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L'ARRET LABINAL c. AMP DE LA COUR DE CASSATION 

ET LA JURISPRUDENCE DE L'O.E.B. 

L'arrêt de cassation Labinal c. AMP du 4 novembre 1987 concernant des questions de 
brevetabilité, et plus spécialement l'appréciation de l'activité inventive, deux observations liminaires 
s'imposent. 

Il faut d'abord noter que la grande majorité des brevets français délivrés actuellement sont 
obtenus par la procédure devant l'Office européen des brevets, à l'issue d'un examen dont une 
composante essentielle est l'appréciation de l'activité inventive. 

En second lieu, pour les brevets obtenus par la voie européenne, les motifs d'annulation 
judiciaire sont définis par l'Article 12 de la loi de 1978 qui se réfère à l'Article 138 de la 
Convention sur le brevet européen. Cela devrait logiquement aboutir à ce que les doctrines 
élaborées par l'O.E.B. en matière d'appréciation de la brevetabilité s'imposent aux tribunaux 
nationaux compétents pour les actions en nullité. 

Il est donc apparu indispensable d'élargir le propos et de nous placer dans la perspective 
européenne, en confrontant de manière systématique les positions de la Cour de Cassation avec la 
jurisprudence des Chambres de Recours de l'O.E.B. 

A - CHRONOLOGIE 

- 2 mai 1975 AMP Inc. dépose sous priorité d'une demande britannique du 3 mai 
1974, une demande de brevet français 75 13837 intitulée "Cosse 

femelle de contact et connecteur comportant une telle cosse" et 
comportant 10 revendications, les revendications 1-5 concernant la 
cosse et les revendications 6-10 un connecteur comprenant la cosse. 

En réponse au premier objet d'avis documentaire, AMP dépose une 
revendication 1 modifiée concernant la cosse et des revendications 2-4 
concernant le connecteur, puis modifie une nouvelle fois les 
revendications 1-4 en réponse au second projet, qui cite encore quatre 
documents. 

- 11 avril 1980 

-mars 1981 

- 25 mars 1983 

Le brevet est délivré avec un avis documentaire définitif identique au 
second projet. 

AMP Inc. et AMP de France, licenciée exclusive, assignent 
LABINAL, CABLAUTO et RKG (désignées ci-après "sociétés LCR") 
pour contrefaçon des revendications 1, 2 et 4 du brevet. 

TGI PARIS déclare nulles les revendications 1, 2 et 4 pour défaut 
d'activité inventive et déboute les sociétés AMP. Les sociétés AMP 
font appel. 



- 26 septembre 1985 : 

- 4 novembre 1987 : 

- 9 janvier 1989 

La Cour de Paris infirme le jugement de première instance en 
déclarant valables les revendications invoquées et conclut qu'elles sont 
contrefaites. Les défendeurs se pourvoient en cassation. 

La Cour de Cassation casse l'arrêt d'appel en ce qu'il a reconnu 
valables les revendications 1, 2 et 4 et renvoie l'affaire devant la Cour 
de Lyon. 

Une transaction intervient entre les parties. La Cour de Lyon prend 
acte de ce que les parties se désistent de leurs demandes et juge sans 
objet d'apprécier la validité des revendications du brevet AMP, celles-
ci n'étant plus contestées. 

B - APPRECIATION DE LA REVENDICATION 1 

1. Modifications lors de la procédure devant l'I.N.P.I. 

Le texte de la revendication 1 du brevet est le suivant : 

"Cosse femelle de contact électrique, réalisée en tôle et comprenant un 
logement de section transversale à peu près en U, constitué d'une base de 
laquelle s'élèvent des parois latérales dont les bords libres sont recourbés 
vers ladite base, de manière qu'une languette complémentaire de contact 
puisse être introduite entre la base et les bords recourbés des parois 
latérales, la cosse comportant également une patte réalisée d'une seule 
pièce avec la base et faisant saillie à l'avant de cette dernière, c'est-à-dire à 
l'extrémité d'introduction de la languette dans le logement, la patte étant 
orientée vers l'arrière dudit logement, comportant un ergot incliné vers 
l'arrière de cette patte et vers les bords recourbés des parois latérales, de 
manière à pouvoir se loger dans un trou ou une ouverture de la languette 
complémentaire lorsque celle-ci est emboîtée dans le logement, afin de 
verrouiller ladite languette et de l'empêcher ainsi d'être retirée du logement, 
cosse caractérisée en ce que l'extrémité libre (5) de la patte (4) fait saillie 
au-delà des extrémités arrière des bords recourbés (3) des parois latérales 
(2) et est recourbée de manière à s'éloigner de la base (1) pour former un 
organe de libération (5), la patte (4) pouvant être enfoncée élastiquement 
afin de s'éloigner des bords recourbés (3) des parois latérales (2) par appui 
sur l'organe (5) de libération, de manière que l'ergot (6) de la patte (4) soit 
dégagé de la languette complémentaire (U) emboîtée dans le logement". 

Pour alléger l'exposé, on peut présenter la cosse de contact revendiquée comme formée des 
moyens suivants : 

- un logement en U formé d'une base avec des parois latérales (moyen A); 

- les bords libres de ces parois recourbés vers la base, c'est-à-dire deux fois recourbés, qui 
forment la partie destinée au contact avec la face supérieure de la languette (moyen B); 



- une patte d'une seule pièce avec la base, située à l'intérieur du logement, qui constitue la 
partie sur laquelle vient porter la face inférieure de la languette, la patte comportant un ergot 
qui s'engage dans un trou de la languette pour la verrouiller (moyen C); 

- un organe de libération constitué d'un prolongement de la patte vers l'arrière du logement, 
qui peut être enfoncé élastiquement pour dégager l'ergot de la languette et ainsi libérer celle-
ci (moyen D). 

Le premier projet d'avis documentaire citait une série de documents dont le brevet US 3 076 
071 (Hopkins) et le brevet US 3 373 398 (Volinskie), qui seront invoqués dans le contentieux en 
nullité. 

Le brevet Hopkins décrit une cosse comprenant un logement en U (moyen A), dont les 
parois latérales ont leurs bords libres une fois recourbés, donc parallèles à la base (moyen B'), et 
une patte munie d'un ergot de verrouillage (moyen C). 

Le brevet Volinskie décrit un élément de connexion destiné à l'engagement dans un boîtier, 
muni d'un organe de libération similaire au moyen D. 

Dans la rédaction initiale de la revendication 1, le préambule incluait les moyens A et B, la 
partie caractérisante les moyens C et D. Le moyen D était seulement décrit comme un 
prolongement de la patte, sans indication de fonction. 

La revendication 1 déposée en réponse au premier projet conservait ce découpage, mais 
définissait le prolongement de la patte comme un organe de libération, et précisait que la patte peut 
être enfoncée élastiquement par action sur l'organe de libération pour dégager l'ergot de la 
languette. 

En réponse au second projet d'avis documentaire, le déposant modifiait la revendication 1 en 
faisant passer dans le préambule le moyen C, la partie caractérisante ne comprenant plus que le 
moyen D. 

2°) La décision d'appel 

Devant les juges du fond, les sociétés LCR ont demandé l'annulation de la revendication 1 
pour défaut d'activité inventive en invoquant les brevets Hopkins et Volinskie. Ils ont affirmé qu'il 
était évident de prolonger la patte du brevet Hopkins et de lui donner la fonction d'organe de 
libération divulguée par le brevet Volinskie. La décision de première instance avait fait droit à la 
demande en annulation. 

L'arrêt d'appel, qui a infirmé le jugement, fonde ses conclusions sur un exposé technique 
détaillé. On ne retiendra ici de cette discussion que ce qui intéresse les motifs de cassation. 

Les sociétés AMP ont argué que dans le brevet Hopkins, la patte était, lors de l'introduction 
de la languette, appliquée contre une butée prévue dans la base afin d'assurer un bon contact 
électrique, alors que le dispositif breveté ne comportait pas de butée puisque la patte devait pouvoir 
être enfoncée élastiquement, et que le moyen B (bords deux fois recourbés), non décrit dans le 
brevet Hopkins, avait une fonction d'amélioration du contact électrique. 



TGI Paris avait admis que le moyen B était nouveau et qu'il remplissait cette foncdon, mais 
a écarté l'argument en affirmant que cela importait peu, la fonction n'étant pas revendiquée dans le 
brevet. 

Devant la Cour de Paris, les défendeurs ont allégué que le contenu du préambule (qui inclut 
le moyen B) est réputé connu, en s'appuyant sur l'article 8 du décret du 5 décembre 1968. La Cour a 
rejeté ce point de vue, en indiquant que selon le décret, "les limites de la protection revendiquée 
sont fixées par la caractéristique technique en combinaison avec le préambule, de sorte que "les 
indications contenues dans le préambule ne sont pas nécessairement exclues du champ de 
l'invention" et que de toute façon "le juge a toujours le pouvoir de transporter dans le préambule 
un élément figurant dans la partie caractérisante, et inversement". 

La Cour de Paris a indiqué : "Le moyen B ne figure dans aucun des documents cités (..) 
révélateurs de l'état de la technique antérieure à la date de priorité" et a ajouté plus loin que ce 
moyen était "absent des données objectives de l'état de la technique". 

Les défendeurs ont d'autre part affirmé que le moyen B seul était insuffisant pour assurer un 
bon contact, et que cette fonction exigeait qu'il fût combiné avec un autre moyen, décrit dans le 
brevet, mais non revendiqué (découpures dans les parois latérales). La Cour a également rejeté cet 
argument, estimant qu'il est "clair" que la section réduite des bords recourbés augmente la pression 
de contact de la languette. Elle en a conclu que le moyen B "figure donc en combinaison avec le 
dispositif de verrouillage et de déverrouillage dans l'objet de la revendication". 

3°) La décision de cassation 

Deux moyens de cassation étaient produits à l'égard de l'arrêt d'appel. 

Le premier moyen critique l'arrêt en ce qu'il a pris en considération la fonction de contact 
électrique du moyen B, dans les termes suivants : 

"Alors que la fonction de contact électrique ainsi attribuée par la Cour à la 
patte (4), c'est-à-dire au dispositif de verrouillage et de déverrouillage en 
combinaison avec le repliement vers la base des bandes des parois latérales 
(3) n'est ni revendiquée ni décrite dans le brevet; qu'en l'intégrant à 
l'invention pour déclarer celle-ci valable et condamner un prétendu 
contrefacteur, l'arrêt méconnaît la loi dudit brevet et viole les articles 1 à 6 
de la loi du 2 janvier 1968". 

Le second moyen reproche à l'arrêt d'appel d'avoir inclus le moyen B qui figure au 
préambule de la revendication dans les éléments constitutifs de l'invention : 

"Alors que la partie caractérisante définit seule, par nature même 
l'invention et les moyens de celle-ci, dans leur application à l'objet indiqué 
dans le préambule; qu'en en décidant autrement, l'arrêt viole les articles 13 
et 28 de la loi du 2 janvier 1968, l'article 8 du décret du 5 décembre 1968". 

La Cour de Cassation accueille ces moyens et casse l'arrêt d'appel. Les éléments significatifs 
de la décision sont ainsi formulés : 

"Vu les articles 6, 13 et 28 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction 
applicable en la cause et l'article 8 du décret du 5 décembre 1968 (...). 



Attendu que pour accueillir la demande et déclarer que la revendication 1 
du brevet impliquait une activité inventive, la Cour d'appel, après avoir 
exactement énoncé que les limites de la protection sont fixées par la 
caractéristique technique en combinaison avec le préambule de la 
revendication, se fonde sur la qualité du contact électrique qu'il convient de 
maintenir entre les éléments mâles et femelles du connecteur et retient que 
le moyen constitué par le repliement vers la base des bords des parois 
latérales de la cosse femelle figure en combinaison avec le dispositif de 
verrouillage et de déverrouillage dans l'objet de la revendication; 
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la description du brevet précisait que 
le double problème à résoudre par l'invention consistait à éviter une 
séparation accidentelle entre la cosse femelle et la languette mâle et à 
néanmoins permettre une déconnection aisée et que la revendication 1, dans 
ses deux premières versions, se limitait en conséquence à demander la 
protection pour les systèmes de verrouillage et de déverrouillage et que 
dans sa version rectifiée à la suite de l'avis documentaire de l'Institut 
National de la Propriété Industrielle, la partie caractérisante de cette 
revendication était réduite au seul système de déverrouillage, la Cour 
d'appel a dénaturé le texte du brevet et violé les articles susvisés". 

La décision de cassation a réuni les deux moyens invoqués par les défendeurs, mais il s'agit 
de deux questions bien distinctes que nous envisagerons séparément. 

4°) Première question : exigence d'une description de la fonction 

La question posée à la Cour de Cassation est celle-ci : l'objet de la revendication incluant un 
moyen dont la structure est décrite de manière suffisante dans le brevet, le breveté peut-il, pour 
démontrer l'activité inventive de l'objet revendiqué, se prévaloir de la fonction technique de ce 
moyen si cette fonction n'est ni revendiquée ni décrite ? 

La Cour Suprême répond à cette question par la négative. Elle relève en effet que "la 
description du brevet précisait (...) le double problème à résoudre par l'invention" (verrouillage de 
la languette et déconnection aisée). C'est dire que le problème de la qualité du contact électrique 
n'était, à l'inverse, pas mentionné dans le brevet. La Cour déduit de cette absence de description du 
problème que le breveté n'est pas fondé à s'en prévaloir pour démontrer l'activité inventive. 

Il faut tout d'abord souligner que le droit français interdit au déposant toute adjonction à la 
description après le dépôt du brevet. Dès lors, l'exigence d'une mention de la fonction dans la 
description du brevet signifie que la fonction devait être décrite dans la demande telle que déposée. 

Il faut ensuite remarquer que le moyen B est revendiqué et décrit de manière suffisante, et 
que son rôle de contact avec la languette est revendiqué et décrit. La question est de savoir si l'effet 
technique résultant du moyen B, à savoir la qualité du contact, devait être décrit dans le brevet pour 
que le breveté pût s'en prévaloir dans l'appréciation de l'activité inventive. C'est en ce sens que la 
Cour de Cassation se réfère ajuste titre à la notion de "problème à résoudre par l'invention". 

Mais la position de la Cour présente une faille logique. Car l'effet technique (ou le problème 
à résoudre) ne peut être formulé en réalité qu'après examen de l'ensemble de l'état de la technique. 
Ces notions ne prennent un sens que dans la comparaison entre l'objet revendiqué et l'état de la 
technique. 



Pour qu'il soit matériellement possible au breveté de décrire l'effet technique vis-à-vis de 
l'état de la technique (ou le problème à résoudre) dans le brevet, une condition évidente est que le 
breveté ait eu connaissance, avant le dépôt du brevet, de l'ensemble de l'état de la technique 
pertinent. 

Il n'échappera à aucun praticien du droit des brevets qu'il s'agit là d'une hypothèse 
totalement irréaliste et que la condition de description posée par la Cour de Cassation s'apparente à 
exiger du breveté la quadrature du cercle. Cette condition place le breveté en position de profonde 
infériorité lorsqu'il doit répondre à une action en nullité. Le breveté, en présence d'un document 
antérieur qu'il ignorait lors du dépôt, se trouvera entravé dans sa capacité à argumenter, limité qu'il 
sera aux indications contenues dans la demande initiale. 

Si l'on suppose, comme c'est le cas en l'espèce, que le moyen revendiqué dans sa structure 
est décrit de manière suffisante dans le brevet, la solution raisonnable est que le breveté soit en 
mesure d'invoquer l'effet technique du moyen 

- s'il peut montrer que cet effet découle de l'enseignement du brevet et de la comparaison 
entre l'objet revendiqué et l'état de la technique, et 

- s'il ne s'est pas lui-même interdit de le faire par des indications explicites, dans la demande 
ou lors des procédures administratives ou judiciaires. 

C'est en tout cas la position de l'O.E.B., telle qu'elle s'est exprimée en particulier dans les 
décisions T 13/84 "SPERRY" (J.O. OEB 8/1986) et T 155/85 "PHILLIPS" (J.O OEB 3/1988). 

En raison de son importance, la décision SPERRY est jointe au présent dossier. Il s'agissait 
d'un cas oii le déposant était en désaccord avec la Division d'Examen sur l'état de la technique à 
choisir comme point de départ de l'invention - donc sur les caractéristiques devant figurer au 
préambule de la revendication. Le déposant estimait que le document retenu par la Division 
d'Examen, quoique présentant des caractéristiques communes avec l'objet revendiqué, ne traitait pas 
du même problème que l'invention et qu'il fallait s'en tenir à l'état de la technique retenu dans la 
demande initiale, lequel concernait le même problème. La Chambre de Recours réfute 
l'argumentation du déposant en ces termes d'une grande clarté : 

"10. Certes, il est clair pour la Chambre que si l'on se fonde sur l'état de la 
technique tel qu'indiqué ci-dessus au point 8 pour la formulation du 
problème à résoudre et de sa solution, l'invention apparaîtra sous un jour 
quelque peu différent par rapport à l'invention présentée dans la demande 
telle que déposée. Ceci est cependant inévitable dans une procédure de 
délivrance de brevet, du fait qu'une recherche effectuée après le dépôt peut 
révéler l'existence d'un état de la technique plus proche de l'invention. 
U. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, la nature du 
problème résolu par l'invention doit être déterminée sur la base de faits 
établis objectivement, tels qu'ils apparaissent en particulier dans l'état de la 
technique dont l'existence a été révélée au cours de la procédure, qui peut 
être différent de l'état de la technique connu du demandeur au moment du 
dépôt de la demande. L'article 123 (2) de la CBE n'interdit pas la 
reformulation du problème au cas où cela deviendrait nécessaire, à 
condition que l'homme du métier ait pu déduire le problème ainsi reformulé 



de la demande telle que déposée en la considérant à la lumière de l'état de 
la technique le plus proche de l'invention". 

On constate que la position de la Cour de cassation, interdisant au breveté de "reformuler le 
problème résolu par l'invention", est en complète contradiction avec celle de l'O.E.B. On peut en 
conclure que si notre droit interne en restait sur la présente décision de la Cour Suprême, les 
titulaires de brevets obtenus par la voie nationale seraient lourdement handicapés vis-à-vis de ceux 
ayant opté pour la procédure européenne. 

La décison PHILLIPS est à citer pour ce qui est de l'effet des déclarations du déposant. 
Dans cette décision, la Chambre de Recours indique : 

"// n'est pas admissible de s'appuyer sur un ejfet qui a été décrit auparavant 
par le demandeur comme indésirable et négligeable, pour le présenter tout 
à coup comme un probable avantage d'un autre point de vue, ce qui 
implique que le problème technique et les critères d'appréciation de 
l'activité inventive doivent prendre en compte ce revirement. Si une 
redéfinition du problème technique est normalement permise, et même 
nécessaire, sur la base d'une comparaison des efi'ets obtenus avec l'état le 
plus proche de la technique, une telle redéfinition ne doit pas pour autant 
contredire des énonciations précédemment contenues dans la demande au 
sujet du but et du caractère général de l'invention". 

5°) Deuxième question : un moyen figurant au préambule fait-il partie de l'invention? 

La Cour de cassation répond par la négative. Cela ressort clairement de la référence que fait 
la Cour à la "partie caractérisante" de la revendication, et du fait que la Cour d'appel se voit 
reprocher d'avoir violé l'article 8 du décret du 5 décembre 1968. 

La position de la Cour pose en fait deux problèmes : un problème préalable, qui concerne la 
notion d'invention, et un second problème, qui concerne la possible inclusion dans l'état de la 
technique d'un moyen figurant au préambule. 

a) Définition de l'invention revendiquée 

La position de la Cour soulève la question de ce qu'il faut entendre par "invention 
revendiquée" ou "objet de la revendication". Cette question se pose plus particulièrement dans les 
systèmes de brevet qui imposent ou recommandent la rédaction des revendications en deux parties, 
un préambule qui énonce les caractéristiques techniques appartenant à l'état de la technique, et une 
partie caractérisante qui énonce les caractéristiques nouvelles. 

Deux conceptions s'opposent sur la définition de l'objet revendiqué. La première considère 
que la revendication doit être considérée dans son ensemble, et que dès lors, l'invention revendiquée 
est définie par l'ensemble des moyens énoncés dans la revendication, ceux qui figurent dans le 
préambule et ceux de la partie caractérisante. Nous appellerons cette conception l'approche globale. 
La seconde considère que l'invention est définie uniquement par ses moyens nouveaux, énoncés 
dans la partie caractérisante, et que les moyens figurant au préambule n'en font pas partie. C'est 
cette seconde conception, que nous appellerons l'approche "différentielle", qu'adopte ici la Cour de 
Cassation. La Cour est approuvée en cela par les commentaires publiés jusqu'ici (P.Mathély, 
Annales 1988, n°l, pp.3-9, et J.P.Martin, La Semaine juridique-E, n°47, 24 novembre 1988, 15327, 
pp.742-745). 



La position de la Cour appelle les plus sévères critiques. 

Observons tout d'abord que l'opposition entre les deux conceptions a été un point-clé du 
débat sur la brevetabilité des inventions utilisant des programmes d'ordinateur. 

Prenons le cas d'une invention consistant dans l'application à un procédé industriel d'une 
méthode de calcul mise en oeuvre par un programme d'ordinateur. La revendication de procédé, 
rédigée en deux parties, énoncera dans le préambule les phases connues du procédé, et la partie 
caractérisante consistera dans l'énoncé de la méthode de calcul mise en oeuvre par le programme. Si 
l'on applique la conception "différentielle" retenue par la Cour, les moyens constitutifs de 
l'invention sont définis par la partie caractérisante : l'invention doit alors être considérée comme 
formée de la seule méthode de calcul. Elle tombe ainsi sous le coup de l'exclusion de la 
brevetabilité qui s'attache aux méthodes de calcul, ou programmes d'ordinateurs, en tant que tels. 
Au contraire, la conception globale, considérant l'invention comme formée de l'ensemble des 
moyens de la revendication - qu'ils figurent au préambule ou dans la partie caractérisante - conduit 
à la conclusion que l'invention est un procédé industriel qui ne doit pas être exclu de la 
brevetabilité. 

La jurisprudence pertinente dans ce domaine est l'arrêt Schlumberger de la Cour de Paris du 
13 juin 1981. Cet arrêt ne s'est pas prononcé explicitement sur la manière de définir l'invention. 
Mais la seule conception cohérente avec cette jurisprudence est à l'évidence l'approche globale, qui 
admet sans discrimination tous les moyens énoncés dans la revendication comme constitutifs de 
l'invention. 

Dans la décision Diehr de la Cour Suprême des Etats-Unis en date du 3 mars 1981, qui avait 
précédé de peu l'arrêt Schlumberger, le point avait été tranché de façon explicite. La conception 
dite "point of novelty approach", qui prétendait isoler les caractéristiques nouvelles pour juger du 
caractère protégeable de l'invention, avait été rejetée, et adoptée au contraire l'approche consistant à 
examiner la revendication dans son ensemble telle que le déposant l'avait rédigée, sans en soustraire 
aucun moyen. 

La décision T 208/84 "VICOM" de l'O.E.B. (J.O. OEB 1/1987) est en parfaite concordance 
avec l'arrêt Schlumberger. L'O.E.B. a eu plus récemment l'occasion de préciser sa position par la 
décision T 26/86 "KOCH & STERZEL" (J.O. OEB 1-2/1988). Dans cette affaire, un opposant avait 
argué que la seule différence entre l'objet du brevet et l'état de la technique résidait dans l'utilisation 
d'un programme, en d'autres termes, que le programme était le seul moyen nouveau, et que de ce 
fait l'objet du brevet devrait être jugé non brevetable. La Chambre de Recours a rejeté cet argument, 
en expliquant qu'il n'y a pas lieu d'établir des distinctions entre les moyens revendiqués, et souligné 
"qu'une invention doit s'apprécier de manière globale". 

On constate ainsi que pour juger si l'invention est ou non exclue des catégories protégeables, 
la conception qui prévaut aussi bien en droit interne que dans la jurisprudence de l'O.E.B. (et des 
Etats-Unis) est l'approche globale de l'objet revendiqué. La position de la Cour de Cassation 
introduit donc un défaut de cohérence dans notre droit de la brevetabilité. 

Une seconde objection de fond à l'égard de la conception adoptée par la Cour est qu'elle fait 
dépendre la définition de l'invention revendiquée de l'état de la technique considéré comme le plus 
proche lors de la rédaction de la revendication. 



Les moyens connus sont ceux qui sont communs à l'objet revendiqué et à l'état de la 
technique considéré, les moyens nouveaux sont ceux qui n'appartiennent pas à cet état de la 
technique; La répartition entre moyens connus et moyens nouveaux est fonction de l'état de la 
technique retenu. 

Or, il est fréquent qu'en la matière un choix s'offre entre deux documents antérieurs. Suivant 
l'état de la technique retenu, les moyens communs à l'état de la technique et à l'objet revendiqué 
seront différents et les moyens nouveaux seront également différents. On aboutit ainsi, pour un 
objet défini par le même ensemble de moyens, à deux définitions différentes des moyens nouveaux, 
c'est­à­dire, selon la conception adoptée par la Cour de cassation, à deux inventions différentes. 

L'instabilité qui en résulte dans la définition de l'invention revendiquée est un facteur 
d'insécurité juridique extrêmement fâcheux. C'est là un élément qui aurait dû suffire à écarter cette 
conception. 

Dans le cas du brevet AMP, supposons qu'il existe un état de la technique comportant les 
moyens A (logement en U) et В (bords deux fois recourbés), mais non les moyens С (patte avec 
ergot de verrouillage) et D (organe de libération). Le brevet Hopkins décrit quant à lui les moyens 
A et C. Si l'on retient le premier cas, les moyens nouveaux sont С et D, alors que si l'on prend le 
brevet Hopkins comme point de départ, les moyens nouveaux sont В et D. S'agit­il pour autant de 
deux inventions différentes ? 

La décision SPERRY précitée illustre, comme on l'a vu, un autre exemple concret d'une 
telle situation. Le déposant avait argué que si le préambule correspondait à l'état de la technique 
qu'il avait retenu, "la partie caractérisante de la revendication ferait ressortir très fidèlement 
l'activité inventive, de sorte que la vraie nature de l'invention apparaîtrait à tous". La Chambre de 
Recours saisit cette occasion pour réaffirmer de la manière la plus catégorique que l'objet 
revendiqué est défini par l'ensemble des moyens énoncés et qu'il n'y a pas lieu d'établir une 
discrimination entre les moyens figurant au préambule et ceux de la partie caractérisante. Elle 
s'exprime en ces termes : 

'75. // convient de rappeler que les revendications sont destinées à définir 
l'objet (par exemple un dispositif, un procédé) de la protection demandée 
(article 84 de la CBE). Elles doivent être formulées conformément aux 
exigences de la règle 29 de la CBE. Nulle part, dans cet article ou dans 
cette règle, il n'est précisé qu'il est nécessaire ou souhaitable que "la partie 
caractérisante de la revendication fasse ressortir fidèlement l'activité 
inventive". Il semble que cette affirmation de la part de la requérante repose 
sur une idée erronée selon laquelle ce serait dans la partie caractérisante 
des revendications que réside l'activité inventive. Or c'est l'objet de la 
revendication dans son ensemble qui incarne l'invention et l'activité 
inventive qu'elle implique". 

Une autre décision à mentionner sur ce point est la décision T 175/84 "KABELMETAL" 
(J.O. OEB 3/1989), dans lequel la Chambre de Recours est encore plus explicite : 

"5.1. Sauf si le texte de la revendication spécifie le contraire, il convient 
d'admettre en principe, lors de l'examen de l'activité inventive qu'elle 
implique, que cette revendication porte exclusivement sur l'application 
simultanée de toutes ses caractéristiques". 



Une autre objection à la conception "différentielle" retenue par la Cour est qu'elle n'est pas 
cohérente avec le principe d'appréciation de la contrefaçon. Pour apprécier s'il y a contrefaçon, le 
tribunal examine si l'objet argué de contrefaçon présente les caractéristiques définies dans la 
revendication invoquée, le critère traditionnel, en droit interne, étant la reproduction des moyens 
essentiels. Cet examen porte nécessairement sur l'ensemble des moyens énoncés dans la 
revendication, car seul cet ensemble a un sens du point de vue technique. 

Si l'approche "différentielle" est retenue, quelle conséquence en tirer pour l'appéciation de la 
contrefaçon ? Il est exclu de faire porter la comparaison entre l'objet argué de contrefaçon et 
l'invention revendiquée uniquement sur les moyens de la partie caractérisante. La comparaison doit 
porter aussi sur les moyens figurant au préambule, mais doit-elle porter sur une partie seulement de 
ces moyens, ou sur la totalité ? Il se crée ainsi une incertitude sur la portée de la revendication très 
préjudiciable pour toutes les parties en présence. 

Une décis^-^" sans nul doute critiquable a fourni à P.Mathély (Annales, 1985, n°2, pp.68-71) 
un argument en faveur de l'approche "différentielle". Il s'agissait d'un cas oîi le breveté avait obtenu 
du tribunal que soit jugé contrefaisant un dispositif entièrement défini dans le préambule de la 
revendication. Mais cet argument ne convainc pas, car l'approche globale, correctement appliquée, 
conduisait à une réponse satisfaisante. En effet, le dispositif incriminé, ne comportant aucun des 
moyens de la partie caractérisante, ne reproduisait pas certains des moyens de l'objet revendiqué et 
n'aurait pas dû être jugé contrefaisant. L'approche globale s'oppose donc aussi bien à la définition 
tronquée îe sur la seule partie caractérisante qu'à la prétention du breveté de protéger en eux-
mêmes le; ioyens énoncés au préambule. 

b) Le préambule et la définition de l'état de la technique 

Il convient également de s'interroger sur les implications du présent arrêt en ce qui concerne 
l'appréciation de la brevetabilité. Dans la présente espèce, la Cour de Cassation affirme que le 
breveté ne peut se prévaloir de la nouveauté du moyen B, celui-ci figurant dans le préambule. Par 
quel mécanisme peut-on arriver à cette conclusion ? Deux possibiUtés se présentent. 

La première consiste en quelque sorte à "neutraliser" la nouveauté du moyen B, c'est-à-dire 
à lire la revendication comme si le moyen B (bords deux fois recourbés) n'était pas différent du 
moyen B' du brevet Hopkins (bords une fois recourbés). Cela reviendrait à remplacer la définition 
du moyen B par une définition qui pourrait correspondre aux moyens B et B'. Cette interprétation 
est inacceptable car elle représenterait une dénaturation du texte de la revendication. 

La seconde, qui s'appuie sur l'article 8 du décret du 5 décembre 1968, consiste à considérer 
que tous les moyens figurant au préambule sont réputés connus, même si la combinaison des 
moyens du préambule n'est décrite en totalité dans aucun élément de l'état de la technique. L'état de 
la technique opposable à la revendication se trouverait ainsi "enrichi" d'un élément apporté par le 
breveté. Il est certain que le présent arrêt donne crédit à cette interprétation puisqu'il estime que la 
Cour d'appel a violé ce décret. 

Cette explication ne soulève pas moins d'objections. 

Une première objection est fondée sur la lettre et l'esprit de la loi. L'état de la technique est 
défini de manière objective par l'article 8 de la loi de 1968. Cette définition est nécessairement 
limitative. Ajouter à cette définition la combinaison des moyens du préambule revient à modifier la 
loi par le biais du décret. On ne peut en effet soutenir qu'il ne s'agit que d'une interprétation de la 
loi, le préambule de la revendication étant un élément qui ne peut en rien entrer dans la définition 



de l'article 8. Il est surprenant que la Cour de Cassation ait ainsi reconnu à l'administration le 
pouvoir de modifier la loi, surtout s'agissant d'un de ses articles les plus fondamentaux. 

Une autre objection est l'extrême confusion qui ne peut qu'en résulter. L'appréciation de 
l'activité inventive consiste à examiner si, pour un homme de métier, l'objet revendiqué ne découlait 
pas de manière évidente de l'état de la technique. Elle prend en compte l'état de la technique dans 
son ensemble, et repose sur une analyse préalable de chacun des éléments de l'état de la technique, 
permettant de dégager les enseignements que l'homme du métier pouvait tirer de chaque élément. A 
partir de là, l'examinateur ou le juge apprécie le caractère évident ou non de l'invention au regard de 
ces enseignements. 

Il est bien clair que ces enseignements ne peuvent être définis que pour un élément de l'état 
de la technique lui-même défini dans sa consistance. Mais quels enseignements tirer de l'énoncé 
formel de moyens que constitue le préambule de la revendication ? Doit-il être considéré seul ? Ou 
bien devra-t-on l'interpréter à la lumière de la description du brevet ? Ces questions montrent bien à 
quelles difficultés nous expose la thèse suivant laquelle les moyens du préambule devraient être 
réputés connus. Une telle proposition, faisant entrer le contenu du brevet dans la définition de l'état 
de la technique, en altère l'objectivité. Nous assistons ainsi à l'introduction du subjectif dans la 
définition même de l'état de la technique. 

