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Exposé des faits et concl usions
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Le brevet européen n° 0 738 108 a été délivré sur la
base de | a demande européenne n° 95 905 177.2 avec un
jeu de 9 revendications dont le libellé de |la

revendi cation 1 s'énoncait

"1. Procédé pour la protection anti-termte des
constructions, caractérisé en ce qu'il consiste a
étendre, préalablenent a |'érection de |'édifice, sur la
totalité de |la surface constructible découverte par |es
travaux de terrassenent, y conpris |les fondations, un
filmde matiere plastique qui est inprégné dans |a nasse
d' un conposé insecticide, |'ensenble étant capabl e de

di ffuser lentenment |'insecticide."

L'inti mée (opposante) a fait opposition a la délivrance
de ce brevet européen, denandant sa révocation en
application de |"article 100a) de | a CBE en invoquant

| " absence de nouveauté et d' activité inventive ainsi que
de |I'article 100b) de la CBE pour nmanque de faisabilité

de |'invention.

Entre autres, | es docunents suivants ont été cités au

cours des procédures d' opposition et recours :

(3) traducti on angl ai se de | a denmande | aponai se
JP-A-61 162 123

(4) GB-A-2 084 021

(5) DE-B-1 141 837

(19) JP-A-61 162 123

(20) JP-A-58 126 307 ainsi que sa traduction angl ai se
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Dans | a décision de |la Division d opposition, il a été
déci dé de révoquer |e brevet européen n° O 738 108 au
notif que le jeu de revendications présenté au cours de
| a procédure orale ne renplissait pas | es exigences

d' activité inventive stipulées par |'article 56 de |la
CBE.

La revendication 1 de ce jeu de revendication s'énoncait

comme suit

"1. Procédé pour la protection anti-termte des
constructions, caractérisé en ce qu'il consiste a
étendre, préalablenent a |'érection de |'édifice, sur la
totalité de |la surface constructible découverte par |es
travaux de terrassenent, y conpris |les fondations, un
filmde matiere plastique qui est inprégné dans |a nasse
d' un conposé insecticide a une concentration de 0.5% a
2% d' i nsecticide, |'ensenble étant capabl e de diffuser

l entement |'insecticide.”

Dans sa décision, la Division d opposition a esting que
| a revendi cation principale du jeu de revendications
présenté au cours de |la procédure orale était nouveau
par rapport a la divulgation du docunment (19) du fait de
| "indication de |a concentration en insecticide présent

dans le filmen mati ére plastique a savoir 0,5% a 2%

Elle a par contre considéré que |'objet du brevet
contesté ne renplissait pas les conditions d' activite
i nventive au vu de cette unique différence techni que par

~

rapport a |'état de | a technique.

En effet, elle a jugé qu'il était évident de conbiner
| " ensei gnenment des docunents (4) et (5), concernant |es
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avantages de |'inprégnation de filmplastique avec des

i nsecticides ayant précisénent des concentrations en
insecticide sinmlaires a celles nentionnées dans |e
brevet attaqué, avec | e docunent (3) pour aboutir a

| ' obj et revendi qué en vue de résoudre | e seul probleéne
obj ectivenent résolu par |le brevet en |'état du dossier,
a savoir la mse a disposition d un procédé pour |a
protection anti-termte des constructions.

La requérante (titulaire) a introduit un recours contre

cette déci sion.

Une procédure oral e devant |a chanbre de recours s'est
tenue e 9 mars 2004.

Au cours de | a procédure orale, la requérante a produit
un nouveau jeu de revendications a titre de requéte

princi pal e.

La revendication 1 de ce jeu de revendication s'énonce :

"1. Procédé pour la protection anti-termite des
constructions, caractérisé en ce qu'il consiste a
étendre, préalablenent a |'érection de |'édifice, sur la
totalité de |l a surface constructible découverte par |es
travaux de terrassenent, y conpris dans |es tranchées
des fondations, un filmde matiere plastique qui est

i mpr égné dans | a masse d' un conposé insecticide a une
concentration de 0.5% a 2%d'insecticide, |'ensenble
étant capable de diffuser lentenent |'insecticide."

