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

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

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

Il faut d'abord noter que la grande majorité des brevets francais délivrés actuellement sont
obtenus par la procédure devant 1'Office européen des brevets, a l'issue d'un examen dont une
composante essentielle est '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 réfere a l'Article 138 de la
Convention sur le brevet européen. Cela devrait logiquement aboutir a4 ce que les doctrines
élaborées par I'0O.E.B. en matiére 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 maniére systématique les positions de la Cour de Cassation avec la
jurisprudence des Chambres de Recours de 1'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 francais 75 13837 intitulée "Cosse
femelle de contact et comnecteur 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 : Le brevet est délivré avec un avis documentaire définitif identique au
second projet.

- mars 1981 : AMP Inc. et AMP de France, licenciée exclusive, assignent
LABINAL, CABLAUTO et RKG (désignées ci-apres "sociétés LCR")
pour contrefagon des revendications 1, 2 et 4 du brevet.

- 25 mars 1983 : 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.
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- 26 septembre 1985 : La Cour de Paris infirme le jugement de premiére instance en
déclarant valables les revendications invoquées et conclut qu'elles sont
contrefaites. Les défendeurs se pourvoient en cassation.

- 4 novembre 1987 La Cour de Cassation casse l'arrét d'appel en ce qu'il a reconnu
valables les revendications 1, 2 et 4 et renvoie l'affaire devant la Cour
de Lyon. '

- 9 janvier 1989 : 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 I'LN.P.L

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

"Cosse femelle de contact électrique, réalisée en tole et comprenant un
logement de section transversale a peu prés en U, constitué d'une base de
laquelle s'élevent des parois latérales dont les bords libres sont recourbés
vers ladite base, de maniére qu'une languette complémentaire de contact
puisse étre introduite entre la base et les bords recourbés des parois
latérales, la cosse comportant également une patte réalisée d'une seule
piéce avec la base et faisant saillie d 'avant de cette derniére, c'est-d-dire a
Uextrémité d'introduction de la languette dans le logement, la patte étant
orientée vers l'arriére dudit logement, comportant un ergot incliné vers
U'arriére de certe patte et vers les bords recourbés des parois latérales, de
maniére a pouvoir se loger dans un trou ou une ouverture de la languette
complémentaire lorsque celle-ci est emboitée dans le logement, afin de
verrouiller ladite languette et de I'empécher ainsi d'étre retirée du logement,
cosse caractérisée en ce que l'extrémité libre (5) de la patte (4) fait saillie
au-dela des extrémités arriére des bords recourbés (3) des parois latérales
(2) et est recourbée de maniére a s'éloigner de la base (1) pour former un
organe de libération (5), la patte (4) pouvant étre enfoncée élastiquement
afin de s'éloigner des bords recourbés (3) des parois latérales (2) par appui
sur l'organe (5) de libération, de maniére que l'ergot (6) de la patte (4) soit
dégagé de la languette complémentaire (11) emboitée dans le logement”.

Pour alléger I'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-a-dire deux fois recourbés, qui
forment la partie destinée au contact avec la face supérieure de la languette (moyen B);
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- une patte d'une seule piéce avec la base, située a 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'arriere du logement,
qu1 peut étre enfoncé €lastiquement pour degager 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 paralleles a la base (moyen B'), et
une patte munie d'un ergot de verrouillage (moyen C).

Le brevet Volinskie décrit un élément de connexion destiné a l'engagement dans un boitier,
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 ¢tait 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
étre 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 sociét€s LCR ont demandé l'annulation de la revendication 1
pour défaut d'activité inventive en invoquant les brevets Hopkins et Volinskie. IIs 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 premiere instance avait fait droit a la
demande en annulation.

L'arrét 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
étre 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.
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TGI Paris avait admis que le moyen B était nouveau et qu'il remplissait cette fonction, mais
a €carté 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 fagon "le juge a toujours le pouvoir de transporter dans le preambule
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 I'état de la technique antérieure @ la date de priorité” et a ajouté plus loin que ce
moyen était "absent des données objectives de 1'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 fiit 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' a I'égard de l'arrét d'appel.

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

"Alors que la fonction de contact électrique ainsi attribuée par la Cour a la
patte (4), c'est-a-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 a
Uinvention pour déclarer celle-ci valable et condamner un prétendu
contrefacteur, 'arrét méconnait la loi dudit brevet et viole les articles 1 @ 6
‘de laloi du 2 janvier 1968".