La position de l'O.E.B. en la matière est d'une extrême netteté. L'O.E.B. insiste sur le 
caractère objectif que doit revêtir l'appréciation de l'activité inventive et sur la nécessité, qui en 
découle, de partir de l'état de la technique considéré objectivement. Cette insistance de principe sur 
l'objectivité s'explique parfaitement. L'O.E.B. est consciente que l'écueil essentiel dans 
l'appréciation de l'activité inventive réside dans la difficulté à en éliminer tout caractère subjectif. 
Cet écueil se traduit notamment par le risque de "reconstruction a posteriori" de l'invention par 
combinaison de plusieurs éléments de l'état de la technique. Pour éviter cet écueil, il faut analyser 
l'état de la technique indépendamment de l'enseignement de la demande ou du brevet examiné, et se 
garder de lire l'état de la technique à la lumière de l'enseignement de la demande ou du brevet. Une 
condition nécessaire - et l'on pourrait ajouter minimale - pour cette analyse est que chaque élément 
de l'état de la technique que l'on considère soit identifié en lui-même, indépendamment du contenu 
de la demande ou du brevet examiné. Cet impératif s'oppose à l'idée consistant à présumer connus, 
sans autre vérification, les éléments présentés comme tels par le déposant, ce qui entacherait de 
subjectivité l'analyse de l'état de la technique. La position de l'O.E.B. est affirmée dans la décision 
R 248/85 "BICC" (J.O. OEB 8/1986), dont les passages pertinents sont les suivants : 

"9.1. La Chambre a souligné très tôt dans sa jurisprudence la nécessité de 
faire preuve d'objectivité dans l'appréciation de l'activité inventive (cf. 
décision T 01180 "Papier copiant sans carbone", J.O. OEB n.7/1981, p.206, 
et notamment le point 1 du sommaire). Dans l'approche par détermination 
du problème et appréciation de la solution que la Chambre a toujours 
recommandé de suivre pour apprécier la brevetabilité d'une invention, il 
faut avant tout, si l'on veut porter un jugement objectif sur l'activité 
inventive, partir de l'état de la technique considéré objectivement pour 
ensuite déterminer en conséquence selon des critères objectifs le problème 
qui est posé et résolu conformément à l'invention (cf. décision T 24181 
"Valorisation des métaux/BASF", JO OEB 4/1983, p.l33). 
9.2. En l'espèce, la Division d'examen a admis à juste titre que l'état de la 
technique le plus proche semble être celui exposé dans la description de la 
présente demande. Toutefois, le document correspondant n'a pas été cité, 
comme le recommande la règle 27 (1) (c) de la CBE, ni même identifié, d'où 



l'on doit conclure que cet état de la technique prétendu le plus proche n'a 
pas été vérifié et que la Division d'examen s'est contentée de la description 
qu'en a donnée la requérante. Cette appréciation de l'état de la technique le 
plus proche ne peut être considérée comme objective. En bonne logique, si 
l'on part d'un état de la technique prétendu le plus proche qui n'a pas été 
identifié de manière objective et est même sujet à caution, la détermination 
du problème technique ne peut certainement pas être objective. 
En conséquence, l'existence d'une activité inventive n'a pas pu 
raisonnablement être appréciée. Il en va de même en ce qui concerne 
l'appréciation de la nouveauté". 

Une autre décision de l'O.E.B. présente un grand intérêt en ce qui concerne la considération 
à donner à un moyen nouveau, mais figurant au préambule de la revendication. Il s'agit de la 
décision T 99/85 "BOEHRINGER/KODAK" (J.O. OEB 9/1987). Dans cette affaire concernant un 
recours après rejet d'une opposition, l'invention portait sur un agent de diagnostic contenant 
notamment des agents de charge formés de particules d'une taille comprise dans une plage 
déterminée. La définition de cette plage figurait au préambule de la revendication 1 du brevet tel 
que délivré. Mais elle n'était pas décrite dans le document antérieur retenu comme point de départ. 

L'opposant avait affirmé que la plage concernant la taille des particules, quoique non 
expressément décrite dans le document antérieur, faisait partie de son contenu pour l'homme du 
métier, car elle était classique. 

La Chambre de Recours réfute cette affirmation en démontrant par un raisonnement détaillé 
pourquoi cette caractéristique ne peut être considérée comme décrite implicitement dans le 
document antérieur, et conclut à sa nouveauté. 

La Chambre se livre ensuite à l'examen de l'activité inventive, en prenant en considération la 
combinaison de la plage concernant la taille de particules et des moyens énoncés dans la partie 
caractérisante, sans établir aucune discrimination entre ces différents moyens, et conclut à 
l'existence d'une activité inventive. 

Enfin, et c'est là un autre aspect très intéressant de cette décision, la Chambre de Recours 
juge superflu de modifier le texte du brevet pour inclure la plage concernant la taille des particules 
dans la partie caractérisante. Elle manifeste ainsi le peu d'importance qu'elle attache à la répartition 
des moyens revendiqués entre préambule et partie caractérisante. Sur ce point, la Chambre indique : 

"Lorsqu'à été établie la nouveauté de l'objet du brevet contesté, il a bien été 
constaté qu'examinée en combinaison avec les autres caractéristiques du 
préambule, la caractéristique indiquée dans le préambule de la 
revendication I "(particules) dont la taille est comprise entre 0,2 et 20 pan" 
n'est pas comprise dans l'état de la technique constitué par le document DE-
A-1 598 153, contrairement à ce que prétend la requérante. Toutefois, la 
Chambre estime qu'il n'y a pas lieu, pour ce seul motif d'exiger une 
modification du texte d'une revendication d'un brevet déjà délivré. Pour la 
Chambre, la règle 29 (1 ) CBE est une disposition réglementaire qui a été 
introduite avant tout pour la procédure de délivrance du brevet et dont le 
non-respect constitue donc tout aussi peu un motif d'opposition que par 
exemple le non-respect de l'article 84 CBE (cf. la décision T 23/86 du 25 
août 86, J.O. OEB 1987, 316). 



La Chambre fait montre ici d'une absence de formalisme extrêmement frappante. On notera 
en particulier que la Chambre rejette avec vigueur l'idée que la Règle 29 (1) de la CBE, homologue 
de l'article 8 du décret du 5 décembre 1968, puisse être invoquée comme motif d'opposition. 

On notera encore une conséquence, que l'on peut juger peu satisfaisante, de la décision de la 
Cour de Cassation. Si l'approche "différentielle" devient la règle, les déposants qui ont "joué le jeu" 
de la procédure devant l'I.N.P.I. en modifiant leurs revendications en réponse à l'avis documentaire, 
alors même qu'une absence de réponse ne pouvait être sanctionnée par un rejet, risquent de se voir 
pénalisés lors d'un contentieux en nullité. Ceux qui auront adopté une rédaction à l'américaine, ovi 
tous les moyens figurent dans la partie caractérisante, et qui s'en seront tenus à cette rédaction, 
jugeront qu'ils ont été bien inspirés de ne rien faire. 

Pour l'avenir, cette décision ne peut qu'inciter les déposants à rédiger les revendications de 
cette manière, même si elle n'est pas conforme au décret. Est­ce là une conséquence désirée ? 

С ­ APPRECIATION DES REVENDICATIONS 2 ET 4 

1°) Texte des revendications 2 et 4 

La revendication 2 du brevet concerne un connecteur défini comme suit : 

"Connecteur électrique, caractérisé en ce qu'il comporte une cosse selon la 
revendication 1, et un boîtier isolant (17) dans lequel ladite cosse est fixée, 
le boîtier (17) comportant des organes (16, 24) qui peuvent coopérer avec 
l'organe (5) de libération de la cosse pour enfoncer élastiquement la patte 
(4)". 

La revendication 4 est formulée comme suit : 

"Connecteur selon la revendication 2, caractérisé en ce que la cosse peut 
exécuter un mouvement axial limité par rapport au boîtier (17), une paroi 
supérieure (20) du boîtier (17) présentant une surface inclinée (24) entrant 
en contact avec l'organe de libération (5) de la patte (4) lorsque la cosse est 
déplacée axialement dans un premier sens par rapport au boîtier (17), afin 
de réaliser l'enfoncement élastique de la patte (4) pour libérer l'ergot (6), 
solidaire de la patte (4), de la languette complémentaire (11) emboîtée dans 
le logement". 

2°) La décision d'appel 

En première instance, le tribunal, ayant déclaré nulle la revendication 1, avait ensuite 
examiné les revendications 2 et 4 et les avait déclarées nulles pour défaut d'activité inventive, leurs 
caractéristiques additionnelles étant, selon le tribunal, évidentes au regard de l'état de la technique. 

La Cour de Paris ayant statué en sens inverse sur la validité de la revendication 1, a déclaré 
valables les revendications 2 et 4 "puisque la revendication 1 y est incluse". 

La revendication 1 peut donc être maintenue dans le texte sur la base 
duquel a été délivré le brevet". 



3°) La décision de cassation 

Le moyen de cassation concernant la revendication 2 reproche à l'arrêt d'appel d'avoir 
déclaré valable cette revendication dans les termes suivants : 

"Alors qu'en ne constatant pas, s'agissant de ces éléments particuliers 
ajoutés à la revendication 1, l'existence d'une activité inventive que 
déniaient les conclusions des sociétés défenderesses, la cour n'a pas donné 
de base légale à son arrêt au regard des articles 6 et 9 de la loi du 2 janvier 
1968 dans sa rédaction applicable à la cause; 
Qu'elle n'a pas davantage donné de base légale à son arrêt vis-à-vis des dits 
textes dès lors qu'elle n'a pas apprécié l'activité inventive au regard d'une 
combinaison englobant les revandications 1 et 2". 

Le moyen concernant la revendication 4 est formulé en termes similiaires. 

La Cour de cassation accueille ces moyens et casse l'arrêt d'appel en ces termes : 

"Vu les articles 6 et 9 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction 
applicable en la cause et 8 dernier alinéa du décret du 5 décembre 1968; 
Attendu que pour déclarer valables les revendications 2 et 4 qui, l'une et 
l'autre, faisaient référence à la revendication 1, la cour d'appel se borne à 
énoncer "qu'elles sont valables puisque la revendication 1 y est incluse"; 
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si les caractéristiques 
additionnelles prises en elles-mêmes ou en combinaison avec la 
revendication 1 impliquaient une activité inventive, la cour d'appel n'a pas 
donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés". 

4°) Commentaire 

L'arrêt d'appel, déclarant automatiquement brevetable une revendication qui incorpore un 
objet jugé brevetable, correspond à la solution généralement admise. L'arrêt de cassation rejette 
cette solution et exige une appréciation indépendante de la revendication. 

Il faut ici s'interroger sur les raisons qui pourraient justifier une telle exigence. 

L'hypothèse de départ est que la cosse est un objet reconnu brevetable, c'est-à-dire nouveau 
et impliquant une activité inventive vis-à-vis de l'état de la technique. Cette appréciation suppose 
que la cosse diffère sur certains points de l'état de la technique et que les différences se traduisent 
par un effet technique. 

Cette cosse est incorporée dans un connecteur qui est revendiqué, ce connecteur comportant 
d'autres éléments. En toute logique, le connecteur, du seul fait qu'il incorpore la cosse, objet 
brevetable, ne peut appartenir à l'état de la technique. Il est donc nouveau, et diffère de l'état de la 
technique au minimum par les moyens nouveaux de la cosse. Il implique également une activité 
inventive si ces différences se traduisent au minimum par l'effet technique identifié pour la cosse 
considérée en elle-même, en d'autres termes si l'effet technique de la cosse continue d'exister pour 
le connecteur. 

Par conséquent, la seule situation où le connecteur pourrait ne pas être brevetable serait que 
l'effet technique de la cosse se trouve annihilé par l'incorporation de celle-ci dans le connecteur, ou 



Les positions prises par la Cour de Cassation dans cet arrêt représentent une dérive 
préoccupante de notre droit positif, et cela à deux titres. 

Elles introduisent dans notre droit des exigences et des notions qui se traduisent pour 
l'essentiel par un affaiblissement du brevet, et qui en tout cas risquent d'aboutir à une confusion 
préjudiciable à tous. 

Elles sont de surcroît en totale contradiction, sur tous les points, avec les doctrines 
développées par l'O.E.B. Si de telles discordances sur des questions de principe devaient subsister, 
c'est la base même du système européen qui serait mise en cause. Car quel crédit pourra-t-on 
accorder à un brevet européen s'il s'avère que les juridictions nationales traitent les contentieux en 
nullité selon des principes opposés à ceux qui ont présidé à sa délivrance ? 

Il faut espérer que la perspective européenne sera à l'avenir plus présente et que les 
décisions futures rapprocheront notre droit de la brevetabilité des principes mis en oeuvre par 
l'O.E.B. 

perde tout intérêt dans le contexte du connecteur. Une telle situation est hautement improbable, car 
on ne voit pas pourquoi on incorporerait un objet dans un ensemble dans des conditions qui 
annihilent les avantages que l'objet possède en lui-même. On voit encore moins pourquoi un 
breveté serait intéressé à revendiquer un tel ensemble. 

Cette analyse nous paraît justifier la solution classique retenue par la Cour de Paris. Mais 
l'analyse part de l'hypothèse d'un objet brevetable. Il semble qu'en fait, la Cour de Cassation ait à 
tort raisonné comme s'il fallait ignorer cette hypothèse. 

Il faut d'autre part écarter la référence aux notions traditionnelles de combinaison et de 
juxtaposition de moyens. Ces notions s'appliquent à des ensembles de moyens dont chacun est 
supposé connu, ce qui est contraire à notre hypothèse d'un objet brevetable. 

L'O.E.B. a adopté sur l'appréciation des revendications incorporant toutes les 
caractéristiques d'un objet brevetable une position qui correspond exactement à la solution classique 
rappelée ci-dessus. Parmi les décisions publiées qui font application de ce principe, citons 
seulement la décision T 68/85 "CIBA GEIGY" (J.O. OEB 6/1987), qui traite le cas de 
revendications indépendantes et dépendantes, comme dans la présente espèce : 

"11. Les objets des revendications indépendantes 4 et 7, qui ont 
sensiblement le même contenu, reposent sur le même concept inventif que la 
revendication 1, et sont donc également brevetables. 
12. Les revendications dépendantes 2 et 3 d'une part, et 5 et 6 d'autre part, 
concernent des modes de réalisation avantageux, les premières de l'objet de 
la revendication 1, les secondes de l'objet de la revendication 4, et sont 
donc brevetables à ce titre". 
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.3 m a i 1974 , e t d é l i v r é l e I I a v r i l 1980 p o u r l ' i n v e n t i o n . 
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c o s s e e t u n c o n n e c t e u r q u i p r é s e n t e n t d e s ' s i m i l i t u d e s a v e c 
l e s p r o d u i t s b r e v e t é s • 

PREMIERE INSTANCE ; 

En c o n s é q u e n c e . e t p a r e x p l o i t d e s 3,k e t 6 m a r s I98I f a i s a n t 
s u i t e à , d e u x p r o c è s - v e r b a u x d e s a i s i e c o n t r e f a ç o n de s 
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. i 
s 
I 

m-: 

A e t F J a p p e l a n t e s , c o n c l u e n t à 1 M n f i r m a t i o n du j u g e ­
ment e t r é i t è r e n t l e u r s demandes i n i t i a l e s en v a l i d a t i o n de s4isies-
' a r r ê t f en pa iement , à chacune , de 250,000 f r a n c s à t i t r e 
d ' i n d e m n i t é p r o v i s i o n n e l l e à c o m p l é t e r a p r è s e x p e r t i s e comp­
t a b l e o u t r e l ' i n t e r d i c t i o n s o u s a s t r e i n t e , c o n f i s c a t i o n e t 
p u b l i c a t i o n e t du . pa iement de 50.000 f r a n c s au t i t r e de l ' ­
a r t i c l e 700 du nouveau Code de p r o c é d u r e c i v i l e « 

En gens c o n t r a i r e ^ 
L,C ®t E j i n t i m é e s j c o n c l u e n t à l a c o n f i r m a t i o n du j u g e ­
ment , s u b s i d i a i r e m e n t à l ' a b s e n c e de c o n t r e f a ç o n e t r é c l a ­
ment l a somme g l o b a l e de 200,000 f r a n c s au t i t r e de l ' a r t i c l e 
700: p r é c i t é « 

CEU ETANT E X P O S E ; LA COUR i ' 

qui s e r é f è r e p o u r un p l u s ample exposé des f a i t s e t d e l a 
p r o c é d u r e , au ^jugement c r i t i q u é e t a u x c o n c l u s i o n s d e s p a r t i e 

i . SUR LA PORTEE DE LA REVENDICATION № I î 

CONSIDERANT q u e c e t t e r e v e n d i c a t i o n e s t l i b e l l é e comme s u i t : 

I ­ Cosse f e m e l l e de c o n t a c t é l e c t r i q u e , r é a l i s é e e n t ô l e 
e t c o m p r e n a n t u n l o g e m e n t d e s e c t i o n t r a n s v e r s a l e à p e u p r è s 
e n U , c o n s t i t u é d ' u n e b a s e d e l a q u e l l e s ' é l è v e n t d e s p a r o i s 
l a t é r a l e s d o n t l e s b o r d s l i b r e s s o n t r e c o u r b é s v e r s l a d i t e 
base^ de maniè re q u ' u n e l a n g u e t t e c o m p l é m e n t a i r e d e c o n t a c t 
p u i s s e ê t r e i n t r o d u i t e e n t r e l a b a s e e t l e s b o r d s r e c o u r b é s 
des p a r o i s l a t é r a l e s , l a c o s s e compor t an t également une 
p a t t e r é a l i s é e d ' u n e s e u l e p i è c e a v e c l a b a s e e t f a i s a n t sal l< 
l i e à l ' a v a n t d e c e t t e d e r n i è r e , c ' e s t ­ à ­ d i r e à l ' e x t r é ­
m i t é d ' i n t r o d u c t i o n de l a l a n g u e t t e dans l e l o g e m e n t , l a 
p a t t e é t a n t o r i e n t é e v e r s l ' a r r i è r e d u d i t l o g e m e n t , à l ' ­

i n t é r i e u r d e c e l u i ­ c i , l a p a t t e , s i t u é e d a n s l e l o g e m e n t , 
compor tan t tm e r g o t i n c l i n é v e r s l ' a r r i é r e d e c e t t e p a t t e 
e t v e r s l e s b o r d ç r e c o u r b é s d e s p a r o i s l a t é r a l e s , d e m a n i è r e 
à p o u v o i r d e l o g e r d a n s u n t r o u o u u n e o u v e t y u r e d e l a l a n ­

g u e t t e c o m p l é m e n t a i r e l o r s q u e c e l l e ­ c i e s t e m b S i t é e d a n s 
l e l o^gement , a f i n d e v e r r o u i l l e r l a d i t e l a n g u e t t e e t d e l ' ­

empêcher a i n s i d ' ê t r e r e t i r é e d u l o g e m e n t , c o s s e c a r a c t é ­

r i s é e e n c e q u e l ' e x t r é m i t é l i b r e (5) d e l a p a t t e ( $ ) f a i t 
s a i l l i e a u ­ d e l à d e s e x t r é m i t é s a r r i è r e d e s b o r d s r e c o u r b é s 
(3) d e s p a r o i s l a t é r a l e s (2) e t . e s t r e c o u r b é e d e m a n i è r e à 
%«élo igne r de l a b a s e ( I ) p o u r f o r m e r un o r g a n e d e l i b é r a ­

t i o n (5) , l a p a t t e (h) p o u v a n t ê t r e e n f o n c é e é l a s t i q u e m e n t 
a f i n ' d e s ' é l o i g n e r d e s b o r d s r e c o u r b é s (3) d e s p a r o i s l a t é ­

r a l e s (2) p a r a p p u i s u r 1 ' o r g a n e (5) d e l i b é r a t i o n , d e 
m a n i è r e q u e 1 ' e r g o t ( 6 ) d e l a p a t t e ( 4 ) s o i t ' d é g a g é d e l a 
l a n g u e t t e c o m p l é m e n t a i r e ( I I ) e m b o î t é e d a n s l e l o g e m e n t ; 

CONSIDERANT q u e , c o n ' t r a i t e m e n t à l ' a f f i r m a t i o n d e L,C e t R , 
l e c o n t e n u d u p r é a m b u l e n ' e s t p a s r é p u t é c o n n u ; q u ' e n e f f e t 
aux t e r m e s d e l ' a r t i c l e 8 d u d é c r e t d u 5 d é c e m b r e 1968 
a p p l i c a b l e e n l a c a u s e à l ' e x c l u s i o n d e l ' a r t i c l e I I du d é c r e t 



du 19 septembre 1979 compte tenu de l a d a t e du dépôt de l a 
demande , l e s l i m i t e s de l a p r o t e c t i o n r e v e n d i q u é e s o n t f i x é e 
pa r l a c a r a c t é r i s t i q u e t e c h n i q u e en combinaison a v e c l e 
p réambule d e s o r t e , q u e " l e s i n d i c a t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e 
p réambule ne s o n t pas n é c e s s a i r e m e n t e x c l u e s du champ d i -
1 ' i n v e n t i o n " e t . q u e de t o u t e façon " l e j u g e a t o u j o u r s l e 
p o u v o i r de t r a n s p o r t e r dans l e préambule , un é lément f i g u r a n 
dans l a p a r t i e c a r a c t é r i s a n t e e t i n v e r s e m e n t " ; 

CONSIDERANT que l e moyen c o n s t i t u é p a r l e r e p l i e m e n t t i e r s ' 
l a b a s e d e s b o r d s d e s p a r o i s l a t é r a l e s ne f i g u r e - d a n s aucun 
d e s d o c u m e n t s c i t é s , c i - d e s s o u s a n a l y s é s , r é v é l a t e u r s d e 
l ' é t a t de l a t e c h n i q u e a n t é r i e u r e à l a d a t e de p r i o r i t é 
i n d i q u é e d a n s 1 ' a c t e d u d é p ô t d e l a d e m a n d e ; 

CONSIDERANT q u ' i n e x a c t e m e n t L,C e t R a f f i r m e n t q u e n e moyen 
n ' a d e f o n c t i o n t e c h n i q u e , c e l l e d ' a s s u r e r u n b o n c o n t a c t 
é l e c t r i q u e , q u ' e n c o o p é r a t i o n a v e c l e m o y e n . , ( n o n c o m p r i s 
d a n s l a r e v e n d i c a t i o n I m a i s v i s é e n p a g e 2 , l i g n e s 8 à 15 df 
b r e v e t ) c o n s t i t u é p a r d e s t r o n ç o n s d e m é t a l d é c o u p é s d a n s l e 
p a r o i s l a t é r a l e s :et p r é s e n t a n t d e s b o r d s o p p o s é s ( r é f é r e n c e 
10 de s f i g u r e s 1 , 2 , 4 e t 5 ) ? 

CONSIDERANT q u ' i l e s t é v i d e n t e n e f f e t q u e , dè s l o r s que 
l a l a n g u e t t e c o m p l é m e n t a i r e d e c o n t a c t e s t i n t r o d u i t e e n t r e 
l e s b o r d s r e c o u r b é s (3) d e s p a r o i s l a t é r a l e s e t l a b a s e 
( p l u s e x a c t e m e n t l a p a t t e r é a l i s é e d ' u n e s e u l e p i è c e a v e c 
l a b a s e ) un d o u b l e c o n t a c t é l e c t r i q u e s ' é t a b l i t , e n l ' ­
a b s e n c e d e s t r o n ç o n s 10 , d ' u n e p a r t e n t r e l e s b o r d s r e c o u r ­
b é s 3 e t l a f a c e s u p é r i e u r e d e l a l a n q u e t t e c o m p l é m e n t a i r e 
d e c o n t a c t I I e t d ' a u t r e p a r t e n t r e l a f a c e i n f é r i e u r e d e c e t t e 
l a n g u e t t e e t l a f a c e s u p é r i e u r e d e l a p a t t e é l a s t i q u e 4 ; 

CONSIDERANT q u ' i l e s t t o u t a u s s i c l a i r q u e l e r e p l i e m e n t v e r s 
l a b a s e ' d e s b o r d s 3 a s s u r e l e m e i l l e u r d e c e s deux c o n t a c t s 
g r â c e à l a p r e s s i o n , i n v e r s e m e n t p r o p o r t i o n n e l l e â l a s u r f a c 
s u r l a q u e l l e l a f o r c e e s t a p p l i q u é e , e x e r c é e p a r l a f a c e 
s u p é r i e u r e d e l a l a n g u e t t e I I s u r l a s e c t i o n r é d u i t e d e s b o r à | 5 
t a n t q u e c e t t e l a n g u e t t e e s t m a i n t e n u e é l a s t i q u e m e n t e n 
p o s i t i o n d e v e r r o u i l l a g e p a r l a p a t t e f l e x i b l e c ' e s t à d i r e 
t a n t que 1 ' o r g a n e 5 d e l i b é r a t i o n n ' e s t p a s m a n o e u v r é ; 

CONSIDERANT q u e l e m o y e n l i t i g i e u x f i g u r e d o n c e n c o m b i n a i s o n 
a v e c l e d i s p o s i t i f d e v e r r o u i l l a g e e t d e d é v e r r o u i l l a g e d a n s 
l ' o b j e t d e l a r e v e n d i c a t i o n ; q u ' o n ne r e t r o u v e d ' a i l l e u r s j 
c o n t r a i r e m e n t e n c o r e â 1 ' a f f i r m a t i o n d e L,C e t R e t comme 
i l s e r a d é m o n t r é c i - d e s s o u s à p r o p o s d e l a c o n t r e f a ç o n , 
d a n s l e s o b j e t s i n c r i m i n é s l e s q u e l s n e c o m p o r t e n t p a s , 
p r é c i s é m e n t , d e t r o n ç o n s d e mé ta l d é c o u p é s d a n s l e s p a r o i s 
l a t é r a l e s e t p r é s e n t a n t d e s b o r d s o p p o s é s ; 

Sïïg^LAVALIDITS DE LA REVENDICATION I : 

CONSIDERANT que l ' é t a t d e l a t e c h n i q u e a n t é r i e u r a u d é p ô t de 
l a d e m a n d e e s t c o n s t i t u é par l e s b r e v e t s a m é r i c a i n s HOPKINS 
n° 3037 7 83 d é l i v r é l e 29 mai 1962 e t 3 .076.171 d é l i v r é 



l e 29 j a n v i e r ï 9 6 3 i s s u s de l a d i v i s i o n d ' u n e demande déposée 
l e 26 j u i n 1958 e t p a r l e b r e v e t amér i ca in VOnNSKIE a* 3 . 3 7 3 
déposé l e 23 s e p t e m b r e I963 e t d é l i v r é l e 12 mars 1968 î 

CONSIDERANT que l e s b r e v e t s HOPKINS d é c r i v e n t p l u s i e u r s 
v a r i a t i o n s d ' u n c o n n e c t e u r d o n t l a cosse f emel l e e s t formée: 
- d ' u n logement en V c o n s t i t u é d ' u n e base e t de p a r o i s 
l a t é r a l e s d o n t l e s e x t r é m i t é s o p p o s é e s * $ • é t e n d e n t l ' u n e v e r s 
1 ' a u t r e au d e s s u s de l a ba se * 

" d ' u n e p a t t e p r o l o n g e a n t l a b a s e , r e p l i é e à l ' i n t é r i e u r 
du logement en ÎJ e t s e p r o l o n g e a n t el le-même au d e l à des 
p a r o i s l a t é r a l e s du logement p a r une l é g è r e courbure v e r s l e 
h a u t é t a n t p r é c i s é que l a p a t t e p o r t e un e r g o t qui v i e n t se 
l o g e r dans une o u v e r t u r e de l a l a n g u e t t e . m â l e l o r s q u e c e l l e - c : 
e s t i n t r o d u i t e dans l e logement :de l a c o s s e f e m e l l e | 

- une b u t é e ménagée dans l a b a s e p a r estampage ou découpe 
e t s u r l a q u e l l e s ' a p p u i e l a p a t t e l o r s q u e l ' o r g a n e mâle 
e s t en p l a c e | • 

CONSIDERANT que l e b r e v e t fOLINSKIE d é c r i t un connec t eu r 
composé i 

~ d ' u n o r g a n e f e m e l l e en U don t une p a r o i comporte un é v i d e ­
ra en t de v e r r o u i l l a g e » 
- d ' u n o rgane a â l e c o n s t i t u é p a r une l a n g u e t t e dont l ' e x t r é ­
m i t é e s t r e p l i é e v e r s l ' a r r i è r e sous l a forme d ' u n e l a m e l l e 
f l e x i b l e compor t an t tin e r g o t d e s t i n é à s * e n c l e n c h e r d a n s „ l ' -
évidement 5 é t a n t p r é c i s é que c e t t e l a m e l l e e s t p r o l o n g é e 
p a r une c r o s s e d é p a s s a n t de l ' o r g a n e f e m e l l e e t s a s l a q u e l l e 
i l s u f f i t d ' a p p u y e r p o u r e n t r a î n e r l e désenc lavement de l ' ­
e r g o t e t pa r s u i t e l e d é v e r o u i l l a g e des deux p i è c e s | 
CONSIDERANT que L^C e t H r e t i e n n e n t comme a n t é r i o r i t é l a p l u s 
proche l a f i g u r e 7 du b r e v e t HOPKINS 3»076oI7I e t s o u t i e n n e n t 
q u ' i l e n t r a i t d a n s l a compétence de l'homme de m é t i e r de com­
p l é t e r l a p a r t i e ' a r r i è r e de l a p a t t e r e p r é s e n t é e sur c e t t e 
f i g u r e pa r la^ c r o s s e de l i b é r a t i o n VOLINSKIE pour r é a l i s e r 
l * i n v e a t i o n d o n t l a p r o t e c t i o n e s t demandée.? 

