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Exposé des faits et concl usions
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Le brevet européen n° 285 474 a été délivré sur |a base

de | a demande européenne n° 88 400 502.6 revendi quant |es
priorités des demandes francai ses FR8704205 et FR8708604
déposées respectivenent le 26 nmars 1987 et le

19 juin 1987. Le libellé de |la revendi cation uni que
selon I e brevet tel que délivré sénoncait

"Equi val ent de peau (27) constitué d' un équival ent de

derme (24) recouvert d'un équival ent d' épidernme(26),

| ' équi val ent de derne étant un filmformé d un gel de

col l agéne de type |I renfermant des fibrobl astes (14)

répartis tridinensionnell enent dans ledit film

caractérisé par le fait que |'équivalent d' épiderne (26)

conporte :

a) un équival ent de nenbrane basal e (5a) constitué par
un dépbét en couche de | ami nine, de fibronectine, de
col l agéne de type IV et d' antigene de |a penphigoide
bul | euse ;

b) des cellules (10a) de couche basale (6a) en
di sposition palissadique, reliées a |'équival ent de
menbrane (5a) selon a) par des hém desnosones (39) ;

c) des cellules (11a ; 12a) de couches suprabasal es(7a
8a), qui, dés la prem ere couche suprabasal e(7a),
contiennent de |a kératine basique de 67 kDa et de |la
kératine aci de de 56,5 kDa ;

d) des cellules granul euses qui contiennent des grains
de kératohyaline, de |'involucrine, de |la
transgl utam nase et de la filaggrine ;

e) des cellules aplaties et kératinisées di sposées au
voi sinage de |la surface |libre, donnant, apreés
extraction au dodécyl sulfate de sodiumet au
2-nmercapt o éthanol, des envel oppes cornées,
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caract éri stiques des cornéocytes, |les cellules des
di fférentes couches étant reliées entre elles par des
desnosones. ".

1. La requérante (opposante) a fait opposition a la
délivrance de ce brevet européen, denmandant sa
révocation en application de l=article 100a) de |a CBE en

i nvoquant |:aabsence de nouveauté et d-activité inventive.

Les docunents suivants ont été cités au cours de |la

procédure de recours :

(55) FR-A-2 612 938
(56) FR-A-2 612 939
(57a) EP-A-285 471,

I11. Au cours de la procédure orale en date du 8 juillet 1999,
l a division d-opposition a décidé que, conpte tenu des
nodi fi cati ons apportées par le titulaire au cours de |a
procédure d-opposition, |le brevet européen n° O 285 474
satisfaisait aux conditions énoncées dans | a CBE

Elle a considéré que |a caractéristique "gl obal enent
hormogene" introduite dans | a revendication établissait
| a nouveaut é par rapport a |'état de |a technique

di sponi bl e.

En outre, elle a estiné que rien, dans |'état de |la
techni que, ne rendait |'objet revendi qué évident puisque
| es docunents opposés au titre de |'activité inventive
pr éconi sai ent en fait des procédés inpliquant des
sources cellulaires et/ou des substrats différents.

2602.D



VI .

2602.D

- 3 - T 0998/ 99

La requérante a introduit un recours contre cette

déci si on.

Une procédure oral e devant |a Chanbre de recours s:est
tenue |l e 15 septenbre 2003.

Au cours de la procédure orale, |I'intimée (titulaire du
brevet) a demandé que |la Chanbre rejette |la contestation
du droit de priorité de la part du requérant car tardive.
Pour |l e cas ou |la Chanbre décidait d' adnettre |a
question de la validité du droit de priorité dans |la
procédure, elle a successivenent requis le renvoi de
|"affaire a la prem ére instance aux frais du requérant,
| a saisine de |a Grande Chanbre de recours et |a
rectification de la date de priorité au titre de |la
regle 88 de | a CBE

Le texte de la question de droit a sounettre a |a G ande
Chanbre de recours est |le suivant : "Est-il possible
dans |l e cadre de |a CBE de revendi quer une méne priorité
dans |le délai de priorité pour deux demandes ayant des
revendi cati ons de catégories différentes, par exenple
procédé et produit per se?".

La requérante a, entre autres, contesté la validité de
la priorité du brevet en cause car, selon elle, cette
priorité avait déja été sollicitée pour une premniére
demande, et a, par conséquent, ms en cause |a nouveauté
du brevet au titre de |"article 54(3) et (4) de |a CBE
au vu du document interférant (57a).
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Lsinti mée a réfuté l:=approche de | a requérante.

