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Exposé des faits et conclusions 

Les requérantes titulaires du brevet européen 

no 0 223 659 déljvré le 26 avril 1989 (no de dépôt 

86 402 288.4) ont formé opposition a leur propre brevet. 
Elles ont, en tant qu'opposantes, demandé la revocation 

de la revendication 1 du brevet, considérant que son 

objet n'était pas inventif en presence de l'état de la 

technique cite dans leur opposition, et requis le 

maintien du brevet sur la base d'un nouveau jeu de 

revendications 1 a 5. 

La Division d'opposition ayant rejeté l'opposition, les 

requérantes ont forrné, en leur.qualité d'opposantes, un 

recours contre cette decision et ont cite dans leur 

rnémoire de recours, a l'appui de leurs prétentions un 
nouveau document. 

Au cours de la procedure de recours, la Charribre de 

recours a notifié aux parties que la revendication 1 du 

jeu de revendications modifié ne lui paraissait pas 

presenter l'activité inventive requise en presence du 

nouveau document invoqué et de deux nouveaux documents 

cites d'office par la chainbre en application des 

dispositions de l'article 114(1) CBE. 

La Grande Chambre de recours a rendu sa decision G 9/91 

(JO OEB 1993, 408) et son opinion G 10/91 (JO OEB 1993, 

420) avant que la charnbre n'ait rendu sa decision dans la 

présente af faire. Etant donné que ces decision et opinion 

ont considéré que le principe de l'examen d'office des 

oppositions était de portée limitée et ont exprimé des 

doutes quant a la validité de la decision C 1/84 (JO OEB 
1985, 299) , et étant donné que la decision qui sera 

rendue dans la présente affaire depend de 

l'interprétacion des decisions et opinion citées ci-

dessus, la charnbre de recours après l'avoir notifié aux 
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parties a considéré nécessaire de saisir la Grande 

Charnbre de recours de cette question de droit 

d' importance fondamentale. 

Motifs de la décisioxi 

L'article 112(1) (a) CBE habilite les Charnbres de recours 

& saisir d'office, en cours d'instance, la Grande Charnbre 

de recours lorsquune decision est nécessaire aux fins 

d'assurer une application uniforme du droit ou de 

résoudre une question de droit d'irnportance fondamentale 

qui se pose a l'occasion de l'affaire en instance devant 

ladite charnbre. Dans le cas d'espèce, la decision de la 

Charnbre de recours depend de la mesure dans laquelle la 

charnbre est compétente pour examiner d'office la 

brevetabilité des revendications proposées et acceptées 

par les titulaires du brevet en cause qui sont tout a la 

fois requérantes et intimées. Pour trancher cette 

question, ii est nécessaire d'interpréter tant la 

decision G 1/84 que les decision et opinion G 9/91 et 

G 10/91. 

La decision G 1/84 a reconnu au titulaire du brevet 

européen le droit de former une opposition & l'encontre 

de son propre brevet. Le motif sur lequel cette decision 

est fondée est que les procedures d'opposition ne sont 

pas des procedures essentiellement contentieuses qui 

opposent des parties en conflit et dans lesquelles 

l'instance qui rend la decision prend une position neutre 

mais qu'elles ont été concues comme des procedures 

d'instruction dans lesquelles les opposants peuvent se 

cantonner dans un role passif ou même retirer leur 

opposition sans que celle-ci prenne fin pour autant (voir 

point 4 des motifs) 
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La decision G 1/84 est fondée sur le principe de l'examen 

d'offiCe par 1 1 0EB de l'opposition, une fois celle-ci 

formée par un guelconque opposant. Dans le cadre d'une 

telle procedure inquisitoire, l'opposant ne joue qu'un 

rOle secondaire, une fois la procedure engagée. Par 

consequent, sa personnalité est sans importance puisqu'il 

sert essentiellement & ouvrir la procedure, celle-ci 

étant ensuite conduite par la Division d'opposition et 

ensuite par la Chainbre de recours. 

La decision G 9/91 et l'opinion G 10/91 ont, au 

contraire, estimé que la procedure d'opposition était 

essentiellement une procedure contradictoire opposant des 

parties adverses, le rOle de la Division d'opposition et 

de la Chambre de recours étant sernblable & celui d'un 

tribunal civil gui doit assurer aux parties le même 

trait ernent. 

Dans le cas d'une opposition formée par le titulaire d'un 

brevet & son propre brevet, la Division d'opposition et 

la Chaxnbre de recours ne peuvent plus être considérées 

cornrne ayant a statuer dans une procedure contentieuse 

entre deux parties. 

