BESCHWERDEKAMMVERN  BOARDS OF APPEAL COF
DES EUROPAI SCHEN THE EUROPEAN PATENT

CHAMBRES DE RECOURS
DE L' OFFI CE EUROPEEN

PATENTAMTS OFFI CE DES BREVETS
Code de distribution interne :
(A) [ ] Publication au JO
(B) [ ] Aux Présidents et Menbres
(O [X] Aux Présidents
DECI SI ON
du 8 avril 1998
N° du recours : T 0026/97 - 3.2.1
N° de | a demande : 91 402 133.2
N° de la publication : 0 478 396
C.l1.B. : B60T 13/52, B60T 13/68
Langue de | a procédure : FR
Titre de |'"invention

Servonot eur a dépression

Titulaire du brevet
Bosch Systénes de Frei nage

Opposant
| TT Autonotive Europe GrbH

Réf ér ence :

Nor mes j uri di ques appliquées :
CBE Art. 54, 111(1)

Mot - cl € :
"Nouveaut é (oui)"

"Renvoi devant |a prem ére instance pour exam ner |a question

de |'activité inventive"

Déci sions citées :
T 0326/87, T 0026/ 88

Exer gue

EPA Form 3030 11.93



Européaisches European
Patentamt Patent Office

Beschwerdekammern Boards of Appeal

9

N° du recours : T 0026/97 - 3.2.1

DECI SI ON
de la Chanbre de recours technique 3.2.1
du 8 avril 1998

Requér ant : Bosch Systénmes de Frei nage
(Titulaire du brevet) 126 rue de Stalingrad
F - 93700 Drancy (FR)

Mandataire : Bent z, Jean- Paul
BOSCH SYSTEMES DE FREI NAGE
126 rue de Stalingrad
F - 93700 Drancy (FR)

Intimé : | TT Aut onotive Europe GrbH
(Opposant) CGuerickestr. 7
D - 60488 Frankfurt/Miin (DE)

Déci sion attaquée : Décision de |la division d opposition de I'Ofice
eur opéen des brevets remse a |la poste le
5 novenbre 1996 par laquelle |le brevet européen
n° 0 478 396 a été révoqué confornménment aux
di spositions de |"article 102(1) CBE

Conposition de |a Chanbre :

Pr ési dent : F. Gunbel
Menmbr es M Ceyte
J.-C. Saisset

Office européen
des brevets

Chambres de recours



- 1- T 0026/ 97

Exposé des faits et concl usions

La requérante est titulaire du brevet européen
n° 0 478 396 (n° de dépbt : 91 402 133.2).

. L'intimée a fait opposition et requis |la révocation
conpl éte du brevet européen.

Pour en contester |la nouveauté et |'activité inventive,

el e a notanment opposé |es docunents :

- D1 : DE-A-3 625 815 et
- D2 : DE-A-3 143 792.

Par décision remse a la poste e 5 novenbre 1996, |a
Di vi sion d' opposition a révoqué | e brevet européen en

cause.

Elle a estinmé que |'objet de |la revendication 1 en
procédure ne présentait pas |a nouveauté requi se par

rapport au docunent D2.
| V. Par lettre en date du 19 décenbre 1996 (recue le
23 décenbre 1996), la requérante (titulaire du brevet) a
formé un recours contre cette décision et réglé
simul tanénment | a taxe correspondante.

Le ménmoire dinent notivé a été déposé le 4 mars 1997.

V. Dans sa réponse au ménoire de recours, |'intimée

(opposante) a cité pour la premere fois :
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- D5 : nodel e d' utilité japonais JP-U-54-171 083. La
traducti on de ce docunent a été versée au
dossier |le 5 décenbre 1997.

Dans sa notification en date du 24 octobre 1997, |la
Chanbre a exposé qu'elle envisageait d introduire le
docunent D5 dans |a procédure de recours, en vertu de
|"article 114(2) CBE, conpte tenu de sa pertinence. En
effet, et ainsi que |'a ultérieurenent adm s |'intime
(titulaire du brevet), ce docunent apparai ssant
susceptible de détruire | a nouveauté de |'objet de |la
revendication 1 ayant fait |'objet de |a décision de

révocati on.

