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Exposé des faits et concl usions

Le brevet européen N° 0 512 910 a été délivré avec 19
revendi cations, sur |a base de |a demande européenne
N° 92 401 250. 3.

Les libellés des trois revendications indépendantes de
produits s'énoncai ent comme suit

"1. Chocol at hypocal ori que noir, conprenant de |a

mati ére grasse, une charge édul corante, au noins un
émul sifiant, et du cacao sec dégraissé, dans lequel la
charge édul corante conprend un produit pul vérul ent
choisi dans | e groupe constitué par le naltitol, le
lactitol, |'"isomaltul ose hydrogéné et |es pol yneres de
sacchari des hypocal ori ques, et dans |equel |a teneur en
mati éres grasses totales est inférieure a 32% en poids
par rapport a |'ensenble des susdits ingrédients, ledit
chocol at ayant des propri étés technol ogi ques et

or ganol epti ques conparables a celles du chocol at au
saccharose traditionnel."

"2. Chocol at hypocal ori que bl anc conprenant de | a

mati ére grasse, une charge édul corante, au noins un
émul sifiant, et un produit |acté pul vérulent ou dérivé,
dans | equel |a charge édul corante conprend un produit
pul vérul ent choisi dans | e groupe constitué par le
maltitol, le lactitol, |'isonmaltul ose hydrogéné et |es
pol yneres de sacchari des hypocal ori ques, et dans | equel
la teneur en mati éres grasses totales est inférieure a
32% en poids par rapport a |'ensenble des susdits
ingrédients, ledit chocol at ayant des propriétés

t echnol ogi ques et organol epti ques conparabl es a celles
du chocol at au saccharose traditionnel."
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"3. Chocolat au lait hypocal ori que conprenant de |a
mati ére grasse, une charge édul corante, au noins un
émul sifiant, et du cacao sec dégraissé et un produit

| acté pul vérul ent ou dérivé, dans |equel |a charge

édul corante conprend un produit pul vérul ent choisi dans
| e groupe constitué par le maltitol, le lactitol,

| "isomal tul ose hydrogéné et |es pol yneres de sacchari des
hypocal ori ques, et dans |equel |la teneur en natiéres
grasses totales est inférieure a 32% en poi ds par
rapport a |'ensenble des susdits ingrédients, |edit
chocol at ayant des propriétés technol ogi ques et

or ganol epti ques conparables a celles du chocol at au
saccharose traditionnel."

A ces trois revendications de produits correspondai ent
trois revendi cations principales de procédés 16 a 18.

Les intimées (opposantes) ont fait opposition a ce
brevet européen, et denandé sa révocation en application
de I'article 100 a) de |l a CBE, par défaut de nouveauté
et d activité inventive, de |'article 100 b) CBE, en

i nvoquant que | e brevet n'exposait pas |'invention de
facon suffisament claire et conpléte et de

|"article 100 c) CBE en signalant que |'objet du brevet
s' étendait au-dela du contenu de |a demande telle

qu' elle a été déposeée.

En réponse aux observations de | a division d opposition,
la requérante a déposé le 28 avril 1998 une nouvelle
requéte en deux versions: "anmendenent 1" (pour tous |les
pays désignés sauf |le Portugal) et "anendenent 2" (pour
| e Portugal).
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La requérante a signal € que pour tenir conpte de

| ' obj ection soul evée par |a division d' opposition au
titre de I"article 84 CBE concernant |'expression "de
haute pureté" elle avait spécifié la teneur en maltitol
dans ces deux jeux de revendications.

L'intimée Il a fourni avec sa lettre du

1 septenbre 1998 de nouveaux docunents (D54 a D62
renunérotés plus tard corme D60 a D68).

La division d opposition a précisé que la recevabiliteée
et donc |a pertinence de ces docunents seraient
exam nées pendant | a procédure orale.

L'intimée Il a répondu le 26 mai 1999 en souhaitant que
la recevabilité et |a pertinence de tous |es docunents
apport és pendant |a procédure écrite par |'intimte | et
par elle-nméne et qui n'apparai ssaient pas sur la liste
faite par | a division d opposition dans sa notification
du 27 octobre 1997 soient en effet examinés lors de la
procédure orale.

