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Exposé des faits et concl usions

1743.D

Ce recours est formé par la titulaire du brevet européen
n° 0 484 198 a |'encontre de |a décision rendue par |a
Di vi sion d' opposition révoquant |e brevet. La décision
est relative aux revendications 1 a 5 du brevet délivreé,
dont |a seul e revendication i ndépendante s'énonce come

sui t

"1. Term nal de paienment portable conportant des noyens
de sai sie de données de transaction (70, 72, 76, 77),

une interface (79) de comunication sans fil avec un
poste central distant (10) et a initialisation

él ectroni que et des nobyens (70, 76, 77, 79) agencés pour,
en cours de transaction, conmuni quer avec |le poste
central (10) et luis adresser une demande de

vérification d éventuelles transactions préal ables."

Les revendications initialenment déposées s' énoncent

comme suit

"1. Term nal de paienment portable conportant des noyens
de sai sie de données de transaction (70, 72, 76, 77),

une interface (79) de comunication sans fil avec un
poste central distant (10) et a initialisation

él ectroni que et des nobyens (70, 76, 77, 79) agencés pour,
en cours de transaction, conmuni quer avec |le poste
central (10)".

"5. Réseau de plusieurs term naux de pai enent portables
(1, 2 ... n) selon la revendication 1."

"6. Réseau de term naux selon |l a revendication 5, dans

| equel au moins |'un (1) fonctionne en node "on-1line" et
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conporte des noyens (70, 76, 77) pour vérifier
d' éventuel l es transactions préal ables a d' autres

term naux du réseau."

II'l. L' opposition contre le brevet dans sa totalité a été
formée le 3 décenbre 1999 par |a conpagnie Industrielle
et Financiere d' Ingénierie I NGEN CO SA (I'"intimée)

i nvoquant les notifs énoncés aux articles 100a), a
savoir |'exclusion de la brevetabilité selon

["article 52(2)c) et d) CBE, |a manque de nouveauté au
sens de |"article 54 CBE et |e défaut d activité
inventive au sens de |"article 56 CBE en particulier, et
les notifs énoncés aux articles 100b) et 100c) CBE

| V. Pendant | a procédure d' opposition la titulaire du brevet
(la requérante) n'a pas répondu aux notifications de |la
Di vi sion d' opposition et n'a pas présenté d' observations
au regard des notifs d' opposition invoquées.

V. Dans sa décision, la Division d opposition a conclu que
| " obj et du brevet s'étend au-dela du contenu de |la
demande tell e que déposée (article 100c) CBE), car le
renpl acenent de |a caractéristique spécial e divul guée
dans | a demande initiale "le term nal de pai enent

adresse au poste central, en node on-1line, une demande

de vérification d éventuelles transactions préal ables a

d autres term naux du réseau" par |'expression

généralisante "le term nal de paienent adresse au poste
central une demande de vérification d' éventuelles
transacti ons préal abl es" constitue une nodification

i nadm ssible au regard de |"article 123(2) CBE dans | a
nmesure ou, par le biais de cette généralisation, |la
caractéristique spéciale "le ternm nal de pai enent
adresse au poste central une demande de vérification
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d' éventuel l es transactions préal ables du ternm nal" non

di vul guée dans | a demande initiale est associ ée de facon
implicite a |'objet du brevet contesté.

Les autres notifs d' opposition invoquées par |'opposant
n'ont pas été traités par la Division d opposition dans
| a déci sion attaquée.

Par lettre en date du 31 mai 2001 la titulaire du brevet
a formé recours contre | a décision |l e révoquant et s'est

acquittée le néne jour de |la taxe correspondante.

Par lettre en date du 20 juillet 2001, recue le

23 juillet 2001 a |"Ofice Européen des Brevets, la
requérante a exposé les notifs de son recours et a
soum s trois requétes subsidiaires, puis par lettre du
7 juin 2004 une quatriene requéte subsidiaire.

Une procédure orale a eu lieu le 7 juillet 2004, au
cours de laquelle | es seuls points débattus ont été

| ' objection selon |"article 123(2) CBE et la répartition
des frais demandée par |'intinée.

Les argunments présentées par |a requérante pendant |a

procédure de recours peuvent étre résumgés conme suit

- L' expressi on contestée par |a Division d opposition
se fonde presque explicitenent, et a tout |le noins
inplicitenment, sur |a description de |a demande
d' origine. Au vu notamrent des passages de |la
colonne 3, lignes 21 & 24 et colonne 5, lignes 23 a
26, il est clair que |les éventuelles transactions
pr éal abl es, du term nal considéré dans |a

revendi cation 1, ont été explicitenment prises en
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consi dération dans |a demande initiale, car |la
demande soul i gne bien que |le poste central du lieu de
vente consi déré stocke toutes | es transactions de
tous les term naux portables qui |lui sont associées
(y conpris donc celui dont il est question a la
revendi cation 1) et cette vérification s'effectue par
conpar ai son dans | e poste central, avec toutes |es
transacti ons stockées (y conpris donc celles

ef fectuées au ménme point de transaction) (voir
colonne 3, lignes 18 a 24).