Au surplus, la Chanbre ajoutait qu'elle envisageait, si

| a question de |l a nouveauté était in fine tranchée de
facon positive, de renvoyer |'affaire devant | a Division
d' opposition pour |'exanen de |la question de |"'activité
inventive, celle-ci n'"ayant pas été abordée pendant |a

procédure d' opposition.

La requérante, dans |le dernier état de ses écritures, a
renoncé au namintien du brevet sur |a base de la

revendi cation principale ayant fait |'objet de la

déci sion de révocation et sollicité in fine |I'annulation
de | a décision attaquée et e maintien du brevet

européen sur | a base

- du jeu "A" de revendi cati ons déposé par courrier en

date du 4 mars 1997 (requéte principale) ;

- du jeu "B" de revendications présenté avec ce néne

courrier (requéte subsidiaire).
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Dans | ' hypothése ou | a Chanbre de recours aurait
["intention de ne pas faire droit aux requétes
principale et subsidiaire, elle a demandé | a tenue d' une
procédure orale.

La revendication 1 (requéte principale) s'énonce come

sui t

"1. Servonoteur du type a dépression conprenant un
boitier divisé intérieurenent en une chanbre a
dépression et une chanbre de travail par un piston
conprenant un noyeu (16) incorporant un noyen de val ve
conportant un cl apet double (20) déterm nant au repos
une comuni cation entre | es deux chanbres qui sont alors
i sol ées de |'environnenent et, au travail, une isolation
de | a chanbre a dépression et une conmunication entre la
chanbre de travail et |'environnenment a pression

at nosphérique, ledit noyen de val ve étant nornmal enent
conmandé au noyen d'une tige d' actionnenent (12) faisant
saillie dudit boitier, un disque de réaction (10) étant
di sposé entre la tige d' actionnenent (12) et une tige
poussée (14) dans | e noyeu (16) du piston, un noyen

él ectromécani que (50, 52, 54) de commande dudit noyen de
val ve i ndépendant de ladite tige d' actionnenment (12) et
constitué par un électro-aimant (50) di sposé de maniére
fi xe par rapport au piston, caractérisé en ce que

| ' él ectro-ai mant (50) est susceptible de nmouvoir,

| orsque | e servonoteur est en position de repos, une
couronne (54, 54') formant un (42, 40) des siéges du

cl apet double (20) pour ouvrir une conmunication entre
un conduit (32) relié a la chanbre de travail et une

zone (34) ou régne |la pression atnosphérique.”
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L'inti mee (opposante) a denandé le rejet du recours et

| a révocation conpl éte du brevet européen en cause.

L'intimée n'a pas contesté |la nouveauté de |'objet de |la
revendi cation 1 selon la requéte principale. Elle
soutient que |'objet de cette revendication découle a

| ' évidence de |'état de |l a techni que opposé et des
connai ssances de |'home du nétier dans |e domaine

consi dér é.

Mtifs de | a décision

Le recours est recevabl e.

Admissibilité des modifications

La revendication 1 (requéte principale) résulte de la
revendi cation 1 de | a demande d' ori gi ne conpl ét ée par

| es caractéristiques suivantes, issues de |la description
du node préféré de réalisation, a savoir

- "“... le piston conprenant un noyeu ..." : page 2,
ligne 9 de | a demande d' origi ne ;

- "... un disque de réaction étant disposé entre |la
tige d' actionnenent et une tige de poussée dans |e

nmoyeu du piston ..." : page 2, lignes 8 et 9 ;

- “... |"électro-ai mant di sposé de nani ere fixe par

rapport au piston ..." : page 2, lignes 28 et 29 ;
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- "..., lorsque | e servonoteur est en position de repos
" page 2, lignes 22 a 24 et

- "... pour ouvrir une conmunication entre un
conduit (32) relié a la chanbre de travail et une
zone (34) ou regne |la pression atnosphérique.”
page 2, lignes 24 a 27.

Il est constant que ces nodifications ne sauraient étre
consi dérées come une addition de matiere allant au-dela
du contenu de | a demande telle que

déposée (article 123(2) CBE)

Force est égal ement de constater que |es nodifications
précitées ne sauraient étendre |a protection conférée
par | e brevet par rapport a la version délivrée

(article 123(3) CBE) puisqu'il s'agit |la de restrictions
de | a portée de | a revendication.