Sel on | e proces-verbal de la procédure orale du

5 octobre 1999 devant la division d opposition |"intinmée
Il a "retiré son objection formul ée en vertu de
["article 123(2) CBE.".

Aprés avoir pris connai ssance des concl usi ons
provisoires de la division d opposition selon | esquelles
| a requéte principale manquerait de nouveauté vis-a-vis
des docunents (1) a (6), (25), (26) et (45), la
requérante a déposé, puis nodifié une requéte
subsidiaire.
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Suite aux observations des parties, |le président a
annoncé que la division d opposition était d' avis que
| es revendications de la requéte auxiliaire
satisfaisaient aux exigences de |'article 123(3) CBE
mais pas a celles de |"article 54 CBE

Par décision signifiée par voie postale |le

15 novenbre 1999, le brevet a été révoqué. La décision
fait mention d un total de 75 docunents présentés par
les parties. Selon |'exposé des notifs, la division

d' opposition était d avis que | es exigences de nouveauté
(article 54 CBE) n'étaient pas renplies car |e chocol at
noir décrit dans |'exenple 10 du docunent D39 (FR-A-

2 499 576) présentait toutes |les caractéristiques de

| ' obj et des revendications 1 des requétes principale et
auxi liaire.

Il ne ressort pas de |'exposé des notifs que |'exanen de
| a nouveaut é vis-a-vis des autres docunments opposés au
titre de |"article 54 CBE ait été poursuivi par la

di vi si on d' opposition.

La division d opposition a avancé dans sa déci sion que,
come au noins une des revendi cations ne reépondait pas
aux exigences de la CBE, il était superflu d' exam ner |la
brevetabilité des autres revendications.

La division d opposition a |aissé en suspens |a
recevabilité des docunents D60 a D68 (initial enent

~

nunerot és D54 a D62) et D75 (diagranme DSC présenté |lors

de la procédure orale par la titulaire). Il n'a pas été
davant age donné de réponse a | a denmande de prise en
conpte des docunents cités par |'intinée | présentée par
écrit par l'intimee II1.

.
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La division d opposition n'a pas décidé sur le notif
d' opposition concernant |"article 100(b) CBE

La division d opposition n'a énis dans sa déci sion aucun
avis au sujet de |"Article 123(2) CBE ni pour la requéte
principale, ni pour la requéte auxiliaire.

La requérante a introduit un recours contre cette
déci si on.

Avec ses notifs de recours |la requérante a déposé |e

21 mars 2000 une nouvell e requéte principale, dans ses
deux versions : version A pour tous |es pays désignés
sauf | e Portugal et version B pour |le Portugal. Dans ces
deux versions, la revendication 1 telle que délivrée a
ét é dédoubl ée et nodifi ée pour tenir conpte des notifs
de la division d opposition dans sa décision de
révocati on.

La requérante a signal € que, dans |la requéte principale,
elle avait supprimé le maltitol dans |a revendication 1
et qu elle avait introduit une revendi cation visant un
chocol at noir hypocal ori que conprenant du maltitol, mais
dont |la teneur en nati eres grasses était préci sée come
étant inférieure a 31% (revendi cation 2).

Les intimées n'ont pas élevé d' objections contre |es
nodi fi cations introduites en procédure de recours dans
| es jeux de revendications de |a requéte principale.

De nméme, aucune des intimées n'a maintenu d' objection
contre |la nouveaut é des objets revendi qués par rapport
au contenu du docunent D39.
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Par contre, |'intimée | a maintenu son objection de
manque de nouveaut é vis-a-vis des docunents D1, D2, D3,
D4, D5, D6, D25 et D26 et a visé en particulier les
chocol ats préparés en utilisant |'isonaltul ose hydrogéné
anhydre ou déshydrat é.

De ménme, |'intimée |1l a poursuivi son argumentation de
mangue de nouveaut é sur | es docunents D60 a D68 et a
visé en particulier |les chocolats préparés en utilisant
des pol yneres de sacchari des hypocal ori ques.

En outre, les intimtes | et IIl ont maintenu |l eurs
obj ections de manque d' activité inventive.

