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Exposé des faits et conclusions

I. Le 2 novembre 1978, la demande de
brevet européen n® 78 300 585.3 a aéte
déposée au nom de la requérante. l.a
dernande. publiée le 30 mai 1979 sous
je n®0 002 116. concerne “"Un circuit de
commande. pour .un moteur @ courant
continu. utilisé par -exemple pour un
véhicule électrique”.

It. A ia suite de la notification du rapport
de recherche européenne, les manda-
taires de la requérante ont modifié les
revendications de la demande en pro-
duisant de nouvelles pages 1 et 3,
remplacant les pages 1 et 3 des reven-
cications qui avaient été déposées &
Forigine. Par la suite. ils ont soumis a 1a
Division dexamen dautres modifica-
tions des revendications quils avaient
apportées en réponse a une notification
sue celle-ci leur avait adressée.

1. Dans une notificaticn datée du 7 mai
1980. ta Division d'examen a fait savoir
quen vertu de Varticie 52 de la CBE,
:outefois. elle a notamment invité la re~
guérante d indiquer. conformément a la
tegle 27{1) de la CBE. d'une part, I'état
pertinent de la technique tel qu'il est
cefleté par un document de  brevet
{frangais cité dans le japport de re-
cherche europécnne ot. d'autre part, les
avantages qu'apportait Pinvention par
rapport § (état de la technique con-
sidérce.

V. Dans une répanse écrite a cette
notification. datée du 2 octobre 1980,
les mandataires de la requérante ont
refusé de se plier aux exigences de la
Division d'examen. Ils ont affirms que la
description contenait déja une référence
a l'état de la technique. D'aprés la
requérante. cette reference était utile
pour Iintelligence de linvention et
ujdiquait déja  les  avantages de
I'invention par rapport a I'état de la tech-
nique. En outre, ils ont allégué que s'ils
modifiaient la description pour y intre-
duire une référence au document de
brevet frangais qui n'existait pas dans la
description  telle qu'elle avait été
déposée. ils étendraient par 1a méme
I'objet de la demande. en violation de
l'article 123(2) de la CRE. lis ont égale-
ment fait valoir qu'ils ne pouvaient étre
surs  qu'une juridiction nationale ne
donn_erait pas un jour de Farticle 123{2)
une interprétation nui conduirait a inter-
dr_re Une telle modification. lls ont
déclaré que la requérante refusait en
conséquence de sexposer a lannuia-
tion de son brevet européen.

V. Dans une nouvelle notification. datce
du 5 décembre 1980. la Division
d'examen. citant les Birectives relatives
a l'examen pratiquée a "'Office européen
des brevets. partie C. chapitre Vi, point
5.3. a. répondu que la requérante lui
paraissait faire erreur lorsqu’elie sffirmait
que le fait dajouter des réiérences
a l'etat le plus proche de la technique
conduirait a étendre lobjet de la
demande. en violation de I'article 123(2}
de la CBE. Flle a ajouté qu'it n'y avait pas
dans la demande de référence appro-
price & 'état de la technigue. que le
document de brevet frangais entre
autres était un document particuliere-
ment pertinent. qu’il  convenait de
“citer”. et que ce qui était dit dans la
description de la reguérante des avan-
tages de I'invention pouvait s'appliquer
trés exactement au circuit représenté
dans la figure 1 du document de brevet
francais. Au cas ou les objections qui
venaient ainsi  d'étre  soulevées ne
seraient pas réfutées. ce cerait 13 un
motif suffisant pour prononcer le rejet de
la demande.

Vi. Dans une lettre datée du 30 janvier
1981, les mandataires de la requérante
ont repandu que la citation de docu-
ments reflétant Pétat de 13 tachnique
atait une simple question de préférence,
et non une obligation. aux termes de la
regie 27(1)c) de fa CBE. Cette disposi:
tion ne pouvait étre invoquee bour exiget
una nouvelle description chaquae fois que
I'on trouverait par o suite un document
reflétant atat de la technique. En outre,
il n"était d'aucune utilité de 1csumer le
conten dr docuinents qui etaient dejd
mentionngs  dans e rapport de
recherche. De plus, il nétait pas ndéces-
satre de faire la distinction ertre Iinven-
tion et 't de la techmque. Sttt donné
que la Division d'examen avail reconnu
e caractare brevetable de invention par
rapport a Pétat de ta technigue.
ressorteit  clairement  des  faits qu'en
Fespéce, Pinvention s'acartait  nette-
ment de ce qui avait oté daécrit dans
I'état de la technique. et qgue toute
explication supplémentaire concernant
les wvantages appartés par l'invention
par rapport a 'étar de la technique
constituerait “una nouvelle information”
qui ne figurait pas dans les documents
au moment de leur dépdt. Sous sa forme
actuelle, ia description satisfaisait aux
conditions prevues par la regle 27(1)d}
de la CBE.