Le second moyen reproche a l'arrét 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 méme
l'invention et les moyens de celle-ci, dans leur application a l'objet indiqué
dans le préambule; qu'en en décidant autrement, l'arrét 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'arrét 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 I'article 8 du décret du 5 décembre 1968 (...).
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Attendu que pour accueillir la demande et déclarer que la revendication 1
du brever impliquait une activité inventive, la Cour d'appel, aprés 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 mdles 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 probléme a résoudre par linvention consistait a éviter une
séparation accidentelle entre la cosse femelle et la languette mdle et a
néanmoins permettre une déconnection aisée et que la revendication 1, dans
ses deux premieres versions, se limitait en conséquence a demander la
protection pour les systémes de verrouillage et de déverrouillage et que
dans sa version rectifiée q la suite de l'avis documentaire de ['Institut
National de la Propriété Industrielle, la partie caractérisante de cette
revendication était réduite au seul systéeme 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°) Premiére question : exigence d'une description de la fonction

La question posée 4 la Cour de Cassation est celle-ci : I'objet de la revendication incluant un
moyen dont la structure est décrite de maniére 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 Supréme répond a cette question par la négative. Elle releve en effet que "la
description du brevet précisait (...) le double probléme a résoudre par l'invention” (verrouillage de
la languette et déconnection aisée). C'est dire que le probléeme de la qualité du contact €lectrique
n'était, a l'inverse, pas mentionné dans le brevet. La Cour déduit de cette absence de description du
probleme que le breveté n'est pas fondé a s'en prévaloir pour démontrer l'activité inventive.

I1 faut tout d'abord souligner que le droit frangais interdit au déposant toute adjonction a la
description apres le dépot du brevet. Des lors, l'exigence d'une mention de la fonction dans la
description du brevet signifie que la fonction devait étre décrite dans la demande telle que déposée.

Il faut ensuite remarquer que le moyen B est revendiqué et décrit de maniere suffisante, et
que son role de contact avec la languette est revendiqué et décrit. La question est de savoir si l'effet
technique résultant du moyen B, & savoir la qualité du contact, devait étre décrit dans le brevet pour
que le breveté piit s'en prévaloir dans l'appréciation de l'activité inventive. C'est en ce sens que la
Cour de Cassation se réfere a juste titre & la notion de "probléme a résoudre par I'invention"”.

Mais la position de la Cour présente une faille logique. Car I'effet technique (ou le probleme
a résoudre) ne peut étre formulé en réalité qu'aprés 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 I'état de la
technique.




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

Il n'échappera a aucun praticien du droit des brevets qu'il s'agit 1la d'une hypothése
totalement irréaliste et que la condition de description posée par la Cour de Cassation s'apparente a
exiger du breveté la quadrature du cercle. Cette condition place le breveté en position de profonde
infériorité lorsqu'il doit répondre a une action en nullité. Le breveté, en présence d'un document
antérieur qu'il ignorait lors du dépét, se trouvera entravé dans sa capacité a argumenter, limité qu'il
sera aux indications contenues dans la demande initiale.

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

- §'il peut montrer que cet effet découle de l'enseignement du brevet et de la comparaison
entre l'objet revendiqué et 1'état de la technique, et

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

Cest en tout cas la position de I'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 ou le déposant était en désaccord avec la Division d'Examen sur I'état de la technique a
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 mé€me probleme que l'invention et qu'il fallait s'en tenir A I'état de la technique retenu dans la
demande initiale, lequel concernait le méme probléme. La Chambre de Recours réfute
I'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
probléme a résoudre et de sa solution, l'invention apparaitra sous un jour
quelque peu différent par rapport @ 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 aprés le dépot peut
révéler l'existence d'un état de la technique plus proche de l'invention.

11. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, la nature du
probléme résolu par l'invention doit étre 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
étre différent de l'état de la technique connu du demandeur au moment du
dépot de la demande. L'article 123 (2) de la CBE n'interdit pas la
reformulation du probléme au cas ou cela deviendrait nécessaire, Q
condition que I'homme du métier ait pu déduire le probléme ainsi reformulé
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de la demande telle que déposée en la considérant a la lumiére de I'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
probléme résolu par l'invention", est en compléte contradiction avec celle de I'0.E.B. On peut en
conclure que si notre droit interne en restait sur la présente décision de la Cour Supréme, les
titulaires de brevets obtenus par la voie nationale seraient lourdement handicapés vis-a-vis de ceux
ayant opté pour la procédure européenne.

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

"Il n'est pas admissible de s'appuyer sur un effet qui a été décrit auparavant
par le demandeur comme indésirable et négligeable, pour le présenter tout
a coup comme un probable avantage d'un autre point de vue, ce qui
implique que le probléme technique et les critéres d'appréciation de
Uactivité inventive doivent prendre en compte ce revirement. Si une
redéfinition du probléme technique est normalement permise, et méme
nécessaire, sur la base d'une comparaison des effets obtenus avec I'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 caractére général de l'invention”.