MAÏS COICIDERANT que c o n t r a i r e m e n t à l e u r a f f i r m a t i o n l ' ­
e x t r é m i t é de l a p a t t e r e p r é s e n t é e s u r l a d i t e f i g u r e r e p o s e 
b i e n s u r une b u t é e q u i s ' o p p o s e à son enfoncement , comme 

•dans l e s a u t r e s v a r i a n t e s HOPKINS t 

CONSEERANT en e f f e t que l a f i g u r e 7 e s t en el le-même une 
a n t é r i o r i t é d o u t e u s e q u i d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e r i g o u r e u s e m e n t 
à l a l u m i è r e t a n t de l a f i g u r e a s s o c i é e 6 l a q u e l l e r e p r é s e n 
l a forme d é v e l o p p é e s u r un p l a n h o r i z o n t a l • d e l a cos se 
c o r r e s p o n d a n t à ce mode d ' e x é c u t i o n q u e du t e x t e ; que compte 
t enu de l a h a u t e u r ( 6 a / m . ) de chaque bord r e l e v é du l o g e ­
ment au d r o i t de l ' e x t r é m i t é de l a p a t t e , l a ^ t a t w w de c e 
logement au même e n d r o i t n ' e s t que de ( 3 2 - 2 x 6 ) = 
20 E l / m , donc i n f é r i e u r e de 6,5 m/m à l a l angBur ( 26 , 5 
m/m ) de 1 ^ e x t r é m i t é de l a p a t t e de s o r t e que c e l l e - c i ^ 

iE 1 ' o r d r e de g r a n d e u r f i g u r é , déborde de p l u s de 3 œ/ffl 

l a r g e u r 
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de chaque c o t é au d e s s u s de l ' a r ê t e du bord r e l e v é C o r r e s ­
pondant ; q u ' o n l i t d a n s l a r e v e n d i c a t i o n I d u b r e v e t i " l a ç a i t 
p a t t e r e c o u r b é e de façon a rquée a y a n t une e x t r é m i t é l i b r e 
t e r m i n a n t s a c o n f i g u r a t i o n a r q u é e , d e t e l l e f a ç o n q u e c e t t e 
e x t r é m i t é l i b r e p u i s s e e n t r e r e n c o n t a c t a v e c l a b a s e , l o r s 
q u e l a c o s s e m â l e s ' i n s è r e e n t r e l a p a t t e a r q u é e e t l e s 
e x t r é m i t é s l i b r e s d e s p a r o i s l a t é r a l e s " e t e n c o r e d a n s l a 
r e v e n d i c a t i o n 2 " . . . u n e p a t t e , q u i s e t e r m i n e d i r e c t e ­
m e n t e n u n e e x t r é m i t é l i b r e , p o u v a n t e n t r e r e n c o n t a c t a v e c 
l a b a s e " I 

CONSIEERANT q u e c o n t r a i r e m e n t e n c o r e â 1 ' a f f i r m a t i o n d e 
L , C e t R l e b r e v e t HOPKINS n° 3.037.185 n ' i n d i q u e n u l l e m e n t 
que " l e d é v e r r o u i l l a g e p e u t ê t r e o b t e n u en a p p u y a n t d ' u n e 

• f a ç o n q u e l c o n q u e , n o t a m m e n t a u m o y e n d ' u n o u t i l , s u r l ' ­
e x t r é m i t é d e l a p a t t e r e p l i é e a f i n d e l ' e n f o n c e r e t d e 
d é s e n g a g e r 1 • e r g o t " ; q u ' o n l i t e n e f f e t d a n s l a t r a d u c t i o n 
d e c e b r e v e t ( P a g e 7 l i g n e s 26 e t p a g e 8 l i g n e s I e t 2 ) qui 
" l a ' s é p a r a t i o n p e u t a u s s i ê t r e e f f e c t u é e e n i n t r o d u i s a n t un 
o u t i l / e n t r a l a f a c e s u p é r i e u r e de l a l a n g u e t t e 10 T ( p a r t i e 
r e p l i é e d e l a p a t t e ) e t l a f a c e i n f é r i e u r e d e l a l a m e l l e 12 
( o r g a n e m â l e ) " c ' e s t â d i r e ^ e l a c o s s e e n t r e l e s d e u x 
p i è c e s e n c o n t a c t e t non v e r t i c a l e m e n t s u r l a s e u l e e x t r é ­
m i t é a r r i è r e d e l a p a t t e ; 

CONSIDERANT q u e l a l é g è r e c o u r b u r e v ç r s l e h a u t p a r l a q u e l l e 
s e t e r m i n e l a p a t t e HOPKNIS n ' e s t p a s l ' a m o r c e d ' u n e c r o s s e 
m a i s s i m p l e m e n t u n a r r o n d i d e s t i n é à f a c i l i t e r l e g l i s s e m e n t 

: d e l ' e x t r é m i t é d e l a p a t t e s u r l e s b o r d s r e l e v é s f o r m a n t 
b â t é e l o r s d e l ' i n t r o d u c t i o n de l ' o r g a n e m â l e d a n s l e logemeni 

. CONSIDERANT e n f i n q u e l a q u a l i t é d u c o n t a c t é l e c t r i q u e d é p e n c 
e x c l u s i v e m e n t d a n s l e c o n r t e c t e u r HOPKINS d e l a f o r c e a v e c 
l a q u e l l e l a f a c e i n f é r i e u r e d e l a l a n g u e t t e m â l e e s t a p ­
p l i q u é e c o n t r e l a f a c e s u p é r i e u r e d e l a p a t t e é l a s t i q u e d o n t 
1 ' e x t r é m i t é s ' a p p u i e su r l a b u t é e s a n s a u c u n e p o s s i b i l i t é d 
e n f o n c e m e n t ; 

CONSIDERANT que p o u r r é a l i s e r 1 ' i n v e n t i o n c o n f o r m e à l a r e v e i 
d i c a t i o n n° I • , l 'homme d u m é t i e r n e d e v a i t p a s s e u l e m e n t 

1 t r a n s p o s e r l a c r o s s e d e l i b é r a t i o n VOLINSKIE d ' u n o r g a n e 
m â l e à u n o r g a n e f e m e l l e m a i s e n c o r e é l i m i n e r d e l a c r o s s e 
r e p r é s e n t é e p a r l e s f i g u r e s 6 e t 7 c i - d e s s u s é t u d i é e s l e 

2. d i s p o s i t i f f o r m a n t b u t é e , c e q u i r e v e n a i t p o u r l u i à a g i r à 
c o n t r e c o u r a n t d e s e n s e i g n e m e n t s d e s d e u x b r e v e t s HOPKINS ; 
q u ' i l d e v a i t e n c o r e , p o u r m a i n t e n i r l a q u a l i t é d u c o n t a c t 
é l e c t r i q u e e n t r e l e s d e u x é l é m e n t s d u c o n n e c t e u r , c o m p e n s e r 
l a d i m i n u t i o n d e l a p r e s s i o n e x e r c é e s u r l a l a n g u e t t e m â l e 
p a r l a p a t t e f l e x i b l e d o n t 1 ' e x t r é m i t é é t a i t d é s o r m a i s p r i v é 
d e s o n p o i n t d ' a p p u i ; q u ' i l é t a i t i n c a p a b l e d e t r o u v e r 
l a s o l u t i o n a p p o r t é e à c e p r o b l è m e p a r l e b r e v e t AMP p u i s q u ' : 
n e c o n n a i s s a i t p a s l e m o y e n , , a b s e n t d e s d o n n é e s o b j e c ­
t i v e s d e 1 ' é t a t d e l a t e c h n i q u e , c o n s t i t u é p a r l e 
r e p l i e m e n t d u b o r d d e s p a r o i s l a t é r a l e s v e r s l a b a s e ; 
q u e l ' i n v e n t i o n n e d é c o u l a i t d o n c p a s p o u r l u i d ' u n e 
m a n i è r e é v i d e n t e d e 1 ' é t a t d e l a t e c h n i q u e ; q u e l e d é f a u t 
d ' a c t i v i t é i n v e n t i v e n ' é t a n t n u l l e m e n t d é m o n t r é , l a r e v e n d i 
c a t i o n e s t v a l a b l e ; 



K 

SUR LA lPMPJ'?^,.MA^MXM'^^i<\^'^iO'^A A ^ i 

CONSIDERANT q u e c e s r e v e n d i c a t i o n s s o n t l i b e l l é e s comme 
s u i t t , , ' \ ^ , , ^ 

2 - C o n n e c t e u r é l e c t r i q u e j c a r a c t é r i s é en c e q u • i l c o m p o r t e 
u n e c o s s e s e l o n l a r e v e n d i c a t i o n I , e t u n b o î t i e r i s o l a n t 

d a n s l e q u e l l a d i t e c o s s e e s t f i x é e , l e b ô i t i e r c o m p o r t a n t 
d e s . o r g a n e s qui p e u v e n t c o o p é r e r a v e c l ' o r g a n e d e l i b é r a t i o n 
d e l a c o s s e pour e n f o n c e r é l a s t i q u e m e n t l a p a t t e i k ) » 
h - C o n n e c t e u r s e l o n l a r e v e n d i c a t i o n 2 -, c a r a c t é r i s é e n c e 
que l a c o s s e p e u t e x é c u t e r un m o u v e m e n t a x i a l l i m i t é p a r 
r a p p o r t a u b o î t i e r , u n e p a r o i s u p é r i e u r e du b ô i t i e r p r é s e n ­
t a n t u n e s u r f a c e i n c l i n é e e n t r a n t e n c o n t a c t a v e c 1 ' o r g a n e d e 
l i b é r a t i o n d e l a p a t t e l o r s q u e l a c o s s e e s t d é p l a c é e a x i a l e ­
m e n t d a n s u n p r e m i e r s e n s p a r r a p p o r t a u b o î t i e r , a f i n d e 
r é a l i s e r l ' e n f o n c e m e n t é l a s t i q u e de l a patte pour l i b é r e r 
l ' e r g o t j s o l i d a i r e de l a p a t t e , d e l a l a n g u e t t e complémen­
t a i r e emboî tée dans l e logement ; 

CONSIDERANT q u ' e l l e s s o n t v a l a b l e s p u i s q u e l a r e v e n d i c a t i o n I 
y e s t i n c l u s e ; • . 

SUR LA CONTREFAÇON s 

CONSIDERANT :que l a c o s s e o u ". c l i p d e s é c u r i t é p l a t " L , C e t | 
d é c r i t pa r l e s p l a n s 56o720«I B e t 56»7IO 1 3 s a i s i s p r é s e n t | 
un l o g e m e n t de s e c t i o n à p e u p r è s r e c t a n g u l a i r e d o n t 1 ' u n e 
d e s f a c e s e s t p r o l o n g é e p a r u n e p a t t e m u n i e d ' u n e r g o t 
à l * i n t é r i e u r e t en a r r i è r e j l ' e x t r é m i t é l i b r e f a i s a n t s a i l l 
h o r s d e s e x t r é m i t é s a t r i è r e d u l o g e m e n t e t é t a n t r e c o u r b é e 
de maniè re à s * é l o i g n e r de c e t t e f a c e , qui p e u t ê t r e en foncé 
é l a s t i q u e m e n t p o u r d é g a g e r l ' e r g o t d e l ' o u v e r t u r e c o r r e s p o n ­
d a n t e d e l a l a n g u e t t e m â l e ; q u e l a g r a n d e f a c e o p p o s é e e s t 
es tampée de s o r t e que l e s b o r d s des p a r o i s l a t é r a l e s 
son t d^abord recourhéB v e r s l ' i n t é r i e u r avan t de s e r e j o i n d r e 
a u m i l i e u q u e c e t es tampage , q u i a p o u r e f f e t d e r é d u i r e 
de IfO % l a s u r f a c e d e ' c o n t a c t d e c e t t e f a c e a v e c l a s u r f a c e d 
l a l a n g u e t t e m â l e e t p a r s u i t e d ' a s s u r e r l e m e i l l e u r c o n t a c t 
é l e c t r i q u e e s t 1 ' é q u i v a l e n t ' d u m o y e n c o n s t i t u é p a r l e s b o r d s 
l i b r e s r e c o u r b é s v e r s l a b a s e d e l a r e v e n d i c a t i o n I du 
b r e v e t AMP d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s e s s e n t i e l l e s £ont d è s 
l o r s r e p r o d u i t e s | ' 

CONSIDERANT q u e l e b o î t i e r vn\t&ive. i s o l a n t ' L / C e t R c o n t e ­
n a n t l e c l i p d e s é c u r i t é d o n t i l v i e n t d ' ê t r e p a r l é , d é c r i t 
n o t a m m e n t p a r l e p l a n n° 013.00.221 s a i s i , c o m p o r t e u n e 
rampe i n c l i n é e e t d e u x a u t r e s l a t é r a l e s g r â c e a u x q u e l l e s 
l e c l i p s e t r o u v e m a i n t e n u e n p l a c e a v e c un c e r t a i n j eu 
a x i a l d e s o r t e q u e l o r s q u e l e b o î t i e r e s t t i r é v e r s l ' ­
a r r i è r e l a r a m p e p r o v o q u e 1 ' e n f o n c e m e n t d e l a c r o s s e 
e t p a r s u i t e du d é v e r r o u i l l a g e ; q u e c e s c a r a c t é r i s t i q u e s 
des r e v e n d i c a t i o n s 2 e t 4 s o n t é g a l e m e n t r e p r o d u i t e s ; 



SUR LE PREJUDICE i 

CONSIDERANT que l a mesure d ' i n s t r u c t i o n demandée e s t i n d i s p é i 
s a b l e p o u r l a s o l u t i o n de l ' a f f a i r e ; q u ' e n f o n c t i o n des 
é l émen t s d o n t l a Cour d i s p o s e l ' i n d e m n i t é p r o v i s i o n n e l l e 
à bon d r o i t demandée peut ê t r e r a i s o n n a b l e m e n t f i x é e à l a 
somme i n d i q u é e c i ­ d e s s o u s ; que . l e s c o n f i s c a t i o n e t pub l l ca t l j on 
é g a l e m e n t o r d o n n é e s d a n s l e d i s p o s i t i f d u p r é s e n t a r r ê t 
c o n s t i t u e n t d e s sommes . a d é q u a t e s de r é p a r a t i o n e t de p r o ­
t e c t i o n c o m p l é m e n t a i r e s ; 

SUR L' ARTICLE 700 î 

CONSIDERANT q u ' i l s e r a i t i n é q u i t a b l e d e l a i s s e r à l a c h a r g e 
d e AaMP A e t F l a somme i n d i q u é e c i ­ d e s s o u s qu ' e l l e s o n t 
e x p o s é e e t q u i n ' e s t раз c o m p r i s e d a n s l e s d é p e n s d e p r e m i è r e 
i n s t a n c e e t d ' a p p e l ; 

PAR CES MOTIFS : 

I n f i r m a n t l e j u g e m e n t c r i t i q u é d a n s t o u t e s s e s d i s p o s i t i o n s ; 

D i t v a l a b l e s e t c o n t r e f a i t e s l e s r e v e n d i c a t i o n s n° 1,2 e t k 
d u d é c r e t AMP INCORPORATED n ° 7 5 Л 3 8 5 7 ; 

V a l i d e l e s s a i s i e s c o n t r e f a ç o n d e s 19 e t 25 f é v r i e r I 9 8 I ; 
Condamne i n s o l i d u m l a S . A . PRECISION MECANIQUE LABINAL , l a 
s o c i é t é CABLAUTO SGE e t l a S . A . RKG à p a y e r : 

a ) à c h a c u n e d e s d e U x s o c i é t é s AMP INC e t AMP DE FRANCE , 
l a somme d e c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 50.000 f r a n c s ) à t i t r e 
d ' i n d e m n i t é p r o v i s i o n n e l l e ; 

b) à c e s d e u x s o c i é t é s l a somme g l o b a l e d e c i n q u a n t e m i l l e 
f r a n c s ( 50.ООО f r a n c s ) a u t i t r e d e l ' a r t i c l e 700 du 
n o u v e a u C o d e d e p r o c é d u r e c i v i l e ; ' 

O r d o n n e l a c o n f i s c a t i o n e t l a r e m i s e a u x d e u x s o c i é t é s 
AMP d e s c l i p s d e s é c u r i t é e t b o î t i e r s c o n t r e f a i s a n t s q u i 
s e r a i e n t e n c o r e e n p o s s e s s i o n d e s t r o i s s o c i é t é s c o n d a m n é e s 
à l a d a t e d e l a s i g n i f i c a t i o n d u p r é s e n t a r r ê t ; 
Commet^GUILGUET^ q u i , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t , s e r a r e m p l a c é 
p a r o r d o n n a n c e s u r s imple r e q u ê t e , a v e c m i s s i o n d e , s e r m e n t 
p r é a l a b l e m e n t p r ê t é , s ' i l n ' e n e s t p a s d i s p e n s é p a r l e s 
p a r t i e s , c e l l e s ­ c i en t endues de d é t e r m i n e r l e nombre e t 
l e p r i x d e v e n t e d e s p r o d u i t s c o n t r e f a i s a n t s f a b r i q u é s , 
d é t e n u s on c o m m e r c i a l i s é s p a r l e s t r o i s s o c i é t é s j u s q u ' à l a 
d a t e du d é p ô t d e s o n r a p p o r t , r é u n i r t o u s r e n s e i g n e m e n t s 
n é c e s s a i r e s à l ' é v t t l u è è o n d é f i n i t i v e du p r é j u d i c e d o n t 
r é p a r a t i o n e s t demandée , donner son a v i s c h i f f r é s u r c e t t e 
é v a l u a t i o n , d u t o u t d r e s s e r r a p p o r t q u i s e r a d é p o s é a u 
s e c r é t a r i a t g r e f f e d e l a C o u r d a n s l e s t r o i s m o i s d e l a 
c o n s i g n a t i o n d e l a p r o v i s i o n à v a l o i r s u r s a r é m u n é r a t i o n ; 

F i x e à t r e n t e m i l l e f r a n c s •( 30.000 f r a n c s à l e m o n t a n t d e 
c e t t e p r o v i s i o n q u i s e r a v e r s é e a u s e c r é t a r i a t g r e f f e d e l a 
Cour d a n s l e m o i s d u p r o n o n c é d u p r é s e n t a r r ê t p a r l e s 
s o c i é t é s AMP ; 



O r d o n n e l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t a r r ê t 
par e x t r a i t ou sous forme de résumé dans t r o i s pé r iod iques , 
au choix des s o c i é t é s AMP e t aux f r a i s d e s s o c i é t é s c o n t r e -
f a c t r i c e s s a n s q u e l e c o û t g l o b a l d e c e s p u b l i c a t i o n s , TVA 
c o m p r i s e , p u i s s e e x c é d e r q u a r a n t e c i n q m i l l e f r a n c s 
( 45.000 f r a n c s ) ; 

Condamne l e s t r o i s s o c i é t é s c o n t r e f a i s a n t e s e n t o u s l e s 
d é p e n s d e p r e m i è r e i n s t a n c e e t d ' a p p e l ; 

Di t q u e Me MOREAU , a v o u é , p o u r r a r e c o u v r e r d e c e s d é p e n s 
c e u x d o n t i l a u r a i t f a i t l ' a v a n c e s a n s a v o i r r e ç u p r o v i s i o n ; 

D é b o u t e l e s p a r t i e s d u s u r p l u s d e l e u r s d e m a n d e s . 

POUR COpl C > R T i n Z £ C O N F O R M A 
Greffier en Chef 

Approuvé 2, 

rayè^nul.y 
rayée nulle, 

A p p r o u v é r 
r a y é n u l 
r e n v o i e n 

m a r g e 

? page 

et dernière. 
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COUR DE CASSATION 

FB 

A u d i e n c e p u b l i q u e d u 4 n o v e m b r e 1 9 8 7 

M. BAUDOIN, p r é s i d e n t 

P o u r v o i n ° 8 5 - 1 7 . 4 6 9 / U 

C a s s a t i o n 

A r r ê t n ° 8 7 8 P 

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

LA COUR DE C A S S A T I O N , CHAMBRE COMMERCIALE, 
a r e n d u l ' a r r ê t s u i v a n t : 

S u r l e p o u r v o i f o r m é p a r : 

I V l a s o c i é t é a n o n y m e P R E C I S I O N MECANIQUE 
L A B I N A L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à S a i n t - O u e n 
( S e i n e - S a i n t - D e n i s ) , 1 7 , r u e d e C l i c h y , 

2 V l a s o c i é t é a n o n y m e CABLAUTO S G E , d o n t 
1 e s i è g e e s t à C a h o r s ( L o t ) , z o n e i n d u s t r i e l l e 
d ' E n g l a n t i é r e s , 

3" / 1 a s o c i é t é RKG, d o n t l e s i è g e s o c i a l 
e s t à B o i s d ' A r c y ( Y v e l i n e s ) , 5 , a v e n u e N e w t o n , 

e n c a s s a t i o n d ' u n a r r ê t r e n d u l e 2 6 s e p t e m b r e 1 9 8 5 , 
p a r l a c o u r d ' a p p e l d e P a r i s ( 4 è m e c h a m b r e s e c t i o n 
B ) , a u p r o f i t : 

1 ° / d e l a s o c i é t é d e d r o i t a m é r i c a i n AMP 
I N C O R P O R A T E D , d o n t l e s i è g e e s t E i s e n h o v e r b o u l e v a r d 
H a r r i s b r u g , P e n n s y l v a n i e ( U S A ) , 

2^/ d e l a s o c i é t é a n o n y m e AMP DE F R A N C E , 
d o n t l_e s i è g e s o c i a l e s t à P o n t o i s e ( V a l d ' O i s e ) , 1 9 , 
c h a u s s é e J u l e s c é s a r , 

d é f e n d e r e s s e s à l a c a s s a t i o n ; 
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l e u r 
a u p r e s e n t 

L e s 
p o u r v o i 

d e m a n d e r e s s e s i n v o q u e n t a 1 ' a p p u i d e 
l e s q u a t r e m o y e n s d e c a s s a t i o n a n n e x é s 

a r r ê t ; 

C O U R ^ 
ou 

L A 
6 o c t o b r e 1 9 8 7 , 
p r é s i d e n t , M. L e 
H a t o u x , D u p r é d e 

e n 1 ' a u d i e n c e 
é t a i e n t p r é s e n t s 

T a l l e c ^ r a p p o r t e u r , 
P o m a r e d e , P e y r a t , N i c o t , B e z a r d 

p u b l i q u e d u 
: M. B a u d o i n , 
MM. F e r d r i a u , 

B o d e v i n , S a b l a y r o l l e s , c o n s e i l l e r s , M . L a c a n , 
c o n s e i l l e r r é f é r e n d a i r e , M. Mon t a n i e r , a v o c a t 
g é n é r a l , Mme A r n o u x , g r e f f i e r d e c h a m b r e ; 

S u r 1 e r a p p o r t d e M. 1 e c o n s e i l l e r L e 
T a l l e c , l e s o b s e r v a t i o n s d e l a SCP R i c h e , B l o n d e l e t 
T h o m a s - R a q u i n , a v o c a t d e l a s o c i é t é a n o n y m e P r é c i s i o n 
M é c a n i q u e L a b i n a l , d e l a s o c i é t é a n o n y m e C a b l a u t o SGE 
e t d e l a s o c i é t é RKG, d e l a SCP L y o n - C a e n F a b i a n i e t 
L i a r d , a v o c a t d e l a s o c i é t é d e d r o i t a m é r i c a i n AMP 
1 n c o r p o r a t e d e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e AMP d e J r a n c e , 
l e s ^ c o n c l u s i o n s _ _ d e M̂ M o n t a n i e r , a v o c a t g é n é r a l e t 
a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é c o n f o r m é m e n t à l a l o i ; 

S u r l e s d e u x p r e m i e r s m o y e n s r é u n i s : 

V u l e s a r t i c l e s ^ 6 , 1 3 e t 2 8 d e l a l o i d u 
2 j a n v i e r 1 9 6 8 d a n s s a r é d a c t i o n a p p l i c a b l e e n l a 
c a u s e e t 1 ' a r t i c l e 8 d u d é c r e t d u 5 d é c e m b r e 1 9 6 8 ; 

A t t e n d u q u e s e l o n 1 ' a r r ê t a t t a q u é e t l e s 
d o c u m e n t s p r o d u i t s , 1 a s o c i é t é AMP I n c o r p o r a t e d , 
t i t u l a i r e d u b r e v e t n ° 7 5 - 1 3 - 8 3 7 d e m a n d é l e 2 m a i 
1 9 7 5 e t d é l i v r é l e 1 1 a v r i l 1 9 8 0 i n t i t u l é " c o s s e 
f e m e l l e d e c o n t a c t e e t c o n n e c t e u r c o m p o r t a n t u n e 
t e l l e c o s s e " e t l a s o c i é t é AMP F r a n c e , b é n é f i c i a i r e 
d ' u n e l i c e n c e , o n t d e m a n d é , p o u r c o n t r e f a ç o n d e c e 
t i t r e ^ d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e , l a c o n d a m n a t i o n d e s 
s o c i é t é s p r é c i s i o n m é c a n i q u e L a b i n a l ( s o c i é t é 
L a b i n a l ) C a b l a u t o SGE e t RKG ; 

A t t e n d u q u e p o u r a c c u e i l l i r l a d e m a n d e e t 
d é c l a r e r q u e l a r e v e n d i c a t i o n 1 d u b r e v e t i m p l i q u a i t 
u n e a c t i v i t é i n v e n t i v e , l a c o u r d ' a p p e l , a p r è s a v o i r 
e x a c t e m e n t é n o n c é q u e l e s l i m i t e s d e l a p r o t e c t i o n 
s o n t f i x é e s p a r l a c a r a c t é r i s t i q u e t e c h n i q u e e n ' 
c o m b i n a i s o n a v e c l e p r é a m b u l e d e l a r e v e n d i c a t i o n , s e 
f o n d e s u r 1 a q u a l i t é d u c o n t a c t é l e c t r i q u e q u ' i l 
c o n v i e n t d e m a i n t e n i r e n t r e l e s é l é m e n t s m â l e s e t 
f e m e l l e s d u c o n n e c t e u r e t r e t i e n t q u e l e m o y e n 
c o n s t i t u é p a r l e r e p l i e m e n t v e r s l a b a s e d e s b o r d s 
d e s p a r o i s l a t é r a l e s d e l a c o s s e f e m e l l e f i g u r e e n 
c o m b i n a i s o n a v e c l e d i s p o s i t i f d e v e r r o u i l l a g e e t d e 
d é v e r r o u i l l a g e d a n s 1 ' o b j e t d e l a r e v e n d i c a t i o n ; 



A t t e n d u q u ' e n s t a t u a n t a i n s i , a l o r s q u e l a 
d e s c r i p t i o n d u b r e v e t p r é c i s a i t q u e l e d o u b l e 
p r o b l è m e à r é s o u d r e p a r 1 ' i n v e n t i o n c o n s i s t a i t à 
é v i t e r u n e s é p a r a t i o n a c c i d e n t e 1 l e e n t r e l a c o s s e 
f e m e l l e e t l a l a n g u e t t e m â l e e t à n é a n m o i n s p e r m e t t r e 
u n e d é c o n n e c t i o n a i s é e e t q u e l a r e v e n d i c a t i o n 1 , 
d a n s s e s d e u x p r e m i è r e s v e r s i o n s , s e l i m i t a i t e n 
с о n s_̂ é q u e n с e à d e m a n d e r l a p r o t e c t i o n p o u r l e s 
s y s t è m e s d e v e r r o u i l l ä g e e t d e d é v e r r o u i l l a g e e t q u e 
d a n s s a v e r s i o n r e c t i f i é e à 1 a s u i t e d e l ' a v i s 
d o c u m e n t a i r e d e 1 ' I n s t i t u t N a t i o n a l d e l a P r o p r i é t é 
I n d u s t r i e l l e , 1 a p a r t i e c a r a c t é r i s a n t e d e ^ c e t t e 
r e v e n d i c a t i o n é t a i t r é d u i t e a u s e u l s y ^ s t è m e d e 
d é v e r r o u i l l a g e , l a c o u r d ' a p p e l a d é n a t u r é l e t e x t e 
d u b r e v e t e t v i o l é l e s a r t i c l e s s u s v i s é s ; 

E t s u r l e s t r o i s i è m e e t q u a t r i è m e m o y e n s 
r é u n i s ; . 

V u l e s a r t i c l e s б e t 9 d e 1 a l o i d u 
2 j a n v i e r 1 9 6 8 d a n s s a r é d a c t i o n a p p l i c a b l e e n l a 
c a u s e e t 8 d e r n i e r a l i n é a d u d é c r e t d u 5 d é c e m b r e 
19 6 8 ; 

A t t e n d u q u e p o u r d é c l a r e r v a l a b l e s l e s 
r e v e n d i c a t i o n s 2 e t 4 q u i , l ' u n e e t l ' a u t r e , 
f a i s a i e n t r é f é r e n c e à l a r e v e n d i c a t i o n 1 , 1 a c o u r 
d ' a p p e l s e b o r n e à é n o n c e r " q u ' e l l e s s o n t v a l a b l e s 
p u i s q u e l a r e v e n d i c a t i o n 1 y e s t i n c l u s e " ; 

A t t e n d u q u ' e n s t a t u a n t a i n s i s a n s 
r e c h e r c h e r s i l e s c a r a c t é r i s t i q u e s a d d i t i o n n e l l e s 
p r i s e s e n e l l e s ­ m ê m e s o u e n c o m b i n a i s o n a v e c l a 
r e v e n d i c a t i o n 1 i m p l i q u a i e n t u n e a c t i v i t é ^ i n v e n t i v e , 
l a c o u r d ' a p p e l n ' a p a s d o n n é d e b a s e l é g a l e à s a 
d e c i s i o n a u r e g a r d d e s t e x t e s s u s v i s é s ; 

PAR CES MOTIFS : 

C A S S E E T A N N U L E l ' a r r ê t r e n d u l e 
2 6 s e p t e m b r e 1 9 8 5 , e n t r e l e s p a__r t i e s , p a r l a c o u r 
d ' a p p e l d e P a r i s ; r e m e t , e n c o n s é q u e n c e , l a c a u s e e t 
l e s p a r t i e s d a n s l ' é t a t o ù e l l e s s e t r o u v a i e n t a v a n t 
l e d i t a r r ê t e t , p o u r ê t r e f a i t d r o i t , l e s r e n v o i e 
d e v a n t l a c o u r d ' ^ a p p e l d e L y o n , à c e d é s i g n é e p a r 
d é l i b é r a t i o n s p é c i a l e p r i s e e n 1 a C h a m b r e d u 
c o n s e i l ; 

C o n d a m n e l e s d é f e n d e r e s s e s , e n v e r s l e s 
d e m a n d e r e s s e s , a u x d é p e n s l i q u i d é e s à l a s o m m e d e d i x 
n e u f f r a n c s , e t a u x f r a i s d ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t 
a r r ê t ; 
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O r d o n n e q u ' à l a d i l i g e n c e d e M . l e 
P r o c u r e u r g é n é r a l p r è s ^1 a C o u r d e C a s s a t i o n , l e 
p r é s e n t a r r ê t s e r a i m p r i m é e t s e r a t r a n s m i s p o u r ê t r e 
t r a n s c r i t s u r 1 e s r e g i s t r e s d e l a c o u r d ' a p p e l d e 
P a r i s , e n . m a r g e o u à l a s u i t e d e l ' a r r ê t a n n u l e ; 

A i n s i f a i t e t j u g e p a r 1 a C o u r d e 
C a s s a t i o n , C h a m b r e c o m m e r c i a l e , e t p r o n o n c é p a r M. l e 
p r é s i d e n t e n s o n a u d i e n c e p u b l i q u e d u q u a t r e n o v e m b r e 
m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t s e p t , c o n f o r m é m e n t à 
1 ' a r t i c l e 4 5 2 d u N o u v e a u C o d e d e p r o c é d u r e c i v i l e . 



produits par la SCP Riche, Blondel p ? ^ ' 
Thomas-Raquin, auocat aux Conseils pour la société P ^ l ^ ^ » 
Mécanique Labinal, la société Cablauto SGE It^MlM^M 

raVENS ANNEXES à . 
. 'arrêt n° 878 (COMM.) 

PREMIER MOYEN DE CASSATION 

Le moyen reproche à l'arrêt de décider 
qu'est valable et contrefaite en 1 ' espèce la reven­
dication n° I du Brevet français 75-158.37, 

Aux motifs que les sociétés défenderes­
ses viendraient inexactement affirmer que la fonction 
technique consistant à assurer un bon contact élec­
trique serait réalisée selon le Brevet par une coopé­
ration entre le repliement vers la base des bords des 
parois latérales (3) et les tronçons de métal (10) 
par ailleurs découpés dans ses parois latérales ; 
" qu'il est évident en effet que, dès lors que la 

languette complémentaire de contact est introduite 
entre les bords recourbés (3) des parois latérales 
et la base (plus exactement la patte réalisée d'une 
seule pièce avec la base) un double contact électri­
que s'établitf en l'absence des tronçons 10^ d'une 
part entre les bords recourbés 3 et la face supé­
rieure de 1 a languette complémentaire de contact 11 
et d'autre part entre la face inférieure de cette 
languette et la face supérieure de la patte élas-^ 
tique 4 / ... que le repliement vers 1 a base des 
bords 3 assure le meilleur de ces deux contacts 
grâce à la pression, inversement proportionnelle 
à la surface sur laquelle la force est appliquée^ 
exercée par la face supérieure de la languette 11 
sur la section réduite des bords 3 tant que cette 
languette est maintenue élastiquement en position 
de vérouillage par la patte flexible.. . " 

Que cette combinaison entre le repliement 
vers la base des bords des parois latérales (3) et le 
dispositif de verrouillage et de dêverroui1lage (lan­
guette 4) se retrouverait dans les objets incriminés, 
lesquels ne comportent pas précisément des tronçons 
de métal par ailleurs découpes dans les parois laté­
rales et sont assortis, s'agissant du premier élément 
de la combinaison (bords repliés 3) d'un moyen équi­
valent . 

Alors que la fonction de contact électri­
que aînsi"'attrîFuee~par la Cour a la patte (4) c'est-
à-dire au dispositif de verrouillage et de déverrouil­
lage en combinaison avec le repliement vers la base 
des bandes des parois latérales (3) n^est ni revendi­
quée ni décrite dans le Brevet ; qu'en 1'intégrant à 
1'invention pour déclarer celle-ci valable et condam­
ner un prétendu contrefacteur, l'arrêt méconnaît la 
loi dudit Brevet et viole les articles 1 et 6 de la 
loi du 2 janvier 1968. 

4 tf 
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DEUXIEME MOYEN DE CASSATION 

Le moyen reproché•à l'arrêt de déclarer 
valable e t contre faite la revendication I du Brève t 
n° 75-138.37 comme comprenant notamment parmi les 
éléments constitutifs de 1 ' invention revendiquée la 
caractéristique consistant en un recourbement vers 
la base des bords 1ibres des parois latérales de 
la cosse, 

Aux motifs que cet élément, bien que 
décrit uniquement dans le préambule, peut être con­
sidéré comme faisant partie de l'invention dès lors 
que les limites de la protection revendiquée sont 
fixées par la partie caractérisante en combinaison 
avec le préambule, 

Alors que la partie caractérisante dé f i-
nit seule, par nature même 1'invention et les moyens 
de celle-ci, dans leur application à l'objet indiqué 
dans le préambule ; qu'en en décidant autrement l'ar­
rêt viole les articles 13 et 2 8 de la loi du 2 j anvier 
1968, 1'article 8 du décret du 5 décembre 1968. 