VIt Le 20 mai 1281, la Division
d'examen a rendu fa décision entrepris:

par laouelle elle constatait que sur deux
points fa demande de brevet curopéen
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ne  satisfaisait pas  aux conditions
prévues par la régle 27 de la CBE: en
premier lieu, contrairement a ce qui était
prescrit 4 ia régle 27(1)c) de la CBE. la
description n’indiquait pus I'état de la
technique. La Divicion d'examen ne
pouvait accepter 'argument invoqué par
les mandataires de [a requérante. qui,
dans leur fettre du 2 octobre 19380,
avaient affirmé que la  description
indiquait déja suffisamment I'état de la
technique. Méme si I'on devait estimer
que la reférence  donnée par  la
requérante indiquait !'état de la tech-
nique. il aurait été nécessaire de |'étoffer
afin de bien situer 'invention par rapport
a état de la technique. Hl aurait fallu
indiquer clairement dans la description
en quoi linvention diffarait du systéme
décrit dans le document de brevet
francais. En outre, {a Division d’examen
rejetait 'argument selon lequel la régle
27(1)c) ne s'applique qu'aux documents
deéposés a Vorigine. jugeant que sur ce
point la requérante se mettait en contra-
diction avec ia régle 36G(1} de ta CBE. En
second fieu. contrairement a ce qui avait
éte prescrit par la regle 27(1)d) de la
CBE. le texie de la description ne con-
cordait pas sur tous les points essen-
tiels avec ceiui des revendications. ce qui
est égatement contraire aux conditions
prevues par les articles 89 et 84 de la
CBE. La Division d'exarmen a considéré
qu'un nouvel achange de lettres avec la
recrirante ne poanettrait pas de modi-
fier [a demande dans o sens qu'elle sou-
haitait, étant donné que celle-ci avait
refuse d deux reprises de répondre aux
objections  soulevées par la Division
d'examen, En conséquence. ta demande
de brevet européen a €t rejetée en vertu
de varticle 97 de la CBE.

VIl Dans une lettre datée du 8 juillet
19871, les mandataires de [a requérante
ant foerméd un recoure et ont demandg
que fa daecision attaqute soit annulée et.
a titre additionnel ou subsidiaire, aue la
ddoenon soit o reformae de omanigre d
pouvoir modifier la demande de brevet
ewropéen en rectifiant les fautes qui
avaient ete reprochées 3 la requérante.
La laxe de recours a été dament
acquitice.

IX. Un mémoire exposant les motifs du
recours a éte diment déposé e 14
septembre 1981, Les mandataires de |a
requérante ont allégue que:

(1) La demande remplissait toutes fes
conditions prévucs par la CBE et par son
r.(:g_ir—::ncnt d'ex¢cuiion auxquelles elle
etait censce devoir satisfaire.

{2) La Division dexamen avait mal
interpréte les conditions prévues par la
regie 27 de ta CBE.



(3) La décision attaguée était de nature
excessivement bureaucratique, car ells
prétendait rejeter la demande pour un
motif qui n'affectait en rien {'interpréta-
tion ou la validité de celle-ci.