Enfin, I'intimée Il a rappel é dans sa lettre du

13 octobre 2000 qu'elle maintenait |es autres notifs
d' opposition basés sur |'article 123(2) et

|"article 83 CBE, présentés dans son nenoire

d' opposi tion.

Une notification a été envoyée par |a Chanbre le

31 mai 2002, informant | es parties que |le renvoi en
prem ére instance pour |a poursuite de |a procédure
apparai ssait justifié dans | e cas présent. Les parties
ont été priées de présenter leurs comentaires et de
reconsi dérer en conséquence | eurs requétes éventuelles
pour une procédure orale.

Aucune des parties n'a maintenu sa requéte pour |a tenue
d' une procédure oral e devant |a Chanbre de recours.

La requérante a demandé |'annul ation de |a décision
contestée et le maintien du brevet sur |a base de la
requéte unique du 21 mars 2000, dans ses deux versions
version A pour tous |es pays désignés sauf |e Portugal
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et version B pour |e Portugal.

Le jeu de revendications, version A de |a requéte
princi pal e conprend 22 revendi cati ons.

Les libell és des quatre revendi cati ons de produits
(version A) s'énoncent come suit

"1. Chocol at hypocal ori que noir, conprenant de |la

mati ére grasse, une charge édul corante, au noins un
émul sifiant, et du cacao sec dégrai ssé, dans |lequel la
charge édul corante conprend un produit pul vérul ent
choi si dans | e groupe constitué par le lactitol,

| "isomal tul ose hydrogéné anhydre ou déshydrat é ayant une
teneur en eau inférieur a 1%et |es polyneres de
sacchari des hypocal ori ques, et dans |equel |a teneur en
mati éres grasses totales est inférieure a 32% en poids
par rapport a |'ensenble des susdits ingrédients, ledit
chocol at ayant des propri étés technol ogi ques et

or ganol epti ques conparables a celles du chocol at au
saccharose traditionnel."

"2. Chocol at hypocal ori que noir, conprenant de |a

mati ére grasse, une charge édul corante, au noins un

émul sifiant, et du cacao sec dégrai ssé, dans |lequel la
charge édul corante conprend un produit pul vérul ent
consistant en du maltitol cristallisé présentant une
teneur en maltitol d' au noins 92% et dans |equel |la
teneur en matieres grasses totales est inférieure a 31%
en poids par rapport a |'ensenble des susdits
ingrédients, ledit chocol at ayant des propriétés

t echnol ogi ques et organol epti ques conparabl es a celles
du chocol at au saccharose traditionnel."

"3. Chocol at hypocal ori que bl anc conprenant de |a
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mati ére grasse, une charge édul corante, au noins un

émul sifiant, et un produit |acté pul vérulent ou dérivé,
dans | equel |a charge édul corante conprend un produit

pul vérul ent choisi dans | e groupe constitué par le
maltitol cristallisé présentant une teneur en naltitol

d au noins 92% le lactitol, |'isonmaltul ose hydrogéné
anhydre ou deshydraté ayant une teneur en eau inférieure
a 1% et |les polyneres de saccharides hypocal ori ques, et
dans | equel la teneur en nati éres grasses total es est
inférieure a 32% en poids par rapport a |'ensenble des
susdits ingrédients, ledit chocol at ayant des propriétés
t echnol ogi ques et organol epti ques conparabl es a celles
du chocol at au saccharose traditionnel."

"4. Chocolat au lait hypocal ori que conprenant de |a
mati ére grasse, une charge édul corante, au noins un
émul sifiant, et du cacao sec dégrai ssé et un produit

| acté pul vérul ent ou dérivé, dans |equel |a charge

édul corante conprend un produit pul vérul ent choisi dans
| e groupe constitué par le maltitol cristallisé
présentant une teneur en naltitol d au noins 92% le
lactitol, |'"isomaltul ose hydrogéné et |es pol yneres de
sacchari des hypocal ori ques, |a charge édul corante étant
anhydre ou déshydratée a une teneur inférieure a 1% et
dans | equel la teneur en nati éres grasses total es est
inférieure a 32% en poids par rapport a |'ensenble des
susdits ingrédients, ledit chocol at ayant des propriétés
t echnol ogi ques et organol epti ques conparabl es a celles
du chocol at au saccharose traditionnel."

