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Exposé des faits et concl usions

3124.D

La requérante est titulaire du brevet européen n°
0 675 023 (n° de dépdt : 95 104 517.8).

L'intimée a fait opposition et requis |la révocation
conpl ete du brevet européen en cause.

En réplique au ménoire d' opposition fondé sur |e défaut
de brevetabilité, la titulaire du brevet a déposé des
observations et une nouvelle revendication 1 nodifiée ;
cette derniére se distinguait de |la revendication 1
tell e que délivrée notamment par |'ajout suivant

ii) L'extrémté du ruban (52) qui est liée a la
partie nmobile (40) est positionnée |atéral ement
du c6té ou la cavité est délimtée par |a piéce
(41) d' orientation axiale.

Par lettre en date du 19 avril 2000, |'opposante a fait
valoir que la caractéristique ii) introduite dans |a
revendication 1 n'était pas divul guée dans | es piéces
d' origine et que, par conséquent, cette nodification
contrevenait aux dispositions de |'article 123(2) CBE

Par décision remse a la poste e 20 février 2001, la
Di vi sion d' opposition a révoqué | e brevet européen en
cause.

Elle a estimé que la revendication 1 avait été nodifiée
de telle mani ére que son objet s'étende au-dela du
contenu de |a demande initiale (article 123(2) CBE)

Par tél écopie en date du 20 avril 2001, |a requérante
(titulaire du brevet) a formé un recours contre cette
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déci sion et réglé simultanénent |a taxe correspondante.

Le nménoire dinent notivé a été déposé le 19 juin 2001

Une procédure orale s'est tenue dans la Chanbre |le
14 novenbre 2002.

La requérante (titulaire du brevet) demande |'annul ation
de la décision entreprise et le nmaintien du brevet
européen sur |la base des revendications 1 a 6 déposées
le 26 février 2002. Elle sollicite égalenent |le
renboursenent de |a taxe de recours pour Vvice
substanti el de procédure.

L'"inti mée (opposante) demande |l e rejet du recours.

La nouvell e revendication 1 nodifiée déposée |e
26 février 2002 se lit conme suit

"1. Support de commutateurs (1) associé a |la col onne de
direction (4) d' un véhicul e autonobile du genre
conportant une partie centrale (10) pour liaison a

| adite colonne direction et nontage d' un contacteur
tournant (3), ce contacteur (3) conportant deux parties
coaxi al es (10, 40) nontées nobiles |'une par rapport a
|"autre a | ' encontre de noyens souples de |iaison
électrique (6), a savoir

a) Une partie fixe (10), constituée par |la partie
centrale, formant un boitier annul aire conportant

- un fond (50),

- un rebord périphérique d orientation axiale, et

- un manchon central (13),

b) Une partie nobile (40), associ ée au vol ant de
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direction du véhi cul e, conportant une piece

annul aire (41),

e boitier et la piéce (41) définissant une cavité a
["intérieur de laquelle | es nobyens souples de |liaison
él ectrique (6) sont confinés, caractérisé en ce que
| a piece (41) est munie d une partie d orientation
axiale nmontée tourillonnante sur | e manchon (13)
formant noyeu, et en ce que |e support conprend un
couvercle (17), recouvrant partiellenent |a

pi ece (41), fixé sur |'extrémté |ibre du

manchon (13)."

Au soutien de son action |la requérante dével oppe pour

| "essentiel |"argunentation suivante :

i)

Dans | a revendication 1 nodifiée, le contenu de |la
revendi cation 1 du brevet a été conpl été par cel ui
de la revendication 4 du brevet qui précise que |le
couvercle vient recouvrir partiellenment de la
partie nobile.