Il a été allégué entre autres gue

a) la réference au document de brevet
frangais n'était pas obligatoire. aux
termes de la Convention ou de son régie-
ment d'exécution. et que, dans le cas
contraire. il serait abusif de rejeter la
demande en raison de l'absence dans la
description d'informations qui n’'étaient
pas nécessaires a I'homme du métier
pour pouvoir réaliser I'invention:

b) ce serait mal interpréter larégle 27 de
la CBE que de I'invoquer pour rejeter une
demande. au seul motif que ladite
demande. selon fa Division d'examen, ne
faisait pas suffisamment référence a un
document particulier faisant partie de
I'état de la technique. document qu'elle
estimait pouvoir étre pertinent pour
I"appreciation de la validité des reven-
dications;

c) la regle 27(1)c) de la CBE vise a
rappeler au demandeur, au momerit ou il
dépose une demande. que s'il a connais-
sance d'un document appartenant a
I"'état de la technique qui lui parait utile
pour ceux qui désirent se servir de
I'invention ou étudier ses avantages. il
doit y faire référence. Cette citation
pourrait lui éviter une description inutile.
La reégle signifie également que le
demandeur doit citer {'état de la tech-
nigue dont il a connaissance afin de
faciliter tétablissement du rapport de
recherche et f'examen des meérites de
I'invention. Cette référence n'est toute-
fois pas obligatoire. des lors que le
rapport de recherche a été établi et que
les avantages de {invention ont été
examings;

d) étant donné que la régle 27(1)c) de la
CBE fait de la citation de documents
refletant |'état de¢ la technigue une
simple question de pretérence. 'absence
d'une telle citation tie peut constituer un
motif de rejet d'une demande de brovet
européen;

e} la regle 27{1)d) de ta CBE ne fait pas
des avantages apportés par Pinvention
une condition requise pour la validité de
la demande:

f) la Division d'examen a estimé a tort
que la régle 27(1)d} de la CBE exigeait
qu'it soit fait mention des avantages
apportés par “l'activita inventive'” {¢'est-
a-dire de la différence non évidente qui
sépare ta combinaison des carac-
téristiques dans les revendications de
I"état de la technique. tel qu'il a été
établi);

g) en raison des dispositions de Iarticle
123(2) de 1a CBE. qui interdit tes modi-
fications qui conduisent a étendre |'objet
de la demande. ainsi que de I'article 138
de la CBE. qui fait de la modification
d'une damande en violation de larticle
123(2) une cause de nullité d'un brevet
européen, la requérante était en droit de
refuser de s‘exposer a l'annulation de
son brevet europden en acceptant de
modlifier sa demande.

h) compte tenu de ce qui a été constaté
en l'espéce. a savoir que la revendica-
tion n° 1 fait mention de caracté-
ristiques communes a l'invention con-
cernée et au document de brevet

t

francais. il n'était pas indispensable de
citer le document de brevet frangais. La
décision contestée a notamment ignoré
les arguments avancés par les manda-
taires de [a requérante qui, dans leur
letire datée du 30 janvier 1981, avaient
affirmé que le document de breavet
frangais n'était pas aussi pertinent gue
I"avait jugé la Division d'examen:

i} faire porter la discussion sur un docu-
ment particulier faisant partie de |'état
de la technique. c'est s'exposer a des
erreurs, car les documents découverts
lors d'une recherche ne sont pas tou-
jours les plus pertinents:

i) lorsque la Division d'examen avait
allégué que la description ne concordait
pas avec le texte des revendication, elle
s'¢tait fondée sur des arguments dont
certains ne prouvaient rien. ou méme
étaient inexacts. De plus, la Division
avait sur un point précis soulevé une
objection dont la requérante n'avait pas
eu connaissance jusque 1a:

k) au cas ou la Chambre de recours
n‘accepterait pas {'interprétation donnée
de la régle 27 par fa requérante, celle-ci
devrait étre autorisée a apporter 4 son
texte les modifications appropriées.

X. Dans una lettre en date du 30 avril
1982, la Chambre de recours technique
a fait savoir aux mandataires de la
requérante que les arguments qu'ils
avaient invoqués en formulant le recours
soulevaient un ceriain nombre de points
de droit. et les g invités a présenter leurs
observations & ce sujet; elle leur a
sianalé  quil pourrait également étre
necessaire,  pour dautres  raisons,
dapporter en temps utile de nouvelles
modifications & la description et aux
revendications.

Xl. Les rnandataires de la requérante ont
répondu 3 la Chambre en avangant de
nouveaux argumcnts, dans une lettre
datée du 24 juin 1982.

Xll. Dans une lettre en date du 8
novembre 1982, la Chambre de recours
technique a invité la requérante a
présenter d'autres observations, et les
mandataires de la requérante fui ont
repondu dans une lettre datée du 6
janvier 1983.

Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions
énoncees par les articies 106 &8 108 et
par la régle 64 de la CBE. lf est donc
recevable.

2. La Division dexamen & rejeté la
demande de brevet européen de la
requérante, conformément a [{article
97(1) de la CBE. qui prévoit que la
Division d'examen doit rejeter Ia
demande de brevet eurcpfen si elle
estime que cette demande ou linven-
tion qui en fait I'objet ne satisfait pas aux
conditions prévues par la Convention. &
oins que des sanctions différentes du
rejet ne soient prévues par la Con-
vention.

3. Dans la présente espéce. il n'est pas
question d'appliquer une sanction
différente  du rejet. qui aurait été
prévue par la Convention, ¢t la Chambre
qui doit statuer sur fe présentrecours n'a

pas a décider si l'invention qui fait I'objet -Z/
de la demande satisfait ou non aux con-
ditions prévues par {a Convention.

La Division d'examen a estimé que la
demande ne satisfaisait pas aux condi-
tions prévues par la Convention, du fait
qu'elie ne remplissait pas les conditions
requises par la régle 27. paragraphe 1,
lettres c) et d) de la CBE.

4. Aux termes de Varticle 78(3) de la
CBE. la demande de brevet européen
doit satisfaire aux conditions prévues par
la réglement d'exécution. Si la Division
d'examen estime que la demande ne
satisfait pas & ces conditions. elie est
tenue de Ia rejeter. conformément a
farticle 97{1) de la CBE.

5. La demande de brevet européen doit
contenir une description de l'invention.
aux termes de I'article 78{1)b) de fa CBE.
et une ou plusieurs revendications. aux
termes de larticle 78({i)c} de la CBE.
Ainsi que la Division d'examen {a
justement souligné dans la décision
contestée, la relation entre le description
et les revendications cst importante. du
fait notamment que la description sert 3
interpréter les revendications (article
69{1) de la CBE) et que les reven-
dications doivent se fonder sur la
description (article 84 de la CBE). Le
protocole interprétatif de Varticle 69 de
la Conventicn souligne importance que
ravét la  description pour f{a
détermination de l'étendue de la pro-
tection conférée par un brevet europgen.

Afin de maintenir un juste aquilibre anire
fa protection ¢quitable du demandeur et
ic degre raisonnable de cortitude @
assurer aux ters, politique qui avait ¢té
expressément dafinie dans ledit proto-
cole. I'OHfice curopéen des brevets doit
veiller & ce que les demandeurs satis-
fassent  pleinement  aux  conditions
prevues entre autres par la régle 27 de la
CBE.

6. La régle 27 de la CBE, qui ragit le
contenu de fa description. fait portie
integrante de la Convention {cf. article
164(1) CBE) et it ne fait aucun doute
qu’il ne pourrait étre légitimement dé-
rogé 4 l'upe de ses dispositions ini-
pératives que dans le cas de divergence
entre {e texte de la Conventicn et celuj
du réglement d'exécution {cf. article
164(2) CBE).

7. Aux termes de fa régle 27{1)c) de la
CBE. la description doit “indiguer 'état
de la technique antérieure qui. dans la
mesura ou le demandeur le connalt. peut
étre consideré comme utile pour ['intal-
ligence de linvention. pour Idtablisse-
ment du rapport de recherche euro-
peéenne et pour {examen: les docu-
ments servant & refleter I'état de la tech-
nique antérieure doivent 8tre ci'gs de
préférence.”

8. Dans la deécision attaqueée. la Division
d'examen n'a pas contesté l'argument
invoqué par les mandataires dea la
requérante. qui avaient affirmeé que 1fa
citation de certains documents est une
simple question de préférence. et non
une obligation. Elle a fait observer toute-
fois qu aux termes de la régle 27{1)c) de
la CBE. la description doit indiquer I'état
de la technique. et qu'il ne s'agit pas 13
d'une simple question de préférence.




9. Etant donné les arguments qui ont éte
invogués en {'occurrence au nom de la
requérante. il parait souhaitable que la
Chambre commante certains aspects de
I'interprétation de la régle 27. para-
graphe 1. lettres ¢) et d) de la CBE.