Comme dans |l e jeu de revendi cations du brevet tel que
délivré s'ajoutent, pour les trois types de chocol at
hypocal ori que, trois revendi cations principal es
correspondant es de procédés.
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Le jeu de revendications, version B, de |a requéte
princi pal e conprend 22 revendi cati ons.

| ndépendanmment du fait que |'intinée Il n'a pas présenté
des requétes pendant |a procédure de recours, |es
intimées | et Ill ont demandé |l e rejet du recours.

Motifs de | a décision

3093.D

Le recours est recevabl e

Modi fi cations apportées au recours

Les nodifications qui ont été introduites en recours
concernent | e dédoubl ement en deux revendi cations
(revendications 1 et 2) pour |e chocol at hypocal ori que
noir

revendi cation 1, suppression du nmaltitol comme conposant
de |l a charge édul corante

revendication 2, le naltitol est retenu et |la teneur en
mati éres grasses total es est précisée conme "inférieure
a 31%.

Ces nodifications ont été introduites dans | es deux
versions de |la requéte principale (versions A et B)

La suppression du naltitol de la revendication 1 ne net
pas en question |"article 123(2) CBE. En ce qui concerne
la définition de la teneur en nati éres grasses conme
inférieure a 31% elle trouve sa base a |l a page 12,
ligne 20 et a la page 13, ligne 15 de | a demande telle
gue déposée initialenent. Les nodifications introduites
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en recours condui sent a des restrictions de |'objet
revendi qué.

Par conséquent, |les nodifications introduites pendant |a
procédure de recours satisfont aux exigences des
articles 123(2) et (3) CBE (voir aussi les points 4.1 a
4.3 ci-dessous).

Nouveaut € par rapport au docunment D39

Dans | e cas d'espéce, |a décision de révocation était
fondée sur | e défaut de nouveauté d' un chocol at noir
hypocal ori que conprenant le nmaltitol (revendication 1 de
la requéte principale) par rapport a |'exenple 10 du
docunent D39. De néne, |'utilisation du nmaltitol pour
constituer |la masse édul corante d' un chocol at noir
hypocal ori que n' était pas consi dérée comre nouvel |l e par
des rai sons anal ogues (revendication 1 de |a requéte

auxiliaire).

Suite au dépbt par |la requérante avec son nmenoire de
recours d'une requéte principale nodifiée (versions A et
B) et de |'abandon de la requéte auxiliaire, les

obj ecti ons basées sur | e nmanque de nouveauté du chocol at
hypocal ori que noir par rapport au document D39 ne sont
pl us pertinentes.

Ainsi, la revendication 1 (version A et version B)
concerne un chocol at noir hypocal orique, mais |le
maltitol n'est plus mentionné conme constituant pour |a
charge édul corante.

La revendication 2 (versions A et B) concerne un
chocol at hypocal ori que noir dans | equel |a charge
édul corante conprend un produit pul vérul ent consi stant
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en du naltitol cristallisé présentant une teneur en
maltitol d' au noins 92% et dans |equel |a teneur en
mati éres grasses totales est inférieure a 31% en poids.

L' exenpl e 10 du docunent D39 concerne |a préparation

d' un chocol at noir hypocal ori que fai bl enent cari ogene
conprenant du cacao, du beurre de cacao et de la

| écithine. La charge édul corante du chocol at de

| " exenpl e 10 du docunent D39 contient des cristaux
anhydres de maltitol. L' exenple 10 inclut pour le
maltitol utilisé une reférence a |'exenple 2, mais ne
nmentionne pas |le contenu en nati éres grasses du
chocolat. L'exenple 2 spécifie la teneur en maltitol
conme étant 99.2% (exenple 10, page 23, exenple 2, page

18).

Cependant, | e docunent D39 ne divul gue pas explicitenent
| e contenu en nmati éres grasses du chocolat. L'intime O
a soum s conme él énent de preuve |a copie des pages
pertinentes d un dictionnaire (Rompp's Chem el exi kon,
9ene édition, pages 438-440), pour dénontrer que |la
masse de cacao conprend courament 52 a 58% en beurre de
cacao.