TROISIEME MOYEN DE CASSATION 

Le moyen reproche à l'arrêt de décider 
qu'est valable et contrefaite en l'espèce la reven­
dication n" 2 du Brevet n° 75-138.37, 

Aux rao t i f s " qu'elle est valable parce 
que la revendication J y est incluse " ; que par 
ailleurs le boitier saisi comporte les éléments qui 
y sont particulièrement revendiqués : 

Alorsqu'en ne constatant pas, s'agissant 
de ces éléments particuliers ajoutés à la.revendica­
tion I, l'existence d'une activité inventive que 
déniaient les conclusions des sociétés défenderesses, 
la Cour n'a pas donné de base légale à son arrêt au 
regard des articles 6 et 9 de la loi du 2 janvier 
1968 dans sa rédaction applicable à la cause ; 

Qu'elle n'a pas davantage donné de base 
légale à son arrêt vis-à-vis des dits textes dès lors 
qu'elle n'a pas apprécié l'activité inventive au re­
gard d'une combinaison englobant les revendications 
1 et 2. 
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QUATRIE^ÎE. MOYEN DE CASSATION 

Le moyen reproche à l'arrêt de décider qu'est 
valable et contrefaite en l'espèce la revendication 4 du 
Brevet n° 75-1 38.37, :.' 

aux motifs " gu'eJJe est valable parée que 
est incluse " ; que, par ailleurs, 

les éléments qui y sont par­
ia revendication I y 
le boitier saisi comporte 
ticulièrement revendi que s 

alors qii'eg. ne constatant pas, s'agissant de 
ces éléments particuliers ajoutés à la revendication I 
1'existence d'une activité inventive que déniaient les 
conclusions des sociétés défenderesses, la Cour n'a pas 

donné de base légale à son arrêt au regard des articles 
6 et 9 de la loi du 2 janvier 1 9 6 8 , dans sa rédaction 
applicable à la cause ; 

qu'elle n'a pas davantage donné de base lé­
gale à son arrêt vis-à-vis des dits textes, dès lors 
qu'elle n'a pas apprécié l'activité inventive au regard 
d'une combinaison englobant les revendications 1, 2 et 4. 
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L'invention concerne une cosse femelle de contact élec­
trique . , . 

lies brevets britanniques H" 7 7 7 6 7 7 et 7 9 3 6 5 4 décrivent 
certaines des nombreuses formes connues des cosses fenelles de 

: 5 ce type. 
Ces cosses femelles peuvent loger de manière amovible et 

à décoœrert une lancette complémentaire de contact ̂  ou bien 
elles peuvent être montées chacune dans un boîtier isolant ou 
groupées dans un même boîtier^ de maniera à réaliser une ccn-

1 0 nexion simultanée avec plusieurs languettes complémentaires» 
Ces coimecteurs à languettes et cosses femelles ont cens- . 

tituég dans les quinze dernières années^ le principal moyen de 
réalisation de connexions dans les câblages des biens de consom­
mation et de l'industrie automobile« : 

1 5 les prix élevés d'entretien et les engagements de garantie 
donnés par les fabricants de biens de consommation et par les 
constructeurs d'automobiles ont conduit récemment à exiger une 
grande sûreté de fonctionnement des connecteurs-électriques. 
Ces derniers doivent donc comporter une cosse femelle pouvant 

2 0 être utilisée classiquement, mais peu sujette aux séparations 
accidentelles d*une languette complémentaire par suite^ par exem-
plOg de vibrations ou d'une mauvaise oianipulation. Cependant, 
cette cosse doit pouvoir être aisément déconnectée lorsque.cela, 
est nécessaire. , . . 

25 l'invention concerne.une cossé femelle de contact élec­
trique, réalisée en tôle et comprenant un logement de Béotien 
approzimatlTement en ¥ constitué d*xme base et de parois 
latérales dépassant de cette base^ les bords libres de ces 
parois sont recourbés •• au-dessus de la base^ de manière qu^tme 

3 0 languette complémentaire puisse être introduite entre la base 
et les bords recourbés des parois latérales. Une patte, réalisée 
d*une seule pièce avec la base^ dépasse de cette dernière à' 
1«extrémité avant, c'est-à-dire à 1«extrémité d'introduction " ' -
de la languette dans le logement. Cette patte est recourbée 

35 vers l'arrière et inclinée vers les bords recourbés des parois 
latérales. l'extrémité libre de la patte^ située à l'extrémité • 
arrière du logement, dépasse extérieurement des bords recourbés•/jVy 

Al 
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des parois latérales. Le tronçon de la patte situé dans le 
logement'compoi'te en son milieu un ergot incliné vers 1*arrière 
et vers les bords recourbés des parois latérales. Cet ergot est 
destiné à.pénétrer dans une cavité ou ouverture correspondante 

:. .5- d'une, languette complémentaire lorsque cette dernière est em­
boîtée dans la cosse> de manière à 1*empêcher d*être retirée de 
ladite cosse « 

Dans une forme avantageuse de réalisation selon l'inven­
tion, la basii du logement de la cosse présente deux ouvertures 

10 longitudinales situées de part et d'autre de la patte et réali­
sées par dégagement de tronçons de métal qui présentent des 
bords opposés aux borda libres des parois latérales. Une lan­
guette complémentaire peut alors être introduite dans la cosse, 
entre les bords de ces tronçons et les bords libres des parois 

1 5 latérales. 
La patte de la cosse femelle selon l'invention constitue un 

organe de libération aisément accessible et pouvant être manoeu­
vré par un doigt ou un outil. Lorsque cette base est rapprochée 
de la base, elle dégage son ergot de l'ouverture de la languette, 

20 de manière à permettre à cette dernière d'être retirée de la 
cosse. 

^ • L'invention sera décrite plus en détail en regard des des­
sins annexés à titre d» exemples nullement limitatifs et sur 
lesquels s \ ^ ' • 

25 ;:. la figure 1 est une vue en perspective part;ielle du loge­
ment; de la cosse femelle de contact selon l'invention ; 

• la figure 2 est une vue en bout de l'extrémité de la cosse 
selon l'invention située à gauche sur la figura 1 j 

.'•la figure 3 est une coupe longitudinale partielle de la 
.30 cosse femelle représentée sur les figures 1 et 2 et logeant une 

languette complémentaire de contact ; 
la figure 4 est «ne coupe longitudinale partielle de la 

cosse des figures 1 et 2 logée dans un boîtier isolant j et 
. '.la figure 5 est une coupe- longitudinale partielle d'une 

35 variante de la cosse fenelle selon l'invention logée dans une 
variante de boîtier isolant. 
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La cosse femelle selon l*lnventlon représentée sur la 
figure 1 peut comporter k son extrémité située à droite sur 
cette figure un tronçon de liaison à un fil conducteur, par 
exemple un manchon de sertissage de type classique (non repré-

5 sente). ^ 
le logement de: la cosse . selon l*invention est réalisé 

en tôle et présente approximati-vement une section en Uo II 
est constitué d'une base 1 et de p'i.'.*ois latérales 2'dépassant 
vers le haut de cette base^ dans l'orientation des figures. 

1 0 Les bords libres 3 des parois latérales 2 sont recourbés vers 
la base 1, les parois latérales 2 présentent dea fentes allon­
gées 3 a qui accroissent la flexibilité des bords recourbés 3 . 

Une patte 4 s réal.i&ée d'une seule pièce avec la base 1 et 
dépassant de l'extréniité avant de cette d'^mlëre^ est recourbée 

1 5 entre les parois latérales 2 de manière à être, orientée vers 
l'arrière et inclinée vers les bords recourbés 3 des parois 
latérales 2. La patte 4 dépasse des extrémités arrière des bords 
3 et elle comporte un tronçon recourbé vers l'extérieur, à peu 
près perpendiculairement par rapport à la base 1 . Ce tronçon 

20 dépasse à l'extérieur du logement et constitue ùn organe 5 de 
libération. La patte 4 comporte en son milieu un ergot .6 Incliné 
vers l'arrière et vers les bords recourbés 3 , de. manière à cons­
tituer un verrou se logeant de manière amovible dans une ouver­
ture de la languette complémentaire, comme représenté sur la '. , 

25 figure 3 et décrit ci-après. , . 
Les extrémités avant 7 des bords-recourbés . 3 sont chan- . 

freinées,de manière à être inclinées vers l'arrière et vers la . 
base 1, afin de faciliter l'introduction de la languette. La 
base 1 présente deux ouvertures longitudinales 8 situées de 

30 part et d'autre de la patte 4 et prolongées dans les parois laté­
rales 2. Ces ouvertures 8 sont réalisées par dégagement vers 
le haut de certaines zones du métal constituant la base 1 , ces 
zones formant des ailes 9 orientées vers lè''haut et dont les 
bords 10 sont opposés aux bords recourbés 3 ( - , 

35 Comme représenté sur la figure 3, une7languette plane li, . 
présentant une ouverture 12, peut être introduite dans l'extré- . 
mité avant de la .cosse, entre les borda recourbés 3 et les bords , 
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tO, Cette languette 11 rapproche la patte 4 de la base 1 et 
provoque une certaine flexion des bords 3, de manière qu'elle • 
BOit placée entre ces bords 3 et les bords 10. L'ergot 6 de ver­
rouillage pénètre dans 3.'ouverture 12, de manière à résister à 

,5 tout retrait de la languette 11 lorsque cette dernière occupe 
la position dans laquelle elle est représentée sur la figure 3. 
Lorsque l'élément 5 de libération • est rapproché de la base 1 , 

l'ergot 6 se dégage de l'ouverture 12 et permet à la languette \ 
11 d'être retirée de la cosse. 

tO Î a cosse selon l'invention est convenablement montée dans /1 

un boîtier isolant 17 réalisé en matière souple, par exemple en 
"Nylon" (figures 4 et 5 ) . * 

Dans la forme de réalisation représentée sur la figure 4, 
un ergot 1 3 est découpé dans la base 1 , au-dessous de la patte • 

\ 5 4, de manière à dépasser de la cosse et à être incline vers : -i 
l'arrière et vers l'extérieur. Cet ergot 1 3 porte classiquement J 
sur xm épaulement 14 du fond 18 du boîtier 17» ' 1 
^ • Ea paroi - supérieure 20 du boîtier 17, dans l'orientation ; | 
de la figure 4, présente un évidement 1 5 dans lequel passe j 

•i 

20 librement l'élément 5 de libération. Un capot flexible 16 recou- | 
vxe 1»évidement 1 5 . Lorsqu'une pression est exercée à la main j 
sur ce capot 1 6, ce dernier fléchit vers l'intérieur de manière 1 
à porter sur 1'élément 5 de libération et'à 1'enfoncer, de sorte | 
qu'il libère une languette introduite dans la cosse, comme j 

25 décrit en regard de la figure 3. ' 1 
i 

L'extrémité avant (extrémité de gauche sur la figure 4 ) \ J 
de la paroi supérieure 20 du boîtier 17 comporte un rebord 19 • I 

i 
qui•empêche toute introduction d'une languette entre la paroi | 
supérieure 20 du boîtier 1 7 et la cosse, et qui limite égale- | 

30 ment le déplacement axial de cette dernière vers l'avant du | 
boîtier 1 7. L'entrée en contact de l'ergot 13 avec l'épaulement I 
14 limite le déplacement axial de la cosse vers l'arrière du ' ' | 
boîtier 17. La cosse est ainsi fixée dans ce dernier. ' m 

• . Dans la forme de réalisation représentée sur- la figure 5 , la- I 
35 base 1 de la cosse présents un trou 21 dans lequel se loge un ' ' ^̂ i" 

bossage 22 du fond 18 du boîtier 1 7. Les dimensions relatives du ' J 
trou 21 et du bossage 22 sont telles que la'cosse-peut exécuter ' ̂ Ji^/ f 



.. un mouvement axial­liiîiité dans le boîtier 17» ,, V . *;y.' 
Pour permettre ce mouvement de la cosse dans le boîtier," 

le rebord 19 de la forme, de réalisation représentée sur. l a ­ : 
figxrre 4 est supprimé, et­ remplacé par une пегуш:°е longitiidinale; 

5 23, réalisée au. centre de la.paroi supérieure 20 du, boîtier .1­7\ 
et descendant­entre les bords recourbés 3 de .la coase,•^dв,ma­, .. • '.;••.;:•„; 

. ­nière à'empêcher classiquement l'introduction d'uneManguettëiv ' •;.' 
entre la paroi supérieure 20 du boîtier 17 et'ce­tte; cosseè­.'.;"­; • 

La paroi supérieure 20 du boîtier ­17 présente une" 8 u r f a c e ' ' - '; „V 
10 inclinée 24 orientée vers 1*élément 5 de libération et.position"' 

née par rapport à ce dernier, de manière que tout déplacement 
axial vers l'avant de la cosse dans le boîtier 17.provoque l'entrée 
en contact de l'élément 5 avec la surface inclinée 24. Cette ' .­• 
dernière appuie donc sur 1'élément 5 et provoque la libération 

•j 5 à*une languette introduite dans la cosse, comme décrit en re­
gard de la figure 3. • 

La fогэе de réalisation représentée sur la figure 5 est ' 
particulièrement avantageuse, car lorsqu'un fil est relié à la ' 
cosse et qu'une languette est introduite dans cette dernièrej 

20 toute force de traction exercée sur le fil et tendant à 1'éloi­
gner de la languette ne provoque pas la séparation entre cette 
dernière et la cosse, car cette force n'entraîne раз de mouve­
ment relatif entre la cosse et son boîtier. Cependant, la cosse 
peut être simplement et aisément séparée de la languette en 

25 tirant le boîtier de manière à 1'éloigner de ladite languette. 
Au cours de cette opération, le boîtier se déplace axialement 
par rapport à la cosse, car 1'enclenchement de l'ergot б avec 
la languette empêche cette cosse de se déplacer. Par consé­
quent , la surface inclinée 24 du boîtier 17 porte sur 1» élément 

•jQ 5 qui libère la cosse de la languette. L'emboîtement du bossage 
22 du boîtier dans le trou 21 de la base 1 de la cosse maintient 
cependant cette dernière fixée au boîtier. 

Bien que les formes de réalisation décrites ci­dessus 
: ne comprennent qu'une seule cosse femelle logée dans un boîtier, 
35 il est évident qu'un boîtier peut contenir classiquement plu­

sieurs cosses. Il suffit alors qu'une seule des cosses logées 
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1 ­ Ces»® feseile de contact «loctrique, re&li»ee 
en tele et comprenant un logement do »ectlon transversal в à р в а près 
en Ü, constitua d'une base de laquelle «'élèvent des parois laterale« 

J dont les bords libres sont recourbée vers ladite base, de manière 
qu'une languette coapl^montaire de contact puisse ôtro introduite 
entre la Ь&зе et les bords recourbés dos р а г о 1 л latérales, la cosse 
eomport&nt Ssaleeent «ne patte réalisée d'une Beule pièce a r e c la • 
base et faisant saillie â l'avant de cette dernière, c'est­à­dire 

jO i 1'extrémiti d'introduction do la languette dans le logeaent, 
1» patte étant orientée vers 1«arrière dudit logement, à 1'intérieur 
de celui­ci, la patte, située dans le logement, comportant un ergot 
incliné vers 1'arriére de cette patte et vers les bords recourbés 
des parois latérales, de manière à pouvoir se loger dans un trou ou 
un* ouverture de le languette compléaentaire lorsque celle­ci est 
emboîtée dans le logement, afin de verrouiller ladite languette et 
de 1•empêcher ftinsi d'être retirée du logement, cosse caractérisée 
en ce que l'extrémité libre ( 5 ) de la patte (4) fait saillie au­delà 
des extrémités arriére des bords recourbés (3) des parois latérales 

2Q (a) et est recourbée do manière à s'éloigner de lu base (l) pour 
former un organe de libération ( 5 ) , la patte (4) pouvant être enfoncée 
élastiquembnt afin de s'éloigner des bords recourbés (3) des parois 
latérales (S) par appui sur 1'organe ( 5 ) de libération, de K a j i i e r e 

que l ' e r g o t (6) de la patte (4) soit dégagé de la languette eoeplé­
2 ^ iientair« Cil) emboîtée dans le logement» 

a ­ Connecteur électrique, caractérisé en ce qu'il 
eosporte une cosse selon la revendication 1, et un boîtier isolant 
(17) dans lequel ladite cosse est fixée, le boîtier (17) comportant 
dea organes (l6, 84) qui peuvent coopérer avec 1'organe (5) de libé­

jg ration de la cosse pour enfoncer élastiquement la patte (4)­
3 ­ Connecteur selon la revendication 2 , caractérisé 

en ce qu'une paroi (20) du boîtier (17) comporte une partie flexible 
(l6) pouvant être enfoncée pour entrer en contact avec 1•organe de 
libération (5) de la patte (4) afin d'effectuer 1•enfoncement 

35 élastique de la patte (4) et de dégager l'ergot (6), solidaire de 
cette patte (4), de la languette complémentaire (il) introduite dans 
la cosse• 



4 - Connectear aelon 1« refendication 3, caractérisé 
en c® q«a la coaae peut exécuter un asouvaaant mxi&l l i m i t e 'par 
rapport &u boîtier {17)? une paroi s u p e r i aura (aO) du boîtier (17) 

prisentaat ane stirtace inclinée ( 2 4 ) entrant en contact avec l'orgajîa 
da libération ( 5 ) de la patte ( 4 ) loraquo la cosao eat dlplûcôs 
a x i s l o M e n t darss %m premier s e n s par rapport au boîtier (17), afin d« 

réaliser 1 ' enf o n c c a e n t élaatique do l a pnttQ {'») pour libéror 1 » urgot 
( 6 ) , aolidaire da la patto ( 4 ) , do l a languotto compiêmontaira C i l ) 

emboîtée dana l e logement. 
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5. Cosse selon l^une quelconque des revendications 1 à 
3, caractérisée en ce que la base présente un trou. 

6. Connecteur électrique, caractérisé en ce qu'il comporte 
la cosse fenelle selon l'une quelconque des revendications 

5 précédentes, et un boîtier isolant dans lequel la cosse est 
fixée. 

7 . Connecteur selon la revendication 6, prise avec la 
revendication 7 I , caractérisé en ce qu'un fond du boîtier pré­
sente 'on é p a ' P l s m e n t sur lequel porte l'ergot dépassant vers 

1 0 l'extérie'ir ez vers l'a2*riàre de la base de la cosse lorsque 
cette dernière tend à se déplacer axiaXement dans un sens par 
rapport au boîtier, une paroi de ce dernier, opposée au fond, 
comportant un rebord qui empêche toute introduction d'une lan­
guette complémentaire entre la cosse et ladite paroi, les bords 

1 5 recourbés des parois latérales de la cosse portant sur ce rebord 
lorsque ladite cosse tend à se déplacer axialement dans le boî­
tier en sens opposé au précédent, ladite paroi du boîtier op~ 
posée au fond comportant un tronçon flexible pouvant être en­
foncé, de manière à porter sur l'extrémité libre de la patte 

2 0 de la cosse, afin d'enfoncer ladite patte et de dégager l'ergot, 
solidaire de cette derriière, d''one languette complémentaire in­
troduite dans la cosse. 

3, Connecteur selon la revendication 65 prise avec la reven­
dication 5 , caractérisé en es que le boîtier comporte un fond qui 

2 5 présente 'on bossage logé dans le trou de la cosse3 les dimen­
sions relatives de ce trou et du bossage étant telles que la 
cosse peut exécuter un aouvement axial liinité par rapport au 
boîtier, 'one paroi de ce dernier, opposée au fond, présentant 
'one surface inclinée qui entre en contact avec l'extrémité libre 

3 0 de la patte de la cosse lorsque cette dernière se déplace axia­
lement dans le boîtier dans un premier sens, de manière que 
ladite patte puisse être enfoncée et que-son ergot soit dégage 
d'ijne languette complémentaire emboîtée dans ladite cosse. 

9» Conncob3ua' 3 3 l c n la rcvtr.dicaticn S, caractérisé en 
5 es que la paroi du boîtier opposée au fond comporte une ner­

vure Ipn^jitudir-ala passant entre les bords recourbés des parois 



latérales de la zosse et destinée à empêcher l»in1 
d*ime laiiguette c i i p i é m e n t a i r e entre ladite cosse e t ladite 

10. Cormecteui- selon l'une quelconque des revendications 
7 à 9 s caractérisa en ce que le boîtier contient plusieurs ces 
ses femelles don-. • * une au moins est la cosse selon l'une quel­
conque des revenc': axions 1 à 5. 
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. projet d'avis documentaire 

KEVENDICATIONS 
1 - Cosse femelle de contact électrique, réalisée 

en tôle et comprenant un 1ogement de section transversale à 
peu près en U, constitué d'une base de 1aquelie s'élèvent 

5 des parois latérales dont les bords libres sont recourbés 
vers ladite bnse, de manière qu'une languette compléTientaire 
de contact puisse être introduite entre la base et les bords 
recourbés des parois latérales, la cosse étant caractérisée en 
ce qu'elle comporte une patte (4) réalisée d'une seule pièce 

10 avec la base (1) e t faisant saillie à 1'avan t de cette der­
nière, c'est-à-dire à l'extrémité d'introduction d'une lan­
guette dans le logementi la patte étant orientée vers l'arrière 
dudit logement, à l'intérieur de celui-ci, de manière à s'éloi­
gner de la base (1)? à dépasser les extrémités arrière et à 

15 s'élever au-dessus du point le plus bas des bords recourbés 
(3) des parois latérales (2) afin de former un organe (5) de 
libérationJ la patte (4), située dans le logement, comportant 
un ergot (6) incliné vers l'arrière de cette patte (4) et vers 
les bords recourbés (3) des parois latérales (2), de manière 

20 à pouvoir se loger dans un trou ou une ouverture correspondante 
(12) d'une languette complémentaire (11) emboîtée dans le 1o-
gementj afin de verrouiller ladite languette (11) et de l'em­
pêcher ainsi d'être retirée du logement, la patte (4) pouvant 
être enfoncée élastiquement afin de s'éloigner des bords re~ 

25 courbés (3) des parois latérales (2) par appui sur l'organe 
(5) de libération, de manière que 1'ergot (6) de ladi te patte 
(4) soit dégagé d'une languette complémentaire (11) emboîtée 
dans le logement. 

2 - Connecteur électrique, caractérisé en ce qu'il 
30 comporte la cosse selon la revendication 1, et un boî tier iso­

lant (17) dans lequel ladite cosse est fixée, ce boîtier (17) 
comportant des organes (16, 24) qui peuvent coopérer avec 
l'organe (5) de libération de la cosse pour enfoncer élasti­
quement la patte (4). 

35 3 - Connecteur selon la revendication 2, df.ns lequel 
un fond (18) du boîtier (17) comporte un épaulement (14) sur 
lequel peut porter un ergot (13) de la base (1 ) c. la cosse 
lorsque cette dernière tend à se déplacer axialement dans un 



re. 

premier sens par rapport au boîtier ( 1 7 ) , un rebcrçj ( 1 9 ) des­
cendant d'une paroi superi eure (20) de ce boî tier (17) afin 
d'empêcher 1 ' introduction d'une languette complémentaire (11) 
entre 1 a cosse e t la paroi supérieure (20) du boî tier (17), 

5 les bords recourbés ( j) des parois latérales (2) de la cosse 
portant con tre ce rebord (19) lorsque ladite cosse tend à être 
déplacée axialement dans le sens opposé au précédent par rap­
port au boî tier (17), le connecteur étant caractérisé en ce 
que 1 a paroi supérieure (20) du boîtier (17) comporte une par­

lo tie flexible (15) pouvan t être enf oncée pour entrer en contact 
avec 1'extrémité 1ibre (5) de la patte (4) de la cosse afin 
d'effectuer l'enfoncement élastique de ladite patte (4) et de 
dégager l'ergot ( 6 ) , solidaire de cette pattt; (4), d'une lan­
guette complémentaire (11) introduite dans la cosse. 

15 A - Connecteur selon la revendication 2, dans lequel 
le fond (18) du boî tier (17) comporte un bossage (2^) logé dans 
un trou (21) de 1 a base ( 1 ) de la cosse, caractérisé en ce que 
les dimensions re1 a tives du trou (21) e t du bossage i2c) sont 
telles que 1 a cosse peut exécuter un mouvement axial limité 

20 par rapport au boîtier (17), la parci supérieure (20) du boî­
tier (17) présen tan t une surface inclinée (24) entrant en con­
tact avec l'extrémité libre (5) de la patte (4) de la cosse 
lorsque cette dernière est déplacée axialement dans un premier 
sens par rapport au boîtier (17), afin de réaliser 1'enfonce-

25 mene élastique de la patte ( 4) pour libérer l'ergot (6), soli­
daire de la patte (4), d'une languette complémentaire (11) 
emboîtée dans le 1ogement. 

35 
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dadurch gekennzeichnet , daß dieses 
Ausgangsf i l ter zwei in Reihe geschal te­

te Kondensatoren aufweist , der Ver­

b indungspunk t zwischen den Kon­

densatoren über ein steuerbares Zwei­

r ichtungselement an mindestens eine 
Eingangsk lemme der Brücke ange­

schlossen ist und ein Steuerkreis bei 
e inem Abfal l der Ausgangsspannung 
das Zwei r ich tungse lement zumindest 
für einen Teil jeder Periode einschal tet , 
wodurch die Schal tung in jeder Periode 
mindestens te i lweise als Spannungs­

verdoppler arbeitet." 

III. Die Zurückwe isung wurde damit 
begründet , daß Anspruch 1 Regel 29 
(1) EPÜ nicht entspreche. 

IV. Die Beschwerdeführer in legte ge­

gen diese Entscheidung am 20.10.1983 
Beschwerde ein. Die entsprechende 
Gebühr wurde am selben Tag ent r i ch ­

tet. Die Beschwerdebegründung wurde 
am 19.12.1983 nachgere icht . 

V. In der angefochtenen Entsche idung 
vertr i t t die Prüfungsabte i lung im we­

sent l ichen die Auf fassung, daß der 
Oberbegri f f des Anspruchs 1 ent­

sprechend Regel 29 (1) EPÜ auf der 
Druckschr i f t DE­Ä­2 746 504 aufbauen 
müsse. In dieser Druckschr i f t werde 
eine Gle ichr ichterschal tung of fenbart , 
die einen Voüweg­D iodenbrücken­

gle ichr ichter mit einem Ausgangs­Kon­

densatorf i l ter aufweise, das s ich aus 
zwei in Reihe geschal teten Kondensato­

ren zusammensetze, wobe i der Ver­

b indungspunkt zwischen den Kon­

f iensatoren an mindestens eirse Ein­

gangsk lemme der Brücke ange­

schlossen sei. Auch die anrneldungsge­

mäße br t indung enthal te zwei in Reihe 
geschaltete Kondensatoren und eine 
(al lerdings andersgeartete) Verb indung 
zur Brücke, so daß die DE­Druckschr i f t 
der nächst l iegende Stand der Technik 
sei , auch wenn die beiden Kondensato­

ren und ihre Verb indung zur Brücke bei 
dieser Vorveröf fent i i chung nicht zur Lö­

sung derselben Aufgabe wie bei der 
anmeldungsgemäßen Erf indung 
dienten. 

VI. Die Beschwerdeführer in hingegen 
brachte in der Beschwerdebegründung 

­ im wesent l ichen fo lgendes vor : 

Zwar habe die Schal tung nach der deut­

schen Druckschr i f t mit der Schal tung 
nach Anspruch 1 vieles gemeinsam, 
doch würde ein gegenüber diesem 
Stand der Techn ik abgegrenzter Ans­

pruch ein fa lsches Bild von der erf inde­

r ischen Tät igkei t der vor l iegenden Erf in­

dung vermi t te ln . Vie lmehr müsse, von 
dem nächst l iegenden Stand der Tech­

nik ausgegangen werden , der s ich mit 
derselben Aufgabe wie die vor i iegende 
Erf indung befasse; dies sei ihres Erach­

tens der bekannte Vo l lweg­Brücken­

gle ichr ichter . Die Beschwerdeführer in 
behauptet, daß der Oberbegr i f f eines 
zwei te i l igen Anspruches die maßgeben­

den Merkmale dieses nächst l iegenden 
Stands der Techn ik angeben sol l te . Irn 
kennzeichnenden Teil würden dann die 

capaci tors in series, and the con' imon 
point between the capac i to rs is c o n ­

nected to at least one input te rmina l of 
the br idge t h r o u g h a con t ro l lab le bi­

d i rect ional cur rent device, and a c o n ­

trol ci rcu i t swi tches o n the bi ­d i rec t ion­

al device fo r at least part of each cycle 
in response to a d rop in ou tpu t vol tage 
whereby the c i rcu i t is caused to func­

t ion at least part ia l ly in each cycle as a 
vol tage doub le r recti f ier." 

III. The reason given fo r the refusal 
was that Cla im 1 d id not comply wi th 
the prov is ions of Rule 29 (1) EPC. 

IV. The Appel lant l odged an appeal 
against th is dec is ion on 20.10.83. The 
appeal fee was paid o n the same date. 
The Statement of Grounds was f i led on 
19.12.83. 

V. In the dec is ion under appeal , the 
Examin ing Divis ion held essent ial ly that 
in compl iance wi th Rule 29 (1) EPC the 
preamble of Cla im 1 must be based on 
DE­A­2 746 504. This documen t disc lo­

ses a rect i f ier c i rcu i t compr i s i ng a fu l l 
wave diode br idge rect i f ier wi th an out­

put capaci tor f i l ter, the outpu t f i l ter 
compr is ing two capac i to rs in series and 
the c o m m o n point between the capac i ­

tors being connec ted t o at least one 
input te rmina l of the br idge . Two series 
connected capac i to rs and a connec t ion 
to the br idge (but of di f ferent type) are 
also present in the rect i f ier ci rcu i t 
accord ing to the present app l i ca t ion , 
and therefore the D t ­ d o c u m e n t w o u l d 
soern to be the nearest state of the art, 
even if it is accepted that the two 
capaci tors and the i r connec t ion to the 
br idge do not solve ident ica l prob lems 
in the state of the art and in the inven­

t ion . 

VI. In the Statement of Grounds , the 
Appel lant , on the other hand , essential ly 
argued as f o l l ows : 

While it was agreed tha t the ci rcu i t of 
the German documen t had a substan­

t ial number of features in c o m m o n wi th 
the c i rcu i t acco rd ing t o Cla im 1 a c la im 
del ineated against that pr io r art w o u l d 
give an unfa i r pic ture of the invent ive 
step of the present inverrt ion. The prop­

er star t ing po in t was the nearest piece 
of pr ior art w h i c h was concerned wi th 
the same prob lem as the present inven­

t ion , which pr io r art is bel ieved to be 
the we l l ­ known fu l l ­wave br idge re­

ct i f ier. The Appel lan t con tends that in a 
two­par t c la im the preamible shou ld 
recite t he relevant features of such 
nearest piece of pr ior art. The charac­

ter is ing clause t hen shou ld add those 
fu r ther features w h i c h give effect to the 
invent ive step, and thereby enable the 

en ce que le f i l t re de sort ie c o m p r e n d 
deux condensateurs en série, que te 
point c o m m u n entre les condensateurs 
est relié à au moins une borne d'ent rée 
du pont par l ' in termédiaire d 'un dispo­

sitif à courant bid i rec t ionne l cornmarv 
dable, et qu 'un ci rcu i t de c o m m a n d e 
rend passant le disposi t i f à couranrt 
bid i rect ionnel pendant au moins une 
part ie de chaque cycle en réponse à 
une chute de la tens ion de sor t ie , le 
c i rcu i t étant ainsi amené à f onc t i onne r 
pendant au moins une part ie de chaque 
cycle en redresseur doub leur de t en ­

s ion . " 

m. La demande a été rejetée au mot i f 
que la revendicat ion 1 ne répondai t pas 
aux cond i t ions prévues par la règle 29 
(1) de la СБЕ. 

IV. Le 20 oc tobre 1983, la demande­

resse a fo rmé un recours con t re cet te 
décis ion et acqui t té la taxe co r respon­

dante. Le mémoi re exposant les mot i fs 
du recours a été reçu le 19 décembre 
1983. 

V. Dans la décis ion at taquée par la 
requérante, la Divis ion d 'examen a 
considéré essent ie l lement qu 'en app i i ­

cat ion de la règle 29 (1) de la СБЕ, le 
préambule de la revendicat ion 1 devai t 
se fonder sur le document DE-A­2 746 
504. Ce documen t décr i t un c i rcuf t 
redresseur comprenan t un redresseur 
à pont de diodes doub le al ternance 
avec un f i l t re de sort ie à condensateurs , 
le f i l t re de sort ie comprenant deux 
condensateurs en série et le po in t 
c o m m u n entre les condensateurs étant 
relié à au moins une borne d'ent rée d u 
pont. Le c i rcu i t redresseur selon la 
présente demande compor te égale­

ment deux condensateurs en série et 
une connex ion au pont (mais d 'un type 
dif férent) , et par conséquent le d o c u ­

ment al lemand semblerai t être l 'état de 
la techn ique le plus proche, même si 
l 'on admet que les problèmes résolus 
dans l 'état de la techn ique par les d e u x 
condensateurs et leur connex ion au 
pont ne sont ' pas les mêmes que ceux 
que permet de résoudre l ' invent ion. 