10. Dans le langage courant, “to
indice;te" {indiquer) signifie “to point
out” {faire ressortir) ou “to make known”
{faire connaitre). “To cite” {citer) signifie
“to mention as example” (mentioriter A
titre d'exemple) ou “to quote (passage.
book, author) in support of a position”
(invoquer (un passage. un ouvrage. un
auteur) a {appui de ce que V'on aftirme)
{cf.  The Concise Oxford English
Dicticnary. 8° é¢dition).

La Chambre estime que ces acceptions
ceurantes cenviernnent égalernent dans
le cas de [arégle 27{(1)c) de la CBE. Rien
dans la version frangaise ou aliemande
ou dans la genése de cette digposition
ne permet d2 penser que les termes en
questien devraient avoir dlans cette régle
une autre acception. Par conséqlm‘ht.
présentde sous la forme d'une proposi-
tion géndrale (mis a part les exceptions
examinées ci-aprés) cette régle pourrait
¢galement s'énoncer comme suit: l¢
demandeur doit faire ressortir ou faire
connaitre 'état de la technique dont il a
connaissance (cf. ci-aprés, point n° 17},
de préférence en mentionnant et {ouf en
invoguant fes documents qui reflétent
cet état de la technique.

11. La Division d'examen a effective-
ment considéré par conséquent que ia
requérante était tenue de faire ressortir
dans la description qu'il existait dans
I'état de fa technique un projet de circuit
de commande pour un moteur a
courant continu présentant certaines
caractéristiques technigques {4 savoir
celles exposées dans le document de
brevet frangais).

12. It est exact que. comme indiqué ci-
dessus dans le point V. la Division
d'examen. dans sa notification en date
du 5 décembre 1980, avait exigé que la
requérante “cite” le documant de brevet
francais. en précisant que sinon. elle
s'exposerait au rejet de sa demande.
Toutefois. dans leur lettre du 30 janvier
1981, les mandataires de la requérante
avaient contesté le bien-fondé de cette
exigence. qui n'apparait pius dans le
texte de la décision faisant {'objet du
présent recours. '

13. Il s'ensuit que la Chambre ne peut
juger pertinents les arguments de la
requérante, qui avait affirmé gue la Divi-
sion dexamen avait exigée une
“référence explicite” au document de
brevet francais (cf. point n° 7 du
memoire exposant les motifs du recours)
et que la régle ne faisait pas obligation
au dermandeur de citer les documents
antérieurs {point n° 8 dudit mémoire).
I'absence de citation ne pouvant étre un
motif de rejet d'une demande de brevet
eurcoéen {cf. point n° 11 du mémoire).
Si ces arguments étaient tant soit peu
pertinents, il semblerait que I'on puisse
les réfuter entiérement en objectant que
ta regle 27(1)c) de la CBE exprime une
préférence en faveur de la citation et que
|'intention des auteurs cle {a CBE était
manifestement d'exiger cette citation, a
moins que dans un cas précis. compte
tenu des circonstances. cette citation ne

se révele impossible ou ne soit manifeste-
ment pas le meitteur moyen d'indiguer
I'¢tat de la technique.

14. Les mandataires de la requérante
ont altégué qu'il nétait pas logique de
considérer comme “background art” un
document de brevet qui. selon la Divi-
sion d'examen, était le document le plus
pertinent par rapport & fobjet de Vin-
vention. Selon eux il s'agissait Ja d'un
“foreground”. et non dun “back-
ground” {cf. point n® 23 du mémoire
exposant fes motifs du recours).

15. 1 n'est pas facile de savoir quelle
conséquence les requeérants prétendent
tirer de cet argurent, mais il est clair
gu'en tant qu'argument, il est égale-
ment a rejeter. L'expression “back-
ground art” utilisée dans le texte anglais
de la régle ne doit pas &tre opposée &
I'expression “foreground art”™. Dans le
texte francais de la régie 27. I'expres-
sion correspondante est: “I'état de la
technique antésieure” et dans le texte
allemand: “der bisherige Stand der
Technik™. A en juger a la fois par le con-
texte dans lequel apparait cette expres-
sion. au paragraphe 1. lettres c) et d) de
la régle 27 de la CBE. et par les versions
allemande et frangaise correspondant & la
version anglaise. si 'on tient compte
égalerent de la définition donnée de
“I'etat de la technique’™ & l'article 54{2)
de la CBE. I'expression “"background art”
doit avoir le méme sens que I'expression
plus courante “prior art”. !l est inutile
pour les besoins de notre démonstration
d'insister davantage sur ce point, car
dans leur lettre du 6 janvier 1983. les
mandataires de la requérante paraissaient
disposés a adrnettre que tel qu'il doit
étre entendu dans la discussion soulevée
dans le cadre du présent recours. |'état
de la technique est constitué par le
contenu du document de brevet francais.