- En outre, |'om ssion du node on-line dans |a
revendi cation 1 est justifiée car | es demandes de
vérification des transactions préal abl es ne peuvent
étre adressées que quand le termnal est relié au
poste central.

- L' objet de la revendication 1 est un term nal
conportant des noyens pour adresser une demande de
vérification d éventuelles transactions préal abl es.
Il inporte peu de savoir a quels points de
transaction ou s'il s'agit des transactions du néne
ou d autres porteurs du support de paienent, car cela
aurait pu inporter s'il s'était agi d' une
revendi cati on de procédé de paienent. Dans |'espéce,
seul s | es noyens fonctionnels du term nal sont a
prendre en considération. Si |es nobyens agencés pour
adresser une denande de vérification d' éventuelles
transacti ons préal abl es existent dans |le term nal
revendi qué, peu inporte |le contexte procédural dans

| equel on les net en oeuvre.

Elle a en outre fait valoir que |a réponse de
| " opposante en date du 28 janvier 2002 est irrecevable,
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pour avoir été signée par M R Hirsch, avocat au
barreau de Paris sans que celui-ci puisse justifier d' un
pouvoi r répondant aux exigences de la regle 101(1) CBE
Pour | e cas ou ce sighataire exciperait de sa qualité de
mandat ai re agréé aupreés de |' Office Européen des Brevets,
| a requérante denande a | a Chanbre de recours de
constater qu'un tel cunmul de qualités est interdit en
droit francais, |'exercice de |a profession d avocat
étant inconpatible avec celui concomtant de Conseil en
propriété industrielle. Dispositions qui doivent étre
nécessai renent transposées dans |le droit de la CBE. S'i
advenait que |la Chanbre et un doute relatif a cette
prohibition, il lui appartiendrait alors de saisir la

Grande Chanbre de recours de ce point de droit.

L'inti mée a invoqué pour |'essentiel |les argunents

sui vants

- Larequérante n'a pas jugé utile, au cours de la
procédure d' opposition, de présenter |a noindre
réponse. Il n'est aucunenent argué que |' opposition
n"aurait pas été réguliérement signifiée a la
requérante, ni que |la procédure devant |la Division
d' opposition soit affectée d' un vice de procédure
qguel conque. Ainsi, la requérante a manifestenent
renoncée de son plein gré a son droit d étre entendu
en prem ere instance. La Chanbre ne devrait en
conséquence pas renvoyer |'affaire a la D vision
d' opposition. Si par contre |la Chanbre décidait de
renvoyer |'affaire devant |la Division d opposition,
["intimée requiert une répartition des frais selon
|"article 104(1) CBE, et |e renboursenent de
| " ensenbl e des frais exposés a |'occasion de |la
nouvel | e procédure devant | a Division d opposition.
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- L' objet de la revendication 1 s'étend au-dela de |la

demande initiale, pour les trois raisons suivantes

i) Les transactions préal ables dont |a
vérification est demandée sont des
transactions préal ables a d' autres postes du
réseau et non pas des transactions du néne
term nal. Cependant ce fait n'est pas spécifié
dans | a revendi cation 1.

i) La demande initiale ne décrit que |la
vérification des transactions préal ables en
node on-line. La revendication 1 nodifiée
couvre la vérification en node on-1line conme
en node off-line, ce qui est contraire a la
description initiale.

i) La revendication 1 couvre la vérification des
transactions préal abl es, sans indication de
| "origine de ces transactions (le ménme porteur
ou d autres porteurs du noyen de paienent).
Dans |a mesure ou |l es transactions preéal abl es
concernent d' autres porteurs, |'objet de |la
demande a été étendu.

La requérante a demandé |'annul ation de |a décision
contestée et le maintien du brevet soit tel que délivré
soit selon |'une des quatre requétes subsidi aires.

L'intimée a denmandé le rejet du recours, ainsi qu'une
répartition des frais de procédure au cas ou |'affaire
serait renvoyée devant |la Division d opposition.
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Motifs de | a déci sion

2.2

1743.D

Le recours est recevabl e.

Questions de procédure

La Chanbre considére que |la saisine de |a G ande Chanbre
de recours demandée par |la requérante n'est en rien
nécessaire d' une part, et que |le signataire des
conclusions litigieuses du 28 janvier 2002 disposait de
la qualité et du pouvoir pour val abl enent agir devant

|" O fice Européen des Brevets d' autre part.