VI. Dans le mémoi re exposant les 
mot i fs du recours, la requérante pour 
sa part a fa i t valo i r essent ie l lement les 
arguments suivants: 
Même s'il a été admis que le ci rcu i t du 
document al lemand avait beaucoup de 
caractér is t iques c o m m u n e s avec le cir­

cui t selon la revendicat ion 1, une reven­

d icat ion c la i rement dél imitée par rap­

port à cet état de la techn ique ne ferai t 
pas ressort ir f idè lement l 'activité inven­

tive qu ' imp l ique la présente invent ion. 
Selon la requérante, il convenai t de 
prendre pour point de départ le d o c u ­

ment de l'état de la techn ique le plus 
proche qui traite du même prob lème 
que la présente invent ion, cet état de la 
techn ique lui paraissant être le redres­

seur à pont doub le al ternance class i ­

que. La requérante sout ient que dan. , 
une revendicat ion en deux part ies, le 
préambule doi t exposer les caractér is t i ­

ques pert inentes de cet état de la t echn i ­
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ander&i i MerkrnPlft l i i nz i igc fug i , dir' die 
er f i r idc i isc f ie f.-.,xigl eit pnci i . (,hton und 
die I o t u n g iler oci l rfinc^ng zug iu i idc 
hogofid< n /"<i!fg.,!00 o f m o g h c h i f n '-Venn 
aber v o n einer Vero i ien t l i ch 'Jnr i ai'^c,, 
gangen werde, die f ic i r n i ch ' ii.ii ' " f j u l -
bcn Aufgabe besckiaftig--, s.Mir-orn nur 
zufäl l ig mit d c e r f i i ' d i i n ' j o y e r n . i n e i i Vor 
r i ch tung vieler g f r u - i n s a m habe, r iann 
fi iuOlon "e i , , i / c i chn ' j n ( ) t i i Teil 4ncii 
MciKf'p^'ip T n f g e f u h f t w e i d e n , die auf 
K"' >• , . '-unci^ic o i f indc f i schc fat igkci f 
gorit hiet seien, sondern sich nur des 
h'db ergeben ' /^uiden, wei l sio die Unter 
scn iedc / t i ' i schen zwei l or.ui igsvors 
chlwjOi i für zwei vt,rscfii( dc f i ' j Aufq^, 
den aunmacfnen. Gehe m,Tn h ingegen 
von i nächst l iegenden ' /eroi ich znt 
Losung der er fmdunqsgemar jen 
/ '.nfgabc ,'iiis so gebe der l , "nn ;c ic f i 
nende Tei l die er f inder ische fa i iqkei t 
i i ch i i g v / i e d n , und die v^ahrc Pcuu dei 
Fifinci 'nng sni fm iedi;im'--nn erkent ibar 
Oer dei ' /odieycncicn i l r hnnnng nnr i i : , 
ihegende Stand de; locnn ik sei ihreT 
f - igchtens ein konvenf io iu i l lc , Dioden 
brncker ig ie ic t i t ic ruer , on cen sich s in 
K'jnden=;aioff ' l(er n n s c h l i f ß j u n f der 
sc beinec-sen sei, daß er t j n e n erh=bi i 
(".hon ,'',id'jll der Einganqs' jp Mi i .nng a m 
g le ichen kenne. 

Oio Bfcchv í /e ido íühr - r in vorv/icc ' u r 
S i t i i / i n c ih(f-s di,,nniiuitkTf-ò ani die 
Lr i í sch ' í i ' j nn ' ; dct r c c i . r i n r f i e n Pf^-
c'<"f, ' i-d< k . i n n M f ! C.Oià" i^i'M Í P/ 
19^0^ A-¡Q) 
v'll. ÍMS; ¡3o3(, i 'we,deíuhrer 'n ber,n 
I ran i i ' J l - ' 7 i i !a ; , " i j i i ' j Lii An inck inng in 
dei /od ie i> ncipti Fassung urfpi ihi ì 
Zi j i , j>d-"cpA', , is j i ' í i - i II, ö'ij p í i i in i i ' j« ,Ah 
îe i lung '111 wei*>,-!ren Ppi i ' in^ i annan,'> 
>P;r d i f Ln 'nchf - îd i ing dei l ' i i i nn i i r» / u 
n î i i n ' i e l i cqe i i d rn locht l i id ien b e u u o i -
lur i f l . 

i . i ) i i ^ dc ' ^chvK ' i d i - • i i ' ' " , i i ' ' K , h ' l'c'c 
/ ,rî 'kc;lû lO'i br- Uiid hc I'-; ',4 ' '"J; 
nie î",i ',orriii / l i k i ' j s iq 

P, Or.i •/•j.|,c.f<!(ific' A n i n ' ^ d ' n t y n-' i 
s i n o n B r u c k i - ^ n q l c i c h r i c h i e i 7i" {ÎIOH h 
( i< 'h l i i i in ' j i n . ; i î - ie izwpctnehp ' i iMi i i i iC ; 
zuir i G c ' i S î i F i a n o . S ( , l c h o .""¡cníiliungen 
a i i id oU'-p'.uviU' bt.,-,sinii Ili / i t , i->t! 
Fa!i'=>n s c f i l i f ß . ' î i c h « n d,--ri C l o i c h r i c h 
lOî - | p q ? s i C ' ) f i > o r Oieich. i .oa. in ' inno-
w f i i v l i e i .'in, mit (i(;m c ine kon-cí - " ! ! !? 
f ^ l i cd - j , 70 l i l i c i c h S f j O n n n n t j , i , ' i « i i 
w e r ' i p p b o l i , puch di.0 H e k j n n t . 

J ""wc'.k dc i o.nmeidunM isi es, die 
A i i i g n b f / n l0)-n -vie (iif '\i''jq,'u']. 
çW-i' nsp . jnmmg des o le ic . i r i c lu f - i s 
i ' r ' . h p C l o i c i r ' i / i n f i n n r j " ) i=,rd> h"^! 
•• l i r ip i i i r o l a ü " gioOnn ÄhiVsll u.'.-r i^^dz 
we- . i ig f l cpannunt i mî 'Vf ;5tnni<; i i - ; i i 
kcn' í i í .nf ' j c h d i ' . i i v e d e n kann. Zu die 
T ; ì ì i / ' / ./eck r,i d ie f i l i< ichf ic } i 'c , - jchc i i 

invent ion 10 solvo The p îob lem t o wh ich 
li IS direcifcd. l i the i t a r t i ng point were a 
piece of ,,'11)1 cn wf i ic i i w,33 no i con -
' t ' f r i , d -wirn i hP same p rob lem, but 
happened io fuve a snbstanhal number 
of îeî ' tu ic j j in c o m m o n w id i ïhe inveri-
iod dt 'v ico the character is ing clause 
I'vould set ont a number of features 
Vi'iiicfi vv'ere not d i i cc tcd t o any par t icu­
lar inventivo stop, but were merely for­
tu i tous, in the sen.so that they happened 
to be di f ferences befv/een two propos­
als for solv ing two di f ferent prob lems. 
If, o n the other hand, the s tar t ing point 
of the invent ion were taken t o be the 
nearest a i fenipt (o solve ihe s<ime prob-
k'm az the invent ion, ihe character is ing 
f ior t iop 0Î i t i r c la im wou ld qu i te fair ly 
sot out die inventive step, .so t l iat the 
i iuc i io tu io oi t h e inveni ion w o u l d be 
apparent to al l . Tfio neprest pr ior art l o 
the pres-îni i i ivpni ion apuea ied to be a 
convf i i t ional d iode bricige rectif ier fo l ­
lowed oy capaci to i f i l i c i , and rated co 
as to be able ¡0 accommodate a sub-
Pt-Miii,')! d rop in the input supply vol­
tage. 

Trie Appel lan i c h e w at tent ion to the 
Decision of ihe f. ' ichnical Board o í 
Appeal 1 39/82 (GJ I9fi?/1 1) w h i c h he 
c c H i s i d p r e d as s u p p o d i n q il ls '/if^ws 

Vi i . I l l f Apf)e!l&nf reqi ios ied that the 
appl ica t ion P i i o u i o b e a l lowed in it", 
|)rescnt f ' p m o r snon ld h e remit ted to 
¡nc i^-znuiiriing Uivision for further p r u -
shc i i i ion m t h e l i g h t o i such qu idonce 
n^ i i i ig ip be y f i e r r d b y ihe l e P o o n i n g oí 
ihe b i ja îd 'p Decision 

i<f3,i».<ri-; »tp i-'.t '5 . ; , hhm 

i h e appo- . ' i eonicMP.- i v. i l i i r . r t i c lc j 
iO'o i f ; HJs, ..fid Pi ' ic o'* t PC and is 
i h . ' i e f o r o a ' l ' p i i ' p t i l c 

'/ i hf! p i p : , f ; n t r ippl icai io i i le ta ics to a 
biidg,', recnfisv c i rcui t tor di rect rnc 
n i K . a i i o n ') i a ' l j . P . l inr vol tage. -Such 
c ' rcui is arr general ly known,~!n many 
'•.c-vr. such a ren i i i f t r c i rcui t is fo l lowed 
bv 0 rognk i i cd d .c -d .c in /ener for 
cbl. 'pninq .1 c o f i d a n i lov/ vo l iagc d . c , 
a.'; IS also w e l l knovvn. 

3. the apDi icat ion purportc tu '^olve t i ie 
p tob lom o i obpi in i r ig G ;,Mìi ' ;tanti '3l|y 
conni.' j i i t d.c, output vol tngo of the rect i-
i ip i c i re i i i i ("d.c, onik voltags-") in spite 
oí a leiat ivciy iatye drop in the a c line 
vol iagp ' fo di is end, the i c c l i t i f i t i rcui t 
is orov ided WÍ1Í1 twt, so i ios-connccted 
capaci i i ips, tf ic ct ;mr i ion point of wh i ch 

que le plus p iuc í ie Dans la part ie ca iac-
fér isante do la revendicat ion sont ajou 
tées les anires caractér is t iques qut sont 
la mani festat ion de l 'activité invent ive, 
et permettent a insi à l ' invent ion de 
résoudre le prob lème sur lequel elle 
porte Si l 'on prenai t pour point de 
départ un document cic l'état rie la 
techn ique qu i ne tra i le pas du même 
prob lème, mais qu i présente beaucoup 
do caractétist iqi iGS on c o m m u n avec lo 
disposi t i f se lon l ' invent ion, la part ie 
caractér isante exposera i t un certain 
nomb io d? caracîcrisiique."'. qu i ne 
seraient paséenseos impl iquer une act i ­
vité inventive par t icu l ière , mais 
n 'auia iont que fo r tu i tement un ca iac 
tère inventif, en ce sen.s qu ' i l se trouve 
rait des d i f fé iences efttre dcup disposi 
t i fs proposés pour résoudre deux pro­
blèmes difiéipnt.=;. S i , en re\/anche, on 
prenait poui poin» de déport de l ' inven­
t ion la tentative la p l^s P'íocíie qui ait 
é i é faite pour recoudre le même pro­
blème quf; scion l ' invent ion, la p a i t i ° 
car 'aciénsai i ie ^!e la revendicahun ferait 
ressortir très f i d ô l e m n i t l 'act ivi té i i i v e n -
t ive, do sorte quo la vraie pâture de 
l ' invent ion apparaîtrai t à ious. i .é ta i de 
la tec t i i i iq i ie le p 'us p ixxdic de l-j prc 
sente invent ion s^ inbla i t être un redres 
seur à poni de d iodes ciassi f iuc suivi 
d 'un f i l t re à condensotcnrG. conçu p o u r 
permettre de rcrnédior î une chute 
importante de la tension d 'a l imon iè t ion 
a l 'entrée. x 
La requél ante s'est référée à la déci 
S i o n de la Chambre rie recours teenni 
que T 39/.3?, publ iée en Jf; I l /d }02, qui 
lui paraissait aller dans ¡0 sen- de U 
thèse et i 'e l le déîendon. 

VII, Elle d <;onc!ii à 1 accepta t ion do 
sa demandò sons sn fu r ine actneik; on 
a son renvoi à la Div is ion d 'examen 
pour p! ;Ui t 'u i te de If. procédure, 
compte tenu de r e m i p g n e m e n t à tirer 
lo cas écf ieant de ¡'Pígrirr ienlatioi i que 
développc' iai t la cîhainbfc dans sa 'Jéci 
Sion. 

plxd'f ' j df- ir- dét <pf{,-i 

1 , I,., h ; î ; o h i S i t 'por i t f nnx c t^pd i i ions 
óní)í icéí;s aux adietes 106, 10/ c i 1d8 et 
à te fp.j lo 64 lté la C S E ; il )3î d c p c 
recevable. 

2, La próòcme dernandc- c o n r e i n e 
un c i rcui t r e r ' i e s p p i p en pun i p o u r le 
redressement en cou ram con t inu du 
cuuran i alternati f d 'm ie kqne d'aütnen 
ia t ion. De tels cncuitr- sont Dioti 
con i tnc Dans do i i i ; i i i b (e ' i x cas un 
ci rcu i t led iosceur <le ce lype e.st rjiiivi 
d 'un inv«i Siîur co i i ra t i t r o n l i n u - r.ou-
( d i i i con f in i ! régulé a f in d 'obfcn i r i.nie 
tens ion cont inue constante rie faibN-
valeur, ce qu i est éga lement b ien 
connu . 

3, l ' i i - ivent ion vise à résoudre le pro-
b lò iT ie du m.j inî ic i i d 'une tensiot i d>-
sort ie cont inue $en.siblemefit constante 
du c i rcu i i íeü<c<-:sout {"cLc. i)!dK v o l ­
t a g e " : lensir in C(;ntini!o brute) , en dépi t 
d'ui i ,^ ch i ' te de tensi-en loi . ì t iver i icni 
imfDo i fan te dans la l igne d al i tneniat ion 
c n euuranf - i l feni- i t i f net pf r r t , le 
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xici i i . f p' N D A I M >u >iiom& une part ie de 
chi .v 's i t ' . ­ / c l r . r< c m ni l d o u b l e u ! do 
•et . ' i i „ . i ùfsqi i f ' O n c i o n du secteu i 

i , , n ­p.cnd a la i c n s i o n nomina le , le 
1 It fonc t ionne C l redresseur classi­

,п. • . j.ìbk" ,i | i c i a l l o c , sans effet do 
' t . ' h c h e , non l i e k­i >f;4GÌon. 

' I ' •.t'síKít <"tc i c c h e r c l i e euro­

. , 1 ue bf)i, '<nt ­ 4.t.>t de la techn ique 
' . / . n i i . e i . i ' d л '­• / 4 0 b04, qu i l iécr i t 
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, c , t k . i i i i î pou i îc j.ifc.i­inbulc (ie la 
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, >. l ' ­ D u é i ­ l i e ­ cd la i>ivisiofi 
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Stand dci f echn ik und der vor l ic 
g c n d e n L d i n d u n g wie folgi f u imu l i e r t 
w e r d e n : 
Die Erf indung betrif f t eine Gleichr ichter­

scha l tung , die einen Vol lweg Dioclen­

o tuckcng le i ch t i ch te r mit einem Aus 
yangs­KondensaiOf f iker aufweic i Aus 
der bruck.­ji­hriff DT c, /40 504 ist eine 
so lche Schal tung bekannt, bei der das 
Ausgangsf i l ter zwei in Reihe geschal 
i t d e K o n d e n s a t o i e n umfaßt und d e r V c t ­

i i indu iK jspunk i zwischen den Konden 
sa iore t i über ein Schal tmi t te l an rnin 
destens eine Eingangsk lemme der 
Brncke angeschlossen ist. In der Glei­

chr ich terscha l tung nach der genannten 
t ) ruckech i i f t bcs t fh ) das Schaltrni t tol 
7iie einem Handschal tcr , mit dem eine 
Ausgangsg le ichspannung ( " rohe 
Gle ichspannung" ) erzielt werden sol l , 
die auch dann IM wesent l ichen konstant 
bleibt , wenn die Gh ich i i ch ie r seha l t ung 
an zwai T/s,rsctiiedenc Moi /spannt ingen 
(/ . B 120 Volt und 220 Voll) angcot hios­

.)en wird rdan btauc ln j edoch (z. i l bei 
der Stronnversorgung von Computern) 
eine Gleichr ichterschal tung, die die 
rohe Gleichspanr iung nio f ^g i i l i ed , daß 
bei allen N^dbed ingungcn , also auch 
PPI einem Gi iomabfa l l , eine konsfanie 
Nomina lspannung vor l iegt. Diese 
Autgabe wird dadurc i i gelost, daß das 
Gehaltrnit i id aus einem ctouerbaren 
Ä'e i rK,htnnq. , i ­ lemcnf ! )esichi , das !)ci 
o inem Abfal l det Ansgangsspannung 
mit einer Gteuerscf ia l lnng zuminciest 
fü r einen Teil jeder Periode eingeschal­

tet wi rd , v>rodundi die Schal tung in jodet 
PT­­tio'ir / i i i i i in'" ieet Tcilwoiio als Span 
n 11 i igeverdopp 'cr wi• k i . 

9 r'ciiiiiGci­i gesel len im>di i sich die 
f j i i n t l u i i g einen ' " i f t indgedanken / u ­

i iu t^e, d!,I bereit,­! bekannt wa i , ndrnlicf i 
den l i b ^ i y a n g vorn Vol lwog­

dfucl­ .enbei t iob /u: Sp jnnungcvc fdop ­

phsmj bei i in tersc i t ied l i r f i cn r f f i ' 
.pan' i i inc ion. Oet r̂firiden­jciic dci f f ­n j 

,­üm Si ' i i id d­'t lec i in i i ­ li< y i in tker Jd.jc, 
e inen . j cu te i ieden, e iu ien los r i i Ober­

g.ang T^wischcn i ie iden iVciriot,sorian 
­ . i tnöy l i chen , so daß eins kun­danfc 
Aiesgangagloichsoai i r iur i i j nicin nui bei 
/;,,vei 'rofgegijbp.­tcn Met /spc i i , ;nngen, 
sondern innerhalb einer gap /en Skald 
von Notzopannnnqen ° i ^ ie l t wi rd , Ojp 
Kamnie i 'st r iai ier der .Auffassung, daß 
t ier in dc i Dnicksch . i f i Of ~A­5 74(5 ­304 
o f i e n i i a d " ­Si.^nd dei t achn ik dci Er­

i i ndung näher st^ht et­ cier al lgonipin 
bokamde Vüi lweg­BrOckengleichr ict ! ­

ioj Piit i i c r kömml i chcm Ansgang :;l<on­

ilen­saton i i ier. 

•d.\ Die {'.î inmcr ist eich nai f i f l ie i i 
decsori t"<!wuRt, daft die r f f i n d u n q in 
•°ifi'>ni s..twas a n d c f t i ) L i r i i i alr in di­r 
,MIIT.­J!dting in der eingcie­ icbien 
Fassung e ische inen w i r d , wnnn die 
.i­Vifgabt? nrid ihre Lösung wie unter 
Nummei 8 f tngcgeben ­ gogeni lbo i ' 
dem ­^it.tnd der rec im ik neu t i i /gcgren/ t 
w o i d c n . Dac !i.?gi jedoch in f ibi Mcitur 

invent ion shou ld be fo rmula ted as fo l ­

lows. 

I h e invent ion concerns a rect i f ier cir­

cuit compr is ing a fu l lwave diode br idge 
rect i f ier wi th an output capac i to r f i l ter. 
From DE­A­2 746 504, such a c i rcu i t is 
known in wh ich the outpu t f i l ter compr i ­

ses two capaci tors in series and the 
c o m m o n point between the capac i tors 
is connected to at least one input te rmi ­

nal of the br idge t h rough a swi tch ing 
means. In the rect i f ier c i rcu i t accord ing . 
to this document the swi tch ing means 
consist of a manual ly operatet i swi tch 
in order to obta in a d.c. ou tpu t vol tage 
( "bulk vo l tage" ) which remains essen­

tially constant when two dif ferent l ine 
voltages (e.g. 120 V and 220 V) are 
appl ied to the rect i f ier ci rcui t . There is a 
need, however, (e.g. in power suppl ies 
for computers) for a rect i f ier c i rcu i t 
which wi l l regulate the bulk vol tage to a 
constant nomina l vol tage for all l ine­

load cond i t ions e.g. in case of a power 
brown­out . This prob lem is solved in 
that the sw i tch ing means consists of a 
cont ro l lab le bi­d i rect ional current 
device and that a con t ro l c i rcu i t swit­

ches on the bi­d i rect ional device for at 
least part of each cycle in response to a 
drop in outpu t vol tage, whereby the 
circui t is caused to f unc t ion at least 
partial ly in each cycle as a vol tage 
doubler recti f ier. 

présente invent ion 
comme suit : 

doi t être déf in ie 

0. Г torn 9 îechni'̂ al point of view, the 
invent ion can proper ly be regarded as 
using a basic ideo wt i i ch was already 
known , namely the t rans i t ion f r o m fu l l 
wave br idge opo ta i i on to vol tage dou ­

blet ope ia t ien in ca.­^e of di f fer ing l ine 
Vidiages l'ho invomive con t r i bu t i on to 
f i le .art t hen ìkrì in \ t ic concep t of 
prov id ing a r­ontrol led gradua l t ransi­

t ion botwoeii the two tyfifis of opera t ion 
30 i t ia t e cons tan t d.c. ou tpu t vol tage is 
not merely eb ia incd for two predeter­

mined l ine volte.ges but wi th in a range 
of l ine voltage.s, The Doatd is therefore 
of the op in ion that the pr ior art dis­

c losed by DF­ A­2 746 504 is nearer to 
tlie inveniion than the general ly known 
full wave britige rect i f ier c i rcu i t having 
a conven i iona i outpu t capac i tor f i l ter. 

10. The Boarr l is of course aware 
i i iat when the prob lem t o be solved and 
ite so lu t ion ­LIE fo rmula ted in re lat ion 
to the pr ior Hti as ind icated in para­

graph 8, the invent ion wi l l appear in a 
perspect ive w h i c h is somewhat di f fe­

i t n t f i o r n that presented in the app l ica­

t ion as f i led . S u c h a s i tuat ion is, how­

ever, inherent lo e patent grant ing pro­

L' invent ion concerne un c i rcu i t 
redresseur comprenan t un redresseur 
à pont de diodes doub le alternance 
avec un f i l t re de sort ie à condensateurs. 
Le document DE­A­2 746 504 a fait 
connaître un tel c i rcu i t , dans lequel le 
f i l t re de sort ie c o m p r e n d deux conden­

sateurs en série, le po in t c o m m u n entre 
les condensateurs étant relié à au 
moins une borne d'ent rée du pont par 
l ' in termédiaire d 'un moyen de c o m m u ­

tat ion. Dans le c i rcu i t redresseur selon 
ce document , le moyen de commuta­

t ion est const i tué d 'un commuta teur 
act ionné manuel lement de manière à 
mainteni r une tens ion de sort ie cont i ­

nue ( " tens ion bru te " ) sensib lement 
constante lorstjjue deux tensions dif fé­

rentes d 'une l igne d'a l imentat ion (par 
exemple 120 V et 220 V) sont appl i ­

quées au c i rcu i t redresseur. Toutefo is , 
il est parfois nécessaire (par exemple, 
dans les disposi t i fs d'a l imentat ion des 
ordinateurs) d'avoir un circui t redres­

seur qui main t ienne la tens ion brute à 
une tens ion nomina le constante que l ­

les que soient les cond i t i ons de charge 
de la l igne, par exemple en cas de 
chute de puissance. Ce prob lème est 
résolu grâce à un moyen de commuta ­

t ion comprenan t un disposi t i f à courant 
bid i rec t ionnel commandab le et à un 
c i rcu i t de c o m m a n d e rendant passant 
le disposi t i f b id i rec t ionne l pendant au 
moins une part ie de chaque cycle en 
réponse à une chute de la tens ion de 
sort ie, le c i rcu i t étant ainsi amené à 
fonc t ionner pendant au moins une par­

t ie de chaque cycle en redresseur d o u ­

bleur de tens ion . 

9, D'un point de vue techn ique, on 
peut considérer que l ' invent ion reprend 
une idée de base qu i étai t déjà connue, 
à savoir le passage d 'un mode de 
fonc t ionnement en pont doub le alter­

nance à un mode de fonc t ionnement 
en doub leur de tens ion en cas de 
var iat ions de la t ens ion de la l igne 
d'a l imentat ion. L'activi té inventive 
manifestée par rappor t à l'état de la 
techn ique t ient à ce que l 'on a réalisé 
un passage progressi f commandé d 'un 
mode de f onc t i onnement à l 'autre, de 
f açon à mainteni r constante une ten­

s ion de sort ie con t inue , non pas simple­

ment pour deux tens ions prédé te rmi ­

nées du secteur, mais dans une plage 
de tensions du secteur. La Chambre 
pense donc que l 'état de la techn ique 
cor respondant au document DE­A­2 
746 504 est plus proche de l ' invent ion 
que le c i rcu i t redresseur bien connu à 
pont doub le al ternance compor tan t le 
f i l t re de sor t ie c lass ique à condensa­

teurs. 

10. Certes, il est cla i r pour la Cham­

bre que si l 'on se f onde sur l 'état de la 
techn ique tel qu ' i nd iqué ci­dessus au 
po in t 8 pour la f o rmu la t i on du pro­

b lème à résoudre et de sa so lu t ion , 
l ' Invent ion apparaî t ra sous un j ou r 
quelque ' peu di f férent par rapport à 
l ' invent ion présentée dans la demande 
te l le que déposée. Cec i est cependant 
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des Fatentedei lungc ' /c i ía i i re t is 'veH ííi 
der nach der Riníe ich in to ^'oiqt. 
noinrnenen Recherche unr'- i L'rn-
standen bekannte Sac lwerha i te ent­
deckt werden, d ie der Cd i r idung naher 
stehen. 

1 1 . Es gehört deshalb zur s tändigen 
Rechtsprechung der Beschwetcte 
Icammein, dafi d ie A i t dei Ani . jahe 
anhand objekt iver " tatsachen t)estimnii 
werden muß, d ie s ich insí jesondere 
aus dem im Laufe dos Vei tahrens ermi t ­
te l ten Stand dei Tec t in ik e igeben , der 
s ich von dem unter.scheiden kann, doi 
dem Anmelder i-um Ze i tpunkt der Ein-
re ichung der Anmc idu f i q Ldsac id ich 
bekannt w a i . L ine dadu rch bedingte 
Neuforrnul ierung der Aufgabe v>'ini 
du rch Art ikel Í23 (2) nicW aüs(¡c-
sct i los&ei i , wenn d ie Auigabe v o m 
Fachmann unter ße rncks i cndgung di -
det Er f indung nachsfUegenden d tands 
der Technik aus der Anme ldung m d u 
eingereicl i tet? Fassung a u i j o i c i c i 
werden kann. 

12. Mit Schreiben vom 23.5,!-!8d tiei 
die Dew/hwefdcTi'ii'erin in den of 
sprü i ig l i ch einoet-icriif-i! C ..Í!eri>ei;iíí:' 
de« Au&prucii.-; i <oli j f ;nderi i^gsbus auf 
genommen- " .. mit dci rile /.osga.igs-
spannung aucu bc: einem 'd'iehiicisCi. 
kui2?.eitigen Abtalf fie.' E inyange-
spannung k imstanf gchaitiiU .̂Verden 
kann u n d " . Die De..chwet<k)fOhr.iriii 
bsha i jp tö i , ödii dc-r CO det i t i iertc Ginnd 
der Technik dct " r f i n d i n i g nái icí l iege 
und inl ine; noi,!, dii^sc-lce .'\iiiCoLe 
betreffe. Dii- .'••ViifunpcDbiöiluiiu hat die 
sfc .Áíidi3iuiiíj untar i d u m m f i '/3 iim-r 
Entscheidung bCoi'Stßj-.dce Die 
Kamnier .scii!iei>i r-icti 'ier r>í;,fíi,,y>d> 
ie i iung in diesi-. • ,'-aii!3 cú, dri'.p. S» i- t 
ist also in SC'..' ! dei/ejnge.: .-̂ .jebUcij 
nicht gewäiiri.Ci. 

13. Aul^cr i iem eicilt liie- Kammi i i icct 
daß Sieh Ucf e inge fug ie '^'.-.ccivi - c'h'tU 
.aus der Besch io i i i ung {S 1, Abeatz 2) 
ers icht l ich ici h-h emc 
Gisornvcisorgt ing . - e - , , - ; . . . d ' ; cen 
Gloiehspantiü, igswai!d' 'e •di fcei i i ief l i , 
da diesi-^r so brímcese'-ii 'Sr, dafs e, Ad-
weiui iunger i Vf.¡, oer , o.i'ii.ak-.n fte'" ' 
apannuiK] a'̂ |̂.jíeíí•h•ell KCCC. I ine ai>L 
che Oirornvef£.oigung ird jedoei i iiiohi 
Gegenstand ciee /\ni.ui'uehe 1, dt-r ein 
deuüa i,chuí7 für u inc íileiciih^.íiioi-
schaf tung (20, 2 i ; an ''ich b'?aiif,pfuciif, 
an die s ich e in di le ic i ispanr iunciswand 
lei afiochlieP-fu kann, aber uicfit .-nuiJ 
(vgl. Abb. 3 und d-e,'! f;níepíef l iendc i -
Teil dei bcs id j r c i bung ; tde iî i u b « i -
begriff des Ansorucí ío I in dpr ur-
üp rúng í i rhen fösein.Q d id in ic r ten 
herkömml ichen -dcff iinid!k''i--
«chaiit-ngen fiafsen nic.ii den Zwei k, 
bei un lerschied i ic i ier i N'd/.si^aneU'igcn 
eine kt ius ianie .'^usgangwc-panninifí / n 
l iefern. Man kauri dat ier n i c l d i v 
haupten, dad ep s ich hierbei u m o-inen 
•Stand der Techn ik ivaidsSt, doi des 
vorücgendoh í .dmduü i í náhei (icen cic 
Our in der D m c k e c h t i i i DF-A- t / 40 H-'-" 
of fenbarte. 

I't iMe Bchaiip'Uiiy dei Bc 
cchwerr te íü i i ren i , , dei tur den dUx-'i 
begrif f uos Anspruchs i i o tangerogene 

efti-eif/' i f : '.'i',.'') a , l'a.eil made a í i P i 
hi'iig iiiay I'f-veal pdoi ad v,/iiich is 
ricaiCi 10 ihe iiive.niion. 

1 i . it has ( onsfequfciitlv been con-
stani j u i i e .o iudenc t of the Lîdarda of 
App t r . l thai tue na íu is oí the prob lem 
fice to be detei mined on the basis of 
object ive fac ia, in pamcu la r as appear-
i i i(; in i he pr ior art rcveolcd in Hie 
cou i sc e i the .oiocceri inge, wh i ch may 
be ciifícrent í í om tlue pr io i art of wh ich 
ihe . ' .ppl icani "i'ñs actual ly a-warc at d ie 
t ime d ie S|>piicdUón was f i lc t i A le fo i 
inui . i t io t i oi ihfc p io l î len i v/ f i ieh then 
rnay bccoi i iO neccssaiy is not pre 
'-•luiicd by c.riioifr Í23(2) CKO if the 
I-.,"ob!t--IN cou ld be dcrtuct id by l l io per-
t ioi i .-^kiiioii in i l ie art l i o rn the cpp l i ta -
t ion aS f i led v/f!o>n cons idered in the 
l ig i i t of ihe p f io i art wh ic i i is NC>areei i c 

ii-it il >'íiíl1ÍO!l. 

12. h i hitv Iciic-i (1Í 27.rt3 83 h ie Appel 
i,-3iit .mruduc f id ,ii t i le i i fce i . ib ic of the 
o i i g i ' i a i l y i i i f d Cla im 1 ü passage; 
reading-" "capab le of moin ta in ing a 
cons tan ! í)U;mi<' voli.egc, noiwithstar id-
me o ü b c i C t . í i e l í f i n p f i r a , , t l rup in 
o i í tp i í i voSteír , a n d " , fhe / ippel lanf 
con tends -ífiai'íhe; ¡11101 art t i ius def ined 
wo i j i í ! 'jü nearof í o ihe itiventidu, whi le 
addt.,-i=:$ing t l i . j same pu/bSciU. The i-./-
amin i í i i j Divioiüíi in paragiapl í 23 of ifs 
Decisioír founuia t t -d ' .-bieetioir i against 
inis -e iHor i t l i ne í . t . f i íí" P-oare. agiee.~ 

•with tne vie/..':-, uf ew* !- ; 'aí i i í i i i i iq Oi"i 
•oíot; Oh th i ; . mader. Corisecîueiit iy 
Cia i i i i I i l l ilc pro.eení fo rm íí. una! 
lowable. 

'3 , ' '.dcütioitally Iho Uo--;¡d ob.'-eM-is 
l Í M - so iar os Ct,n ba í'.athered f rom ihn 
deecr 'p t ion d jaqe 1. second par«-
gr. ' î j i i ' ; , i i io eddeü p'...s k ige pei ta ine 10 
uûVi'C: -;Upp!l3S 'A'hioii iiit.lcde t i i t i d C -
tö'-, ¡i i '. 'í-íící, e- ; i l is ih i i . »cticr paii 
i ' / f i i^i; is rai f .d C(s rCi f ' 1 r n p ; ; wAi, 
'•ycCci^ •(Cùi the noiiîine.l iii'.e ••'oi 
t . j ik ' .3U., | - ,-/""''er C.lpl'li'-'i:, |ie->-VCV.;i, 
do .101 rr.tuî thi j suíí j f jci mai te i 01 Cia im 
i , i;iii ih i5 t;¡a!m cler idy seeks p io t ro -
lii.ii lO' ) tO'Otiik-f niii.iiit (2d, 2 i ) li&cll 
•i/hi-.h mey o- nay ;.c/t be íu i lowt ti by e 
d.c,-d,(,. inverter (of. t i g . 3 and ti if i 
c o r t e s f o n d i f i g ^-art of d is dcs i . f ip í ion) 
i-íoiwentiuií.d teeri f 'üi cireuit.s as n " 
•fined in ine íií-e-.ambíc oí i'tfma 1 ae 
or ig l i ía l ly ííÍ!-;rf are not cf .ncerr ied vdth 
Ibf p rob lem í.f de i ive i ing a ooíiStí=iií 
i . t j ipuí voií.-iíje in c-esc oí va iy i i iq iinc-
•voiíagoc. 1 i.fcv canr io i bc said íf i t-refoie 
fo i-fef.rosorit à s ta le i.-'f ihe art nearer to 
'the p-ft-eont ' í r ' en i íon than t i to pr ior ad 
; . - i ikxted by r iE -A -2 /AO '>!,";. 