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

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

La position de la Cour pose en fait deux problémes : un probléme préalable, qui concerne la
notion d'invention, et un second probléme, 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 souléve la question de ce qu'il faut entendre par "invention
revendiquée” ou "objet de la revendication". Cette question se pose plus particulierement dans les
systemes de brevet qui imposent ou recommandent la rédaction des revendications en deux parties,
un préambule qui énonce les caractéristiques techniques appartenant a 1'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 premicre considere
que la revendication doit étre considérée dans son ensemble, et que des lors, l'invention revendiquée
est définie par I'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 consideére que l'invention est définie uniquement par ses moyens nouveaux, €énonces
dans la partie caractérisante, et que les moyens figurant au préambule n'en font pas partie. Clest
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°1, pp.3-9, et J.P.Martin, La Semaine juridique-E, n°47, 24 novembre 1988, 15327,
pp.742-745).
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La position de la Cour appelle les plus séveéres critiques. te

te

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

Prenons le cas d'une invention consistant dans l'application & un procédé industriel d'une I
méthode de calcul mise en oeuvre par un programme d'ordinateur. La revendication de procéde, St
rédigée en deux parties, énoncera dans le préambule les phases connues du procédé, et la partie 0
caractérisante consistera dans 1'énoncé de la méthode de calcul mise en oeuvre par le programme. Si C

l'on applique la conception "différentielle” retenue par la Cour, les moyens constitutifs de
I'invention sont définis par la partie caractérisante : l'invention doit alors étre considérée comme
formée de la seule méthode de calcul. Elle tombe ainsi sous le coup de l'exclusion de la C
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
a la conclusion que linvention est un procédé industriel qui ne doit pas étre exclu de la 1
brevetabilité. ¢

La jurisprudence pertinente dans ce domaine est I'arrét Schlumberger de 1a Cour de Paris du . 1
13 juin 1981. Cet arrét ne s'est pas prononcé explicitement sur la maniére de définir l'invention. |
Mais la seule conception cohérente avec cette jurisprudence est a I'évidence 1'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 Supréme des Etats-Unis en date du 3 mars 1981, qui avait
précédé de peu l'arrét Schlumberger, le point avait été tranché de fagon explicite. La conception
dite "point of novelty approach", qui prétendait isoler les caractéristiques nouvelles pour juger du
caractére protégeable de l'invention, avait été rejetée, et adoptée au contraire 1'approche consistant a
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 I'0.E.B. (J.O. OEB 1/1987) est en parfaite concordance
avec l'arrét 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 1'objet du brevet et 1'état de la technique résidait dans I'utilisation
d'un programme, en d'autres termes, que le programme était le seul moyen nouveau, et que de ce
fait 'objet du brevet devrait étre 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 maniére 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 1'0.E.B. (et des
Etats-Unis) est I'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 a I'égard de la conception adoptée par la Cour est qu'elle fait
dépendre la définition de l'invention revendiquée de 1'état de la technique considéré comme le plus
-proche lors de la rédaction de la revendication.
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Les moyens connus sont ceux qui sont communs a l'objet revendiqué et a l'état de la
technique considéré, les moyens nouveaux sont ceux qui n'appartiennent pas a cet état de la
technique; La répartition entre moyens connus et moyens nouveaux est fonction de I'état de la

technique retenu.

Or, il est fréquent qu'en la matiére un choix s'offre entre deux documents antérieurs. Suivant
I'état de la technique retenu, les moyens communs a I'état de la technique et A l'objet revendiqué
seront différents et les moyens nouveaux seront également différents. On aboutit ainsi, pour un
objet défini par le méme ensemble de moyens, a deux définitions différentes des moyens nouveaux,
C'est-a-dire, selon la conception adoptée par la Cour de cassation, A deux inventions différentes.

L'instabilité¢ qui en résulte dans la définition de l'invention revendiquée est un facteur
d'insécurité juridique extrémement ficheux. C'est 12 un élément qui aurait di suffire a €carter 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 B (bords deux fois recourbés), mais non les moyens C (patte avec
ergot de verrouillage) et D (organe de libération). Le brevet Hopkins décrit quant a lui les moyens
A et C. Sil'on retient le premier cas, les moyens nouveaux sont C et D, alors que si l'on prend le
brevet Hopkins comme point de départ, les moyens nouveaux sont B et D. S'agit-il 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 a I'état de la technique
qu'il avait retenu, "la partie caractérisante de la revendication ferait ressortir tres fidelement
l'activité inventive, de sorte que la vraie nature de l'invention apparaitrait a tous”. La Chambre de
Recours saisit cette occasion pour réaffirmer de la maniére 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 :

"15. Il convient de rappeler que les revendications sont destinées & définir
l'objet (par exemple un dispositif, un procédé) de la protection demandée
(article 84 de la CBE). Elles doivent étre formulées conformément aux
exigences de la régle 29 de la CBE. Nulle part, dans cet article ou dans
cette régle, il n'est précisé qu'il est nécessaire ou souhaitable que "la partie
caractérisante de la revendication fasse ressortir fidélement I'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 linvention et [lactivité
inventive qu'elle implique”.