Pour arriver a la teneur en mati éres grasses inférieure
a 31% définie dans |la revendication 2 a partir des
quantités enpl oyées dans |'exenple 10 du docunment D39
pour | e cacao, |le beurre de cacao et la | écithine, i
faudrait choisir une nasse de cacao ayant noins de 52%
en beurre de cacao, ce qui se trouve en dehors de la

pl age de val eurs définie dans le dictionnaire de

r éf érence.

Par conséquent, |e chocolat noir de |'exenple 10 du
docunment D39 n'antériorise pas |'objet de |la
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revendi cation 2, méne en suivant |es calculs présentés
par | es opposantes et repris par |la division
d' opposi tion.

Les intimées n'ont pas contesté |a nouveauté de |la
revendi cation 2 vis-a-vis |l e contenu du docunent D39.

Il n'apparait pas dans les notifs de sa décision que |la
di vision d' opposition ait tiré une quel conque concl usion
guant a la nouveauté des alternatives concernant |es
édul corants i somal tul ose hydrogéné anhydre ou déshydraté
et |les polyneres de saccharides hypocal ori ques.

La division d opposition ne s'est pas exprinmee dans sa
décision, au sujet de la nouveauté de |'alternative
concernant | es chocol ats conprenant |'isomaltul ose, néne
si elle a donné une opinion prélimnaire négative dans
sa prem ere notification et bien qu'une discussion a ce
sujet ait apparenment eu lieu lors de |la procédure orale
du 5 octobre 1999.

Comme il a déja été constaté plus haut, |'exanmen de
nouveaut € vis-a-vis de tous |es autres docunments cités a
ce titre par les intinées n'a pas été poursuivi par la
di vi sion d' opposition. Aucun raisonnement ne soutient

| es concl usions provisoires énoncées par |e président de
la division d opposition |lors de |a procédure orale.

Renvoi a la premni ére instance

Le renvoi de |'affaire a la prem ére instance pour suite
a donner est donc justifié pour pernettre a deux

i nstances de juger des aspects essentiels que sont |a
nouveauté et |'activité inventive de |'objet revendi qué.
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Qutre les constatations faites par |a Chanbre aux
points 3.3 a 3.5, il faut encore souligner que, dans le
cas d' espéce, la division d opposition n'a pas ém s

d' avis définitif concernant | es exigences énoncées dans
|"article 123(2) CBE pour |les jeux de revendications
servant de base a |la décision, qu' elles aient fait ou
non | ' objet d' objections par |es opposantes. Elle a néne
adm s en procédure deux versions séparées pour |la
requéte principale sans pour autant s'exprinmer sur |a
recevabilité du jeu séparé pour |e Portugal. De néne,

[ " uni que avis expriné dans |a décision de |a division
d' opposi tion ne concerne que |es exigences de

|"article 123(3) CBE et cela seulenent en |iaison avec
| es revendications d' utilisation de |la requéte
auxi | i aire (abandonnée en procédure de recours).

Ce caractére inconplet de | a décision de |la division

d' opposition a conduit a ce que |'intinmée Ill insiste
sur la réintroduction en procédure de recours des
objections au titre de |'article 123(2) CBE a |'encontre
des revendi cati ons de procédé, déj a exprinées dans son
acte d' opposition au sens de |"article 100(c) CBE

En outre, la Chanbre signale que |a revendi cation de
procédé 18 (des deux versions de |la requéte principale)
apparait inconpléte par rapport a la revendication 16
telle que délivrée en ce qui concerne |la définition du
chocol at. L'expression "et conprenant de |la nmatiére
grasse, au nmoins un énulsifiant, du cacao sec dégrai ssé,
et une charge édul corante" nanque aprés |'expression
"32% en poids". Il resterait donc a vérifier s'il agit
ou non d' une erreur introduite lors du prem er

remani enent des revendi cati ons en procédure

d' opposition. La Chanbre observe que cette différence
dans |l e texte, par rapport a la revendication 16 telle
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que délivrée, apparait des |e dép6t des jeux de

revendi cations nodifiées avec la lettre du 29 mai 1997
(revendication 15 amendenent 1 et anendenment 2 pour le
Portugal ) et que, jusqu' a présent, cette différence n'a
fait |'objet d aucun commentaire.

