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Exposé des faits et conclusions

2156.D

Le recours est dirigé contre la décision de la division
d"opposition de révocation du brevet européen

n° 1 092 064 concernant un procédé de fabrication de
papier et carton et agents de rétention et d"égouttage.

Une opposition a été formée a I"encontre du brevet
européen précité sur le fondement de I"article 100(a)
CBE au motif que son objet n"était pas nouveau au sens
de I article 54(1)(2) CBE et n"impliquait pas d"activité

inventive au sens de l"article 56 CBE.

A 1Tappui de lTopposition, I"opposante a cité entre

autres, le document

(4) EP-A-0 202 780.

L*opposante a indiqué dans le mémoire d"opposition et
précisé dans lettre du 13 janvier 2006 (page 6,

point 2.1) avoir reproduit le polymere BC de I"exemple 1
du document (4) afin d"en mesurer la viscosité UL selon
la méthode décrite dans le brevet litigieux. Cette
valeur de la viscosité UL satisfait a la condition de la
viscosité telle que revendiquée de sorte que I"objet

revendiqué n"est pas nouveau.

La titulaire a contesté par écrit la valeur trouvée par
1 "opposante (lettre du 20 mai 2005, page 5, lignes 1 a
11).

Durant la procédure orale du 15 février 2006 devant la
division d"opposition, la titulaire a soumis le document
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(B) un graphique montrant une relation linéaire entre
la viscosité intrinséeque et la viscosité
ultra light (abrégé par "UL'™) d"un polymére
(voir décision de la division d"opposition,
exposé des faits, point 6, derniére phrase).

Pendant la procédure orale devant la division
d"opposition une discussion a eu lieu a laquelle
participaient les mandataires agréés et l"expert
technique de I"opposante. La division d"opposition apreés
une interruption de la procédure orale n"a pas admis le
graphique dans la procédure et elle a estimé que I"objet
de la revendication 14 de la requéte principale n"est
pas nouveau, entre autres, au vu du document (4) et que
I"objet des revendications des requétes subsidiaires ne

satisfait pas aux dispositions de l"article 123(2) CBE.

La titulaire du brevet (ci-apres la requérante) a formé

un recours a l"encontre de cette décision.

Le 10 octobre 2007 une procédure orale a eu lieu devant
la chambre de recours.

La requérante a présenté, entre autres, les arguments
suivants pendant la procédure écrite et pendant cette

procédure orale :

Elle fait valoir que les viscosités divulguées dans
I"art antérieur sont en dessous de la valeur revendiquée
si 17on tient compte d"une conversion correcte de la

viscosité mesurée en viscosité UL.
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Elle a contesté la validité de la viscosité UL trouvée
par l"opposante (ci-aprées ITintimée) sur le polymére BC
de 1"exemple 1 du document (4).

La soumission du document (B), donc le graphique, soumis
par elle-méme durant la procédure orale devant la
division dopposition aurait été une réaction a 1"égard
de la viscosité intrinséque trouvée par l17intimée qui
prétendait avoir reproduit le polymere BC du

document (4).

L*intimée nTaurait pas produit de rapport technique de
facon que la requérante n"était pas en mesure de
verifier les détails techniques de la reproduction du
polymére BC de I"exemple 1 du document (4) menant a la

viscosité qui représentait la pierre dachoppement.

Alors que la valeur de la viscosité intrinseque avanceée
par IT"intimée n"a pas été mise en question par la
division d opposition malgré 1 absence d*un rapport
technique détaillé, la prise en considération du

document (B) présentant le graphique soumis par la
requérante et montrant une relation entre la valeur
intrinséque et la viscosité UL a été refusée par la
division d"opposition (lettre en date du 10 juillet 2007,
page 3, lignes 1 a 3 d"en bas).

Vu que pendant la procédure orale du 15 février 2006 la
division d"opposition a refusé a I"expert technique de
la requérante le droit d"étre entendu sur la valeur
erratique de la viscosité UL du polymére BC avancée par
I"intimée, la requérante n"a pas pu présenter tous les
arguments nécessaires pour permettre a la division

d"opposition d*"évaluer I1"importance du graphique (B) et

2156.D
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apprécier correctement la valeur expérimentale de

I"intimée.