Une autre décision & 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 ['activité inventive qu'elle
implique, que cette revendication porte exclusivement sur [l'application
simultanée de toutes ses caractéristiques”.
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Une autre objection a la conception "différentielle” retenue par la Cour est qu'elle n'est pas
cohérente avec le principe d'appréciation de la contrefagon. Pour apprécier s'il y a contrefagon, le
tribunal examine si l'objet argué de contrefacon présente les caractéristiques définies dans la
revendication invoquée, le critére 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.

Sil'approche "différentielle” est retenue, quelle conséquence en tirer pour l'appéciation de la
contrefacon ? Il est exclu de faire porter la comparaison entre 1'objet argué de contrefagon 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 tres
préjudiciable pour toutes les parties en présence.

Une décisi~~ sans nul doute critiquable a fourni 2 P.Mathély (Annales, 1985, n°2, pp.68-71)
un argument en faveur de 1'approche "différentielle”. Il s'agissait d'un cas ou le breveté avait obtenu
du tribunal que soit jugé contrefaisant un dispositif entierement défini dans le préambule de la
revendication. Mais cet argument ne convainc pas, car l'approche globale, correctement appliquée,
conduisait a une réponse satisfaisante. En effet, le dispositif incriminé, ne comportant aucun des
moyens de la partie caractérisante, ne reproduisait pas certains des moyens de 'objet revendiqué et
n'aurait pas dii étre jugé contrefaisant. L'approche globale s'oppose donc aussi bien a la définition
tronquée ‘e sur la seule partie caractérisante qu'a la prétention du breveté de protéger en eux-
mémes le- :0oyens énoncés au préambule.

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

Il convient également de s'interroger sur les implications du présent arrét en ce qui concerne
l'appréciation de la brevetabilité. Dans la présente espéce, 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 a cette conclusion ? Deux possibilités se présentent.

La premiére consiste en quelque sorte & "neutraliser” la nouveauté du moyen B, c'est-a-dire
a 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 & 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 'article 8 du décret du 5 décembre 1968, consiste a considérer
que tous les moyens figurant au préambule sont réputés connus, méme si la combinaison des
moyens du préambule n'est décrite en totalité dans aucun élément de 1'état de la technique. L'état de
la technique opposable 2 la revendication se trouverait ainsi "enrichi" d'un élément apporté par le
breveté. Il est certain que le présent arrét donne crédit a cette interprétation puisqu'il estime que la
Cour d'appel a violé ce décret.

Cette explication ne souléve pas moins d'objections.

Une premiere objection est fondée sur la lettre et I'esprit de la loi. L'état de la technique est

défini de maniere objective par l'article 8 de la loi de 1968. Cette définition est nécessairement
~ limitative. Ajouter & cette définition la combinaison des moyens du préambule revient a 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




11

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

Une autre objection est l'extréme confusion qui ne peut qu'en résulter. L'appréciation de
I'activité inventive consiste & examiner si, pour un homme de métier, 1'objet revendiqué ne découlait
pas de maniere évidente de I'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 1'état de la technique,
permettant de dégager les enseignements que I'homme du métier pouvait tirer de chaque élément. A
partir de 13, I'examinateur ou le juge apprécie le caractére évident ou non de l'invention au regard de
ces enseignements.

Il est bien clair que ces enseignements ne peuvent étre définis que pour un élément de I'état
de la technique lui-méme défini dans sa consistance. Mais quels enseignements tirer de 1'énoncé
formel de moyens que constitue le préambule de la revendication ? Doit-il étre considéré seul ? Ou
bien devra-t-on l'interpréter a la lumiére de la description du brevet ? Ces questions montrent bien a
quelles difficultés nous expose la thése suivant laquelle les moyens du préambule devraient Etre
réputés connus. Une telle proposition, faisant entrer le contenu du brevet dans la définition de 1'état

de la technique, en altere l'objectivit€. Nous assistons ainsi a I'introduction du subjectif dans la
définition méme de l'état de la technique.

