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(a retiré son opposition) 8488 Turbenthal (CH)

Déci sion attaquée : Décision intermédiaire de la division d opposition de
|'OfFfice européen des brevets signifiée par voie
postale |l e 16 novenbre 2001 concernant | e maintien du
brevet européen n° 0 710 168 dans une forne nodifiée.
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Exposé des faits et concl usions

Par décision remse a |la poste le 16 novenbre 2001, |a
Di vi sion d' opposition a maintenu | e brevet européen
n° 0 710 168 sous forme nodifi ée.

Dans sa décision |la Division d opposition a considéré
que la priorité revendi quée de |a demande FR 9 309 307
n' était pas val abl e pour |'objet de |la revendication 1
et que, de ce fait |e docunent

D4: Prospectus "Forestill Universal Systent

faisait partie de |'art antérieur selon
|"article 54(2) CBE.

Au vu de cet art antérieur, toutefois, |'objet de |la
revendi cation 1 était consi déré nouveau et inventif.

. Par fax recu le 16 janvier 2002, |la requérante
(propriétaire) a formé un recours contre cette décision
et a réglé simultanénment |a taxe correspondante. Le
15 mars 2002, elle a fourni |le ménoire dament notivé.

Par communi cation du 10 juin 2002, |la chanbre a fait
connaitre aux parties son opinion prélimnaire selon
laquelle le recours serait irrecevable, |la décision ne
fai sant pas grief aux prétentions de |a requérante.

I11. La requérante est de |'avis que |a décision attaquée a
une doubl e incidence :

- | "une sur le fond, |la brevetabilité étant reconnue,

mai s en retenant D4 comme faisant partie de |'art
ant éri eur,

2418.D Y A
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- l'"autre sur la validité de la priorité, le
propri étaire ne pouvant bénéficier que de |a date de
dépdt de | a demande eur opéenne.

Elle requiert | e ré-exanen par |a chanbre de recours de
la perte du droit de priorité, arguant de ce que :

- il yaidentité d invention entre |a denmande
prioritaire FR 9 309 307 et |'objet de |la
revendi cation 1 du brevet dans |a fornme naintenue par
I a Division d opposition,

- la décision sur la validité de la priorité est aussi
importante que la décision sur la validité du brevet
et

- le refus d accepter la validité de la priorité
pourrait avoir des conséquences ultérieures non
négl i geabl es.

Les intimées (opposantes 01 et 02) ne se sont pas
exprimées dans les délais inpartis.

Motifs de | a décision

2418.D

Recevabilité du recours (article 107 CBE)

La décision de la division d opposition dont il est fait
appel, a maintenu | e brevet sous fornme nodifiée, selon

| a requéte unique de |la requérante, présentée avec |la
lettre du 13 juillet 2000 et répétée lors de |la
procédure orale du 28 ao(t 2001. Ce faisant, cette
décision fait droit aux prétentions du titulaire du
brevet et par conséquent celui-ci ne peut pas faire de



1.2

1.3
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recours contre cette décision (voir J 12/85, JO CEB
1986, 155, point 3).

Le recours a pour objet exclusif de voir reconnaitre au
titulaire du brevet le droit de priorité, qui selon |la
di vision d' opposition n'était pas val abl e.

De ce fait |'objet du recours est, non de nodifier la
décision en soi - ce qui au deneurant serait voué a

| " échec, au regard de |'article 107 CBE puisqu'elle a
fait droit aux prétentions de |a requérante - mais de
revenir sur |'un de ses notifs.

La requérante fait aussi valoir que |e rai sonnement de
la division d opposition sur la validité du droit de
priorité, dans les notifs de |a décision dont il est
fait appel, pourrait avoir des conséquences négatives si
des él énments ou faits inscrits dans |la période entre |la
date de priorité revendi quée et |a date de depot

eur opéenne venai ent s'intercaler.

Contrairenent a |'analyse de |a requérante,

| " appréciation de la validité de la priorité ne peut
étre traitée procédural ement comme |a décision sur |la
validité du brevet. En effet, |'exanen de la priorité

n' est qu' une étape dans | e rai sonnenent qui a conduit |a
di vi sion d' opposition a décider du maintien du brevet.
En soi le refus de reconnaitre la validité de |la
priorité, en ne faisant pas obstacle a une décision
conforne aux prétentions de |la requérante, ne peut étre

rem se en cause sur le fondenent de |"article 107 CBE

Selon |l a jurisprudence constante des chanbres de recours
(voir T 73/88, JO OEB 1992, 557, point 1.3) un recours
ne peut pas étre formé contre une décision qui fait
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droit aux prétentions de |a requérante, nméme si certains
des notifs de la décision vont a |'encontre des
argunents avancés par |a requérante.

En revanche, ce notif n'ayant pas autorité de chose
jugée et aucun texte de | a CBE ne prévoyant que |le juge
national soit lié, la discussion sur le droit ala
priorité peut étre rouverte devant |e juge national dans
| e cadre d'une action en nullité eventuelle, le juge
étant |ibre de reprendre ou non a son conpte le notif
dével oppé par |' OEB

Di spositif

Par ces notifs, 1|l est statué conmme suit

Le recours est irrecevabl e.

La Geffiere : Le Président

D. Sauter P. Alting van Ceusau

2418.D