En effet, M R Hirsch et Gégoire Desrousseaux, avocats
associ és au sein de la S.C. P. Hrsch, Lanoureux,
Desrousseaux sont inscrits au barreau de Paris, et sont
["un comme | "autre inscrits sur la liste des nmandataires
agréés aupres de |'OEB ; et disposent ainsi |'un et
|"autre de |'une ou | "autre qualité pour agir devant

| " CEB aux ternmes des dispositions de |'article 134(1) et
(7) CBE.

Par ailleurs, |'appréciation de la licéité en droit
francais du cunul des qualités d avocat et de nandataire
agréé aupres de |' OEB rel éve de | a seul e conpétence des

i nstances déontol ogi ques et juridictionnelles francaises,
et il n" appartient ni a la présente Chanbre non plus

qu'a |l a G ande Chanbre de recours d' en connaitre dés

lors d une part que |'infraction all éguée n'est

nul l ement établie et d autre part qu'il n'est point dans
les en-tétes des écritures énanant de |'opposante, fait
état d'un quel conque cunul de profession mais plutét de
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| a seule qualité d avocat du signataire, doubl ée de ses
titres et autres qualités.

Il n'y a en|'état dans la CBE qui seule régit le
présent litige aucune disposition qui ait été enfreinte
par | e représentant de |' opposante.

Il appartient donc a |la requérante de se mi eux pourvoir
devant |es instances nationales, les écritures en date
du 28 janvier 2002 devant |a présente Chanbre demeurant
recevabl es.

Modi fications, article 123(2) CBE

L'intimée a fait valoir que, contrairenent aux

di spositions de |"article 123(2) CBE, |la revendication 1
s' étend au dela du contenu de | a demande telle
gu'initial enent déposée et ce pour les trois raisons

suivantes (voir ici point IX(i) a (iii))

Réf érence inplicite au nménme termnal (point IX(i))

Selon la revendication 1 | e term nal de pai enment adresse
au poste central une denmande de vérification

d' éventuel | es transactions préal abl es. Cependant, selon
["intimée, il n'"est pas spécifié dans |a revendication
gue cette demande corresponde seul enment aux transactions
préal abl es d' autres postes du réseau et, en conséquence,
| es transactions du méne term nal sont aussi vérifiées,
ce qui n' été pas décrit dans |a denmande telle

qu'initial enent déposée (voir par exenple |la

revendi cation 6).
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Il est décrit dans |la demande telle qu'initialement
déposée que |l e poste central stocke toutes |es
transactions de tous |les term naux portables qui | ui

sont associ és et que la vérification d' éventuelles
transacti ons préal abl es s' effectue par conparai son, dans
| e poste central, avec toutes |es transactions stockées
(voir colonne 3, lignes 18 a 27 de | a demande publi ée).
Cependant, cette vérification concerne |es transactions
du porteur du support de paienent a d' autres points de
transaction (voir colonne 3, lignes 13 a 16).

Il existe donc une contradiction entre ces deux passages
de | a demande telle qu'initial enent déposée, car la
conpar ai son avec toutes |les transactions stockées dans

| e poste central conprend forcenent aussi |a conparaison
avec |l es transactions préal ables du néne term nal.

Cependant, | a Chanbre observe que |a demande telle
gu'initial enent déposée décrit aussi que |e poste
central gére tous les term naux portables qui |ui sont
associ és et que ces fonctions de gestion pernettent |es
vérifications d' éventuelles transactions préal abl es,
sans préciser si ces transactions préal abl es provi ennent
des autres term naux ou du néne term nal qui adresse |a

demande (voir colonne 5, lignes 17 a 26).

En conséquence, |a Chanbre partage, contrairenent a

| "argunentation de |'intinée, |'analyse et |a conclusion
de | a requérante selon laquelle | a denande de
vérification telle qu'initialenent décrite conprenait
aussi |es transactions préal ables du termnal d' ou émane

| a demande de vérification
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Spécification du node "on-line" (point IX(ii))

Selon |"intimée, la revendication 1 nodifiée couvre |la
vérification de transactions préal abl es en node "on-
[ine" tout comme en node "off-line", car elle ne
spécifie pas | e node dans lequel elle est reliée au
poste central. Par ailleurs, |la demande initiale décrit
que la vérification des transactions préal abl es est
possi bl e seul enent en node "on-line" (voir colonne 3,
lignes 35 a 40).

L'"intimée a argunenté en outre qu'il est décrit dans |la
demande initiale que "dans |l e cas du node "on line", les
transacti ons ne sont pas stockées dans le term nal nais
transf érées au poste central en présence des clients”
(voir colonne 2, lignes 56 a 58). Ce passage correspond
donc a une définition du ternme node "on-1line" enpl oyée
dans | a demande et ce node i nplique donc nécessairenent

un transfert des données au poste central.