La position de I'O.E.B. en la matiére est d'une extréme netteté. L'O.E.B. insiste sur le
caractére objectif que doit revétir l'appréciation de l'activité inventive et sur la nécessité, qui en
découle, de partir de I'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 'activité inventive réside dans la difficuité a en éliminer tout caractere subjectif.
Cet écueil se traduit notamment par le risque de "reconstruction a posteriori” de l'invention par
combinaison de plusieurs éléments de 'état de la technique. Pour éviter cet écueil, il faut analyser
I'état de la technique indépendamment de I'enseignement de la demande ou du brevet examiné, et se
garder de lire I'état de la technique 4 la lumiére de l'enseignement de la demande ou du brevet. Une
condition nécessaire - et l'on pourrait ajouter minimale - pour cette analyse est que chaque €lément
de I'état de la technique que 1'on considére soit identifié en lui-méme, indépendamment du contenu
de la demande ou du brevet examiné. Cet impératif s'oppose a l'idée consistant & présumer connus,
sans autre vérification, les éléments présentés comme tels par le déposant, ce qui entacherait de
subjectivité l'analyse de 1'état de la technique. La position de I'0.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 trés tot dans sa jurisprudence la nécessité de
faire preuve d'objectivité dans l'appréciation de lactivité inventive (cf.
décision T 01/80 "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 probléme 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 I'on veut porter un jugement objectif sur l'activité
inventive, partir de l'état de la technique considéré objectivement pour
ensuite déierminer en conséquence selon des critéres objectifs le probléme
qui est posé et résolu conformément Q l'invention (cf. décision T 24181
"Valorisation des métaux/BASF”, JO OEB 4/1983, p.133).

9.2. En l'espéce, la Division d'examen a admis 4 juste titre que ['état de la
technique le plus proche semble étre celui exposé dans la description de la
présente demande. Toutefois, le document correspondant n'a pas été cité,
comme le recommande la régle 27 (1) (c) de la CBE, ni méme identifié, d'oi
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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 I'état de la technique le
plus proche ne peut étre considérée comme objective. En bonne logique, si
U'on part d'un état de la technique prétendu le plus proche qui n'a pas été
identifié de maniére objective et est méme sujet a caution, la détermination el
du probléme technique ne peut certainement pas étre objective. de
En conséquence, l'existence d'une activité inventive n'a pas pu
raisonnablement étre appréciée. Il en va de méme en ce qui concerne
l'appréciation de la nouveauté".

Une autre décision de '0.E.B. présente un grand intérét en ce qui concerne la considération
a donner a 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 apres rejet d'une opposition, linvention portait sur un agent de diagnostic contenant hi
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. C

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 I'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 étre considérée comme décrite implicitement dans le
document antérieur, et conclut 4 sa nouveauté.

La Chambre se livre ensuite A I'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 a
l'existence d'une activité inventive.

Enfin, et c'est 12 un autre aspect trés 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 a la répartition
des moyens revendiqués entre préambule et partie caractérisante. Sur ce point, la Chambre indique :

"Lorsqu'a été établie la nouveauté de '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 1 "(particules) dont la taille est comprise entre 0,2 et 20 um”
n'est pas comprise dans l'état de la technique constitué par le document DE-
A-1 598 153, contrairement a 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 déja délivré. Pour la
Chambre, la régle 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
aoiit 86, J.0. OEB 1987, 316).
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La revendication I peut donc étre maintenue dans le texte sur la base
duquel a été délivré le brevet.

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

On notera encore une conséquence, que 1'on peut juger peu satisfaisante, de la décision de la
Cour de Cassation. Si l'approche "différentielle” devient la régle, les déposants qui ont "joué le jeu"
de la procédure devant I'ILN.P.I. en modifiant leurs revendications en réponse a l'avis documentaire,
alors méme qu'une absence de réponse ne pouvait étre sanctionnée par un rejet, risquent de se voir
pénalisés lors d'un contentieux en nullité. Ceux qui auront adopté une rédaction a l'américaine, ou

tous les moyens figurent dans la partie caractérisante, et qui s'en seront tenus a cette rédaction,
jugeront qu'ils ont été bien inspirés de ne rien faire.

Pour l'avenir, cette décision ne peut qu'inciter les déposants a rédiger les revendications de
cette maniére, méme si elle n'est pas conforme au décret. Est-ce 1a une conséquence désirée ?

C - 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 boitier isolant (17) dans lequel ladite cosse est fixée,
le boitier (17) comportant des organes (16, 24) qui peuvent coopérer avec
l'organe (5) de libération de la cosse pour enfoncer élastiquement la patte

(4) II.
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 boitier (17), une paroi

supérieure (20) du boitier (17) présentant une surface inclinée (24) entrant

en contact avec ['organe de libération (5) de la patte (4) lorsque la cosse est

déplacée axialement dans un premier sens par rapport au boitier (17), afin

de réaliser 'enfoncement élastique de la patte (4) pour libérer l'ergot (6),
solidaire de la patte (4), de la languette complémentaire (11) emboitée dans

le logement”.