Dapres elle, la priorité du brevet (55) restait val able
car elle se rapportait a un objet différent dans chacune
des deux demandes. De plus, elle a fait valoir que |la
demande bénéficiait en outre de la priorité du docunent
(56) qui, bien que déposé plus tardivenent que |le
docunent (55), bénéficiait en fait de la néne date de
dépbt que celui-ci puisqu'il en constituait une demande
di vi si onnaire.

Elle en a conclu que | e docunent (57a) ne saurait
constituer une anticipation au titre de |"article 54(3)
et (4) de |la CBE.

Une nouvel |l e revendication a été déposée par tél écopie
le 3 septenbre 2003 a titre de requéte subsidiaire.

La requérante denmande |'annul ation de |a décision

contestée et |la révocation du brevet.

L'inti mée denande le rejet du recours en requéte
principale et, a titre de requéte auxiliaire, le

mai ntien du brevet sur |a base de |a revendi cation faxée
le 3 septenbre 2003.

Le cas échéant, elle denande de saisir |a G ande Chanbre
de recours d' une question de droit.
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Motifs de | a déci sion

2602.D

Le recours est recevabl e.

Admi ssibilité de la mse en cause du droit de priorité

L'intimée a fait observer que les argunents relatifs a
la contestation du droit de priorité n'ont jamais été

i nvoqués devant |a division d opposition et qu'elle a
donc eu la surprise de constater que |l a requérante
contestait pour la prenmiere fois devant |a Chanbre de
recours la validité de la priorité pour en tirer la
conclusion que | e brevet en cause était nul pour défaut
de nouveauté vis a vis de | a demande de brevet européen
(57a) sur la base de |"article 54(3) et (4) de |la CBE

De ce fait, |'intimée a denandé que | a question de |la
validité ne soit pas adm se dans |a procédure.

A ce sujet, |la Chanbre observe qu'il s'agit la d' une
question de droit et non d un fait. Il s'ensuit que
|"article 114(2) de |a CBE ne s'applique pas ainsi que
la jurisprudence concernant |es docunents tardifs.

Il reste toutefois nécessaire de veuiller a ce que les
exigences de |'article 113 de |la CBE aient été égal ement
respect ées a ce sujet.

La Chanbre n'a aucun doute a cet égard conpte tenu du
fait que |'intimée était au fait de la contestation de
la priorité depuis |e dépbt du ménpire de recours ce qu
| ui aura anpl enent permis de préparer sa défense.
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Requét e principal e

Priorité

La denande européenne (57a) a été déposée le 2 nars 1988
sous couvert de la priorité francaise (55) en date du

26 mars 1987. Les deux docunents, descriptions et

revendi cations, sont parfaitenent identiques. Les deux
revendi cations du jeu de revendi cations se rapportent a
un procédé d' obtention d' un équival ent de peau et a un
produit per se, a savoir |'équivalent de peau obtenable
par ce procédé.

La denande du brevet en cause a été déposée le

3 mars 1988, soit un jour plus tard, sous couvert de
deux priorités : la priorité francaise (55) en date du
26 mars 1987 et la priorité francaise (56) en date du
19 juin 1987.

La description de |a demande du brevet en cause est

ri goureusenent identique a |la description des docunents
(55) et (57a) avec toutefois une revendi cation unique se
rapportant a un équivalent de peau au lieu d un jeu de
deux revendications se rapportant respectivenent a un
procédé d' obtention d' un équival ent de peau et a

| ' équi val ent de peau obtenabl e par ce procédé.

Ainsi, |le docunent (57a) et le brevet attaqué décrivent

| e méne obj et et par conséquent |a néne invention.

L'article 87 de |a CBE di spose dans son paragraphe 1 que
“celui qui a régulierenment déposé, dans ou pour |'un des
Etats parties a |la Convention de Paris pour |la

protection de la propriété industrielle, une denande de
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brevet d'invention, de nodéle d' utilité, de certificat
d utilité ou de certificat d'inventeur, ou son ayant
cause, jouit, pour effectuer |le dépdt d' une denande de
brevet européen pour la ménme invention, d un droit de
priorité pendant un dél ai de douze nobis apres |e dépot
de la prem ére demande."