14. Ar,pcii,>m'5 cuiHcniion iiiat iho 
fdcce oí p'liur art used fo i the preamble 
of the i;lairn shou ld be conce iued wi th 

inéi'iiablft doiis une procédure de dél i-
vicnict; de i)rcvet, du iaiî qu 'une reclier-
ctic otfectuée. ap iès le dépôt peut révé­
ler re.xistence d 'un état de la technique 
plus proche de l ' invent ion. 

11. Selon la ju r i sp rudence constante 
dos chambres de recours, la nature du 
problème résolu par l ' invent ion doi t 
être déterminée sur la base de faits 
établ is ob ject ivement , te ls qu ' i ls appa-
laissent e i i par t icul ier dans l'état de la 
techn ique don t l 'existence a été révélée 
au cours de la procédure, qui peut être 
di f férent de l'état de la techn ique 
connu du demandeur au momen t du 
dépôt de la demande. L'art icle 123 (2) 
de ta CBE n' interdi t pas la reformula-
l ion du prob lème, au cas où cela 
dtîviendrait nécessaire, à cond i t i on que 
1 i i omme du métier ait pu dédui re le 
prob lème ainsi re formulé de la 
demande tel le que déposée, en la 
t ons idè ta i i t }< la lumiè re 'de l'état de la 
techn ique le plus proche de l ' invent ion. 

12. Dans sa lettre d i ! 23 mai 1983, la 
n;.guérante a i r i t iodu i t dans lo préam­
bule de la levend icat ion 1 déposée à 
l 'or igine le passage su ivant : "permet-
ta i i i de mainteni r une tension de sot t ie 
constante, maigre une chu te te inpo-
ra i is impor tante de la tens ion d 'entrée, 
e t " , l a requéiante prétend que l'état 
de la technique ainsi déf in i serait p lus 
p ioche de l ' invent ion tou t en t ia i tan t le 
même prob lème. La Div is ion d 'examen, 
daris le po int 23 de sa déc is ion , a 
fo im t i i c des ob jec t ions à l 'encontre de 
cc i te modi f i ca t ion . La Chambre partage 
sur ce point l'avis de la Divis ion 
d 'examen. Pat conséquent , la revendi-
c . i i ion i ne peut -éiie admise sous sa 
fo rme actuel le. 

13. De plu.;, la Chambre f-ait observer 
qu ' i l ressort de la descr ip t ion (page 1, 
second paragraphe), que le passage 
ajo i i tc concerne des disposi t i fs 
d 'a l i rnei i îa i ion compor tan t l ' inverseur 
co'ii-r-i i i con t inu - courant con t i nu , car 
c'e-'ji >,'d inverseur qu i a été conçu pour 
pal l ie! c!!M écotLs par rapport à la ten­
s ion nt jminale cîu secteur. Toute fo is , ce 
ne sont pas ces disposi t i fs d 'a l imenta-
i i on qui co t ic i i luent l 'objet de la reveri-
d i fw i i on 1, cette levend ica l ion visant 
n t t t emen t i;ne pro tec t ion pou i un cir­
cu i t redresseur (20, 21) iu i -même qu i 
peut ou non être suiv i d 'un inverseur 
courant con t inu - couran t con t i nu (voir 
f i gu te 3 et lo part ie co r respondante de 
la descr ipt ion) . Les c i rcu i ts redresseurs 
c lassiques tels que déf in is dans le 
préambule de la revendicat ion 1 dépo­
sée à l 'or igine n'ont rien à vo i r avec le 
prob lème d u main t ien d 'une tens ion de 
soi-tie coristairte en cas de var iat ions 
de la tension du secteur. On ne peut 
pat conséquent af f i rmer qu ' i ls corres­
pondent à un état de la techn ique plus 
proci i t - de l ' invent ion t jue l 'état de la 
techn ique cori.'îi itué par le documen t 
DE-A-2 746 504. 

14. ( "u i i t ia i ien ient à ce qu 'a f f i rme la 
ret.,uéi-ante, il ne peut être posé en 
règle générale que l'état de la techn i -

' Utsefseizung, ' Otfici-il it a "Traduction. 
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Stand der Tect in ik sol l te s ich mit 
derselben (oder zumindest mit e iner 
ähnl ichen) Aufgabe wie d ie Er f indung 
befassen, kann n icht als a l lgemeine 
Regel ge l ten, und sei es auch nur 
deshalb, wei l es durchaus vorkommt , 
daß eine Er f indung eine Aufgabe löst, 
d ie vorher nicht erkannt wo rden war. In 
der Regel ist die Vor r i ch tung oder das 
Ver fahren, das den der Er f indung 
nächst l iegenden Stand der Technik 
bi ldet, en tsprechend Regel 29 (1) a) 
EPÜ im Oberbegr i f f des Anspruchs an­
zugeben, wobe i die Merkmale zu be­
ze ichnen s ind , die zur Fest legung des 
beanspruchten . Gegenstands not­
wend ig s ind , j edoch in Verb indung mit­
e inander zu diesem Stand der Techn ik 
gehören , 

15. Zweck der Ansprüche ist es bekann­
t l i ch , den Gegenstand (z. B. eine Vor­
r ichtung oder ein Verfahren) anzu­
geben, für den Schutz begehrt w i rd 
(Art. 84 EPÜ). Die Ansprüche müssen 
entsprechend Regel 29 abgefaßt wer­
den . Weder in diesem Art ikel noch in 
dieser Regel ist davon die Rede, daß es 
wünschenswer t oder gar no twend ig ist, 
daß " im kennzeichnenden Tei l des Ans­
pruchs die er f inder ische Tät igkei t ange­
messen dargelegt w i r d " . Diese Behaup­
tung der Beschwerdeführer in dürf te auf 
der i r r igen Vors te l lung beruhen, daß 
s ich die er f inder ische Tät igkei t aus dem 
kennzeichnenden Tei l der Ansprüche 
ergibt . Es ist jedoch der Gegenstand 
des Anspruchs als Ganzes, der die Erf in­
dung und d ie ihr zugrunde l iegende 
er f inder ische Tät igkei t darstel l t . 

16. Die Beschwerdeführer in be­
hauptet in ihrem Schre iben v o m 
27.5.1983, auf das in der Beschwerde­
begründung Bezug genommen w i rd , 
daß du rch die zu d iesem Zei tpunkt 
vo rgenommene Änderung des ' An­
spruchs 1 e in Sachverhalt ents tanden 
sei , der mit dem der Entsche idung T 
39/82 vol l und ganz verg le ichbar sei . 
Da Jedoch der Anspruch in d ieser 
Fassung n icht gewährbar ist, b raucht 
dieses Argument nicht wei ter erör ter t 
zu werden . 

the same (or at least a s imi lar) p rob lem 
as the invent ion cannot be accep ted as 
a general rule, if only fo r the reason that 
it is qu i te usual that the invent ion solves 
a p rob lem wh ich has not been recogn i ­
sed earl ier. General ly, the apparatus or 
process const i tu t ing the pr io r art w h i c h 
is nearest to the invent ion w i l l in 
comp l iance w i th Rule 29 (1) (a) EPC 
have to f igure in the preamble of the 
c la im, stat ing such features of it as are 
necessary fo r the def in i t ion of the c la i ­
med subject -mat ter and w h i c h are in 
comb ina t i on already part of th is pr ior 
art. 

15. It has to be remembered that the 
purpose of the c la ims is t o def ine the 
matter (e.g. an apparatus, a process) 
for wh i ch pro tec t ion is sough t (Art ic le 
84 EPC). The c la ims have to be f o r m u ­
lated as prescr ibed by Rule 29 EPC. 
Nei ther the Ar t ic le nor t he Rule makes 
any re ierence to the necessity o r desira­
bi l i ty that " the character is ing por t ion 
of the c la im shou ld fa i r ly set out the 
invent ive s tep " . This con ten t ion by the 
Appel lant seems to be based on the 
false concep t i on that the invent ive step 
resides in the character is ing por t i on of 
the c la ims. It Is, however, the subject -
mat ter of the c la im as a who le w h i c h 
embod ies t he invent ion and the inven­
t ive step involved. 

16. The Appel lant con tends in his 
letter of 27.05.83, to w h i c h reference is 
made in the Statement of Grounds , that 
w i t h t he C la im 1 as amended o n that 
date the s i tua t ion appeared to be en ­
t i re ly paral lel to that w i t h w h i c h the 
dec is ion T 39/82 was conce rned . As, 
however, the c la im in that f o r m is not 
a l lowable , th is a rgument need not be 
d iscussed. 

que auquel il est fait référence dans le 
préambule de la revendicat ion doit 
concerner le même prob lème que 
l ' invention (ou du moins un prob lème 
similaire), ne serait-ce que parce qu ' i l 
est assez courant que l ' invent ion 
résolve un problème dont auparavant 
l 'on ne connaissait pas l 'existence. 
D'une manière générale, le disposi t i f 
ou le procédé cor respondant à l'état de 
la techn ique le plus proche de l ' inven­
t i on devront, en vertu de la règle 29 (1) 
a) de la CBE, être indiqués dans le 
préambule de la revendicat ion, lequel 
devra ment ionner les caractér ist iques 
qu i sont nécessaires à la déf in i t ion des 
éléments revendiqués mais qu i , comb i ­
nées entre elles, fon t déjà part ie de cet 
état de la technique. 

15. Il convient de rappeler que les 
revendicat ions sont dest inées à déf in i r 
l 'objet (par exemple un disposit i f , un 
procédé) de la pro tec t ion demandée 
(art icle 84 de la CBE). Elles doivent être 
formulées con fo rmément aux ex igen­
ces de la règle 29 de la CBE. Nulle part, 
dans cet art icle ou dans cet te règle, il 
n'est précisé qu ' i l est nécessaire ou 
souhai table que " la part ie caractér i ­
sante de la revendicat ion fasse ressort ir 
f idèlement l 'activité invent ive" . Il sem­
ble que cette af f i rmat ion de la part de 
la requérante repose sur une idée erro­
née selon laquelle ce serait dans la 
part ie caractér isante des revendica­
t ions que réside l 'activité inventive. C 
c'est l 'objet de la revendicat ion dar- , 
son ensemble qu i incarne l ' Invent ion e 
l 'activité inventive qu 'e l le impl ique. 

16. La requérante sout ient dans sa 
lettre parvenue à l 'OEB le 27 mai 1983. 
à laquelle il est fai t référence dans le 
mémoi re exposant les mot i fs du 
recours, qu'avec la revendicat ion 1 tel le 
qu 'e l le a été modi f iée à cet te date, la 
s i tuat ion semblai t t ou t à fa i t s imi la i re à 
cel le évoquée dans la déc is ion T 39/82. 
Toutefois ladite revendicat ion ne pou ­
vant être admise sous cette fo rme , Il n'y 
a pas lieu d 'examiner cet a rgument . 

17. Die Kammer möchte jedoch dar­
auf h inweisen, daß die betref fende Ent­
sche idung die Würd igung der er f inder i ­
schen Tät igkei t nach Art ikel 56 EPÜ 
und e igent l ich nicht die r icht ige An­
w e n d u n g der Regel 29 (1) zum Gegen­
stand hatte. Nichtsdestoweniger war 
der Anspruch , der fü r gewährbar be­
f unden wurde , korrekterweise auf e ine 
Vor r i ch tung zur Verminderung der 
L icht re f lex ion an Verkehrs leuchten ge­
r ichtet und entsprach dami t Regel 29 
(1) a) EPÜ, die unter anderem vor­
schreibt , daß der Oberbegr i f f d ie Be­
ze ichnung des Gegenstands der Er­
f i ndung enthal ten muß. 

18. Unter diesen Umständen muß 
die Kammer die Entsche idung der Prü­
fungsabte i lung insoweit auf recht ­
hal ten, als es dar in heißt, daß die euro­
päische Patentanmeldung Regel 29 (1) 
EPÜ n icht entspr icht . 

17. Nevertheless, the Board wishes to 
observe that the dec is ion in quest ion 
deals w i th j udgement of invent ve step 
under Art ic le 56 EPC and is not d i rec t ly 
concerned w i th the cor rect app l i ca t ion 
of Rule 29 (1) EPC. It w o u l d seem, 
however, that the c la im w h i c h was held 
a l lowable was cor rec t ly d i rec ted to a 
device for t he reduct ion of l ight ref lec­
t i on on t raf f ic l ights, in comp l i ance w i t h 
Rule 29 (1) (a) EPC w h i c h prov ides, 
inter al ia, that the p reamble has to 
indicate the des ignat ion of the subject -
mat ter of the invent ion. 

18. In al l the c i r cumstances the 
Board must upho ld the dec is ion of the 
Examin ing Div is ion insofar as it held 
tha t t he European patent app l i ca t ion 
d id not comp ly w i t h Rule 29 (1) EPC. 

17, Néanmoins, la Chambre t ient à 
fa i re observer que la déc is ion en ques­
t i on trai te de l 'appréciat ion de l 'activité 
Inventive dans le cadre de l 'art icle 56 
de la CBE et ne concerne pas di recte­
ment l 'appl icat ion correcte de la règle 
29 (1) de la CBE. Il semble tou te fo is 
que la revendicat ion qu i a été jugée 
admiss ib le visait t rès cor rec tement un 
disposi t i f pour d im inuer la réf lex ion de 
la lumière sur les feux de s ignal isat ion, 
con fo rmément à la règle 29 (1) a) de la 
CBE, qu i st ipule, entre autres, que le 
préambule doi t ment ionner la dés igna-
t i on de l 'objet de l ' invent ion. 

18. Quo i qu ' i l en soi t , la Chambre 
do i t conf i rmer la déc is ion de la Div is ion 
d 'examen, dans la mesure où el le 
considère que la demande de brevet 
européen ne répond pas aux cond i t ions 
prévues par la règle 29 (1) de la CBE. 

' Übersetzung. * Official text. 
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19. Die Beschwerdefü t i re r in war je-
doc t i berecht ig t , die Auf fassung der 
Prü fungsabte i lung zu einer Rechtsfra­
ge anzu fech ten , d ie bis dah in noch von 
(meiner B e s c h w e r d e i o m m e r in vo l lem 
Umfang geprüf t wo rden war ; bi l l i ­
gerweise muß der vor l iegende Fall also 
an d ie P iü fungsab te i lung zurück\ 'er-
w iesen werden , u m der Beschwerde­
führer in Gelegenhei t zu geben , d ie An­
me ldung so zu ändern , daß sie den 
An fo rde rungen dieser Entsche idung 
entspr icht . Insoweit w i rd d ie angefoch­
tene Entsche idung geändert . 

20. Die Kammer hat ferner festgestel l t , 
daß der e in le i tende Tei l der Beschrei ­
bung (Seite 1 und Seite 2, Absatz 1) 
geäntfert werden muß, dami t er Art ikel 
84 EPÜ (Stützung der Ansprüche durch 
die.. Beschre ibung) und Regel 27 (1) 
EPÜ, insbesondere Buchs taben c und 
d, f o rma l entspr icht . Nach Auf fassung 
der Kammer ver iangen diese Best im­
mungen , daß der e in le i tende Tei l der 
Beschre ibung eine Darste l lung des 
Gegenstands des Schutzbegehrens , die 
zumindest sach l ich mi t den unabhäng i ­
gen Ansprüchen übere ins t immt , sowie 
wenigstens e inen Hinweis auf den 
Stand der Techn ik enthäl t , auf dem der 
Oberbegr i f f d ieser Ansprüche aufbaut . 
Diese Art der Darste l lung erscheint im 
Hinb l ick auf Art ikel 69 (1) Satz 2 EPÜ im 
Interesse der Öf fent l ichkei t geboten, 
denn er schre ib t vor, daß die Beschre i ­
bung zur Aus legung der europä ischen 
Patentanmeldung oder des europäis­
chen Patents heranzuziehen ist. Dies 
sol l te bei der wei teren Entsche idung 
über die Anme ldung berücks ich t ig t wer­
den . In d iesem Zusammenhang wi rd auf 
Nummer 8 verwiesen. 

19. However, the Appel lant was ent i ­
t led to cha l lenge the views of the Ex­
amin ing Divis ion on a point of law 
w h i c h had not previously been cons id -
e ied in its ent irety by any Board of 
Appea l , and it is just that the present 
case shou ld be referred back to the 
Examin ing Division in order f o r the 
Appel lant to have the oppor tun i ty , if he 
so desires, of submi t t ing amendments 
t o the app l ica t ion to meet the requi re­
ments of th is dec is ion. To that extent , 
there fore , the dec is ion under appeal 
w i l l be amended. 

20, It may be added that the Board 
has noted that the in t roductory part of 
the descr ip t ion (page 1 and the f irst 
paragraph on page 2) wi l l have to be 
amended in order to br ing it in to a f o rm 
comp ly ing w i th Art ic le 84 EPC (suppor t 
f o r the c la im in the descr ipt ion) and 
Rule 27 (1) EPC, in part icular (c) and (d) 
thereof . The Board understands these 
prov is ions as requir ing that t he in t ro­
duc to ry part of the descr ip t ion c o m ­
prises a statement of the subject -mat­
ter fo r wh i ch protect ion is sough t 
w h i c h cor responds, at least in sub­
s tance, w i th the terms of the indepen­
dent c la im or c la ims and a reference to 
at least the pr ior art on w h i c h the 
preamble(s) of th is (these) c la im(s) is 
(are) based. Such a presentat ion is 
cons idered necessary in the pub l i c in ­
terest, having regard to the prov is ion of 
Ar t ic le 69 (1) EPC, second sentence, 
that the descr ip t ion shal l be used to 
intei 'pref the claitns of a European pa­
tent app l ica t ion or a European patent. 
Th is mat ter ought to be cons idered 
du r i ng the fur ther prosecut ion of the 
app l i ca t ion . Reference is made in th is 
con tex t to paragraph 8 above. 

19. Toutefois, la requérante était en 
dro i t de contester l'avis émis par la 
Division d 'examen sur un point de dro i t 
qu i jusque-là n'avait pas été examiné à 
fond par une chambre de recours, et il 
est équi table de renvoyer la présente 
affaire à la Division d 'examen af in que 
la requérante ait la possib i l i té , si e l le le 
souhai te, d 'appor ter des modi f i ca t ions 
à sa demande de manière à ce que 
cel le-ci puisse répondre à ce qu i était 
exigé dans cette déc is ion . C'est dans 
cette mesure que, par conséquent , la 
décis ion contestée sera modi f iée. 

20. La Chambre a s ignalé par ai l leurs 
que l ' in t roduct ion de la descr ip t ion 
(page 1 et premier paragraphe de la. 
page 2) devrait être modi f iée de 
manière à répondre aux ex igences 
posées à l 'article 84 de la CBE, qu i 
prévoit que les revendicat ions doivent 
se fonder sur la descr ip t ion , et à la 
règle 27 (1) de la CBE (paragraphes c) 
et d) en part icul ier) . Pour la Chambre , 
ces disposi t ions ex igent que l 'objet 
pour lequel la p ro tec t ion est demandée 
soit indiqué dans l ' i n t roduc t ion de la 
descr ip t ion, cette ind ica t ion devant 
cor respondre, au moins pou r l 'essen­
t ie l , au texte de la ou des revend ica-
t ion(s) indépendanîe(s), et qu ' i l soi t fait 
référence dans cet te in t roduc t ion au 
moins à l'état de la techn ique sur lequel 
est (sont) fondé(s) le (s) préambule(s) 
de cette (ces) revendicat lon(s) . Une 
tel le présentat ion est ugée nécessaire 
dans l' intérêt du pub i c, eu égard aux 
d isposi t ions de l 'art icle 69 (1) de la 
CBE, seconde phrase, qu i préc isent 
que la descr ip t ion sert à in terpréter les 
revendicat ions d 'une demande de bre­
vet européen ou d 'un brevet européen . 
C'est là une in terpré ta t ion d o n t il 
conviendra de ten i r c o m p t e pou r la 
poursui te de la p rocédure relat ive à la 
demande. Référence est fai te à cet 
égard à ce qui a été exposé c i -dessus 
au point 8. 

DISPOSITIF 

Aus diesen àrtinden Par ces mot i fs , 

w i r d e n t s c h i e d e n : 

1, Die Entsche idung der Prüfungsab­
te i lung v o m 25.8.1983 w i rd hiermit we 

' fo lg t geänder t : 
Die europä ische Patentanmeldung 
w i r d n icht gemäß Ar t ike l 97 (1) EPÜ aus 
den in der obengenann ten Entschei ­
d u n g darge legten Gründen zurückge­
w iesen , sofern d ie Anmelder in in­
nerha lb der von der Prü fungsabte i lung 
gesetzten Fr isten Änderungen zu der 
Anme ldung vor legt , d ie nach Ansicht 
der Prü fungsabte i lung d ie E inwände in 
Tei l II der genannten Entsche idung aus­
räumen und auch sonst den Fest­
s te l lungen der Kammer entsprechen. 

2. Die Ange legenhe i t w i rd zur wei te­
ren Entsche idung an d ie Prüfungsab­
te i lung zurückverw iesen. 

It Is dec ided tha t : 

1. The dec is ion of the Examin ing 
Div is ion dated 25.08.83 is hereby 
amended as fo l l ows : 
The European patent app l i ca t i on 
shal l not be refused accord ing to Ar t i ­
c le 97 (1) EPC on the g rounds set ou t in 
the said dec is ion provided that within 
t ime l imits set by the Examin ing Divi­
s ion t he Appl icant offers amendmen ts 
to the app l ica t ion wh i ch in the op in ion 
of the Examin ing Division meet the 
ob jec t ions set out in Part II of t he said 
dec is ion and are also otherwise in ag­
reement w i t h the Board 's reason ing. 

2, The case is remitted to the Ex­
amin ing Divis ion for fu r ther p ro ­
secu t ion . 

II est s t a t u é c o m m e su i t : 

1. La décis ion de la Div is ion 
d 'examen en date du 25 août 1983 est 
modi f iée comme sui t : 
La demande de brevet eu ropéen ne 
sera pas rejetée en ver tu de l 'art icle 97 
(1) de la CBE pour les mot i fs exposés 
dans ladite déc is ion , à cond i t i on que, 
dans les délais impart is par la Div is ion 
d 'examen, la requérante appor te à sa 
demande des mod i f i ca t ions qu i , de 
l'avis de la Divis ion d 'examen, permet­
tent d 'écarter les ob jec t ions fo rmulées 
dans la part ie II de ladite déc is ion et 
t iennent compte éga lement de l 'argu­
mentat ion développée par la Chambre . 

2. L'affaire est renvoyée à la Div is ion 
d 'examen pour poursu i te de la procé­
dure. 

• Ûtwrsetzung, • OHicial text. > Traduction. 



Entscheidung der 

vom 23. Okiober 1986 
T 99/85 
(Amtlicher Text) 

Decision of Technical 
of Appeai 3.4.1 

T 
(Transìation) 

Board Décision de la Chambre de 
recours technique 3.4.1, 
en date du 23 octobre 1i 
T 99/85 
(Traduction) 

Zusammensotzung der Kammer: 
Vors i tzender : K. Lederer 
iVlitgiieder: J, Roscoe 

F. Benussi 
Pate r i t i nhaber /Beschwerdegegner : 
Boehr inge r Mannheim G m b H 

E insp rechende r /Beschwerde füh re r : 
Eas tman Kodak Company 

St i chwor t ; Diagnos t i sc i ies 
iWi t te i /Boehr inger­Kodak 

Ar t i ke l : 52(1), S4(1), 56 E? " 
Rege l : 29(1) EPÜ 

K e n n w o r t : "Neuhe i t , mn 
"Fo rmu l i e rung der A u f g a b e " ­

"Abg renzung im 
E insp ruchsve r f ah ren " 

Leitsatz 
I. Enthält eine Druckschrift keine An­

gaben über die Größe von Partikeln 
(hier: Partikel eines Fijllstoffs in einem 
Film), so Ist ein bestimmter Größenbe­

reich jedenfalls dann nicht implizit of­

fenbart, wenn nach allgemeinem Fach­

wissen für den ixkannten. Zweck (hier: 
als Füllstoff) auch Partikel verwendbar 
sind, deren Größe deutlich außerhalb 
dieses Bereichs liegt. 

II. Zur Beurteilung der erfinderischen 
Tätigkeit ist die Aufgabe objektiv so 
testzulegen, daß sie nicht schon teilwei­

se die Lösung vorwegnimmt (im Arc 
schlußan T 229/85, ABL EPA 1987, 237), 

III, Es besteht keine Veranlassung im 
Einspruchsverfahren von Amts wegen 
auf eine Änderung des Anspruchswort­

lauts nur deshalb zu dringen, weil ein 
r^ierkmal des Oberbegriffs eines zweitei­

ligen Anspruchs nicht zum Stand der 
Technik gehört (Regel 29(1) a EPÜ). 

Compos i t ion of the Board : 
Cha i rman: К. Lederer 
Members: J. Roscoe 

F. Benussi 
Patent propr ie to r /Responden t : 
Boehr inger M a n n h e i m GmbH 

Opponen t /Appe l lan t : Eastman 
Kodak C o m p a n y 

Headword : Diagnost ic 
agen t /Boehr inger ­Kodak 

Ar t ic le : 52(1), 54(1), 56 EPC 

Rule; 29(1) EPC 
K e y w o r d ; "Nove l t y , imp l ic i t " ­

"Formu la t ion of the p r o b l e m " ­

'De l im i ta t ion in the oppos i t i on 
p roceed ings " ' 

Headnote 
I, If a document does not contain 
details of the size of particles (here: 
particles of filler in a film) a specific size 
range is not implicitly disclosed if it is 
common knowledge among persons 
skilled in the art that particles whose 
size lies clearly outside this range may 
also be used for the known purpose 
(here: as filler) 

II, In order to assess inventive step, 
the problem must be defined objectively 
in such a way that it does not partially 
anticipale the solution (with reference 
to T 229/85, OJ EPO 1987. 237), 

III. In the opposition proceedings 
there is no reason officially to insist on 
a change in the warding of the claim 
simply because one feature in the 
preamble to a two­part claim does not 
belong to the state of the art (Rule 
29(1)(a) EPC), 

Compos i t i on de la Chambre : 
Président: K. Lederer 
Membres: J. Roscoe 

F. Benussi 
Titulaire du brevet/intimé: 
Boehr inge r M a n n h e i m G m b H 

Opposante/requérante: Eas tman 
Kodak Company 
Référence: Agent de 
diagnostic/Boehringer-Kodak 
Ar t i c le ; 52(1) , 54 (1), 56 CBE 

Règ le : 29 (1 )CBE 
Mots ­c iés ; " N o u v e a u t é imp l i c i t e " ­

"Formulation du problème" -

"Limitation au cours de la procédure 
d'opposition" 

Sommaire 
I, Si un document ne contient aucune 
indication sur la taille des particules 
(c'est­à­dire, en Toccurrence, sur la 
taille des particules d'un agent de 
charge dans un film), il ne peut en tout 
état de cause y avoir divulgation impli­

cite d'un ordre de grandeur déterminé 
si les connaissances générales de 
l'homme du métier permettent de 
conclure qu'il est également possible 
d'utiliser pour remplir ta fonction 
connue (c'est­à­dire pour servir d'agent 
de charge, en Toccurrence), des parti­

cules dont ta taille se situe nettement en 
dehors de cette plage, 

II, Pour apprécier l'activité inventive, 
il convient de poser le problème de 
manière objective, en veillant à ne pas 
anticiper en partie sur la solution (cf, la 
décision T 229/85, JO OEB/1987, 237). 

III, Il n'y a pas lieu d'exiger d'office 
dans la procédure d'opposition une 
modification du texte d'une revendica­

tion, au seul motif qu'une caractéristi­

que du préambule de cette revendica­

tion, présentée en deux parties, n'est 
pas comprise dans l'état de la technique 
(règle 29(1 )a) CBE). 

Sachve rha l t und An t räge 

i. Die Beschwerdegegner in ist Inhabe­

rin des mit zwei Patentansprüchen er­

te i l ten europäischen Patents 0 016 387 
(Anmeldenummer : 8 0 1 0 1 187.5), An­

meidetag ist der 8. l^ärz 1980, 

Anspruch 1 lautet; 

" 1 . Diagnost isches Mit te l zum Nach­

weis von Inhaltsstof fen von Flüssigkei­

ten bestehend aus einemi f lOssigkeitsbe­

s tänd igen Fi lm, der aus einer wäßr igen 
Dispers ion von f i lmb i ldenden organ i ­

schen Kunststof fen hergestel l t ist und 
dem die für den Nachweis erforder­

l ichen Reagenzien sowie Füllstoffe in 
Form unlös l icher anorgan ischer oder 

Summary of Facts a n d Submissions Exposé des faits et conclusions 

I. I he respondents are propr ie tors of 
European Patent No, 0 016 387 (appl i ­

ca t ion No, 80 101 187.5) granted wi th 
two cla ims. The f i l ing date was 8 March 
1980. 

Claim 1 reads: 

" 1 , Diagnost ic agent for the detec­

t ion of c o m p o n e n t mater ials in l iqu ids, 
consis t ing of a water­resistant f i lm 
w h i c h is produced f rom an aqueous 
dispers ion of f i lm­ fo rm ing organ ic 
synthet ic resins and wi th w h i c h are 
admixed the reagents necessary fo r the 
detect ion, as wel l as f i l l ing materials In 
the fo rm of insoluble inorganic or 

I. L' int imée est t i tu la i re du brevet 
européen n° 0 016 387 ( n " de dépôt : 80 
101 187,5), compor tan t deux revendica­

t ions . La date de dépôt est le 8 mars 
1980. 

La revendicat ion 1 s 'énonce comme 
su i t : 

" 1 . Agent de d iagnost ic pour la mise 
en évidence de composés const i tu t i fs 
de l iquides comprenan t un f i lm résistant 
aux l iquides, fabr iqué à part i r d 'une 
dispers ion aqueuse de matières synthé­

t iques organ iques f i lmogènes et à 
laquel le ' sont mélangés les réactifs 
nécessaires à la mise en évidence ainsi 
que des agents de charge sous la fo rme 

*'Texte de la traduction française fournie par le 
demandeur. 



organisc t ier Partii<el einer Größe zwi­

schen 0,2 und 20 Mikrometern beige­

mischt s ind, dadurch gekennzeichnet , 
daß zur Öffnung des Films für Inhalts­

stof fe eines Molekulargewichts von 
über 50.000 sowie für Inhaltsstoffe in 
Form von korpuskularen Bestandtei len 
das Gewichtsverhäi tn is von Füilstoff­

menge zur Kunsts to f fmenge im Bereich 
von 2;1 bis 20:1 l iegt" . 

Anspruch 2 ist von Anspruch 1 abhän­

gig­

Ii. Ein von der Beschwerdeführer in 
eingelegter Einspruch gegen die Patent­

er te i lung ist von der Einspruchsabte i ­

lung 061 durch die am 22. Januar 1985 
zur Post gegebene Entscheidung zu­

rückgewiesen worden . 

III. Gegen diese Entscheidung r ichtet 
s ich die am 2 1 . März 1985 unter gle ich­

zei t iger Zahlung der Beschwerdegebühr 
zusammen mit einer Begründung einge­

gangene Beschwerde der Einsprechen­

den . 

IV. In der am 23. Oktober 1986 stat tge­

fundenen münd l i chen Verhandlung be­

ant ragt die Beschwerdeführer in die Auf­

hebung der angefochtenen Entschei­

dung und den Widerruf des euro­

pä ischen Patents 0 016 387. 