2°) La décision d'appel
En premiére 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 1'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”.
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3°) La décision de cassation pe
or
Le moyen de cassation concernant la revendication 2 reproche a l'arrét d'appel d'avoir an
déclaré valable cette revendication dans les termes suivants : br
"Alors qu'en ne constatant pas, s‘agissant de ces éléments particuliers
ajoutés a la revendication 1, l'existence d'une activité inventive que I'a
déniaient les conclusions des sociétés défenderesses, la cour n'a pas donné to
de base légale a son arrét au regard des articles 6 et 9 de la loi du 2 janvier
1968 dans sa rédaction applicable a la cause;
Qu'elle n'a pas davantage donné de base légale & son arrét vis-a-vis des dits ju
textes deés lors qu'elle n'a pas apprécié l'activité inventive au regard d'une su
combinaison englobant les revandications I et 2".
Le moyen concernant la revendication 4 est formulé en termes similiaires. ca
’ ra
La Cour de cassation accueille ces moyens et casse l'arrét d'appel en ces termes : se
re
"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 a la revendication 1, la cour d’appel se borne a
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-mémes ou en combinaison avec la
revendication 1 impliquaient une activité inventive, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale d sa décision au regard des textes susvisés”.
4°) Commentaire
L'arrét d'appel, déclarant automatiquement brevetable une revendication qui incorpore un
objet jugé brevetable, correspond 4 la solution généralement admise. L'arrét 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'hypothese de départ est que la cosse est un objet reconnu brevetable, c'est-a-dire nouveau pr
et impliquant une activité inventive vis-a-vis de I'état de la technique. Cette appréciation suppose
que la cosse differe sur certains points de I'état de la technique et que les différences se traduisent
par un effet technique. : l'e
pre
Cette cosse est incorporée dans un connecteur qui est revendiqué, ce connecteur comportant
d'autres €léments. En toute logique, le connecteur, du seul fait qu'il incorpore la cosse, objet
brevetable, ne peut appartenir a 1'état de la technique. Il est donc nouveau, et différe de 1'état de la dé
technique au minimum par les moyens nouveaux de la cosse. Il implique également une activité ‘ c'e
inventive si ces différences se traduisent au minimum par l'effet technique identifié pour la cosse acy
considérée en elle-méme, en d'autres termes si l'effet technique de la cosse continue d'exister pour nu
le connecteur.
Par conséquent, la seule situation oul le connecteur pourrait ne pas étre brevetable serait que ﬁ dé

l'effet technique de la cosse se trouve annihilé par l'incorporation de celle-ci dans le connecteur, ou I'C
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perde tout intérét 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 posséde en lui-méme. On voit encore moins pourquoi un
breveté serait intéressé a revendiquer un tel ensemble.

Cette analyse nous parait justifier la solution classique retenue par la Cour de Paris. Mais
I'analyse part de 1'hypothése d'un objet brevetable. Il semble qu'en fait, la Cour de Cassation ait a
tort raisonn€ comme sl fallait ignorer cette hypothése.

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

L'OEB. a adopt¢ sur lappréciation des revendications incorporant toutes les
caractéristiques d'un objet brevetable une position qui correspond exactement a 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 espece :

"l1. Les objets des revendications indépendantes 4 et 7, qui ont
sensiblement le méme contenu, reposent sur le méme 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 premiéres de l'objet de
la revendication 1, les secondes de l'objet de la revendication 4, et sont
donc brevetables a ce titre”.

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

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

Elles sont de surcroit en totale contradiction, sur tous les points, avec les doctrines
développées par I'0.E.B. Si de telles discordances sur des questions de principe devaient subsister,
c'est la base méme du systeéme européen qui serait mise en cause. Car quel crédit pourra-t-on
accorder a un brevet européen s'il s'avére que les juridictions nationales traitent les contentieux en
nullit€ selon des principes opposés a ceux qui ont présidé a sa délivrance ?

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




GROS DELIVREL & bs /1@5@/ 3¥1, T /16
gATE DU 8.10. 3 /’ ;
ﬁi m‘?‘ﬂ i s?w;m.

M?FMpeﬂokeGén@ai; K 09970
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%% chambre- 2° section du — e
Grande Instance o coe
T‘%lkb.?‘nal i: PZ;ISQ nekEl . ; Leme chambre, section B
du 23 mars 1983 o
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" AIDE JUDICIAIRE

-PARTIES EN CAUSE

Admission du

au profitde ‘ ; | I°/ La société de droit amerlcaln

- ; | AMP INCORPORATED ,

"Date de I'ordonnance de i : gzigiégUgéegepest E;senhoverﬁBguievard
I6ture & ‘ : Y s fenngyivanie , )

° o I3 JUIN 1985 agissant poursuites et diligences de ses
représentants 1egaux domiciliés en cettﬁ

qualité audit siége s :

> 2 . 29/ la société anonyme‘AMP D= FRANCE ,

Av FOoND + ADD - dont le siége social est & 95000 PONTQISL,
‘ : 29 , Bhaussée Jules César ,

agissant poursuites et diligences de ses

représentants 1egaux - d0m16111L$ en cette

quallte aud&t siege ,

“Appelantes
représentées par Me Jean»MOPZAU s avoué s
assistées de Me Ph. COMBVAU s, avocal