16. {| convient également de rejeter
I'argument selon lequel la régle 27{1)c)
de la CBE n'est applicable qu'a la
description telle qu'elle a été déposée.
La Division d'examen a estimé & juste
titre qu'une telle interprétation irait 3
t'encontre des dispositions de la régle
36(1) de la CBE. qui prévoit que les
dispositions de la régle 27 s'appliquent
aux documents remplagant des piéces
de la demande de brevet européen. Si.
comme c'est le cas dans la présente
espéce. des revendications modifides
'sont soumises aprés la réception du
rapport de recherche européenne et (ou)
ala suite d'une notification de la Division
d'examen. il sera nécessaire de modifier
la description en conséquence, afin
notamment que le texte modifié des
revendications se fonde sur la descrip-
tion. comrne il est prescrit & I"article 84
de la CBE. Le texte modifié de la
description sera un document qui rem-
ptacera I'une des piéces de la demande
de brevet européen. et toutes les dis-
positiors de la régle 27 de la CBE lui
seront applicables. en vertu de la régle
36{1) de la CBE. En faisant valoir. dans
leur lettre du 6 janvier 1983, que "de
toute évidence la régle 36 de la CBE
ne concerne que les questions de
dimensions. de marges etc . .. des docu-
meants  remplacant des piéces de la
demande”, les mandataires de la

N
requérante se sont mis en contradiction
avec le texte de la régle 36 ou des autres
régles vizées dans la régle 36. et leur
argument doit par conséquent étre
rejeteé.

17. les mandataires ont ¢également
affirmé que pour satisfaire aux con-
ditions prévues par da régle 27(1)c) de la
CRBE, il suffisait d'indiquer I'état de la
tnchnique  tel qu'it était cennu du
demandeur au moinent du dépot.

Les mandataires prétendent qu‘une fois
que le rapport de recherche européenne
a c¢té ¢tabli et que Fexamen a été effec
tué, it n'est plus utilte d'indiquer I'état da
la technique. Il s’agit (& toutefnis d'une
conception trop étroite. car les lettres ¢)
et d} du paragraphe 1 de la régle 27
vi‘se:n respectivement “I'état de la tech-
nique antéricure qui... peut étre con-
sidéré comme utile pour intelligence de
Uinvention”™ et [lindication des
“avantages apportés par l'invention par-
rapport a l'état de Ia technique
aptérieure“. La régle 27 affirme qu'il est
necessaire, a travers la description. de
donner & tout moment au public les
moyens de comprendre I'invention et les
avantages qu'elle peut apporter.

18. La Chambre ne saurait reconnaitre fe
bien-fondé des arguments invoqués par
les mandataires de la requérante, qu'il
s'agisse de la lettre ¢) ou d) de la régle
27. paragraphe 1 de fa CBE. Le carac-
tére nettement contraignant de la régle
27(1)d} avait déja été reconnu par une
chambre de recours technique, dans la
décision T 26/81. publiée dans le
Journal officiel de I'OEB n° 6/1982. p.
211. Dans la présente espéce. la
requérante est tenue de modifier la
dgscription pour que celle-ci expose
I'invention, telle qu'elle est caractérisée
dans le texte modifié des revendica-
tions. en des termes qui permettent de
comprendre le probléme technique ainsi
que sa solution. Les mandataires de la
requérante ont eu beau faire valoir que la
requérante n'était pas tenue de discuter
dans la description de lactivité inven-
t‘i.ve —~ en tant qu'elie se distingue de
linvention -—. ils ne peuvent invoquer cet
argument pour se dispenser de se con-
former aux dispositions de la régle
27(1}d) de ta CBE.