Sie t räg t hierzu im wesent l ichen fo l ­

gendes vor: 

a) Im Hinbl ick auf die Entscheidung 
in der Beschwerdesache T198/84 
sei der Gegenstand des ertei l ten An­

spruchs 1 gegenüber der aus der 
Druckschr i f t DE­A1 598 153 ent­

nehmbaren Lehre nicht mehr neu. 
Die Zweckangabe im kennzeichnen­

den Tei l des Anspruchs "zur Öff­

nung ..." sei ohneh in kein Merkmal 
• des beanspruchten Mittels. Die Be­

re ichsangaben für die Part ikelgröße 
und das Gewichtsverhäi tn is von Fül l ­

s to f fmenge zur Kunststof fmenge 
seien zwar in dieser Druckschr i f t 
nicht ausdrück l ich genannt , gehör­

ten fü r den Fachmann aber zu deren 
Inhalt , wei l es sich u m durchaus 
üb l iche Bereiche handle. Alle übr i ­

gen Merkmale des Anspruchs 1 
seien der Druckschr i f t unmit te lbar 
zu entnehmen. 

b) im übr igen könne auch keine 
er f inder ische Tät igkei t dar in gese­

hen werden, ausgehend von der ge­

nannten Druckschr i f t und der s ich 
hieraus ergebenden.Aufgabe , näm­

l ich in der Schicht Öffnungen oder 
Poren anzubr ingen, als Füllstoff Par­

t ikel der beanspruchten Größe und 
in dem beanspruchten Gewichtsver­

häi tn is zu verwenden. Daß Öffnun­

gen angebracht werden müssen, sei 
ohneh in selbstverständl ich, wei l 
sonst kein Kontakt zwischen Rea­

genzmit te l und Analyt mögl ich sei. 
Die beanspruchte Lösung werde da­

du rch nahegelegt , daß einerseits in 
der genannten Druckschr i f t das Ein­

br ingen von Füllstoffen erwähnt sei 
und andererseits das Herstellen von 
Poren in Kunststof f i lmen mittels Fül l ­

o rgan ic part ic les wi th a size of between 
0.2 and 20 micrometres , character ised 
in that for the open ing of the f i lm for 
componen t materials wi th a molecu la r 
weight of over 50 ООО, as wel l as fo r 
componen t materials in t he f o r m of 
corpuscu la r componen ts , the weigh t 
ratio of the amount of f i l l ing mater ia l to 
the amoun t of synthet ic resin l ies in the 
range of f r om 2:1 to 20:1 ". 

Cla im 2 is dependent on Cla im 1. 

11. An oppos i t ion f i led by the appe l ­

lants against grant of the patent was 
rejected by Oppos i t ion Divis ion 061 in a 
dec is ion posted on 22 January 1985. 

III. The opponen t ' s appeal , received 
on 21 March 1985, s imul taneous ly wi th 
payment of the appeal fee and toge ther 
wi th a statement of g rounds , is d i rec ted 
against that dec is ion. 

IV. In the oral proceed ings w h i c h 
t ook place on 23 October 1986, the 
appel lants requested cance l la t ion of 
the contested dec is ion and revocat ion 
of European patent 0 016 387. 

Their submiss ions were essent ial ly 
as f o l l ows : 

(a) In view of the dec is ion in appea l 
case T198 /84 , the subject ­mat ter of 
the granted Cla im 1 was no longer 
novel w h e n compared wi th the 
teach ing inferable f r om d o c u m e n t 
DE­A­1 598 153. The stated purpose 
in the character is ing part of the 
c la im " fo r the open ing ..." was in 
any case not a fea ture of the agent 
c la imed . Details of the ranges for the 
part ic le size and the weight rat io of 
f i l ler to synthet ic resin were not ex­

pressly stated in th is d o c u m e n t but 
to the person sk i l led in the art they 
f o rmed part of its content because 
qui te usual ranges were invo lved. All 
other features of Cla im 1 were d i ­

rectly inferable f r o m the documen t . 

(b) Nor did the a fo rement ioned 
documen t and the objec t stated 
there in , namely to i n t roduce open ­

ings or pores into the layer, ind icate 
that there was any invent ive step in 
using part ic les of the c la imed size 
and in the c la imed weigh t rat io as 
f i l ler . It was obv ious that open ings 
had to be made, since otherwise 
there cou ld be no con tac t between 
the reagent and the analyte. The 
c la imed so lu t ion w a s sugges ted by 
the fact that, on t he one hand , in the 
documen t ci ted the i n t roduc t ion of 
f i l lers was ment ioned and , on t he 
other , the p r o d u c t i o n of pores in 
synthet ic resin f i lms by means of 
f i l lers was c o m m o n know ledge , as 
documen ts GB­A­1 316 6 7 1 , US­A­

3 844 865, 3 992 158 and 4 144 306, 

de part icules minérales et organiques 
insolubles dont la ta i l le est compr ise 
entre 0,2 et 20 |a.m, caractér isé en ce que 
pour rendre le f i lm accessib le aux 
composés const i tu t i fs dont le poids 
molécu la i re est supér ieur à 50 ООО ainsi 
qu 'aux composés const i tu t i fs se t rou­

vant sous la f o rme d ' ingréd ients corpus­

cula i res, le rappor t en poids entre la 
quant i té d'agents de charge et la quan­

t i té de matières synthét iques est 
compr i s entre 2:1 et 20:1 " . 

La revendicat ion 2 dépend de la 
revendicat ion 1. 

II. Une oppos i t ion au brevet délivré 
f o rmée par la requérante a été rejetée 
par déc is ion de la Divis ion d 'oppos i t ion , 
dont le texte a été envoyé à la requé­

rante le 22 janvier 1985. 

III. Celle­ci a f o rmé le 21 mars 1985 
un recours à r encon t re de cette déci ­

s ion ; elle a s imu l tanément acqui t té la 
taxe de recours et produ i t un mémoi re 
exposant les mot i fs du recours. 

IV. Lors de la procédu re orale qui 
s'est tenue le 23 oc tob re 1986, la requé­

rante a sol l ic i té l 'annu la t ion de la déci ­

s ion at taquée et la révocat ion du brevet 
européen n° 0 016 387, 

en faisant valoi r essent ie l lement les 
arguments su ivants : 

a) eu égard à la déc is ion T 198/84 
rendue au sujet d 'un recours, l 'objet 
de la revend ica t ion 1 sur la base de 
laquel le a été dél ivré le brevet n'est 
plus nouveau par rappor t à l 'exposé 
f iguran t dans le documen t DE­A­

1 598 153. De t ou te f açon , l ' indica­

t ion dans la part ie caractér isante de 
cette revendicat ion de la f onc t ion 
prévue " p o u r rendre ... accessible 
..." n'est pas une caractér is t ique 
propre à l 'agent revendiqué. Certes 
les plages prévues pour la ta i l le des 
part icules et le rappor t en poids 
entre ia quant i té d 'agents de charge 
et la quant i té de matières synthét i ­

ques ne sont pas ind iquées expres­

sément dans ce documen t , mais 
pour l ' homme d u métier , elles font 
part ie de son con tenu , car il s'agit de 
plages abso lument classiques. Tou­

tes les autres caractér is t iques de la 
revendicat ion 1 se déduisent di recte­

ment dud i t d o c u m e n t . 

b) Par ai l leurs, c o m p t e tenu du 
documen t en ques t ion et du pro­

b lème qui y est posé, à savoir prat i ­

quer dans la couche des ouver tures 
ou des pores, Il ne peut être cons i ­

déré que le fa i t d'ut i l iser c o m m e 
agent de charge des part icu les de la 
ta i l le revendiquée, dans le rapport 
en po ids revendiqué, imp l ique une 
act iv i té invent ive. Il va de soi de 
tou te f açon qu ' i l est nécessaire de 
prat iquer des ouver tu res , car s inon 
aucun contac t n'est possib le entre le 
réactif et l 'analyte. La so lu t ion reven­

d iquée est év idente, car d 'une part le 
documen t c i té ment ionne l ' in t roduc­

t ion d 'agents de charge , et d'autre 
part , la réal isat ion de pores dans des 
f i lms de mat ière synthét ique au 
moyen d'agents de charge est large­



Stoffen al lgemein bekannt sei, wie 
z.B. die Druckschr i f ten GB-A-
1 316 671 , US-A 3 844 865, 3 992 158 
und 4 144 306 zeigten. Insbesondere 
sei aus der US-A- 4 144 306 bereits 
die VeAvendung eines Füllstoffes 
(TiOj) in der Reagenzsschicht eines 
d iagnost ischen Mittels bekannt, des­
sen Gewichtsverhäi tn is zur verwen­
deten Kunststof fmenge innerhalb 
des beanspruchten Bereichs l iege. 
Ferner sei aus dieser Druckschr i f t 
auch die Verwendung von Füllstof­
fen bei Reagenzschichten für hoch­
molekulare Analyte (z. 8 . Alpha-
Amylase) bekannt. Der wei te, für die 
Tei lchengröße beanspruchte Be­
reich l iege im Rahmen des für Fül l­
s tof f te i lchen a l lgemein IJbl ichen. 

V. Die Beschwerdegegner in (Patent-
Inhaberin) beantragt 

I . D i e Beschwerde zurückzuweisen 
(Hauptantrag) 

2. Das Patent im Umfang des mit 
Schre iben vom 19. September 1986 ge­
stel l ten, am 23. September 1986 einge­
gangenen Antrags aufrechtzuerhal ten 
mit der Maßgabe, daß in Zeile 6 des 
e inz igen Anspruchs hinter "anorgan i ­
scher" e ingefügt w i rd ' o d e r organ i ­
scher " (Hi l fsantrag 1,). 

3. Das Patent unverändert oder mit 
der nach Hil fsantrag I beantragten Än­
derung unter E in fügung der am 23. 
September 1986 e ingegangenen Be­
schre ibungsergänzung aufrechtzuer­
halten (Hi l fsantrag 11.) 

Zur Begründung br ingt sie im wesent­
l ichen fo lgendes vor ; 

a) Die Aufgabe dür fe n icht dar in gese­
hen werden, in dem aus DE-A-
1 598 153 bekannten d iagnost ischen 
Mit te l Poren oder Öf fnungen zu er­
zeugen. Dies sei v ie lmehr bereits e in 
Tei l der Lösung. Die Aufgabe sei 
ausgehend von der genannten 
Druckschr i f t dar in zu sehen, das be­
kannte Mittel auf mög l ichs t e infache 
Weise auch für die Analyse hochmo­
lekularer Inhaltsstoffe verwendbar 
zu machen. Es habe nicht nahegele­
gen , hierfür überhaupt Öf fnungen 
anzubr ingen. Es gäbe hierfür auch 
andere Mögl ichke i ten , wie etwa die 
Auswahl besonderer f i lmb i ldender 
Kunststof fe oder die V e r v ^ n d u n g 
gelöster statt d ispergier ter Kunst­
stof fe. Auch sei nicht zu erwarten 
gewesen, daß das Anbr ingen von 
Of fnungen oder Poren überhaupt 
zum Erfolg führe. 

Auch die besonders e infache Art 
die Porosität zu erzeugen werde 
du rch die von der Beschwerdeführe­
rin genannten Druckschr i f ten n icht 

• nahegelegt . Bei den Gegenständen 
der GB-A 1 316 671 und der US-A-
3 844 865 würde die Porosi tät erst 
du r ch einen zusätz l ichen Verfah­
rensschr i t t (Strecken) hergestel l t . 
Nach den US-A 3 992 158 und 
4 144 306 seien Fül lstof fe nur in der 
Verte i lerschicht eines mehrsch ich t i -

for examp le , showed . In par t icu lar , 
the f i l ler (TiOj) in the reagent layer 
of a d iagnost ic agent whose we igh t 
ratio to the amoun t of synthet ic resin 
used lay w i th in the c la imed range 
was already known f rom US-A-
4 144 306. The use of f i l lers in the 
case of reagent layers for analytes of 
h igh molecu lar we igh t (e.g. a lpha-
amylase) was also k n o w n f r o m th is 
document . The w ide range c la imed 
for the part ic le size lay w i t h i n that 
customary fo r f i l ler part ic les. 

V. The respondents (propr ie tors 
of the patent) request that 

I . T h e appeal be rejected (main re­
quest) ; 

2. The patent be main ta ined in the 
fo rm submi t ted by letter of 19 Sep­
tember 1986, received on 23 September 
1986, w i th the proviso that in l ine 6 of 
the s ingle c la im the w o r d s " o r o rgan i c " 
be added after " i no rgan i c " (subsid iary 
request I); 

3. The patent be main ta ined un­
changed or w i th the amendmen t re­
quested in subsid iary request ! and 
insert ion of the supp lement t o the de­
scr ip t ion received on 23 September 
1986 (subsidiary request II). 

The g rounds stated are essent ial ly as 
fo l lows ; 

(a) The p rob lem shou ld not be seen 
as how to p roduce pores or open ings 
in the d iagnost ic agent known f r o m 
DE-A-1 598 163; th is is al ready a part 
of the so lu t i on . Star t ing ou t f r om the 
a fo rement ioned documen t , the prob­
lem is to be seen as how, in the 
s implest possib le way, to make the 
known agent addi t iona l ly usable for 
the analysis of c o m p o n e n t mater ia ls 
w i th a h igh mo lecu la r we igh t . There 
was no sugges t ion at al l of mak ing 
any open ings fo r th is purpose. There 
were also o ther possib i l i t ies, such as 
se lect ion of specia l f i lm- fo rm ing 
synthet ic resins or use of d issolved 
instead of d ispersed synthet ic resins. 
Nor was it to have been expec ted 
that the in t roduc t ion of o p e n i n g s or 
pores w o u l d lead to the desi red re­
sul t . 

In add i t i on , the par t icu lar ly s imple 
way of p roduc ing the poros i ty was 
not suggested by the documen ts 
c i ted by the appel lants . In the sub­
ject-matter of GB-A-1 316 671 and 
US-A-3 844 865, the poros i ty w o u l d 
only be p roduced by an add i t iona l 
p rocess ing step (s t retch ing) . Acco rd ­
ing to US-A~3 992 1 58 and 4 144 306, 
f i l lers were In t roduced only in the 
spread ing layer of a mul t i - layer d iag­
nostic agent , whereas t he reagent 

ment connue, c o m m e le montrent 
par exemple les documents GB-A-1 
316 6 7 1 , US-A-3 844 865, 3 992 158 et 
4 144 306. Le document US-A-4 144 
306 en part icul ier a déjà fait connaî­
tre l 'ut i l isat ion d 'un agent de charge 
(TiOaJdans la couche de réactif d 'un 
agent de d iagnost ic , en une quant i té 
tel le que le rapport en po ids avec la 
quant i té de matières synthét iques 
uti l isée se situe dans la plage reven­
d iquée. En outre, ce document a 
également fait connaî t re l 'ut i l isat ion 
d 'agents de charge dans des cou ­
ches de réactif pour analytes de 
masse molécula i re élevée (par exem­
ple l 'alpha-amylase). La plage éten­
due revendiquée en ce qu i concerne 
la tai l le des part icules ne sort pas du 
cadre de ce qui est généralement 
c lassique pour des part icules 
d 'agent de charge. 

V. L ' int imée (t i tulaire du brevet) a 
conc lu 

l . a u rejet du recours (requête pr inc i ­
pale) 

2. au maint ien du brevet dans le texte 
proposé par courr ier du 19 septembre 
1986, reçu le 23 septembre 1986, à ceci 
près qu 'e l le demande à ajouter à la 
l igne 6 de la revendicat ion, après 
"minéra les" , "et o rgan iques" (requête 
subsidiaire 1) 

3. au maint ien du brevet sans modi f i ­
cat ion ou avec la mod i f i ca t ion sol l ic i tée 
selon la requête subsidia i re 1, avec 
insert ion du comp lément appor té à la 
descr ip t ion le 23 septembre 1986 
(requête subsidia i re II). 

A cet effet, elle a fait valoir , pour 
l 'essentiel les arguments suivants: 

a) il ne doi t pas être.eonsidéré q u e le 
prob lème consiste à prat iquer des 
pores ou des ouvertures dans l 'agent 
de d iagnost ic connu selon le docu ­
ment DE-A-1 598 153, car tou t au 

, contra i re cec i const i tue déjà un é l é ­
ment de so lu t ion . Il fau t b ien voir 
que le prob lème qu i se pose, à part ir 
du documen t ci té, c'est de rendre, 
d 'une manière aussi s imple que pos­
s ib le, l 'agent connu éga lement ut i l i ­
sable pour l 'analyse de const i tuants 
à haut poids molécu la i re . Il n'était 
pas évident de prat iquer pour cela 
des ouvertures, car il existait égale­
ment d 'autres possibi l i tés, c o m m e 
par exemple la sélect ion de matières 
synthét iques f i lmogènes par t icu l iè­
res ou l 'ut i l isat ion de matières 
synthét iques non pas dispersées, 
mais dissoutes. Il étai t également 
impossib le de prévoir que l ' in t roduc­
t i on d 'ouvertures ou de pores 
condu i ra i t au succès. 

De surcroî t , la façon par t icu l ière­
ment s imple de réaliser la porosi té 
ne découla i t pas d 'une manière évi­
dente des documen ts cités par la 
requérante. Dans le cas des objets 
des documents GB-A-1 316 671 et 
US-A-3 844 865, la poros i té n'est réa­
lisée que grâce à une étape supplé­
mentaire du procédé (ét irage). Dans 
les documents US-A-3 992158 et 
4 1 4 4 306, il n'est in t rodui t des 
agents de charge que dans la couche 

l i é 



gen d iagnost ischen fi4itlels einge­
bracht, während die Reagenz­
schicht aus quel l fäh igen, wasserlös­
l ichen Stoffen bestehe. 

b) Der Gegenstand des Streitpa­
tents sei auf jeden Fall neu, wei l in 
der DE-A 1 598 163 weder für die 
Part ikelgröße noch für das Gewichts­
verhäi tn is Bereichsangaben enthal ­
ten seien und in den U S A - 3 992 158 
und 4 144 306 die Reagenzschicht 
n icht aus einer wäßrigen Dispersion 
eines f i lmb i ldenden Kunststoffs her­
gestel l t sei. Dort seien v ie lmehr die 
Reagenzien in dem sch ichtb i ldenden 
Kunststoff dispergiert . 

c) Schl ießl ich sei die DE-A 
1 598 163 fast zehn Jahre vor dem 
Prior i tätstag des Strei tpatents veröf­
fent l ich t worden , und die dort in den 
Beispielen angegebenen Füllstoff­
mengen lägen weit außerhalb des 
im Strei tpatent beanspruchten 
Bereichs. 

VI, Zur Er läuterung der Herstel­
lung und des Aufbaus eines Films aus 
der wäßr igen Dispersion von f i lmb i lden­
den organ ischen Kunststof fen verwies 
die Beschwerdegegner in auf die Litera­
turs te l len : Polymer News, Vo l . 3, issue 
4, 1977, Seite 194-203 'LATEX FILM 
FORMATION" , insbesondere Figur 10, 
und Fi lm-Forming Compos i t i ons " , Vo l , 
1. Part I, 1967, Seite 5-8, insbesondere 
Figur 1-2, 

En tsche idungsgründe 

I . D i e Beschwerde genügt den Vor­
schr i f ten de rA r t i ke l 106 bis 108 und der 
Regel 64 EPÜ, Sie ist somit zulässig. 

2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 
gemäß Hauptantrag, d . h, in der ertei l ten 
Fassung des Patents, ist neu. 

2.1 Aus der DE-A 1 598 153 ist ein 
d iagnt st isches Mittel zum Nachweis 
von Inhaltsstoffen von Flüssigkeiten be­
kannt. Dieses besteht aus e inem f lüssig­
kei tsbeständigen Fi lm, der aus einer 
wäßr igen Dispersion von f i lmb i idenden 
organ ischen Kunststof fen hergestel l t 
ist (Seite 2 , 2 . Absatz). Diesem Film sind 
die fü r den Nachweis er forder l ichen 
Reagenzien sowie Fül lstoffe in Form 
unlös l icher anorganischer oder organ i ­
scher Part ikel beigemischt (Seite 2,"letz­
ter Absatz). 

Im Unterschied zum Anspruch 1 ent­
hält diese Druckschr i f t keine Angaben 
über d i e Part ikelgröße. Die im Strei tpa­
tent beanspruchten Qewichtsverhäl tn is-
se von Fül ls tof fmenge zur Kunststoff­
menge lassen sich dieser Druckschr i f t 
g le ichfal ls n icht en tnehmen. 

2.2 Der Hinweis der : Beschwerdefüh­
rer in, wonach die beanspruchten Berei­
che fü r Part ikelgröße und Gewichtsver­
hältnisse, im Hinbl ick auf die Beschwer­
deentsche idung T198/84 zum Inhalt 
der DE-A 1 598 153 gehör ten, geht feh l . 
In der z i t ier ten Entscheidung wurde 
festgestel l t , daß eine unterschiedl iche 
Er f indungsdef in i t ion nicht ausreicht . 

layer cons is ted of water -so lub le sub­
stances able to swel l . 

( b )T he subject -mat ter of the c o n ­
tested patent was novel , because 
DE-A-1 598 153 conta ined no detai ls 
of range ei ther for the par t ic le size 
or fo r the we igh t rat io, and in US-A-
3 992 158 and 4 144 306 the reagent 
layer was not made f r o m an aqueous 
d ispers ion of a f i lm- fo rm ing synthe­
t ic resin, the reagents be ing in fac t 
d ispersed in the layer- forming syn­
thet ic resin. 

(c) Final ly, DE-A-1 598 153 had 
been publ ished a lmost ten years be­
fore the pr ior i ty date of the d ispu ted 
patent and the quant i t ies of f i l lers 
speci f ied in the examples it gave lay 
wel l outs ide the range c la imed in the 
d isputed patent. 

VI . To expla in the p roduc t i on and 
cons t ruc t ion of a f i lm f r o m the aqueous 
d ispers ion of f i lm- fo rm ing o rgan ic 
synthet ic resins, the respondents refer­
red to the fo l l ow ing b ib l iography : Poly­
mer News, Vo l . 3, Issue 4 ,1977 , pp. 194-
203 "LATEX FILM FORMATION" , in 
par t icu lar Figure 10, and "F i lm-Fo rm­
ing Compos i t i ons " , Vo l . 1, Part 1, 1967, 
pp. 5-8, in par t icu lar Figure 1-2. 

Reasons fo r the Dec is ion 

1. The appeal compl ies w i th Art ic les 
106 to 108 and Rule 64 EPC and is 
therefore admiss ib le . 

2. The subject -mat ter of C la im 1 in 
accordance w i th the main request, i.e. 
in the granted vers ion of the patent , is 
novel . 

2,1 A d iagnost ic agent for the detec­
t i on of componen t mater ials in l iqu ids 
is known f r o m DE-A-1 598.153; it c o n ­
sists of a l iquid-resistant f i lm made f r o m 
an aqueous d ispers ion of f i lm - fo rm ing 
organ ic synthet ic resins (page 2, second 
paragraph) . To th is f i lm are admixed the 
reagents and f i l lers in the f o r m of inso l ­
uble inorganic or organic par t ic les 
w h i c h are needed for said de tec t ion 
(page 2, last paragraph) . 

Unl ike C la im 1, th is documen t does 
not con ta in any detai ls of par t ic le size, 
and the we igh t rat ios of f i l ler t o syn the­
t ic resin cannot be der ived f r o m th is 
documen t ei ther. 

2.2 The appel lants ' s tatement a c c o r d ­
ing to w h i c h the ranges c la imed fo r 
par t ic le size and we igh t rat ios f o r m ed 
part of the content of DE-A-1 598 153 in 
v iew of Appeal Decis ion T 198/84 is 
m is taken . . That Decis ion said tha t a 
d i f ferent de f in i t ion of an invent ion was 
not suf f ic ient to guarantee the latter 's 
novelty. However, as the reference fo 

de partage d 'un agent de d iagnost ic 
mut t i -couches, la couche de réactif 
étant const i tuée elle de composés 
hydrosolubles expansib les. 

b) L'objet du brevet contesté est 
nouveau en tout état de cause, car 
on ne t rouve dans le document DE-
A-1 598 153 aucune ind icat ion sur 
les plages dans lesquelles sont 
compr is le rapport en poids et la 
tail le des part icules, et dans les 
documents US-A-3 992 158 et. 4 144 
306, la couche de réactif n'est pas 
préparée à part i r d 'une d ispers ion 
aqueuse d 'une matière synthét ique 
f i lmogène, les réactifs étant au 
contraire dispersés dans la mat ière 
synthét ique fo rmant ladite couche, 

c) Le document DE-A-1 598 153, 
enf in , a été publ ié près de d ix ans 
avant la date de pr ior i té du brevet 
contesté et les quant i tés d 'agent de 
charge indiquées dans les exemples 
qu ' i l cite sont t rès en dehors de la 
plage revendiquée dans le brevet 
contesté. 

VI . Pour plus amples in format ions 
concernant la préparat ion et ia s t ruc ture 
d 'un f i lm obtenu à part i r de la d ispers ion 
aqueuse de matières synthét iques orga­
niques f i lmogènes, l ' int imée a renvoyé 
aux ouvrages suivants: Polymer News, 
vo l . 3, n° 4, 1977, p. 194 à 203 "LATEX 
FILM FORMATION", en part icul ier f i g , 
10, et "F i lm-Forming Compos i t i ons " , 
vo l . 1, partie 1, 1967, p. 5 à 8, en 
part icul ier f igures 1 et 2. 

Mot i fs de la déc is ion 

1. Le recours répond aux cond i t ions 
énoncées aux art ic les 106,107 et 108 et 
à la règle 64 de la CBE; 11 est donc 
recevable. 

2. L'objet de la revendicat ion 1 selon 
la requête pr inc ipale, c'est-à-dire dans 
le texte sur la base duque l a été dél ivré 
le brevet, est nouveau, 

2.1 Le document DE-A-1 598 153 a 
fai t connaître un agent de d iagnost ic 
pour la mise en év idence de composés 
const i tut i fs de l iquides, comprenant un 
f i lm résistant aux l iquides, fabr iqué à 
part ir d 'une d ispers ion aqueuse de 
matières synthét iques organiques f i lmo­
gènes (p. 2, par. 2). A ce f i lm sont 
mélangés les réacti fs nécessaires à la 
mise en évidence, ainsi que des agents 
de charge sous la f o rme de part icules 
minérales ou organ iques insolubles 
(p. 2, dernier al inéa). 

A la di f férence de la revendicat ion 1 , 
ce document ne cont ien t aucune indica­
t i on sur la ta i l le des part icules. On ne 
peut pas non p lus t rouver dans ce 
document d ' ind icat ions sur les rappor ts 
en poids entre la quant i té d 'agents de 
charge et la quant i té de mat ières 
synthét iques, tels qu ' i ls sont revendi­
qués dans le brevet contesté. 

2.2 La requérante a tor t lorsqu'e l le 
af f i rme que, eu égard à la déc is ion T 
198/84 rendue au sujet d 'un recours, le 
contenu du document DE-A-1 598 153 
eng lobe les plages revendiquées pour 
la ta i l le des part icules et les rapports en 
poids. Dans la déc is ion c i tée. Il a été 
constaté qu ' i l ne suf f i t pas d 'une déf in i ­
t ion di f férente de l ' Invent ion pour que 



um die Neuheit der Er f indung s icherzu­
stel len, Wie jedoch der Hinweis in der 
zi t ierten Entscheidung auf die äl tere 
Entscheidung T12/81 (Amtsblat t EPA 
8/1982, Seite 301) erl<ennen läßt, sol l te 
damit bestätigt werden , daß ein an s ich 
bel<annter Gegenstand nicht dadurch 
zu einer neuen Er f indung führen kann, 
daß er auf andere Weise beschr ieben 
w i rd , etwa daß anstel le der Struktur for­
mel eines Stoffes dieser du rch sein 
Herstel lungsverfahren def in ier t w i rd . 
So liegt aber der Fall hier nicht. Im 
vor l iegenden Fall feh len in der äl teren 
Druckschr i f t jegl iche Hinweise auf be­
st immte Merkmale des nunmehr be­
anspruchten Gegenstands, näml ich Par­
t ikelgröße und Gewichtsverhäl tn isse. 
Wenn diese nunmehr im Strei tpatent 
angegeben werden, so handel t es s ich 
dabei nicht um die Beschre ibung von 
etwas Bekanntem mit anderen Wor ten , 
sondern um das Hinzufügen neuer In­
fo rmat ion , die für den Fachmann vom 
Inhalt der älteren Druckschr i f t n icht mit 
erfaßt ist. Denn es werden grundsätz l ich 
auch Füllstoffe verwendet , deren Part i-
kelgröße außerhalb des beanspruchten 
Bereichs liegt und Kunststof f i lme, bei 
denen das Gewichtsverhäi tn is von Fül i -
s tof fmenge zur Kunststof fmenge außer­
halb des hierfür beanspruchten Be­
reichs l iegt. So lehrt z.B. die US-A-
3 844 865 (Spalte 8, Zei len 31 bis 35), 
daß zur Herstel lung poröser Fi lme im 
Streckverfahren grundsätz l ich auch 
Füllstoffe verwendbar s ind , deren Part i­
kel eine Größe von bis zu 30 \x (für 
mikroporöse Filme) haben können. Des­
gle ichen kann in so lch e inem Fall der 
Fül lstoffantei l am gesamten Fi lm (lt. 
Beispiel 2) 61 Gew.-% betragen, d .h. es 
ist dor t ein Gewichtsverhäi tn is von Fül l­
s tof fmenge zur Kunststoff menge von 
etwa 1,56:1 mög l i ch . Es kann deshalb 
keine Rede davon sein, daß d ie im 
Anspruch 1 des Strei tpatents angegebe­
nen Bereiche für Part ikelgröße und Ge­
wichtsverhäi tn is für den Fachmann be­
reits impl iz i t in der DE-A 1 598 153 be­
schr ieben s ind. 

the earl ier dec is ion T 12/81 (Off ic ial 
Journa l EPO 8/1982, p, 301) in T 198/84 
shows, the intent was to con f i rm that an 
object known in itself canno t lead to a 
new invent ion by be ing descr ibed in 
another way, f o r example by de f in ing a 
mater ial by its me thod of manufac ture 
instead of by its s t ruc tura l f o rmu la . This 
is not the case here, however : all refer­
ence to speci f ic features of the subject-
matter now c la imed , namely part ic le 
size and we igh t rat ios, is lack ing in the 
earl ier documen t . If these are now 
speci f ied in the d isputed patent , it is not 
a quest ion of someth ing known being 
descr ibed in d i f ferent wo rds but the 
add i t ion of new in fo rmat ion w h i c h is 
not prov ided fo r the person ski l led in 
the art by the con ten ts of the earl ier 
documen t . For in pr inc ip le use is also 
made of f i l lers whose par t ic le size lies 
outs ide the c la imed range, and of 
synthet ic resin f i lms in w h i c h the 
weight ratio of f i l ler to synthet ic resin 
lies outs ide the range c la imed. Thus, 
for example , US-A-3 844 865 (co lumn 
8, l ines 31 to 35) teaches that in order 
to manufac ture porous f i lms by s t retch­
ing, f i l lers may in pr inc ip le be used 
whose part ic les can be up to 30 [x (for 
m ic ro -porous f i lms) in size. Simi lar ly, 
in such a case the p ropo r t i on of f i l ler in 
the f i lm as a who le (accord ing to 
example 2) can amoun t to 6 1 % by 
weight , i.e. a we igh t ratio of f i l ler to 
synthet ic resin of about 1.56:1 is pos­
sible. There can therefore be no ques­
t i on of the ranges fo r part ic le size and 
we igh t ratio stated in Cla im 1 of the 
d isputed patent be ing already impl ic i t ly 
descnbed in DE-A-1 598 153 for the 
person ski l led in the art. 

Die DE-A 1 598 153 n immt somit den 
Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu­
hei tsschädl ich vonweg. 

DE-A-1 598 153 there fore does not 
ant ic ipate the sub jec t -mat ter of C la im 1 
so as to be pre jud ic ia l to novelty. 

l ' invent ion soit nouvel le. La référence 
faite dans ladite déc is ion à la déc is ion 
antér ieure T 12/81, pub l iée au JO OEB 
8/1982, p. 301 , mont re que les auteurs 
de cette décis ion entendaient conf i rmer 
qu 'un objet connu en soi ne peut d o n ­
ner lieu à une nouvel le invent ion du fait 
qu ' i l est décr i t d 'une autre manière, 
lorsque par exemple cet objet est déf in i 
par son procédé de préparat ion au lieu 
de l'être par sa fo rmu le . Or tel n'est pas 
le cas ic i . Le document antér ieur ne fait 
en l 'occurrence aucune ment ion de cer­
taines caractér is t iques de l 'objet reven­
d iqué dans la présente espèce, à savoir 
celles relatives à la tai l le des part icules 
et aux rapports en poids. Le brevet en 
l i t ige, qu i donne désormais ces indica­
t ions, ne décr i t pas de la sorte quelque 
chose de connu en ut i l isant d 'autres 
mots, mais appor te une in format ion 
nouvel le, que l 'homme du métier ne 
peut t rouver dans le con tenu du docu ­
ment antér ieur. En effet, on peut en 
pr inc ipe ut i l iser éga lement des agents 
de charge dont les part icules ont une 
tai l le qu i se si tue à l 'extérieur de la 
plage revendiquée et des f i lms de matiè­
res synthét iques dans lesquels les rap­
ports en poids entre la quant i té d 'agents 
de charge et la quant i té de matières 
synthét iques se s i tuent eux aussi en 
dehors de la p lage revendiquée pour 
ces rapports. C'est ainsi que, par exem­
ple, le document US-A-3 844 865 (col . 8, 
l ignes 31 à 35) enseigne que pour prépa­
rer des f i lms poreux dans le procédé 
d'ét i rage, on peut en tout état de cause 
ut i l iser également des agents de charge 
dont les part icules peuvent avoir une 
tai l le al lant jusqu 'à 30 p.m (pour des 
f i lms microporeux) . De même, dans un 
tel cas, les agents de charge peuvent 
représenter 61 % en po ids de l 'ensemble 
du f i lm (cf. l 'exemple 2), ce qu i s igni f ie 
que selon ce documen t , il peut y avoir 
un rapport en poids d 'env i ron 1,56:1 
entre la quant i té d 'agents de charge et 
la quant i té de mat ières synthét iques. 
On ne peut donc af f i rmer que pour 
l 'homme du métier, les plages indiquées 
pour les tai l les de part icules et pour les 
rapports en poids dans la revendicat ion 
1 du brevet en l i t ige son t déjà décr i tes 
impl ic i tement dans le documen t DE-A-
1 598 153, 

Ce document ne détru i t donc pas la 
nouveauté de l 'objet de la revendicat ion 
1. 