Nouveauté

Docunent D1

La requérante a fait valoir que c'était |e docunent D1
gui constituait |'état de la technique |le plus proche
pui squ'il décrivait un servonoteur ayant |le plus grand
nonbre de caractéristiques conmunes avec |'invention
revendi quée, notamment un cl apet doubl e, un disque de
réaction et un noyen él ectromécani que de comrande

i ndépendant de la tige d' actionnenent et constitué par
un él ectro-ai mant di sposé de nmani ére fixe par rapport au

pi st on.
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Le servonot eur revendi qué se di stingue de celui faisant
| ' obj et des npdes de réalisation des figures 1 ou 3 du
docunent D1 par |l es él énents caractéristiques énoncés
dans |la partie caractérisante de la revendication 1. En
effet, |"électro-aimant décrit en |iaison avec |les
figures 1 ou 3 du docunent D1 ne conporte pas de
couronne nobil e dépl acable par |'él ectro-ai mant et
formant |'un des sieges du clapet doubl e.

Il s'ensuit que |'objet de |la revendication 1 est
nouveau par rapport au node de réalisation des figures 1
ou 3 du docunent DL1.

Dans | e node de réalisation de la figure 4 du docunent
D1, |e servonoteur conprend un boitier et un piston

di visant intérieurement le boitier en une chanbre avant
a dépression et une chanbre arriére de travail. Le

pi ston conporte un clapet double en matériau él astique
déterm nant au repos une conmuni cation entre | es deux
chanbres qui sont alors isol ées de |'environnenment et,
au travail, une isolation de |l a chanbre avant a
dépression et une communication entre |a chanbre arrieére

de travail et |'environnenent a pression atnosphérique.

Le cl apet doubl e est comandé par une tige

d' acti onnenent faisant saillie en dehors du boitier, un
di sque de réaction étant disposé entre ladite tige

d' acti onnenent et une tige de poussée. || est égal enent
prévu un él ectro-ai mant de conmande d' une val ve

d' inversion destinée a inverser |la différence de
pressi on régnant dans | es deux chanbres du servonoteur,

| a pression atnosphérique étant comruni quée a |a chanbre

avant a dépression et |la dépression a la chanbre arriere
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de travail

Par rapport aux nodes de réalisation des figures 1 et 3,
celui de la figure 4 présente la particularité de
conporter une couronne nobile formant |'un des siéges du
cl apet double, cette couronne nobile étant actionnée par
| " él ectro-aimant de |la valve d'inversion. Cependant, le
dépl acement de cette couronne a pour effet de nettre en
comuni cation |l a chanbre avant a dépression avec

| environnenment a pression atnosphérique (voir

colonne 9, troisiene paragraphe) ; il n'a donc pas pour
effet, conme précisé dans la partie caractérisante de |la
revendi cation 1, "d'ouvrir une conmunication entre un

conduit relié a la chanbre de travail et une zone ou

regle la pression atnosphérique" (soulignage ajouté).

Ainsi, |'objet de la revendication 1 ne se retrouve pas
tout entier dans |l e node de réalisation de la figure 4
du docunment D1, il est par conséquent nouveau par
rapport a cel ui-ci.

Force est donc de constater que |'objet de |la
revendi cation 1 présente |a nouveauté requise par

rapport au docunment D1.

Docunent D2 :

Ce docunent ne reproduit pas non plus toutes |les
caractéristiques de |la revendication 1. En effet, le
servonoteur qui y est décrit ne conporte pas de disque
de réaction disposé entre la tige d' actionnenent et une

ti ge de poussée.
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Au surplus, le servonoteur (16) de ce docunent qui fornme
un ensenble unitaire avec un maitre cylindre (18) ne
conprend aucun électro-aimant. Il est vrai que, dans le
node de fonctionnenent automatique, |e servonoteur (16)
peut étre actionné par un électro-aimant (11) ou (13)
mais celui-ci est situé a |l'extérieur et constitue, par
conséquent, une entité séparée par rapport a |'ensenble
formé par |l e servonoteur (16) et le maitre

cylindre (18). L'électro-aimant en question ne fait donc
pas partie du servonoteur (16), tout comme d' ailleurs la
pédal e de frein qui pernet aussi d' actionner le

servonot eur (16).