19. La régle 27(2) de la CBE prévoit,
pour autant gu’on puisse appliqurer cette
disposition au présent recours. que la
desc.ription doit étre présentée de la
maniére indiquée entre autres au para-
graphe 1, lettres ¢) et d) de la régle 27
de la CBE. & moins “"qu'en raison de la
nature de Iinvention” une maniére
Fjifféreme ne permette une meilleure
intelligence et une présentation plus
concise. La Chambre a donné a la
requérante la possibilité de soumettre
pour sa défense. par l'intermédiaire de
ses mandataires, des arguments fondés
sur les dispositions de la régle 27(2) de
ta CBE. nais celle-ci s'est abstenue de
soumettre de tels arguments, et la
(;humbre. aprés  avoir proceédé 3
I'examen d'office des faits (cf. article
114(1) de la CBE). ne peut découvrir
dans la régle 27(2) de la CBE e moindre
argument pour justifier le refus de ia
rfa.quéramo dindiguer dans sa descrip-
tion. comme la Division d'examen le lui



avait demandé, le contenu du docurmemnt
de brevet frangais. de maniére a se con-
former aux dispositions de la régle
27{1)c) de 1a CBE.

20. La requérante fait valoir que si elle
modifiait la description pour citer le
document de brevet francais ou son
contenu, ou pour indiquer les avantages
apportés pac son invention par rapport 8
celle deécrite dans le documaent de brevnt
francais. elle étendrait ¥ “objet” de la
demande, en violation da Iarticle 1273{(2)
de la CBE. Elle allégue eqgalement qu'en
agissant ainsi, elle s'exposerait & ce
riuun tiibunal  national  d'un Etat
contractant designé dans la demande
nannule  définitiverment  le  brevet
europeen  conformément 3§ larticle
138(1} de la CBE. au motif que tla
requérante aurait enfreint farticle 123(2)
de la CBE. En Veétat actuel de la
procédure. la Chambre ne saurait retenir
aucun de ces deux arguments.

21. Larticle 123(2) de la CBE dispose
gu'une demande de brevet européen ne
peut étre modifiée de maniére que son
objet s'étende au-deld du contenu de la
demanide telle guelle a été déposée.
L'expression utilisée dans la version
anglaise est “subject-matter”, et non
“matter”, et correspond dans la version
frangaise & “son objet” et dans la version
allemande & “ihr Gegenstand™. Dans
"article 84 de la C3E. qui stipule que “les
revendications définissent objet (the
matter) de la protection demandéa”, les
expressions “objet” et “Gegenstand”
sont  également utilisées dans un
contexte similaire.

22. Dans le contexte de l'article 123(2)
de la CBE. les expressions “subject-
matter”.  “ihr  Gegenstand”  (einer
europdischen Patentanmeldung) ou “son
objet” {d'une demande de brevet
européen) ne peuvent raisonnablement
dtre interprétées comme signifiant que le
simple fait d'ajouter une référence a
I'état de la technique dans une descrip-
tion figurant parmi les piéces d'une
demande de brevet européen consti-
tuerait par lui-méme une violation de
farticle 123(2) de la CBE. De méme,
ajouter des deéveloppements dans
lesquels 1l est discuté des avantages
apportés par Vinvention par rapport 3 cet
état de la technique ne reviendrait pas
nécessairement a violer les dispositions
dudit article, 1l est clair que ce sont les
termes utilisés et les circonstances de
I"'espéce qui devraient permettre
d'appreécier s’il y a eu ou non violation de
ces dispositions.

23. Si les termes utilisés conduisaient
explicitemant ou implicitement & ¢tendre
objet pour laquelle ta protection est
demandeée, le brevet qui aurait éte
delivre risquerait d'dtre déclaré nul. en
vertu de la legistation d'un Etat contrac-
tant, avec effet sur le territoire de cet
Etat, conformament a Particle 138(1)¢)
de la CBE. I est clair que ce risque ost
nacessairement attenud par les disposi-
tions de Varticle 138(2) de 1a CBE. aux
termes  desguelles, st les causes  de

nullité n'affectent le brevet européen
aquren partie. la nullité ost prononcee
cous la forme dune Tlimitation cones-
pondante” dudit bievet. Toutelois dans
la présente cspéce. cette gquestion ne
peut Gtre examinée plus en datall, la
requcrante n'ayant pas jusqu’ici pro-
posé dapporter des modifications a sa
description.

