de traitenment par distillation
flash (cf. page 8, lignes 9 a 10). Elle a égalenent fait
val oir qu'au cas ou une inversion des étapes serait
néannoi ns reconnue entre | e procédé revendi qué et le
procédé décrit dans |le docunent (1), une telle
différence devait étre considérée comme fornelle et sans
i nci dence technique car il inportait peu que

| " adj onction de soude ait lieu en anont ou en aval du

di spositif de chauffage.

La Chanbre ne partage pas |'opinion de |la requérante. En
effet, I'information du docunent (1) concernant le fait
gue | a soude est ajoutée aux huiles usagées avant le
traitenent préflash (cf. page 8, lignes 9 a 10) ne donne
par elle-nméne aucune indication en ce qui concerne

| ' étape de chauffage. Par ailleurs, cette information
s'inscrit dans le contexte de |a description du procédé
illustré par les figures 3, 4 et 5 dont il résulte que

| a solution de soude est n€l angée préal abl ement au
préchauffage (cf. page 9, lignes 11 a 22 et point 4.2
ci-dessus). Il s'ensuit que |les étapes successives b) et
c) du procédé revendi qué, a savoir |e préchauffage des
hui l es puis |'adjonction de soude, different du procedé
di vul gué dans | e docunment (1) qui requiert |e nelange

pr éal abl e des huil es avec | a soude puis | e préchauffage
du mél ange. Cette inversion d' étape constitue une

caract éristique distincte du procédé du docunment (1). |

i mporte peu que cette différence produi se ou non un
effet techni que distinct.
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Au surplus, |a Chanbre observe que | e procédé revendi qué
conporte, aprés |'étape d) de déshydratation et
extraction des hydrocarbures | égers par détente (flash),
une étape e) extraction et récupération de gas-oi
(strippage) avant |'étape f) de distillation fractionnée
sous vide. Le procéde décrit dans | e docunent (1)
prévoit au contraire une seule col onne pour |a
séparation du gas-oil et des autres fractions (cf.

page 7, lignes 24-25, figure 5 et point 4.2 ci-dessus).
A cet égard, |'étape de strippage des coupes d' huiles
décrite dans | e docunent (1), subséquente a |la
distillation fractionnée, ne saurait étre prise en
considération car elle est située en aval de la
distillation fractionnée et, de plus, ne renplit pas |la
méne fonction. Le procédé revendi qué se distingue

égal enment par cette caractéristique, a savoir |'étape e),
du procédé décrit dans | e docunment (1).

L' objet de la revendication 1 est donc nouveau vis-a-vis
de |'état de la technique constitué par |e docunent (1).
Il en va de ménme pour |'objet de la revendication 2,
dépendante de |la revendication 1, au sujet de |aquelle,
de plus, la requérante n'a pas soul evé d' objections.

Au cours de | a procédure orale devant |a Chanbre, |a
requérante a déclaré qu' elle n"avait aucune objection
contre la nouveauté de la revendication 3 (cf. point 11
ci -dessus). Pour sa part, |la Chanbre partage |' opinion
de I'intimée sur le fait que la caractéristique de |la
revendi cation 3 rel ative aux "noyens de neél ange (5)

d' hydr oxyde de sodium en une proportion déternmn née
conprise entre 1 et 3% en nmasse aux huil es usagées

pr échauf f ées" inplique nécessairenment un agencenent

conprenant un conduit entre le réservoir d' huiles
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usagées et | es noyens de préchauffage puis un conduit
entre | es noyens de préchauffage et | e nélangeur. Un tel
agencenent se distingue de |'installation divul gué dans
| e docunent (1) qui décrit un conduit reliant le
réservoir d' huiles usagées au nel angeur puis un autre
conduit reliant | e nmélangeur aux noyens de préchauffage
(cf. figure 4). Pour cette raison |'objet de |la

revendi cati on 3 est nouveau vis-a-vis de |'installation

décrite dans | e docunment (1).

Recevabilité du notif d' opposition sous |"'article 56 CBE

L' acte d' opposition conprenait |e formulaire approprié
dans | equel la case relative au défaut d' activité
inventive avait été cochée, ainsi qu' une déclaration
pour contester |'activité inventive dont |a substance

est indiquée ci-dessus (cf. point I11).

La Chanbre, dans sa notification acconpagnant |e
convocation a |la procédure orale, avait informé |es
parties que |la question de la recevabilité du notif

d' opposition relatif a |'absence d' activité inventive
pourrait étre évoquée lors de cette procédure (cf.
poi nt VI ci-dessus).

La Chanbre observe, en premer lieu, que |la Division

d' opposition n'a ni exaniné le notif d' opposition
concernant |le manque d'activité inventive et ni pris une
décision sur ce motif. Cela résulte clairement de |la
déci sion qui constate que |le docunent (1) ne peut étre

consi déré pour |'appréciation de |'activité inventive.