Il est vrai que cette revendication 4 du brevet se
rattache a la revendication 3 précisant que |la

pi ece (41) porte une roue dentée appartenant a un
di spositif conpteur de tours. Cela ne veut pas pour
autant dire que, pour satisfaire a

|"article 123(2), il convienne d'introduire dans |a
revendication 1 | e contenu de |a revendication 3 du
brevet si |'on veut préciser que |le couvercle
recouvre partiellenent |a piéce (41). Le fait que

| a piéce (41) porte une roue dentée d' un dispositif
conpteur de tours et le fait que cette néne piéce
soit recouverte par un couvercle constituent deux
caract éri stiques indépendantes qui peuvent étre

di ssociées |'une de |'autre. Il s'ensuit que la
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caractéristique relative au couvercle peut-étre
introduite isol énent dans | a revendication 1 sans
contrevenir a l'article 123(2) CBE

ii) La Division d opposition a transmis a la titulaire
du brevet la lettre de |' opposante, sans |'inviter
a répliquer dans un délai déterminé. O, dans sa
décision, la Division d opposition a |aissé
entendre que |la portée de la revendication 1 était
difficile a interpréter. Elle aurait donc dd
inviter expressénent la titulaire a clarifier
davant age cette question, confornénent aux
di spositions de |'article 101(2), selon |esquelles
la Division d opposition doit inviter |les parties
"aussi souvent qu'il est nécessaire" a présenter
| eurs observations. La décision de |a Division
d' opposition qui a été prise en violation de ces
di spositions est ainsi entachée d' un vice
substanti el de procédure justifiant le
renbour senent de |l a taxe de recours.

L'"inti mée (opposante) a contesté |'argunmentation de |la
requérante et exposé de facon détaill ée, pourquoi, selon
elle, les nodifications apportées a la revendication 1
ne satisfont pas aux conditions posées a

["article 123(2) et (3).

En effet, la revendication 4 du brevet qui porte sur le
couvercl e est subordonnée a |l a revendication 3 qu
préci se que |l a piéce (41) de la partie nobile porte une
roue dent ée appartenant a un dispositif conpteur de
tours. Au surplus, il ressort du node de réalisation du
brevet européen en cause décrit en |iaison avec |les
dessins que |l e couvercle fait partie du dispositif

conpteur de tours. Selon |a jurisprudence des chanbres
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de recours, il n'est normal ement pas perm s au regard de
["article 123(2) d'extraire une caractéristique isolée
d' un ensenbl e de caractéristiques qui avaient été
initialement exposées | es unes conbi nées aux autres. Par
conséquent, pour satisfaire a |l'article 123(2), il était
nécessaire d'introduire non seul ement |a caractéristique
relative au couvercle nai s égal enent de préciser que le
couvercle en question faisait partie du dispositif
conpteur de tours.

Au surplus, la revendication 1 nodifiée résulte pour
partie de |la fusion des revendications 1 et 4 telles que
délivrées. La revendication 4 étant subordonnée a la
revendication 3, le fait de fusionner |es

revendi cations 1 et 4 et non pas |les revendications 1, 3
et 4 a pour effet d' étendre | a protection conférée par

| es revendications et par suite de contrevenir aux

di spositions de |"article 123(3).

Motifs de | a déci sion

3124.D

Le recours est recevabl e

Article 123(2) CBE

Il résulte de la jurisprudence constante des chanbres de
recours que la Convention n'interdit pas d introduire
dans | a revendi cation principale d un brevet européen,
par voie de nodification, des caractéristiques faisant

| " obj et d" une ou de plusieurs revendi cati ons dépendant es
initialement déposées. Aux fins de |'article 123(2) CBE
| a description nmais aussi |es revendications et |le cas
échéant |l es dessins font en effet partie du "contenu de
| a demande telle qu' elle a été déposée".
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L'ajout relatif au couvercle est clairenment supporté par
la revendication 7 de |a demande initial ement déposée
qui est libell ée comme suit

"7. Support selon la revendication 5 ou 6, caracteérisé
en ce qu' un couvercle (17) vient recouvrir partiellenment
| a piéce (41) de la partie nobile (40)".