L'article 89 de la CBE stipule quant a lui que "par
|"effet du droit de priorité, la date de priorité est
consi dérée comre celle du dépbét de | a demande de brevet
eur opéen pour |'application de |"article 54, paragraphes
2 et 3, et de |'"article 60, paragraphe 2".

Ainsi, le droit de priorité est le droit conféré a cel ui
qui demande pour la premére fois |la protection d' un
droit de propriété industrielle dans |'un des pays de

[ Uni on de disposer d un certain délai, dit "délai de
priorité", pour demander |a protection pour un droit
correspondant dans |es pays de |'Union sans que puissent

| ui étre opposées |les divulgations qui seraient

produi tes pendant ce délai ou |es demandes interférentes.

La Convention ne dit pas s'il est perm s de déposer dans
le délai de priorité plusieurs fois la nménme invention
dans un néne pays et de revendi quer séparénent |a
priorité pour chacune de ces denandes.

De |"avis de Chanbre, |a chose n'est cependant pas
possi bl e.

En effet, si la Convention a institué les priorités
multiples (article 88(4)) et partielles (article 88(5)),
elle n"a pas prévu la possibilité de revendi quer
plusieurs fois la néne priorité pour des demandes
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déposées dans un nméne pays de |'Union et concernant |a
ménme i nvention.

O, la Chanbre est convai ncue que |es dispositions
uni oni stes de la Convention de Paris, qui ont été
repri ses dans |a Convention européenne, doivent étre
d interprétation stricte puisqu'il s'agit la d' une
réglementati on d' exception.

Il s'en suit que |a denande (55) dont la priorité a été
val abl ement revendi quée pour | a demande européenne (57a)
ne saurait servir de base a une seconde revendication de
priorité dans |le délai de priorité pour |e dépbt d' une
autre demande concernant |a méne invention pour |es

ménmes pays de | ' Uni on.

En conséquence, |le brevet en cause ne jouit pas du droit
de priorité issu du dépdt de |a denmande (55) en date du
26 mars 1987

L' argunentation de |'intimée selon laquelle en |'espéce
| a demande (57a) et |e brevet en cause concernent des
inventions différentes car |es revendications sont

différentes ne peut étre suivie par |a Chanbre.

En effet, la revendication de produit de | a demande
(57a), bien que se référant au procédé d' obtention,
concerne bel et bien une revendication de produit per se
au nméne titre que la revendication de produit du brevet
cont est é.

En outre, le produit revendi qué dans |le brevet attaqué
étant obtenu par |le nméne procédé que |e produit
revendi qué dans | a denande (57a) puisque |es

descri ptions des denmandes sont identiques et ne
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di vul guent qu' un seul et néne procédé de préparation du
produit, |a Chanbre ne peut donc que conclure a

|"identité des inventions dans | es deux cas.

La Chanbre observe égal enent que, contrairenent a

| " approche préconisée par |'intinée, ni |'article 87, n
|"article 88 de la CBE relatifs au droit de priorité ne
se référent & |'invention ou |'objet "revendi qués"”.

Ceci se conprend par ailleurs facilenment puisque |'objet
revendi qué ou |'invention telle que revendi quées sont
susceptibles d' étre nodifiés au cours de la vie du
brevet de sorte qu'il serait donc inpossible de

déterm ner avec certitude la portée d une priorité.

Enfin, la Chanbre note que |la possibilité de fractionner
une preni ére demande et de revendi quer séparénent |a
priorité pour chacune des parties de cette premére
demande (priorité fractionnée), ce qui constitue en fait
un cas de figure qui, comme cela a été vu ci-dessus, est
différent de celui de la présente espéce, n'a égal enent
pas été prévue par |a Convention.

La question de la priorité fractionnée étant différente
de celle de la présente affaire, nul n'est besoin pour
| a Chanbre de s'exprinmer sur ce point.

Nouveaut &
Au vu de |I'identité des descriptions du docunent (57a)
et du brevet attaqué ainsi que de |'identité des états

contractants désignés, |a Chanbre conclut que le
docunent (57a)constitue une anticipation totale du
brevet en cause au titre de |"article 54(3) et (4) de la
CBE.
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Requéte auxiliaire

Les conclusions du point 5.2 restent val abl es égal enent
pour |a revendication de |la requéte auxiliaire pour |es

ménmes rai sons.