Selon | a décision de | a Gande Chanbre de recours
G 10/91 (JO CEB 1993, 421), une Division d opposition
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n' est pas tenue d' exam ner |'ensenble des notifs

d' opposition énunérés a |'article 100 CBE, qui vont au-
del a des notifs invoqués dans |a déclaration visée a la
regl e 55¢) CBE

La Chanbre doit donc exami ner si c'est a bon droit que
la Division d opposition n'a pas pris de décision sur le
notif d' opposition relatif au manque d' activite
inventive. Il inporte peu, en |'espéce, que |la
requérante n'ait plus contesté a |la procédure orale
devant la Chanbre |"activité inventive du brevet en
cause (cf. point VIII ci-dessus).

La condition énoncée a la regle 55c) CBE vise a assurer
que | e ménoire d' opposition contient une indication
suffisante des faits et justifications afin de pernettre
a la Division d opposition et au titulaire du brevet de
conprendre |"argunentation et |le fond de | a cause de

| " opposant en relation avec les notifs de |' opposition
(cf. T 222/85, JO OEB 1988, page 128, en particulier
point 4 des notifs, dernier paragraphe et T 934/99,

point 3 des notifs).

Bien que la requérante ait coché | a case correspondante
dans le fornulaire d opposition, |la déclaration de

| ' opposante, prévue a la regle 55c) CBE est dépourvue de
toute citation et de toute référence a |'état de la
techni que en ce qui concerne le notif de nmanque

d' activité inventive (cf. point Ill ci-dessus).

Cependant, |'article 56 CBE prévoit qu'une invention est
consi dér ée conmme inpliquant une activité inventive si
el l e ne découl e pas de nani ére évidente de |'état de |la
techni que. Les deux ternmes de |a conparai son, c'est-a-
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dire I'invention et |'état de |a technique sont donc

i ndi spensabl es pour apprécier |'évidence ou |a non

évi dence. A contrario une argunentation censée nettre en
cause |'"activité inventive ne saurait prospérer si elle
ne s'appuie pas sur un état de |la technique, c'est-a-
dire une information écrite ou orale publique avant |a
dat e de dépdt du brevet en cause. Come |le nénoire

d' opposition ne présente pas d' argunentation a

| "encontre de |'"activité inventive s'appuyant sur un
état de la technique, |la Chanbre estine que |a condition
prévue a la regle 55c) n'est pas renplie pour ce qu
concerne le notif d' absence d'activité inventive. A ce
sujet, la Chanbre observe que | e docunent (1) cité a

| "encontre de |a nouveauté n'aurait pu, en tout état de
cause, étre utilisé pour contester |'activité inventive
puisqu'il s'agit d' un docunent internédiaire selon
|"article 54(3)(4) CBE qui ne peut étre pris en conpte
pour |'appréciation de |"'activité inventive sel on
|"article 56 CBE. La situation présente différe donc

f ondanment al ement de celle qui a donné lieu a |a décision
T 131/01 (cf. JO CEB 2003, 115, point 3.1, avant-dernier
par agr aphe) suivant |aquelle une notivation spécifique
portant sur |le défaut d' activité inventive n'est pas
nécessaire dans le cas ou |l e néne docunent est cité
contre la nouveauté et contre |"'activité inventive. Cela

ne peut étre le cas ici.

En conséquence, c'est a bon droit que |la Division

d' opposition a uni quenent considéré le notif de défaut
de nouveauté en confornité avec les ternmes de la

déci sion G 10/91 de |l a Grande Chanbre de recours (cf.
point Il du dispositif).Le notif d' opposition pour
défaut d'activité inventive n'était pas adm ssible pour
déf aut de substance.
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Conmme | a décision G 10/ 91 précise que de nouveaux notifs
d' opposition ne peuvent étre pris en considération au
stade de | a procédure de recours qu' avec | e consentenent
du titulaire du brevet (cf. point I'll du dispositif) et
que celui-ci ne |'a pas donné, qu'au surplus, en

| " absence d' état de |a technique opposé, un tel notif ne
saurait prospérer, la Chanbre estine que |'activité
inventive ne doit pas étre exam née dans le cadre de |a

procédure de recours.

Requét es subsidiaires

Conpte tenu de |la décision positive a | aquelle est
parvenue | a Chanbre en ce qui concerne |la requéte
principale, il n'y a pas lieu d' exam ner |es deux
requétes auxiliaires (cf. point VIl ci-dessus).

Pr océdur e

Renvoi & la prem ére instance - Article 111(1) CBE

La Chanbre estine que dans |le cas présent il n'est pas
nécessaire de mentionner |e docunent (1) dans |la
description comme |a décision de |la prem ére instance |le
prévoyait (cf. annexes 2 et 3). Ni la requérante n
["intimée n'ont émis d' objection a ce sujet. Le brevet
est donc mai ntenu avec une description et une planche de
dessin non nodifiés. A cet effet, |a Chanbre renvoie
|"affaire a la prem ere instance avec ordre de nmintenir

| e brevet selon | e dispositif ci-apres.
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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 |'instance du prem er degré
afin de maintenir |le brevet avec |les revendications 1 a
3 déposées | e 25 septenbre 2003 a titre de requéte

principale et des pages 2 &4 8 et le dessin 1/1 du

fascicul e de brevet.

Le Geffier : Le Président

N. Maslin R Freinuth

0154.D