Par conséquent, il y aurait eu vice substantiel de

procédure.

Les arguments de I"intimée peuvent étre résumés de la

facon suilvante :

Le document (B) a été soumis par la requérante
tardivement et la relation apparemment linéaire entre
viscosité intrinséeque et viscosité UL semblerait avoir
été établie a 1"aide de polymeres dont la composition
chimique, la teneur ionique, la linéarité ou le degré de
structure sont inconnus puisque la requérante n"aurait
pas donné dTinformations. Ainsi le caractere universel
du graphique est contesté par I"intimée (lettre du

19 janvier, point 2.2 , lignes 1 a 5) qui en revanche
n"a pas contesté que le droit d"étre entendu a été

refusé a I expert de la titulaire.

La requérante demande

- ITannulation de la décision contestée et

- le renvoi de I affaire a la premiére instance
pour suite a donner et

- le remboursement de la taxe de recours

ou

subsidiairement elle demande

le maintien du brevet sur la base des revendications de
la requéte principale ou de la requéte subsidiaire
envoyees le 8 aoldt 2007.
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L*intimée demande le rejet du recours.

Motifs de la décision

1.

1.1

1.2

2156.D

Fondement de la décision (Article 113(1) CBE)

Lors de la procédure orale devant la division
d"opposition, la requérante a soumis le document (B).

La division d"opposition n"a pas entendu I~ expert

technique de la requérante.

Seul I7expert technique de l"opposante a été entendu
(voir procés-verbal de la division d"opposition, point 5,

paragraphe 2).

Apres une interruption, la division d opposition a
décidé que le graphique (document (B)) n"est pas admis
dans la procédure et que I"objet revendiqué n"est pas

nouveau (proces-verbal, point 6).

La Chambre n"est pas sans ignorer la décision G 4/95 (JO
1996, 412) selon laquelle un assistant d"un mandataire
agréé peut étre autorisé a faire un exposé oral sur des
questions techniques spécifiques afin de compléter la
présentation exhaustive de ladite partie.

Le mandataire agréé doit demander lTautorisation qu”un

tel exposé oral soit effectué. Sa requéte doit indiquer
les nom et qualités de I assistant et préciser I objet

de 1"exposé qu il est proposé de présenter.
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Une requéte qui est déposée lors de la procédure orale
doit, en I"absence de circonstances exceptionnelles,
étre rejetée, a moins que toutes les parties adverses
n"acceptent 1"exposé oral demandé (voir G 4/95,
dispositif (1),(2), (3) b) iii)).

Il résulte du procés-verbal de la procédure orale devant
la division d opposition que trois experts techniques
accompagnaient le mandataire de la requérante, dont la
présence et la qualité étaient annoncées dans la lettre
en date du 10 janvier 2006 et qu“un expert technique
accompagnait le mandataire de I"intimée, dont la
présence et la qualité étaient annoncées dans la lettre
en date du 13 janvier 2006.

Il n"a pas échappé a la Chambre que ni la requérante ni
I"intimée n"ont précisé dans leurs lettres en date du
10 janvier 2006 (requérante) et du 13 janvier 2006
(intimée) le sujet que leurs experts technigues

désiraient exposer.

La Chambre s"est assurée que pendant la procédure orale
devant la division d"opposition la requérante a demandé
en vain d"entendre un des trois experts techniques au
sujet de la viscosité mesurée par I"intimée, ce qui n"a
pas été contesté par I"intimée ni pendant la procédure
écrite ni pendant la procédure orale devant la Chambre.