La revendication 7 d' origine prévoit deux alternatives
résultant de son rattachenent aux revendi cations 5 ou

6 ; par le rattachenent a |la revendication 6, il est
prévu un couvercle recouvrant partiellenent |a

pi ece (41), ce couvercle étant conbiné ou associ & a une
roue dent ée appartenant a un dispositif conpteur de
tours.

Par contre, par le rattachenent de |a revendication 7

d origine a la revendication 5, il est prévu un
couvercle qui n'est pas associ € ou conbiné a une roue
dent ée d' un dispositif conpteur de tours. Autrenment dit,
| "ajout de la caractéristique isolée portant sur le
couvercl e, sans préciser que |le couvercle en question
est |ié a une roue dentée, est clairenent divul gué par
la revendication 7 d' origine dans son rattachenent a |la

revendi cation 5 d' origi ne.

Ménme si, come c'est |le cas en |'espéce, |le couvercle et
| a roue dentée du dispositif conpteur de tours sont |'un
et |'autre décrits dans |l e ménme node de réalisation de
["invention et méne s'il existe un lien structurel ou
fonctionnel entre ces deux él énents, cela ne change rien
au fait que la caractéristique isolée relative au
couvercl e est divul guée dans |la revendication 7

initial emrent déposée.
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Force est donc de constater que la nodification en
guestion n'a pas pour effet d étendre |le brevet au-dela
du contenu de | a denmande telle qu'elle a été déposée
(Article 123(2) CBE)

Article 123(3) CBE

Dans | e cas d'espéce, |'étendue de | a protection est
déterm née par |l a revendication 1 nodifiée puisque |es
revendi cati ons dépendantes qui s'y rattachent

conti ennent chacune, toutes |les caractéristiques de |la
revendi cation principale et précisent une ou plusieurs
caract éristiques additionnelles pour |esquelles |a
protection est recherchée. Les revendications
dépendant es ont, par conséquent, une portée plus
restreinte que celle de la revendication 1 a |laquelle
elles se rattachent.

La revendication 1 nodifiée résulte pour |'essentiel de
la fusion des revendications 1 et 4 telles que délivrées
conpl ét ée par la caractéristique issue de |a col onne 4,

lignes 29 a 31 disant que |l e couvercle est fixé par
encliquetage sur |'extrémté |ibre du manchon.

M se a part quel ques nodifications purenent
rédactionnelles, la revendication 1 nodifiée reprend

| " ensenbl e des caractéristiques de la revendication 1
telle que délivrée. A cette revendication 1 telle que
délivrée ont donc éteé aj outées des caractéristiques qu
ont pour effet d en restreindre |la protection. Ces
nodi fi cations satisfont par conséquent aux di spositions
de |I"article 123(3) CBE

Sur le renvoi de |'affaire devant |la prem ére instance :
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La Division d opposition a pris une décision de
révocation fondée sur |les dispositions de

["article 123(2) CBE et n'a abordé la question de |la
brevetabilité qu au titre d une remarque additionnelle,
|l e contenu de |la revendication 1 faisant |'objet de
cette remarque étant d'ailleurs substantiellenent
différent de celui de la revendication 1 actuelle
puisqu'il conprenait la caracteéristique (ii) mentionnée
au point Il supra et qu' il visait a apporter une

sol ution au probl ene de |'usure du ruban conducteur a

|"intérieur de la cavité.

Dans un tel cas, |'affaire est conforménent a la
jurisprudence des chanbres de recours nornal enment
renvoyée devant | a prem ere instance, |es Chanbres de
recours n'étant pas en principe tenues d' exam ner une
qguestion de fond qui n'a pas été tranchée par |a

prem ére instance. Dans | e cas d' espece, ni la
requérante, ni |'intinmte ne se sont opposées a son

r envoi

Par conséquent, |a Chanbre déci de en exercant |e pouvoir
d' appréciation qui lui est reconnu par

|"article 111(1) CBE de renvoyer |'affaire devant |la

Di vi sion d' opposition pour |la poursuite de |a procédure
et notamment de |'exanen de brevetabilité sur |a base
des revendi cati ons déposées le 26 février 2002.