L'intimée a contesté |'admissibilité de ce jeu de

revendi cati ons.
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La requérante demande |'annul ation de |a décision
contestée et le maintien du brevet sur |la base de |la
requéte présentée durant |a procédure orale, ou a titre
subsidiaire, le renvoi de |'affaire a la preni ére

i nst ance.

L'inti mee denande le rejet du recours, ou a titre
subsidiaire, le renvoi de |'affaire a la preni ére
i nst ance.

Motifs de | a déci sion

0748.D

Le recours est recevabl e.

Admi ssibilité du jeu de revendi cations de |la requéte
principal e

Au cours de | a procédure orale, la requérante a produit
un nouveau jeu de revendications a titre de requéte
principale afin de démarquer |'objet du brevet contesté
de |'état de | a technique.

La Chanbre observe que ce jeu a été introduit dans la
procédure en réponse a une discussion conduite pour |a
prem ére fois au cours de |l a procédure orale au sujet de
| a pertinence du docunent (20) et de |'appréciation des
caract éri stiques techni ques des revendi cations

di stinguant |'objet revendi qué de ce dernier.

La Chanbre déci de donc d' adnettre le jeu de
revendi cati ons dans |a procédure malgré | e nonent de sa
production puisque que |a requérante n'avait pas eu

| " opportunité de réagir a un stade préal abl e.
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Annul ation de |l a décision de Ia Division d opposition et
renvoi a |l'instance du premer degré (article 111(1) CBE)

Dans | e cas présent, |la Division d opposition a décidé
gue | ' objet de la revendication 1 du brevet tel que
délivré n'était pas brevetabl e pour manque d' activité
inventive par rapport a |'état de la technique car la
seul e caractéristique distinctive de la revendication 1
a savoir la concentration en insecticide, représentait

une nesure usuell e dans | e domui ne.

Par |'anmendenent introduit dans |l a revendication 1 du
jeu de revendications produit au cours de |a procédure
orale, la requérante a fait apparaitre un él énent

techni que distinctif suppl énentaire dans | e procédé
revendi qué, a savoir que le filmprotecteur est étendu
sur la totalité de | a surface découverte par |es travaux
de terrassenent et non sur |es fondations comme cel a est
| e cas des docunments (19) et (20).

Comme cela ressort du prem er paragraphe ci-dessus, la
Di vision d' opposition n'a pas pu éval uer |a pertinence
de cette caractéristique technique et sa décision doit
donc étre annul ée puisqu' elle portait sur un objet

di fférent.

Selon | e brevet en cause, la caractéristique technique
introduite dans |l a revendication 1 du jeu de
revendi cati ons produit au cours de | a procédure orale
représente un point "inportant” de |'invention

(cf. demande telle que déposée, page 4, ligne 17 a 24).
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La nodification produite au cours de |la procédure orale
peut donc étre consi dérée conme un point essentiel qui
nmeriterait d' étre appréci ée par deux instances.

Par ailleurs, il convient de faire droit a |la requéte
[ égitine de |"intimée qui considére que le renvoi a la
prem ére instance est nécessaire pour lui pernettre de
préparer avec le soin et |le tenps adéquats son
argunent ati on sur ce nouveau point qui est apparu pour
la premere fois au cours de | a procédure orale.

La Chanbre note que le renvoie a |la prenmi ére instance
fait égal enent partie des requétes de | a requérante.

Dans ces circonstances, |a Chanbre déci de de renvoyer

|"affaire a la prem ére instance afin de poursuivre |la

procédur e.
Di spositif
Par ces notifs, il est statué comme suit
1. La décision de |la Division d opposition est annul ée.
2. Le cas est renvoyé a |la premiére instance pour |a

poursuite de la procédure sur |a base de |la requéte
présent ée durant |a procédure orale.

Le Geffier : Le Prési dent

A. Townend U OGswal d
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