3@/ La socmeﬁe anonyme PRECISION MECAR IQUEk
- LABINAL

dont le siége social est & 9} SAINT OU”N .
17, rue de Clichy ,

prise en la personne de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit
siége , : s

4°/ La société anonyme CABLAUTO SGE ,

dont le siége social est Zone Industrielle
d! Englantiéres ,

46000 CAHORS ,

prise en la personne de ses représentants
‘legaux domiciliés en cette gualité auult -
siége , :

5°/ La société R.K.G.

dont le siége social est a EQIS D° ARCY
5 avenue Newton

prise en la personne de ses representants
légaux , domiciliés en cette qualite
audit siége
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tNVE NTIVES

“intlmees ’
représentées par Me DANIEL- LAMAZIERE R avoué i

Président : Monsieur BONNEFONT ,

MINISTERE PUBLIC : Monsieur LEVY , Avocat Général ;

 DEBATS : A 1l'audience publique du I3 juin I985 ;

LES FAITS :

société anonyme AMP DE FRANCE ( ci-aprés dénommées : AMP

3 mai I974 , et délivré le II avril I980 pour l'invention E

~une telle cosse et , la seconde , benef1c1alre de la 11cence

la S.A. CABLAUTO SGE et la SA R.K.G ( ci-aprés dénommées

. les prodults brevetes .

“Le jugement critiqué rendu le 23 mars I983% par le trlbunal
de grande instance de PARIS ( troisiéme chambre- deuxiéme

assistées de. Me P. MATHELY ; avocat g

COMPOSITION DE LA COUR H
Lors des débats et du délibéré :

Conseillers Mon51eur E, FONTANA et Madame BETEILL“ s

9

GREFFIER : Madame TOUSSAINT ;

ARRET : Contradictoire 3 - L
Prononcé publlquement par Monsieur BONNEFONT 5 Pre51dent s ;
~lequel a signé la minute avec Madame TOUSSAINT , Greffier sl

EXPOSE DES FAITS E? DE LA PROCEDURE :

La société de érelt américain AMP INC et sa flllale 1a
A et F ) sont , la premiére , propriétaire du brevet n°
75,13.837 demandé le 2 mai 1975 , avec déclaration de prio=
rité attachée au brevet britannique n® I9542 déposé le
d'une cosse femelle de contact et d'un connecteur comportant
d'exploitation de ce titre .

La S.A. PRECISION MECANIQUE LABINAL et ses deux filiales
L,C et R ) fabriquent et ccmmerc1alisent de concert une

cosse et un connecteur qui présentent des 51m111tudes avec

PREMIERL INSTANCE :

En conséquence et par exploit des 3,4 et 6 mars 1981 falsant
sulte & deux proceSwverbauX de saisie contrefaqon des .
I9 et 25 février s AMP.A et I ont assigné L,C et R en contred
fagon du brevet susvisé , pris en ses revendlcatlons n° I, 0
2 et 4 , :

section ) a prononcé la nullité , pour défaut dlactivité
€ , de ces tro;s revendlcatzons et deboute 1es
demanaere&ses e

DEVANT LA COUR :




ip A et F 5 appelantes ,‘concluent & 1’1nf1rmatlon du jugem

ent et réitérent leurs demandes initiales en validation de 8&15198»
arrét , en paiement , a chacune , de 250,000 francs & titre ~
d'indemnité provisionnelle & completer apres expertise comp=
table outre 1'interdiction sous astreinte , confiscation et ~
publication et du .paiement de 50,000 francs au titre de 1'=
article 700 du nouveau Code de procédure civile . ~

f:En @ens contralre s

L, C et R dntimées , concluent & la confirmation au Juge=
;fment . subﬁxdlalrement & 1l'absence de contrefagon et récla-
ment la somme globale de 200 000 francs au titre de 1llarticle
f?OO precite o

s

i

JLA ETANT EXPOSE LA COUR ¢

qui se reLere s pour un plus ample exposé des faits et de 1& ,
~ocedure g 8U Jugement critiqué et aux conclusions des partig s,

jI SUR LA PORTEE DE LA REVENDICATION NQ Iz

 COVSIDERANT que cette revendlcatlon est 11bellee comme suit g

|1 I = Cosse femelle de contact électrique , réalisée en tole

et comprenant un logement de section transversale & peu prés

en U , constitué d'une base de laquelle s'élévent des parois
laterales dont les bords libres sont recourbés vers ladite

base, de maniére qu'une languette complémentaire de contact

| pulsse étre introduite entre la base et les bords recourbés
 des parois latérales , la cosse comportant également une
;patte reallsee d'une seule piéce avec la base et faisant sail=

