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Exposé des faits et concl usions

2099.D

La requérante (opposante) a formé un recours contre |la
décision intermédiaire de la D vision d opposition, par
| aquel l e | e brevet européen n°® 0 356 316, ci-apres
brevet en cause, a été maintenu dans une forne nodifiée.

L' opposition avait été fornee contre |le brevet en cause
dans son ensenble et fondée sur |"article 100 a) CBE
(défaut d'activité inventive selon |'article 56 CBE).

La Division d opposition a maintenu | e brevet en cause
sur | a base d' un jeu de revendications, recu le

19 décenbre 1994, qui conportait une revendication 2
dépendante n'ayant pas d' équivalent parm |es

revendi cations du brevet en cause tel qu'il a été
délivré. Cette revendication 2 dépendante s'énonce comme
sui t

"Procédé selon la revendication 1, caractérisé par le
fait que |la couche d' adhésif a une épai sseur inférieure
a 10 puni'.

La requérante a demandé |'annul ati on de |a déci sion
contestée et |a révocation du brevet en cause. L'intingee
(titulaire du brevet) a conclu au rejet du recours.

Dans une notification du 24 aoGt 1999, |la Chanbre a
informé les parties que |'introduction de |a

revendi cation 2 dépendante ne parai ssait pas acceptabl e,
étant donné que cette nodification ne senblait pas avoir
ét é apport ée pour répondre a des notifs d' opposition
visés a |"article 100 CBE, et que |l e brevet en cause
pourrait étre maintenu si la revendication 2 dépendante
était supprinee.
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Dans une lettre du 20 septenbre 1999, |'intimée a
informé la Chanbre qu' ell e ne déposerait pas

d' observations sur la notification du 24 ao(t 1999
puisqu' elle avait |"intention d' abandonner |e brevet en
cause.

Dans une notification du ler février 2000, |a Chanbre a
informé les parties que |a procédure de recours ne
serait pas poursuivie dans |e cas ou

a) l'intimée certifierait qu elle a renoncé au brevet en
cause pour tous |les Etats désignés ou que celui-c
s'est éteint pour tous ces Etats, et

b) la requérante s'abstiendrait de présenter une requéte
en poursuite de |a procédure de recours dans un dél a
de deux nois a conpter de la signification faite a la
requérante par |' CEB de | a renonciation ou de
| " extinction.

L'intimée était dés lors invitée a certifier qu elle a
renoncé au brevet en cause pour tous |les Etats désignés
ou que celui-ci s'est éteint pour tous ces Etats.

En réponse a la notification du ler février 2000 et
conforménent a sa lettre du 20 septenbre 1999, |'intimée
a informé la Chanbre, dans une lettre du

16 février 2000, que |le brevet en cause s'était éteint
pour tous |les Etats.

Dans une notification du 8 novenbre 2000, |a Chanbre a
informé les parties que la regle 60(1) CBE ne
s'appliquait que dans |a nesure ou une confirmation de

I a renonciation au brevet ou de |'extinction du brevet
est recue par |'OEB de |a part des autorités conpétentes
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de tous les Etats désignés. L'information contenue dans
la lettre de |'intimée du 16 février 2000 ne valait donc
pas confirmation. L'intinmée était invitée de présenter
une telle confirmation dans un délai de trois nois.

L'intimée n'a pas pris position.

Dans une notification du 9 mars 2001, |a Chanbre a
rappel € sa notification du 8 novenbre 2000 et a informé
|l es parties que |l e brevet en cause serait révoqué par
décision notivée de |la Chanbre si |'intime ne
présentait pas, dans un délai de quatre npis, une
confirmation au sens indiqué dans la notification du

8 novenbre 2000.

L'inti mée s' est abstenue de prendre position dans |es
dél ai s.

Motifs de | a déci sion

2099.D

En vertu de la regle 66(1) CBE, la regle 60(1) CBE est
applicable a | a procédure de recours.