Le document (B) soumis pendant la procédure orale devant
la division dopposition ne comprend qu“une seule page
montrant un graphique concernant la viscosité. Ce
document est un indice que le sujet de I"intervention de
I "expert technique de la requérante ne pouvait que

concerner la viscosité.
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En donnant a l"expert de I"intimée 1 opportunité de
prendre position (voir procés-verbal de la division
d"opposition, point 5) et en refusant a la requérante le
droit d"entendre son expert technique, la division
d"opposition n"a pas respecté le principe de traitement
égal des parties. Ainsi, l"expert technique de la
requérante n"a pas eu la possibilité de contester les
allégations de I"intimée. L"intimée a été avantagée. Or,
dans une procédure inter partes, le droit d"étre entendu
est inextricablement 1ié au principe de 1 égalité des
droits. La division d opposition est tenue de s"assurer
que les parties puissent s"échanger 1Tintégralité des
moyens qu-elles produisent et qu-elles bénéficient des
mémes occasions de prendre position sur ces moyens.
(voir "La jurisprudence des Chambres de recours de
1*Office européen des brevets™, 5e édition 2006,
VII.C.2.1.).

La Chambre attire I"attention sur I"article 113(1) CBE
qui ne fait que rappeler le principe fondamental du
contradictoire (généralement admis dans les Etats
contractants) en indiquant qu“une décision ne peut étre
fondée que sur des motifs au sujet desquels les parties
ont pu prendre position. "Cette disposition de la
Convention est d"une Importance fondamentale pour
assurer 1"équité de la procédure entre 1"0ffFice européen
des brevets et les parties a la procédure devant 1°0OEB"
(décision J 20/85, JO OEB 1987, 102, motifs, point 4a)).

Vu que I"intimée ne s"est pas opposée a entendre
I "expert technique de la requérante, lI"expert de la
partie adverse aurait di étre entendu.
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La Chambre ne peut que constater que la requérante n-a
pas pu épuiser ses droits de défense.

Indépendamment de la pertinence des observations de
I"expert technique de la requérante, son intervention
aurait apporté des informations supplémentaires
concernant I®évaluation de l"exactitude de la viscosité

UL présentée par ITintimée.

Vu que le droit d"étre entendu a été refusé a I expert
technique de la requérante, une discussion
contradictoire comportant tous les éléments nécessaires
pour la prise d"une décision conformément a

I*article 113(1) CBE a éeté empéchée.

La viscosité jouant un réle décisif, la requérante en se
voyant refuser le droit a un exposé oral par son expert
technique n"a pas pu exercer son droit de prendre
position sur les motifs invoqués a son encontre au sujet
de 1 absence de nouveauté. La présentation de la cause

n"a donc pas été exhaustive.

Les dispositions de I"article 113 (1) CBE n"ont pas été
respectées. En conclusion, il y a eu vice substantiel de
procédure.

Renvoil de I"affaire (Article 111(1) CBE)

Les arguments de lI"expert technique de la titulaire
pouvant avoir des implications sur l"appréciation de la
nouveauté du produit revendiqué, la Chambre exercant le
pouvoir qui lui est conféré par I article 111(1) CBE
renvoie l"affaire a la premiére instance pour suite a

donner.
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Remboursement de la taxe de recours (Regle 67 CBE)

La requérante a demandé le remboursement de la taxe de

recours.

La regle 67 CBE se lit comme suit :

"Le remboursement de la taxe de recours est

ordonné ... lorsqu™il est fait droit au recours par
la chambre de recours, si le remboursement est
équitable en raison d"un vice substantiel de

procédure."

Dans la présente affaire la Chambre a constaté qu-il y a
eu vice substantiel de procédure et elle fait droit au
recours. Vu que ces deux conditions sont satisfaites, il

reste a statuer sur I"équité du remboursement.

La Chambre fait observer que dans ce cas, ou l"expert
technique de I"intimée a été entendu par la division
d"opposition, il existe un lien de cause a effet entre
le refus d"entendre I"expert technique de la requérante
et la nécessité de former un recours, si bien que le

remboursement de la taxe de recours est équitable.
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Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La décision entreprise est annulée.

L*affaire est renvoyée a la premiére instance pour suite

a donner.

Le remboursement de la taxe est ordonné.

La greffe : Le Président :

G. Rauh L. Li Voti
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