24. Selon la Chambre. il convient dans la
présente espece d affirmer tout d'abord.
en ce qui concerne les faits, gque la Divi-
sion d'examen, aprés avoir ddament
examiné les arguiments avances par les
mandataires de la requérante dans leur
lettre du 30 janvier 1981 {cf. la décision
contestée. p. 3) avait apprécié correcte-
ment la pertinence par rapport a I'état de
la technique cu document de brevet
frangais cité dans le rapport de
recherche.

25. En second lieu, il est clair que la
Division d'examen. aprés avoir diment
examiné ies arguments pertinents
avanceés dans la lettre en question {cf. la
décision contestée. p. 4). avait estimeé
avec juste raison que le texte non
modifié de la description ne concordait
pas sur tous les points essentiels avec le
texte modifie des revendications. De
toute évidence. le texte de la descrip-
tion qui a été déposé a lorgine
{notarnment la page 1)} différe du texte
modifié de la revendication n® 1. qui vise
a reconnaitre un état de la technigue
distinct de celui qui découlait implicite-
ment de la description. Selon ia
Chambre. les circonstances dg l'espéce
montrent clairement la nécessite de
modifier le texte de la description pour
qu’il puisse servir de fondement au texte
modifie des revendications. con-
formément a ce qui st prescrit a I'article
84 de la CBE. Le texte modifié de la
description doit satisfaire pour cela aux
conditions prévues par la régle 27 de la
CBE. )

26. Compte tenu de tous les élements
de I"affaire, la Chambre ne peut que con-
firmer la décision de la Division
d'examen. dans la mesure ol celle-ci
affirmait que la demande de brevet euro-
péen ne satisfaisait pas sur ces deux
points aux conditions prévues par la
régle 27 de la CBE. La Division d’examen
a commis une erreur en ne demandant
pas avant de prendre sa décision que la
description soit modifiee pour tenir
compte de la modification apportée a la
revendication n° 15, mais elle peut recti-
fier cette erreur en donnant a présent a
la requérante la possibilité de proposer
une modification appropriée.

27. Toutefois. la rerjuérante était ¢cn droit
de contester V'avis exprime par la Divi-
sion d’'examen a propos de points de
droit qu'aucune chambre de recours
navait jusque {d examinés sous tous
leurs aspects, et il est juste de renvoyer a
présent  {affaire devant la Division
d'examen, afin quc la requérante ait la
possibilité. si elle le désire. d'apporter
des modifications 4 la deseription. pour
que celle-ci puisse satisfaire aux condi-
tions énoncees dans la dérision con-
testee, Dans cette mesure. ladite déci-
sjon devra dong étre reformee.

28. Dans la dernicre lettre qu'ils ontlf
nNvVoyce a propos de la présente uffaire,
les mandataires de la requérante ont
declaré en conclusion que puisque la
Chambre n'avait pas. dans les notifica-
tions quelle leur avait adressées. fait
réference a certains des points quiils
avaient  soulevés dans e  mémoire
exposant les motifs du recours, ils
supposaient que la Chambre leur donnait
raison sur ces divers points. Or, c'est &
tort que la requérante a émis cette
sgpposition. Ainsi que le soulignent les
dispositions de I'article 12 du réglement
de procédure des chambres de 'recours,
les indications notifiées par les chambres
de recours visent normalement a attirer
I'attention sur des questions qui deman-
deraient a étre clarifiées, précisées ou
réexaminées par les parties avant que la
Chambre ne prenne sa décision.

Par ces motifs,
il est statue comme suit:

1. La décision de la Division d'examen en
date du 20 mai 1981 est réformée
cornime suit:

La demande de brevet européen ne sera
pas rejetée conformément & larticle
97(1) de ta CBE pour les motifs exposés
dans ladite décision. a condition que,
dans le délai imparti par la Division
d'examen. Ja demanderesse propose
d'apporter au texte de la description des
modifications qui selon 1la Division
d'examen permettent de réfuter leg
objections soulevées dans la partie 1} de
ladite décision.

2. La demande de brevet européen est
renvoyeée a la Division d'examen aux fins
de poursuite de la proceédure.