La regle 60(1) CBE ne crée pas d obligation a |'égard de
| " CEB de certifier d office le statut | égal d un brevet
européen (cf. décision T 194/88 du 30 novenbre 1992, non
publi ée au Journal O ficiel de |'OEB). Par conséquent,
lorsque le titulaire du brevet allegue qu'il a renoncé
au brevet pour tous |les Etats désignés ou que |le brevet
s'est éteint pour tous ces Etats, la regle 60(1) CBE ne
s' appl i que que dans | a nesure ou une confirmation de |a
renonci ation au brevet ou de |'extinction du brevet est
recue par |'OEB de la part des autorités conpétentes de
tous les Etats désignés (cf. T 194/88).
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En | ' espéce, une telle confirmation n'a pas été produite
par |'intimée. Par conséquent, |la regle 60(1) CBE ne

s' applique pas, et la Chanbre doit rendre une déci sion
guant au fond.

2. La regle 57bis CBE est entrée en vigueur le
ler juin 1995, c'est-a-dire aprés la date a laquelle le
j eu de revendications conportant |a revendication 2
dépendant e sus-nentionnée avait été produit par
|"intimée (cf. point |l supra). Par conséquent, |la
déci sion de | a Chanbre ne peut se fonder sur |es
di spositions de cette regle.

Avant |'entrée en vigueur de la régle 57bis CBE, |es
nodi fi cations soum ses au cours d'une procédure

d' opposition étaient, selon |la jurisprudence constante
de |' CEB, subordonnées a une autorisation donnée par

| ' CEB dans | ' exercice de son pouvoir d' appréciation
conforménent aux regles 57(1) et 58(2) CBE et n'étaient
autori sées que si elles étaient susceptibles d'influer
sur | es décisions dans des litiges a trancher en
application de |I"article 100 CBE ou d' étre formul ées a
propos d' él énents dont |la nodification s'avérait
nécessaire en raison de ces litiges (cf. décisions

T 127/85 (JO CEB 1989, 271), T 406/86 (JO CEB 1989,
302), T 295/87 (JO OEB 1990, 470)). Cette jurisprudence
concorde avec |es principes généraux formul és par la

G ande Chanbre de recours dans sa décision G 9/91

(JO OEB 1993, 408), points 9 et 10 des notifs, ou il est
soul i gné que | a procédure d' opposition constitue une
exception au principe inscrit dans |a CBE sel on | equel,
une fois délivré, un brevet européen est soustrait a la
conpétence de |' OEB. La Chanbre entend suivre cette
jurisprudence en |'espeéce.

2099.D Y A
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Dans son acte d'opposition, la requérante a attaqué |le
brevet en cause au notif que son objet n'inpliquait pas
d' activité inventive (articles 100a), 52(1), 56 CBE).

D un point de vue objectif, il était dés |ors évident
gue si |le brevet en cause risquait d' étre révoqué,

c' était uniquenent en raison de |la maniere dont le
procédé et |le produit étaient définis respectivenent
dans | es revendi cati ons indépendantes 1 et 8, et i
était clair que la nouvelle revendication 2 dépendante
n'influait pas sur la définition donnée des

caract éristiques de |'invention (procédée) dans |a
revendication 1 et ne pernettait donc pas de répondre
véritabl ement aux objections soul evées par |a
requérante, qui avait contesté |'existence d' une
activiteé inventive.

La nouvell e revendi cation 2 dépendante pourrait certes
constituer une bonne position de repli dans le cas ou la
revendi cation 1 ne serait pas jugée adm ssible.

Tout efois, dans | a procédure d' opposition, |e dépdt de
cette nouvell e revendi cati on dépendante dans | e seul but
de se nénager une neilleure position de repli ne saurait
étre considéré come utile ou nécessaire (cf. décision

T 829/93 du 24 mai 1996, non publiée au Journal O ficiel
de |' OEB). Par conséquent, |a Chanbre estinme qu'il n'y a
pas lieu en application des regles 57(1) et 58(2) CBE

d' adnettre |l a nouvelle revendication 2 dépendante. 11
s'ensuit que |le brevet en cause ne peut pas étre

mai ntenu sur | a base du jeu de revendi cati ons soum s par

~

["intimée a titre de requéte uni que.
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Di spositif

Par ces notifs, il est statué comme suit

1. La décision attaquée est annul ée.

2. Le brevet européen n° 0 356 316 est révoqué.
Le Geffier : Le Président

P. Martorana W Moser

2099.D