2.3 Aus der US-A 4 144 306 ist e in 
diagnost isches Mittel zum Nachweis 
von Inhaltsstoffen von Flüssigkei ten be­
kannt (Beispiel 5). Dieses besteht aus 
e inem Fi lm, in dem die fü r den Nachweis 
er forded ichen Reagenzien enthal ten 
sind (Celluloseacetat mi t e inem b i l i ru -
bin^aktiven Komplex) . Außerdem s ind 
Fül lstoffe in Form unlös l icher anorgan i ­
scher Partikel (TiOa) beigemischt.^ Das 
Gewichtsverhäi tnis Fül ls tof fmenge zur 
Kunststof fmenge beträgt etwa 7,7:1 
und liegt somit innerhalb des be­
anspruchten Bereichs. 

Im Unterschied zum Gegenstand des 
Anspruchs 1 handelt es s ich nicht um 
einen aus einer wäßr igen Dispers ion 
von f i lmbi ldenden organ ischen Kunst­
stoffen hergestel l ten f lüss igkei tsbestän-

2.3 A d iagnos t i c agent fo r the detec­
t i on of c o m p o n e n t mater ials in l iquids 
is k n o w n f r o m US-A-4 144 306 (example 
5). Th is cons is ts of a f i lm con ta in ing the 
reagents needed fo r de tec t ion (cel lu lose 
acetate w i th a b i l i rub in-act ive complex) . 
In add i t i on , f i l lers in the f o r m of insol­
ub le inorgan ic par t ic les (T iOJ are ad ­
mixed . The we igh t rat io of f i l ler to 
synthet ic resin is abou t 7.7:1 and there­
fo re lies w i t h i n t he c la imed range. 

Unl ike the sub jec t -mat ter of C la im 1, 
a l iqu id-res is tant f i lm made f r o m an 
aqueous d ispers ion of f i lm- fo rm ing or­
gan ic synthet ic resins is not Involved 
here. Moreover , no th i j i g about the par t i -

2.3 Le document US-A-4 144 306 a 
fait connaî t re un agent de d iagnost ic 
pour la mise en évidence de composés 
const i tu t i fs de l iquides (exemple 5). Il 
s 'agit d 'un f i lm qu i compor te les réacti fs 
nécessaires à leur mise en évidence 
(acétate de cel lu lose portant un 
complexe actif vis-à-vis de la bi l i rubine). 
Il y est a jouté en out re des agents de 
charge sous la f o rme de part icules 
minérales insolubles (T i02) . Le rapport 
en poids entre la quant i té d 'agents de 
charge et la quant i té de matières 
synthét iques est d 'env i ron 7,7:1 et se 
s i tue donc à l ' intér ieur de la plage 
revendiquée. 

A la di f férence de l 'objet de la revendi­
cat ion 1, il ne s 'agi t pas d 'un f i lm 
résistant aux l iquides préparé à part i r 
d 'une d ispers ion aqueuse de matières 
synthét iques organ iques f i lmogènes. 



digen Fi lm. Ferner Ist dieser Druck­

schr i f t nichts über die Part ikelgröße des 
Füllstoffs zu entnehmen. 

2.4 Die beanspruchten Bereiche für 
Part ikelgröße und Gewichtsverhäl tn isse 
von Fül ls tof fmenge zu Kunsts to f fmenge 
sind auch keiner der anderen im Verfah­

ren bef ind l ichen Druckschr i f ten zu ent­

nehmen. Der Gegenstand des An­

spruchs 1 ist somit neu. 

cle size of fhe f i l ler can be ascertained 
f r om th is document . 

2.4 Nor can the c la imed ranges for 
part ic le size and weight ratios of f i l ler to 
synthet ic resins be der ived f r om any of 
the other documents in the proceed­

ings. The subject­mat ter of Cla im 1 is 
there fore novel . 

De plus, on ne peut t rouver dans ce 
document d' ind icat ions sur la ta i l le des 
part icules de l 'agent de charge . 

2.4 Les autres documents ci tés au 
cours de la procédure ne fourn issant 
eux non plus aucune ind icat ion sur les 
plages revendiquées pour ia tai l le des 
part icules et les rapports en poids entre 
ia quant i té d'agents de charge et la 
quant i té de matières synthét iques, 
l 'objet de la revendicat ion 1 est donc 
nouveau. 

3. Der Gegenstand des Anspruchs 1 
gemäß Hauptantrag beruht auch auf 
erf inder ischer Tätigkei t . 

3.1 Die DE­A 1 598 153 kommt dem 
Anmeldungsgegens tand am nächsten. 
Hieraus ist ein diagnost isches Mittel 
bekannt , das aus einem f lüss igkei tsbe­

ständigen Film hergestel l t ist. Die Her­

ste i lung er fo lg t dor t entweder aus einer 
Lösung oder einer Dispersion von f i lm­

b i ldenden organ ischen Kunststof fen. 
Dem Fi lm sind die er forder l ichen Rea­

genzien sowie Füllstoffe beigemischt . 
Dieser Film eignet s ich fü r den Nach­

weis relativ niedermolekularer Inhalts­

stoffe von Flüssigkeiten (zum Beispiel 
fü r Giykose). 

Diese Filme können aber nicht einge­

setzt werden , wenn inhaltsstoffe analy­

siert werden so l len, die aus großen 
Molekü len bestehen wie Enzyme oder 
aus korpusku laren Bestandte i len. Dem 
Strei tpatent l iegt daher, entgegen der 
Auffassung der Beschwerdeführer in , 
nicht bereits die Aufgabe, zugrunde, in 
der Reagenzschicht "Ö f f nungen" oder 
Poren anzubr ingen, sondern v ie lmehr 
die Aufgabe, das bekannte Mittel so zu 
verändern, daß auch inhal tsstof fe mit 
einem Moleku largewicht von über 
50.000 sowie solche in Form korpusku­

larer Bestandtei le analysiert werden 
können. 

Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, 
daß Fül lstof fe einer Größe zwischen 0,2 
und 20 Mikrometer in einer Menge dem 
Film beigemischt werden, daß das Ge­

wichtsverhäi tn is von Fül ls tof fmenge 
zur Kunsts to f fmenge zwischen 2:1 und 
20:1: l iegt. 

3.2 Es kann bereits nicht als nahel ie­

gend angesehen werden, daß die dem 
Sfrei tpatent objekt iv zugrunde l iegende 
Aufgabe allein dadurch gelöst werden 
kann, daß der Film "geöf fnet " oder, mit 
anderen Wor ten , porös gemacht wi rd . 
Einmal bieten sich dem Fachmann zur 
Lösung der gestel l ten Aufgabe verschie­

dene Wege an. So z. B. die Mögl ichke i t , 
unter den f i lmb i ldenden organ ischen 
Kunststof fen solche herauszuf inden, in 
die auch größere Moleküle eind i f fund ie­

ren können oder solche, die von der zu 
untersuchenden Flüssigkeit angelöst 
oder angequo l len werden . Außerdem 
war am Anmeldetag auch nicht von 
vornehere in , zu erwar ten, daß al lein 
durch das Öffnen des Films d ie beige­

mischten Reagenzien mit den Inhalts­

stoffen' hohen Moleku largewichts rea­

gieren könnten . Da die Öf fnung des 
Films zunächst nur zu einer Vergröße­

rung von dessen Oberf läche führ t , wäre 
zwar zu erwarten gewesen, daß die 
bekannten Inhaltsstoffe geringen Mole­

3. The subject­matter of Cla im 1 ac­

cord ing to the main request is also 
based on inventive step. 

3.1 DE­A­1 598 153 comes closest to 
the subject ­mat ter of the app l ica t ion . 
From it a diagnost ic agent is known 
w h i c h is made f r o m a l iquid­resistant 
f i lm , produc t ion thereof being effected 
ei ther f r o m a so lu t ion or f r o m a disper­

s ion of f i lm­ fo rming organ ic synthet ic 
resins. The necessary reagents and f i l l ­
ers are mixed in wi th the f i lm , wh ich is 
su i tab le fo r the detec t ion of relatively 
l ow­molecu lar ­we ight componen ts of 
l iqu ids (glycose, fo r example) . 

These f i lms cannot be used however 
w h e n componen t mater ials are to be 
analysed wh ich consist of large 
molecu les such as enzymes or of cor­

puscu lar componen ts . Contrary to the 
appel lants ' argument , the prob lem 
f o r m i n g the basis of the disputed patent 
is there fore not t o make " open ings " or 
pores in the reagent layer, but rather to 
al ter the known agent in such a way that 
c o m p o n e n t materials wi th a molecu lar 
weigh t of over 50 ООО and those in the 
f o r m of corpuscu lar componen ts can 
also be analysed. 

This prob lem is solved by admix ing 
in to the f i lm f i l lers between 0.2 and 20 
micromet res in size, in a quant i ty such 
that the weigh t ratio of f i l ler to synthet ic 
resin lies between 2:1 and 20 :1 . 

3.2 It canno t be cons idered obvious 
that the prob lem actual ly f o r m i n g the 
basis of the disputed patent can only be 
solved by making the f i lm " o p e n " , or in 
other words porous. For one t h i ng , 
var ious ways of solv ing the prob lem 
posed present themselves to the person 
ski l led in the art. For example , there is 
the possibi l i ty of p ick ing out f r om 
a m o n g the f i lm­ fo rming organ ic syn­

thet ic resins those into wh ich larger 
molecu les can also di f fuse or those 
w h i c h are " b i t t e n " or swo l len by the 
l iqu id under invest igat ion. Moreover, 
on the date of f i l ing it was not to be 
expec ted f r om the outset that , just by 
open ing up the f i lm , the admixed re­

agents cou ld react wi th the h igh­

molecu la r ­we igh t componen ts . Since 
open ing of the f i lm f i rst of all leads only 
to an increase in its sur face, it w o u l d 
have been expected that the known 
c o m p o n e n t mater ials wi th a low 
molecu la r weight wou ld be able to react 
to a greater extent and possibly more 

3, L'objet de la revendicat ion 1 selon 
la requête pr inc ipale impl ique par ai l ­

leurs une activi té inventive. 

3.1 Le document DE­A­1 598 153 est 
celui qui se rapproche le plus de l 'objet 
de la demande. 11 décr i t un agent de 
diagnost ic préparé à part i r d 'un f i lm 
résistant aux l iquides. Cette prépara t ion 
s'effectue à part i r soit d 'une so lu t i on , 
soit d'une dispers ion de matières 
synthét iques organiques f i lmogènes . 
On ajoute au f i lm les réacti fs, ains i que 
les agents de charge nécessaires. Ce 
f i lm se prête à la mise en év idence de 
composés const i tu t i fs de l iqu ides ayant 
un poids molécula i re re lat ivement fa ib le 
(tels que le glucose). 

Toutefo is , ces f i lms ne peuvent être 
uti l isés pour l 'analyse de const i tuants 
formés de grosses molécules, te ls que 
les enzymes, ou d' ingréd ients c o r p u s c u ­

laires. Contra i rement à ce qu 'a f f i rme la 
requérante, le prob lème qu 'en tend 
résoudre le brevet contesté n'est donc 
pas déjà celui de l ' i n t roduc t ion 
d" 'ouver tu res" ou de pores dans la 
couche de réactif, mais plu tô t celu i de 
la modi f icat ion de l 'agent c o n n u de 
telle manière que l 'on puisse analyser 
aussi des const i tuants ayant un poids 
molécula i re supér ieur à 50 ООО, ainsi 
que des const i tuants se présentant 
sous la fo rme d' ingréd ients co rpuscu la i ­

res. 

Pour résoudre ce prob lème, l 'on 
ajoute au f i lm des agents de charge 
dont la tai l le est compr ise entre 0,2 et 
20 fxm, en une quant i té te l le que le 
rapport en poids entre la quant i té 
d'agents de charge et la quant i té de 
matières synthét iques est compr i s entre 
2:1 et 20 :1 . 

3.2 La so lu t ion apportée au prob lème 
sur lequel se fonde ob jec t ivement le 
brevet contesté, so lu t ion qui consiste 
s implement à rendre le f i lm "ouver t " 
ou , en d'autres termes, poreux , ne peut 
être considérée c o m m e déjà évidente. 
En effet, d 'une part diverses possib i l i tés 
s'offrent à l ' homme du métier pour la 
résolut ion du prob lème posé. Ains i , par 
exemple, il est possible de sé lec t ionner 
parmi les matières synthét iques organ i ­

ques f i lmogènes celles dans lesquel les 
peuvent aussi dif fuser de grosses molé­

cules ou celles que dissolvent ou que 
gonf lent les l iquides à examiner . En 
outre, on ne pouvai t pas non plus pré­

voir à la date du dépôt qu ' i l suf f i ra i t de 
rendre le f i lm "ouver t " pour que les 
réactifs ajoutés puissent réagir avec les 
const i tuants de poids molécu la i re élevé. 
Etant donné qu 'en rendant le f i lm 
ouvert , on n'obt ient tou t d 'abord q u ' u n 
accroissement de la surface de ce lu i ­c i , 
on aurait en effet pu prévoir que les 
const i tuants connus , de faible poids 

¿í'í 



ku largewichts in größerem Ausmaß und 
:womög l i c i i s c f i ne l l e r reagieren können , 
nicf i t aber, daß In l ia l tsstof fe, die bisher 
überhaupt nicht du r ch die Oberf läche 
dr ingen und zu e iner Reakt ion führen 
konnten , nunmehr reagieren wü rden . 
Voraussetzung hier für war, daß von den 
beiden in der DE-A 1 598 153 beschr ie­
benen Mög l i chke i ten zur Herstel lung 
des d iagnost ischen Mit tels speziel l die­
jen ige gewähl t wu rde , die von einer 
wäßr igen Dispers ion des f i lmb i idenden 
Kunststof fs ausgeht . 

im vorl iegenden,, Fall ist also bereits in 
der Erkenntn is , daß bei e inem aus einer 
wäßr igen Dispers ion f i imb i ldender orga­
nischer Kunststof fe hergestel l ten Film 
aliein du rch Ö f fnung des Fi lms eine 
Reakt ion mit Inhal tsstof fen eines we­
sent l ich größeren Moleku largewichts 
mög l ich ist, als w e n n der Fi lm nicht 
"geöf fnet " ist, e ine er f inder ische Lei­
s tung zu sehen (vgl . auch T 229/85; 
veröf fent l icht ABI . EPA 1987, 237). 

3.3 Darüber h inaus geben die genann­
ten Druckschr i f ten auch ksüi^ ; Hin­
weis, daß die er forder l ich ' / tat 
( "Öf fnung" ) a l le in durc t i g - . s ^ ' - ' e 
Wahl von Part ike lgröße und Ge»',j(.:-i3-
Verhä l tn is von Fü l l s t o ' t n / e /g . ? y 
Kunsts to f fmenge er re icht werder, kann 

Aus der US-PS 4 144 306 ist z w a r e in 
d iagnost isches Mi t te l bekannt , bei dem 
ein Fül lstoff in e iner Menge verwendet 
w i rd , der innerhalb des beanspruchten 
Bereichs l i eg t Doch fehl t dor t jeder 
Hinweis, daß dieser Fül lstoff zur Öff­
nung des Fi lmes d ienen sol l . Er d ient 
dort o f fens icht l ich led ig l ich der Verän­
derung der op t i schen Eigenschaf ten 
des d iagnos t ischen Mit tels. Denn bei 
dem bekann ten Mi t te l w i rd die Porosi tät 
dadurch erre icht , daß der Kunststof f 
selbst i n Form eines sog . b lush-Poly-
mers hergestel l t w i r d . 

in den Druckschr i f ten US-A 3 992 158 
(Spalte 7, Zei le 8-43) und US-A-
4 144 306 (Spalte 2 1 , Zei le 54 bis Spalte 
22, Zeile 12) ist zwar e rwähnt , daß porö­
se Sch ich ten unter Vero/endung von 
Fül lstof fen hergestel l t werden können . 
Es handel t s ich h ierbei j edoch n icht um 
die d ie Reagenzien entha l tenden Fi lme, 
sondern um zusätz l iche Sch ich ten , die 
fü r eine g le ichmäßige Ver te i lung der zu 
un te rsuchenden Flüssigkei t so rgen so l ­
len, bevor diese Flüssigkei t die 
Reagenzschicht er re icht . Eine Anre­
gung , diese Maßnahme bei e iner Rea­
genzsch icht anzuwenden , um hier­
du rch eine Reakt ion mi t hochmo leku la ­
ren Inhal tsstof fen der zu un tersuchen­
den Flüssigkei t zu e rmög l i chen , w i rd 
h ie rdurch nicht gegeben . Im übr igen 
fehlen diesen Druckschr i f ten auch jeg­
l iche Hinweise auf d ie zu verwenden­
den Part ikelgrößen und Gewichtsver­
hältnisse von Fü l ls to f fmenge zur Kunst­
s to f fmenge. 

Noch wen iger können die US-A-
3 844 865 und die GB-A 1 316 671 eine 
Anregung dazu geben , bei d e m . i m An ­
spruch 1 def in ier ten Fi lm eine Öf fnung 
durch E inbr ingen von Fül ls tof fen in 
dem beanspruch ten Größen- und. Ge­
wichtsverhä l tn isbere ich zu erz ie len. 

qu ick ly , but not that componen ts wh i ch 
previously cou ld not penetrate the sur­
face at all and lead to a react ion wou ld 
now react; the prerequisi te was that, of 
the two possibi l i t ies for p roduc t ion of 
the d iagnost ic agent descr ibed in DE-A-
1 598 153, the one speci f ical ly chosen 
was the one based on an aqueous 
d ispers ion of the f i lm- fo rming synthet ic 
resin. 

In the case in point the very real isat ion 
that, w i th a f i lm made f rom an aqueous 
d ispers ion of f i lm- fo rming organ ic 
synthet ic resins, just by open ing the 
f i lm a react ion wi th components of a 
substant ia l ly h igher molecular weight is 
possible than if the f i lm is not 
" o p e n e d " , may be regarded as an in-^ 
vent ive step ..(comparé also T 229/85, 
publ ished OJ EPO 1987, 237). 

3.3 Moreover, the documents speci ­
f ied do not give any ind icat ion that the 
necessary porosi ty ( "open ing" ) can be 
achieved just th rough appropr ia te 
select ion of part ic le size and weight 
reho of f i l ler to synthet ic resin. 

From US-PS 4 144 306 a d iagnost ic 
agent is indeed known in wh i ch a f i l ler 
is used in a quant i ty lying w i th in the 
range c la imed. Any ind icat ion that th is 
f i l ler is fo serve to open up the f i lm is 
lack ing, however. The f i l ler is evident ly 
used only to change the opt ica l proper­
t ies of the d iagnost ic agent, fo r w i th the 
k n o w n agent the porosi ty is achieved by 
mak ing the synthet ic resin itself in the 
fo rm of a b lush polymer. 

Documents US-A-3 992 158 (co lumn 
7, l ines 8-43) and US-A-4144 306 
(co lumn 2 1 , l ine 54 to co l umn 22, l ine 
12) do in fact ment ion that porous 
layers can be p roduced using f i l lers. 
But wha t is involved here is not the 
f i lms con ta in ing the reagents but 
add i t iona l layers in tended to ensure 
even spreading of the l iquid under in ­
vest igat ion before the l iquid reaches 
the reagent layer. There is no sugges­
t i on of us ing th is measure in a reagent 
layer in o rder to al low the l iqu id under 
invest igat ion to react w i th h igh-
molecu lar -we ight components . In any 
case, these documents also conta in no 
reference to the part ic le sizes to be 
used or to the we igh t ratios of f i l ler to 
synthet ic resin. 

St i l l less can US-A-3844 865 and GB-
A-1 316 671 suggest open ing up the 
f i lm def ined in Cla im 1 by add ing f i l lers 
in the size and weight rat io range 
c la imed ; all these documen ts are con ­
cerned w i th synthet ic resin f i lms w h i c h 
have to be s t re tched once the f i l lers 

molécula i re, puissent réagjr dans une 
plus grande propor t ion et peut-être 
plus rapidement, mais on n'aurait pu 
s 'at tendre à ce que des const i tuants qui 
ne pouvaient jusqu 'a lors traverser la 
surface pour réagir produisent désor­
mais une réact ion, 11 fal lait pour cela 
cho is i r précisément, parmi les deux 
possibi l i tés décri tes dans le documen t 
DE-A-1 598 153 pour la préparat ion de 
l 'agent de d iagnost ic , cel le qu i part 
d 'une dispers ion aqueuse de là matière 
synthét ique f i lmogène. 

Dans la présente espèce, il y a donc 
lieu de considérer que le fait d 'avoir 
reconnu qu' i l suff i t de rendre ouvert un 
f i lm préparé à part ir d 'une d ispers ion 
aqueuse de matières synthét iques orga­
niques f i lmogènes pour pouvoi r faire 
réagir des const i tuants de poids molé­
cula i re net tement plus élevé que ce 
n'est le cas lorsque le f i lm n'est pas 
"ouver t " impl ique déjà Une activité 
inventive (cf. également la déc is ion T 
229/85, publ iée au JO OEB/1987, 237). 

3.3 De plus, les documen ts ci tés 
n ' Indiquent en aucune façon que pour 
obteni r la porosi té nécessaire (c'est-à-
dire pour rendre le f i lm "ouver t " ) il 
suff i t de chois i r cor rec tement la ta i l le 
des part icules et le rapport en poids 
entre la quant i té d 'agents de charge et 
la quant i té de matières synthét iques. 
Le document US-A-4144 306 a fait 
connaî t re il est vrai un agent de dia­
gnost ic dans lequel la quant i té d 'agent 
de charge uti l isée se si tue à l ' intér ieur 
de la plage revendiquée, mais il n'est 
pas ind iqué dans ce documen t que cet 
agent de charge do i t permett re de ren­
dre le f i lm ouvert. Dans ce document , 
cet agent de charge ne sert mani feste­
ment qu 'à modi f ier les propr iétés opt i ­
ques de l 'agent de d iagnost ic . C'est en 
effet la matière synthét ique el le-même 
qu i est préparée sous la formie d 'un 
polymère di t " b l u s h " (opacif ié par 
d'autres moyens) pour rendre poreux 
l 'agent de d iagnost ic connu . 

Dans les documents US-A-3 992 158 
(co lonne 7, l ignes 8 à 43) et US-A-
4 144 306 (de la co lonne 2 1 , l igne 54 à la 
co lonne 22, l igne 12), il est ment ionné 
certes qu 'on peut préparer des couches 
poreuses en ut i l isant des agents de 
charge. Toutefo is , il ne s'agit pas là des 
f i lms contenant les réact i fs, mais de 
couches addi t ionnel les qu i doivent 
assurer une répar t i t ion régul ière du 
l iquide à examiner, avant que celui-ci 
n 'atteigne la couche de réactif, ce qu i 
ne donne nul lement l ' idée de mettre en 
œuvre cette mesure avec une couche 
de réactif, af in de permet t re ainsi une 
réact ion avec des const i tuants de poids 
molécula i re élevé du l iquide à examiner. 
Ces documents ne compor ten t par ai l ­
leurs aucune ind ica t ion sur les tai l les 
des part icules et les rapports en poids 
entre la quant i té d 'agents de charge et 
la quant i té de mat ières synthét iques à 
ut i l iser. 

Les documents US-A-3 844 865 et 
GB-A-1 316 671 peuvent encore moins 
donner l ' idée de rendre " o u v e r t " le f i lm 
déf in i dans la revendicat ion 1 en intro­
du isant des agents de charge pour les­
quels la tai l le des part icules et le rapport 
en poids avec les mat ières synthét iques 
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: Denn es handel t sictt bei diesen Druck­
schr i f ten um Kunsts tof f i lme, d ie nach 
dem E inbr ingen der Fül lstof fe gestreckt 
werden müssen , um Porosität zu erzie­
len. 

Die von der Beschwerdegegner in in 
das Ver fahren e ingeführ ten Druck­
schr i f ten ( "LATEX FILM FORMATION", 
a.a.O., und "F i im-Forming Compos i -
t i o n s " , a.a.O.) geben w e d e r e i n e n Hin­
weis darauf, daß es s innvo l l sein kann, 
aus e iner wäßr igen Dispers ion von f i lm­
b i ldenden o rgan ischen Kunststof fen 
hergestel l te Fi lnie porös zu machen, 
um sie zum Nachweis von hochmo leku­
laren Inhal tsstof fen von Flüssigkei ten 
verwenden zu können , noch darauf, 
daß e ine so lche Porosi tät al lein durch 
E inbr ingen von Fül ls tof fen einer in e i ­
nem bes t immten Bere ich l iegenden Par­
t ike lgröße und in e inem best immten 
Gewichtsverhä i tn is erzielbar ist. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 er­
g ib t s ich deshalb n icht in nahel iegender 
Weise aus dem Stand der Techn ik . 

4. Bei de r Feststel lung der Neuheit 
des Gegenstands des Strei tpatents hat 
e s s i c h zwar erwiesen, daß das im Ober­
begri f f des Anspruchs 1 aufgeführ te 
Merkmal "(Part ikel) e iner Größe von 0,2 
bis 20 M ik romete r " nicht, w ie von der 
Beschwerdeführer in behauptet , in Ver­
b indung mi t den übr igen Merkmalen 
des Oberbegr i f fs zum Stand der Techn ik 
(gemäß DE-A 1 598 153) gehör t . Trotz­
d e m sieht d ie Kammer keine Veranlas­
sung von s ic l i aus, al le in deswegen auf 
eine Änderung des Wort lauts eines be­
reits er te i l ten Patentanspruchs zu dr in ­
gen . Die Karnmer sieht in der Regel 29 
(1) EPÜ eine Ordnungsvorschr i f t , d ie 
ihre Bedeu tung in erster Lin ie für das 
Patenter te i lungsver fahren hat und des­
halb ebensowen ig e inen Einspr i jchs-
g rund b i ldet w ie etwa Art ikel 84 EPÜ ( im 
Anschluß an T 23/86 vom 25 August 86, 
ABI . EPA 1987,. 316). 

Der Ansp ruch 1 kann deshalb in der 
er te i l ten Fassung aufrecht erhal ten wer­
den . 

5. Der ge l tende Anspruch 2 gemäß 
Hauptant rag ist von Anspruch 1 abhän­
gig und br ing t e ine zweckmäßige Wei ­
te rb i l dung von dessen Gegenstand. Er 
kann deshalb g le ichfa l ls aufrecht erha l ­
ten w e r d e n . 

6. Da die neu ins Verfahren e ingeführ­
ten Druckschr i f ten keinen Anlaß zu r 
Beschränkung der Patentansprüche ge­
geben haben , ist ihre Erwähnung in der 
Beschre ibungse in le i tung nicht erforder­
l ich. 

7. Es konn te deshalb dem Hauptan­
trag cier Beschwerdegegner in stattge­
geben we rden . Damit s ind deren Hil fs­
ant räge I und II gegenstandslos. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen w i rd entschie­
den: 

Die Beschwerde w i rd zurückgewie­
sen. 

diave been added in order to make them 
porous. 

The documents in t roduced into the 
proceedings by the respondents 
("LATEX FILM FORMATION" , loc. cit . , 
and "F i lm-Forming Compos i t i ons " , 

Toe. cit.) give no ind icat ion ei ther that it 
can be appropr ia te to. make f i lms pro­
duced f rom an aqueous d ispers ion of 
f i lm- fo rming organic synthet ic resins 
porous in order to be able to use them 
fo detect h igh-molecu lar -weight c o m p o ­
nents of l iquids, or that such poros i ty 
can be achieved s imply by add ing f i l lers 
w i th a part ic le size ly ing in a speci f ic 
range and in a speci f ic we igh t rat io. 

The subject-matter of Cla im 1 is there­
fore not d isc losed in an obv ious way 
f rom the pr ior state of the art. 

4. In establ ishing the novelty of the 
subject-matter of the d isputed patent it 
was indeed shown that the feature 
stated in the open ing part of C ia im 1 
"(part ic les) w i th a size of between 0.2 
and 20 mic romet res" does not,, as the 
appel lants c la im, be long to the state of 
the art (accord ing to DE-A-1 598 153) in 
con junc t ion w i th the other features in 
the preamble. Nevertheless, the Board 
sees no reason for it solely on th is 
account to insist that the wo rd ing of a 
patent c la im already granted shou ld be 
amended . The Board takes Rule 29(1) 
EPC for what it is - an imp lement ing 
regulat ion, pr imari ly relevant t o the pa­
tent grant procedure and therefore no 
more const i tu t ing a g round fo r oppos i ­
t i on than fo r example Art ic le 84 EPC 
(reference to T 23/86 of 25 August 1986, 
OJ EPO 1987, 316). 

Cla im 1 can therefore be main ta ined 
in the text as granted. 

5. The exis t ing Cla im 2 accord ing to 
the main request is dependent on Cla im 
1 and adds an appropr ia te fur ther devel­
opment of its subject-matter . It can 
therefore l ikewise be main ta ined. 

6. Since the documents newly in t ro­
duced into the proceed ings have g iven 
no cause to restr ict the patent c la ims, it 
is not necessary to ment ion t hem in the 
in t roduc t ion t o the descr ip t ion , 

7. The respondents ' ma in request 
can therefore be a l lowed. Thei r sub­
sidiary requests I and II are thus of no 
relevance. 

Order 

For these reasons, it is decided that: 

The appeal is rejected. 

se si tuent dans les plages revendiquées. 
Il s'agit en effet dans ces documen ts de 
f i lms de matière synthét ique qu i do ivent 
être étirés après l ' In t roduc t ion d e s 
agents de charge pour deveni r po reux . 

Les documents cités par l ' in t imée au 
cours de la procédure ( "LATEX FILM 
FORMATION", ioc. ci t . , et "F i lm-For­
ming Compos i t i ons " , loc. cit.) n ' indi­
quent nul lement qu ' i l peut être intéres­
sant de rendre poreux des f i lms réal isés 
à part i r d 'une d ispers ion aqueuse de 
matières synthét iques o rgan iques f i lmo ­
gènes pour pouvoi r les ut i l iser aux f ins 
de la mise en év idence de cons t i tuan ts 
de l iquides de poids molécu la i re élevé, 
ni qu ' i l suff i t pour rendre ces f i lms 
poreux d ' in t rodu i re dans un rappor t en 
poids déterminé des agents de charge 
pour lesquels la tai l le des par t icu les se 
situe dans une plage dé te rminée. 

L'objet de la revendicat ion 1 ne 
décou le donc pas d 'une manière évi­
dente de l'état de la techn ique . 

\ 4. Lorsqu'à été établ ie la nouveauté 
de l 'objet du brevet contes té , il a b ien 
été constaté qu 'examinée en comb ina i ­
son avec les autres caractér is t iques du 
préambule, la caractér is t ique ind iquée 
dans le préambule de la revend ica t ion 1 
"(part icules) don t la ta i l le est compr i se 
entre 0,2 et 20 jxm" n'est pas compr i se 
dans l'état de la techn ique cons t i t ué par 
le document DE-A-1 598 153, con t ra i re ­
ment à ce que prétend la requérante . 
Toutefo is la Chambre est ime qu ' i l n'y a 
pas Heu, pour ce seu l mot i f , d 'ex iger 
une modi f i ca t ion du texte d 'une reven­
d icat ion d 'un brevet déjà dél ivré. Pour 
la Chambre , la règle 29 (1) CBE est une 
d ispos i t ion rég lementa i re qu i a été 
in t rodui te avant tou t pou r la p rocédu re 
de dél ivrance du brevet et don t le non-
respect const i tue donc tou t aussi peu 
un mot i f d 'oppos i t ion que par exemp le 
le non-respect de l 'art icle 84 C B E (cf. la 
déc is ion T 23/86 du 25 août 86, JO OEB 
1987, 316). 

La revendicat ion 1 peut d o n c êt re 
maintenue dans le tex te su r la base 

• ^ u q u e l a été dél ivré le brevet. 

5. Le texte actuel de la revend ica t ion 
2 visé dans la requête p r inc ipa le dépend 
de la revendicat ion 1 et comp lè te ut i le­
ment la déf in i t ion de l 'objet de ce l le-c i . 
Il peut donc de même être ma in tenu . 

6. Etant donné que les d o c u m e n t s 
nouvel lement ci tés au cours de la p rocé­
dure ne rendent pas nécessaire une 
l imi ta t ion des revendicat ions, il n'y a 
pas lieu d 'en faire men t i on dans la 
part ie in t roduct ive de la desc r ip t i on . 

7. Il peut donc être fai t d ro i t à la 
requête pr inc ipale de l ' in t imée, par 
conséquent ses requêtes subs id ia i res I 
et Jl sont désormais sans ob je t . 

Dispositif 

Par ces motifs, il est statué comme 
suit: 

Le recours est rejeté. 
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