Au vu des circonstances du cas présent, |a Chanbre ne
conclut pas sur les nodifications présentes dans |es
deux jeux de revendications ayant fait |'objet de la
déci sion (versions A et B de |la requéte principale).

En ce qui concerne |la décision sur la recevabilité des
docunents D60 a D68 et D75 (voir point VIII ci-dessus),
il convient de souligner ce qui suit

Contrairenent a ce qui pouvait étre attendu, |a division
d' opposition a | aissé en suspens cette déci sion.

La Chanbre de recours considére que |a recevabilité de
docunents additionnels soum s tardi venent au cours d' une
procédure doit étre décidée selon les nérites et les

ci rconst ances de chaque cas. Cependant, dans |e cas

d' espece il ne parait pas équitable de |aisser en
suspens une décision sur |a recevabilité de docunents
rem s plus d' un an avant |a procédure orale d' opposition
et d ignorer en néne tenps que d' autres docunments ont
ét é déposés par d autres parties, néne ultérieurenent a
| a présentation des docunments D60 a D68. C est ainsi que

la requérante a présenté | es docunments D72 a D74 avec
son courier du 4 ao(t 1999.

La procédure écrite en prem ére instance n'a fait que
contri buer a une confusion en ce qui concerne |a
recevabilité des docunents présentés par les différentes
parties. Il n'est pas clair |esquels parm |es docunents
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fournis par les parties aprés le 29 mai 1997 ont éteé
effectivenent introduits dans |la procédure par |a
di vi sion d' opposition.

En ce qui concerne | e graphi que D75, présenté pour la
premere fois lors de |a procédure orale devant |a
di vi sion d' opposition et dont |'introduction a été
| ai ssée en suspens par |la division d opposition, il a

été présenté a nouveau par |a requérante en procédure de
recours.

Il senblerait difficile, dans |es circonstances du cas
présent, d'écarter |es docunments additionnels présentés
au cours des procédures d' opposition et de recours par

[ "unique notif qu'ils ont été présentés tardivenent. A
présent ils forment partie du dossier et |'unique
guestion qui reste a décider lors de la suite de |la
procédure en prem ére instance est celle de |eur

perti nence.

Comme |'a exprimé, dans le point 18 des notifs de la
décision G 9/91, la Grande Chanbre de recours, la
finalité de la procédure de recours est principal enent

d offrir a la partie déboutée |a possibilité de
contester le bien-fondé de | a décision de |a division

d' opposition (Décision G 9/91, J.O CEB 1993, 408-424).
Il n'entre pas dans cette finalité d exam ner les notifs
d' opposition sur lesquels |la décision de |a division

d' opposition ne s'est pas fondée.

La procédure de recours n'est pas une procédure de ré-
exanen de | a denande de brevet. Elle est une procédure
séparée de | a procédure de preniére instance. La
fonction de la procédure de recours est de vérifier une
déci sion antérieurenent prise par |la prem ére instance
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(cf T 506/91 du 3 avril 1992, non publiée dans |le
Journal O ficiel de |' CEB).

En vertu de |"article 111(1) CBE, |a Chanbre peut
renvoyer |'affaire a la prem ére instance pour suite a
donner. En particulier, lorsque |la prem ere instance n'a
pas déci dé sur des questions essentielles concernant |a
brevetabilité de |'objet revendi qué un renvoi garantit
aux parties deux instances pour |es aspects essentiels.
Dans | es circonstances de cette affaire telles que
dévoil ées sous |l e point 3 ci-dessus, |a Chanbre ne peut

que conclure au renvoi a la prem ere instance.

Di spositif

Par ces notifs, il est statué comme suit

1. La déci sion contestée est annul ée.

2. L'affaire est renvoyée devant |la prem ére instance pour

suite a donner a la procédure.

Le Geffier : Le Président

A. Townend P. Lancon
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