Correction au titre de la regle 88 CBE

L'intimée s'est référée au point 4 de |la décision de la
G ande Chanbre de recours G 0003/93 ((JO 1995, 18) qui
stipule que "les articles 87 a 89 CBE constituent une
régl enmentation conplete et autonone du droit applicable
lors de la revendication de priorités pour des denandes
de brevet européen (cf. décision J 15/80, JO CEB 1981
213). La Convention de Paris contient égal enent des

di spositions relatives a la priorité. Elle ne lie pas
fornell enent |' OEB. Toutefois, étant donné que |la

CBE - selon son préanbule - constitue un arrangenent
particulier au sens de |"article 19 de |a Convention de
Paris, |'intention de ses auteurs éetait clairement de ne
pas contrevenir aux principes fondanentaux de priorité
énoncés dans | a Convention de Paris (cf. décision

T 301/87, JO OEB 1990, 335, point 7.5 des notifs)."

Elle s'est ensuite référée a |l'article 4Gl de |l a
Convention de Paris qui dispose que "si |'exanmen révele
gu' une demande de brevet est conpl exe, |e demandeur
pourra diviser |a denmande en un certain nonbre de
demandes di vi si onnaires, en conservant come date de
chacune |a date de |la denande initiale et, s'il y a lieu,
| e bénéfice du droit de priorité."
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Partant de la, elle a demandé que |a date de dépbét de la
deuxi éne priorité a laquelle se reportait |l e brevet en
cause, a savoir |a denmande francai se (56) déposée le

19 juin 1987, soit renplacée par |a date de dépbdt de la
demande francaise (55) c'est a dire le 26 mars 1987

A son avis, come il ressortait clairenent de

|"article 4Gl de | a Convention de Paris, a laquelle

|' CEB ne saurait contrevenir au vu de |a décision

G 0003/93, qu'une denmande divisionnaire gardait |e
bénéfice du droit de priorité, |a demande francai se (56)
déposée le 19 juin 1987 étant en fait une demande

di visionnaire de | a demande francai se nmere (55) déposée
le 26 mars 1987, celle-ci pouvait se prévaloir de la
date du 26 mars 1987

Elle a donc sollicité |le renplacenent de |a date de
dép6t de | a seconde priorité a savoir le 19 juin 1987
par | a date de dépbét de |a denmande nere a savoir |e
26 mars 1987

La Chanbre observe que les dispositions de |'article 4Gl
de la Convention de Paris concernant |es demandes

di visionnaires ont été reprises dans |a Convention
européenne dans |"article 76(1) deuxi éne phrase qu
stipul e qu' une demande divisionnaire "ne peut étre
déposée que pour des él énents qui ne s'étendent pas
au-del & du contenu de | a demande initiale telle qu'elle
a été déposée ; dans la nmesure ou il est satisfait a
cette exigence, |a demande divisionnaire est consi dérée
conmme déposée a |la date de dépdt de | a demande initiale
et bénéficie du droit de priorite."
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Certes, |les deux textes ne sont pas identiques, mais |le
sens en reste le méne et |a seul e conpréhension possible
de ces deux textes est que par la fiction juridique qu
veut qu' une demande divisionnaire soit considérée conme
déposée a |l a date de dép6t de |l a demande initiale, dans
| e cas ou une denmande initiale revendi que val abl ement
une priorité, |a demande divisionnaire bénéficie

égal enent de cette priorité nméne si la division de |la
demande initiale et donc | e dépbt de | a denmande
divisionnaire se produit plus d un an aprés | e dépbt de
la priorité de la demande initiale.

En | ' occurrence cela signifie sinplenent que si |a
demande francaise initiale (55) avait revendi qué un
droit de priorité issu d un dépbét antérieur, |a denmande
divisionnaire (56) issue de |la demande initiale aurait
gardé | e bénéfice de cette priorité antérieure pour

| "appréciation de |'état de | a techni que opposabl e.

Aussi, il n'y a pas lieu de changer |a date de dépd6t du
docunent (56) au titre de la regle 88 de | a CBE pui sque
| a date de dépdt indi quée pour |a demande divi sionnaire
(56) ne conporte aucune faute.