Sur la requéte en renboursenent de |a taxe de recours

Dans | a procédure d' opposition, |'opposante a pris
position sur la revendication 1 nodifiée et indiqué
quelle était, selon elle, la nodification litigieuse
(caractéristique ii)) et pourquoi cette nodification

s' étendait au-dela du contenu de |a demande initial ement
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déposée. Par conséquent, elle a exposé les nmotifs de
droit et de fait pour lesquels, selon elle, la
revendication 1 nodifiée n'était pas adm ssible au titre
de |I"article 123(2) CBE

Dans | a décision contestée, |la Division d opposition
reprend les faits et notifs exposés par |'opposante :
selon cette décision |la caractéristique ii) en question
ne trouve "aucun support dans |a denmande telle que
déposée a |'origine". Sur la figure 3, |'extrénté en
guestion n'est pas positionnée |atéral enent du cbété ou
la cavité est délimtée par |a piéece d orientation
axiale, mais au contraire du cb6té ou la cavité est
délimtée par |l e rebord périphérique du boitier.

D autre part, le délai qui s'est écoul é entre la

déci sion de révocation et |'envoi de la bréve
notification invitant la titulaire du brevet "a prendre
connai ssance" de la lettre de |' opposante était

d environ 7 nois de sorte que la titulaire du brevet
avait largenent le tenps d'y répondre.

Il s'ensuit que |la décision entreprise est confornme non
seul ement aux dispositions de |"article 113(1) CBE, nmis
aussi aux Directives pour |'exanen pratiqué a

|"CEB (E - X,1.2), ou il est dit

"Si les faits et les notifs déterm nants pour |a

déci sion ont déja été exposés par |'une des parties et

si la partie dont |a denmande doit étre rejetée a disposé
suf fi samment de tenps pour prendre position, |a décision
est confornme aux dispositions de |"article 113(1),
relatives a son fondenent."

Ainsi qu' il a déja été exposé, la lettre de |' opposante
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a été comuniquée a la titulaire du brevet par une bréve
notification I'"invitant a "en prendre connai ssance".

Selon |l a jurisprudence des chanbres de recours, il est

| ai ssé dans ce cas a | "' appréciation du destinataire de
répondre ou non au courrier qui lui a été adressé par
cette notification. Il répond s'il |le juge nécessaire.
S'il al'intention de répliquer nmais que pour une raison
guel conque, il est enpéché de le faire dans un dél ai

rai sonnable, il doit alors informer |a Division

d' opposition de ses difficultés (voir notamment

décision T 582/95 et la "jurisprudence des Chanbres de
recours de |' O fice Européen des Brevets", 4éne édition

2001, page 508, point 2.3.

Au surplus, selon la jurisprudence bien établie des
chanbres de recours, |'article 101(2) ne fait null enent
obligation a la Division d opposition d' établir dans
chaque cas au npoins une notification avant de prendre
une décision, a noins qu'une telle notification ne soit
requi se en vertu de |"article 113(1) CBE. O, come
exposé plus haut, le droit d étre entendu n'a pas éte
viol é en | ' espéce malgré |'absence de cette
notification. Son établissenment relevait donc du seu
pouvoi r d' appréciation de Ia Division d opposition. Une
éventuel l e erreur de jugenent conmise dans |'exercice de
ce pouvoir ne saurait constituer un vice substantiel de
procédur e.

En conséquence, |a Chanbre estine que |a procédure

d' opposition n'est entachée d' aucun vice substantiel de
procédure justifiant le renmboursenent de |a taxe de
recours (regle 67 CBE).



- 11 - T 0456/ 01

Di spositif

Par ces notifs, 1|l est statué comme suit

1. La décision attaquée est annul ée.

2. L'affaire est renvoyée devant |la prem ére instance pour
| a poursuite de | a procédure.

3. La requéte en renboursenent de |a taxe de recours est
rej et ée.

Le Geffier : Le Président

S. Fabi ani M Ceyte
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