La question se pose donc de savoir Si la decision G 1/84 

peut continuer d'être appliquée en presence de la 

decision G 9/91 et de l'opinion G 10/91 gui en 

contredisent les motifs. Pour cette raison, la Charnbre de 

recours considère qu'il est d'irnportance fondamentale que 

cette question de droit soit tranchée. 

Dans le cas oü la Grande Chambre estimerait que 

l'opposition du titulaire du brevet a son propre brevet 

peut être recevable, la question de l'application des 

principes définis par la decision G 9/91 et l'opinion 

G 10/91 a un tel cas se poserait. Ces decision et opinion 

ant estimé que la competence d'une Division d'opposition 
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ou d'une Charnbre de recours dépendait de la mesure dans 

laquelle le brevet était mis en cause dans i'acte 

d'opposition. Cependant, elles ont reconnu que la 

brevetabilité des objets de revendications dépendant 

d'une revendication indépendante gui est rejetée au cours 

de la procedure d'opposition ou de recours pouvait être 

exarninée même Si ces revendications n'avaient pas fait 

explicitement l'objet de l'opposition a condition que 
leur validité soit a premiere vue douteuse sur la base 
des informations déjà disponibles. Cette extension du 

champ de 1  Opposition aux revendications dépendantes a 

étéfondée sur le fait que i'opposition aux 

revendications dépendantes pouvait être considérée comme 

implicitement incluse dans la declaration d'opposition a 
la revendication indépendante (voir point 11 des motifs 

de la decision et de l'opinion). 

La base juridique donnée dans la decision G 9/91 et 

i'opinion G 10/91 pour justifier ia competence de la 

Division d'opposition et de la Charnbre de recours 

d'examiner les revendications dépendantes est ainsi 

qu'une demande •de rejet de ces revendications dépendantes 

est implicitement contenue dans l'opposition a la 

revendication indépendante. Une telle dernande ne peut 

être certainement pas être considérée cornme étant 

implicitement contenue dans l'acte d'opposition forrné par 

ie titulaire du brevet gui, en sa gualité d'opposant, 

- demande la limitation du brevet et limite explicitement 

la portée de l'opposition a une telle limitation. 

Au surplus, lorsque le titulaire/opposant deinande la 

limitation des revendications du brevet sur la base dun 

art antérieur choisi par lui, ii apparalt evident que, 

dans la très grande majorité des cas, la validité des 

revendications limitées examinées sur la base dun tel 

art antérieur ne pourra pas être considérée comme étant 

premiere vue douteuse. 
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9. 	Dans ces conditions, l'application des principes de la 

decision G 9/91 et de l'opinion G 10/91 au cas de 

l'opposition & un brevet formée par son titulaire aurait 

pour effet que le titulaire pourrait limiter son brevet 

sans contrôle possible en ce qui concerne les 

revendications non-opposées, la Division d'opposition et 

la Chainbre de recours étant toutes deux liées par les 

requêtes initiales du titulaire/opposant. 

La question se pose de la compatibilité d'une telle 

procedure de limitation avec les principes généraux de 

l'examen et de l'oppositiori tels qu'établis par la CBE. 

Ainsi qu'il est indiqué dans la decision G 1/84, la CEE, 

a la difference de la Convention stir le brevet 
cornmunautaire (CBC), ne contient aucune disposition 

permettant au tjtulaire de brevet de demander une 

limitation de son brevet. Dans la CBC, une telle demande 

en limitation est soumise a un examen afin de determiner 
Si les motifs de nullité prévus a l'article 56 
paragraphe 1 points (a) & (d) CBC - lesquels 

correspondent aux motifs d'opposition définis & 

l'article 100 CBE - s'opposent au maintien du brevet 

comrnunautaire tel qu'il a ete modifié (voir Article 52(1) 

CEC). 
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Dispositif 

Les ajuestions de droit suivantes sorit posées a la 
Grande Cha.tnbre de recours: 

Le titulaire d'un brevet européen est-il recevable a 
former une opposition a son propre brevet européen 

compte-tenu de la nouvelle interpretation du fondement de 

la procedure d'opposition donnée par la Grande Charnbre de 

recours dans la decision G 9/91 et l'opinion G 10/91 ? 

Dans laffirmative, le pouvoir de la Charnbre de recours 

depend-il dans un tel cas de la rnesure dans laquelle le 

brevet a été mis en cause dans lacte d'opposition ? 

Le greffier 

I' 
S. Fabiani 
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