La Chanbre consi dére pourtant que |la spécification
expressis verbis du node "on-line" dans |a revendication
1 n'est pas nécessaire, car il n'existe pas d autre
possibilité pour |'"honme du nétier de vérifier les
transacti ons préal abl es pendant |a transaction en cours,
ainsi que cela est clairenent décrit dans |a demande
telle qu'initialenent déposée. De plus, |la revendication
spécifie que le term nal de paienent conporte des noyens
agencés pour, en cours de transaction, comruni quer avec
| e poste central et lui adresser une dermande de
vérification. Cela inplique donc | e node "on-1line" au
noi ns pendant | a durée de |a transaction.
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De plus, |la Chanbre observe que |l e passage a |la
colonne 2, lignes 56 a 58 n'est pas une définition
stricto sensu du ternme node "on-line" come suggéré par
["intimée, mais une possibilité qui tient au fait

d' avoir une connexion entre le termnal et |e poste
central dans un node en ligne qui pernmet |le transfert
des données vers |le poste central.

Spécification du méne porteur du support de pai enent
(point I X (iii))

La revendication 1 nodifiée couvre, selon |'intinme, la
vérification de transactions préal abl es, sans indication
de |'origine de ces transactions (néne porteur du
support de paienent ou autres porteurs), contrairenent a
ce qui est décrit dans |la demande telle qu'initialenment
déposée (voir colonne 3, lignes 13 a 17).

La Chanbre consi dére, cependant, que la vérification de
transacti ons préal abl es sans préciser |'origine des
transactions (méne porteur ou autres porteurs) est déja
décrite a la revendication 6 telle qu'initial ement
déposée, qui précise que |le termnal conporte des noyens
pour vérifier d éventuelles transactions préal ables a

d' autres term naux du réseau sans indiquer s'il s'agit

du néne ou d' autres porteurs du support de pai enent.

Il découl e de ce qui précede que | a décision contestée
n' est pas fondée et que |'objet de la revendication 1
telle que délivrée ne s'étend pas au-dela du contenu de
|l a demande telle qu' elle a été déposée initial enent
(article 123(2) CBE)
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Poursuite de |la procédure et répartition des frais

Le seul motif invoqué par la Division d opposition a

| "encontre du brevet tel que délivré, a savoir

| " extension de |'objet du brevet au-dela du contenu de
| a demande telle que déposée, n'étant pas justifié, la
déci sion doit étre annul ée.

La Division d opposition n'a pour autant pas pris
position sur les autres notifs d' opposition invoqués par
| ' opposant, pour exclusion de la brevetabilité

(article 52(2)c) et d) CBE), pour nanque de nouveauté
(article 54 CBE), pour nanque d'activité inventive
(article 56 CBE) et pour insuffisance de |'exposé de
["invention (article 83 CBE)

C est pourquoi, come prévu a |"article 111(1) CBE, |la
Chanbre considere que |"'affaire doit étre renvoyée a la
prem ére instance pour suite a donner, afin d' éviter que
| a Chanbre ne prenne position en prem éere et derniere
instance sur les notifs encore en suspens et prive ainsi
la partie au détrinent de laquelle |a décision finale
interviendrait du double degré de juridiction, bien que
| a Chanbre ait pleine conscience de ce que ce renvo
cause un dél ai indésirable pour arriver a une décision

final e dans |' espéce.

Par ailleurs |I'intinmée a sollicitée une répartition de
frais aux ternes de |"article 104(1) CBE au cas ou la
Chanbre viendrait, conme elle vient de | e décider, a

renvoyer |"affaire a la prem ére instance.

Pour autant il ne saurait en |'état étre fait droit a la

requéte car d une part ce renvoi trouve sa cause dans le
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souci de nménager aux parties un doubl e degré de
juridiction au regard d' une décision attaquée n' ayant
statué que sur un seul des notifs de |' opposition
originaire, et car d autre part il ne saurait étre fait
reproche a la titulaire d avoir usé de son droit de ne
pas conparaitre en prem ére instance dés |lors qu' aucun
abus de sa part n'est avéré sinon allégué.

Enfin, il est prématuré de statuer sur les frais

suppl énentaires résultant du renvoi a la preniére

i nstance, celle-ci étant seul e conpétente pour statuer
sur les frais suppl énentaires encourus devant elle, qu

deneurent en |'état présent de |la procédure futurs et

i ncertains.
Di spositif
Par ces notifs, il est statué comme suit
1. La décision attaquée est annul ée.
2. L'affaire est renvoyée a la prem ére instance pour

poursuite de |a procédure.

La Geffiere : Le Président

D. Meyfarth R K Shukl a
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