Il s'"ensuit que |'objet de I a revendication 1 est

nouveau par rapport au docunent D2.

Docunent Db :

Apreés avoir procédé a |'exanen d' office du docunment D5,
cité pour la premére fois en recours, |a Chanbre a
décidé de |'adnmettre dans |a procédure en vertu de
|"article 114(2) CBE, en raison de sa pertinence.
Contrairenent a ce qui soutient la requérante, |le
docurment D5 est opposable a la fois au titre de la
nouveauté et au titre de |"activité inventive. En effet,
| " opposition était fondée sur |'absence de nouveaut é de
la revendication 1 et sur |le défaut d' activité inventive
des revendi cati ons dépendantes. ||l est vrai que le
défaut d activité inventive n'a pas été soul evé a

| "encontre de la revendication 1, mais il ne pouvait pas
en étre autrenment puisque |'activité inventive doit

s' apprécier apres que la question de |la nouveauté a été
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régl ée et a |'égard seul enent des inventions reconnues

nouvel | es.

Il s'ensuit que le défaut d' activité inventive ne
constitue nullenment un nouveau notif d' opposition et,
par conséquent, |e docunent D5 est égal enent opposabl e

au titre de |I'activité inventive.

Il est indéniable que toutes |es caractéristiques de |la
revendi cation 1 selon la requéte principale ne se
retrouvent pas dans |l e servonoteur décrit dans |le
docunent D5. En effet, ce servonoteur ne conporte pas,
en particulier, de disque de réaction disposé entre |la
tige d' actionnenent et une tige de poussée, comre énoncé
dans | e préanbule de |la revendication 1

Il s"ensuit que |'objet de |la revendication 1 est
égal ement nouveau par nouveau par rapport au document
D5.

La Division d opposition a pris une décision fondée sur
| ' absence de nouveauté et n'a pas eu, par conséquent, a
aborder la question de |'activité inventive. Dans un tel
cas, |'affaire est, conforménment a la jurisprudence des
chanbres de recours, normal ement renvoyée devant

| "instance du premer degré afin d en pernettre

| "exanmen, s'il y a lieu, par |es deux instances et

d" éviter ainsi au titulaire du brevet de perdre le
bénéfice d une instance (voir notamrent déci sion

T 326/ 87, JO CEB 1992, 522, point 2.2).
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Au surplus, ainsi qu'il est exposé dans |a décision

T 26/88, JO CEB 1991, 30, point 12, |e recours a pour
fonction essentielle de vérifier |e bien-fondé d' une
déci sion prise par |'instance du prem er degré. Les
chanbres de recours ne sont donc pas en principe tenues
d' exam ner une question de fond qui n'a pas été abordée

par | a prem ére instance.

Il vy alieu d observer qu' a la suite de |'envoi de la
communi cation dans | aquelle |la Chanbre envisageait le
renvoi de |'affaire devant |'instance du prem er degré,

aucune des deux parties ne s'y est opposée.

La requérante (titulaire du brevet) a denmandé, a titre
subsidiaire, la tenue d' une procédure orale dans |l e cas
ou la Chanbre de recours envisagerait de rejeter sa
requéte principale ou sa requéte subsidiaire. Cette
condition n'ayant pas été satisfaite, il n'y avait donc

pas |ieu d aménager une procédure orale.

En conséquence, |a Chanbre décide, en exercant le
pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par
|"article 111(1) CBE, de renvoyer |'affaire devant |a
Di vi sion d' opposition pour |a poursuite de |'exanen de
| " opposition et notanment de |'appréciation de

| "activité inventive en tenant égal enent conpte du

document Db.
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Di spositif

Par ces notifs, il est statué conmme suit

1. La décision attaquée est annul ée.

2. L'affaire est renvoyée devant |a Division d' opposition

pour suite a donner.

Le Geffier : Le Prési dent

S. Fabi ani F. Gunbel
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