En outre, la Chanbre note, a titre indicatif, qu'i
senble a priori fort douteux qu' une demande

di vi si onnai re pui sse générer un quel conque droit de
priorité puisque par définition "une telle demande ne
peut étre déposée que pour des él énents qui ne

s' étendent pas au-dela du contenu de |a demande initiale
telle qu' elle a été déposée" et que, par conséquent,
ell e ne saurait constituer une prem ere demande au sens
de |"article 87(4) de |la CBE



2602.D

- 13 - T 0998/ 99

Sai sine de | a Grande Chanbre de recours

Au cours de la procédure orale, |'intimte a soutenu que
| a question de savoir s'il était possible dans |e cadre
de I a CBE de revendi quer une méne priorité dans |le délai
de priorité pour deux demandes ayant des revendi cations
de catégories différentes, par exenple procédé et
produit per se, devait étre posée a |la G ande Chanbre de
recours pour |les raisons que cette question ne lui avait
jamai s été soum se et qu=a sa connaissance il n'existait

aucune jurisprudence a ce sujet.

La Chanbre est cependant de l:=avis que |'absence de
jurisprudence sur un point donné ne constitue pas en soi
une rai son suffisante pour sounettre d' enbl ée un cas et

une question y afférente a la Grande Chanbre de recours.

Dans un pareil contexte, cela reste, néannoins, en
prem er chef, du ressort des Chanbres de recours de
trancher |a question.

La requéte en saisine de |la G ande Chanbre de recours
est de ce fait rejetée.
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Di spositif

Par ces notifs, 1|l est statué comme suit

1. La décision attaquée est annul ée.

2. Le brevet est révoqué

3. La requéte en saisine de |la Gande Chanbre de recours

est rejetée.

Le Geffier : Le Président

A. Townend U OGswal d
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di visionnaire ne peut étre renplacée par celle de |l a demande
initiale au titre de la régle 88 de | a CBE"

"Sai sine de la Gande Chanbre - non : |'absence de
jurisprudence ne constitue pas une raison en soi"

EPA Form 3030 06. 03



Déci sions citées :
G 0003/93

Sommaire :

1)

2)

L'article 87(1) de la CBE ne prévoit pas la possibilité de
réaliser plusieurs dép6ts dans un nméne pays dans |e dél ai
de priorité du néne objet et par conséquent de |a néne

i nvention sous couvert du méne docunent de priorité.

Les régl enentations d' exception étant d'interprétation
stricte, il s'ensuit que seul |e prem er dépdt peut se
préval oi r val abl ement du droit de priorité.

Ni |"article 4GL de | a Convention de Paris, ni son pendant
dans | a Convention sur |le Brevet Européen (article 76(1),
deuxi éne phrase) ne prévoient que |l e dépdt d' une denande
di vi sionnaire pui sse générer un droit de priorité dont |les
effets renonteraient a |a date de dépdt de | a demande
initiale.
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Européisches European Office européen
Patentamt Patent Office des brevets

Beschwerdekammern Boards of Appeal Chambres de recours

N° du recours : T 0998/99 -

3.3.2

Déci sion du 28 juillet 2004
rectifiant les erreurs dans |la

DECI SI ON

de I a Chanbre de recours technique 3.3.2

Requér ant
(Opposant)

Mandataire :

I ntimée :
(Titulaire du brevet)

Mandataire :

Déci si on attaquée :

Conposition de | a Chanbre :

Pr ési dent : U Oswal d
Menbr es : J. Rolo
P. Mihl ens

du 15 septenbre 2003

O ganogenesi s, Inc.
150 Dan Road
US- Cant on, Massachusetts 02109 (USA)

Bunke, Holger, Dr. rer. nat. Dipl. -chem
Prinz & Partner R

Manzi ngerweg 7

D- 81241 Minchen (DE)

L' OREAL
14, rue Royal e
F- 75008 Paris (FR)

Peuscet, Jacques

SCP Cabi net Peuscet et Autres
78, avenue Raynond Poi ncar é
F- 75116 Paris (FR)

Décision intermédiaire de la division

d' opposition de |I' O fice européen des brevets
signifiée par voie postale le 12 aolt 1999
concernant | e maintien du brevet européen
n°0285474 dans une fornme nodifi ée.



-1 - T 0998/ 99

Conforménent a la regle 89 CBE, |la décision T 0998/99 - 3.3.2
du 15 septenbre 1999 est corrigée come suit

page 7 dernier paragraphe, "(article 88(4))" doit se lire
"(article 88(2))" et "(article 88(5))" doit se lire
“"(article 88(3))".

Le Geffier : Le Prési dent

A. Townend U OGswal d

1774.B