1ie & 1'avant de cette derniére , c'est-d-dire & l‘extrew

| mité d'introduction de la languette dans le logement s la

| patte étant orientée vers lfarriére dudit logement , & 1'=
intérieur de celui-ci , la patte, située dans le logement ,
~comp@rtant un ergot incliné vers l'arriére de cette patte

fet vers les bords recourbés des parols latérales , de maniére

| & pouvoir de loger dans un trou ou une ouvetyure de la lan-

1 guette complementalre lorsque celle-ci est embSitée dans

| le logement , afin de verrouiller ladite languette et de 1'e
“7emm§cher ainsi d'étre retirée du logement , cosse caracté-

risée en ce que llextrémité libre (5) de la patte (8) fait
saillie au-deld des extrémités arriére des bords recourbés

| (3) des parois latérales (2) et est recourbée de maniére a

| B'éloigner de la base ( I ) pour former un organe de libéra-
tion (5) , la patte (4) pouvart @&tre enfoncée élastiquement

afin de s'éloigner des bords recourbés (3) des parois laté-

| rales (2) par appul sur l'organe (5) de libération , de

- maniére que l'ergot ( 6) de la patte ( 4 ) soit dégagé de la
,languette complementalre { II) emboitée dans le logement

- O?SIDBQANT que conkraitement & 1°afflrmatlon de L, C et R '
_le contenu du préambule n'est pas réputé connu ; qu'en effet
aux termes de l'article 8 du décret du 5 décembre 1968 :
~‘app11cab1e en la cause 3 1'exclusion de 1’article 1T du décret




du IS septembre 1979 compte tenu de la date du dépdt de la
demande , les limites de la protection revendlquee sont flxee
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 dé-
l'invention " et que de toute fagon " le juge & toujours le
pouvoir de transporter dans le préambule s un elemenc figuran
dans la partle caracterlsante et inversement " e

CONSIDERANT que~1e moyen constltue par le repilement Wers
la base des bords des parois latérales ne figure dans aucun
des documents cités , ci-dessous analyseﬁ s révélateurs de
1'état de 1la technique antérieure & la date de prlorite ‘
~indiquée dans l'acte du dépSt de 1la demande H ‘

CONSIDERANT qu?inexacﬁement L,C et R affirment que ne moyven
n'a de fonction technique , celle d'assurer un bon contact

~ électrique , qu'en coopération avec le moyen ., ( non compris
dans la revendication I mals visé en page 2 , lignes 8 & I5 d
brevet ) constitué par des trongons de métal découpés dans les
~parois latérales et presentant des bords opposés ( reference
IO des figures I, 2 s et 5 ) 3 e

 CONSIDERANT gufil est évident en effet que , des lors~que;'
la Janguette complémentalire de contact est introduite entre

~ les bords recourbés (3) des parois latérales et la Base

( plus exactement la patte réalisée d'une seule piéce avec
~1la base ) un double contact électrique s'établit , en 1'=-
absence des trongons I0 , d'une part entre les bords recour-
bés % et la face superleure de la lanquette complementalre
~de contact II et d'autre part entre 1a face inférieure de cet
languette et la face superleure de la patte élastique 4 3

; CONSIDERANT qufil est tout aussi clair que le repllememt vers,
la base des bords 3 assure le meilleur de ces deux contacts ;
gréce 4 la pression , inversement proportlonnelle & la surfac
 sur laquelle la force est appliquée , exercée par la face
supérieure de la languette II sur la sectlcn réduite des bord
- tant que cette languetie est maintenue elasthuement en

. position de verrouillage par la patte flexible c'est & dire

‘tant que 1’organe 5 de libération n'est pas manoeuvye H

CONSIDERANT gue le moyen lltlgleux flgure donc en comblnalson
avec le dispositif de verrouillage et de déverrouillage dans
1'objet de 1la revendication ¢ qu'on ne retrouve d'ailleurs ,
contrairement encore & l'affirmation de 1,C et R et comme
1l sera démontré ci-dessous & propos de 1a contrefacon ,

dans les objets dncriminés lesquels ne ccmportent pas ;o
précisément , de trongons de métal decoupec dans les parois
latérales et présentant des bords opposés 3 .

. SUR LA VALIDITT DE LA REVENDICATION T

~ CONSIDERANT que 1'état de la technmque antérieur au depot de
la demande est constitué par les brevets américains HOPKINS
n® 3037 83 délivré le 29 mai 1962 et 3 076.I71 délivré




© = d'un lovement en U constitue dﬁune base et de parals

“compoge H

{*memt de verrouillage ,

~f@v1dement s étant précisé que cette lamelle est prolongée

‘*ergeﬁ et par suite le dévemouillage des deux piéces 3

1 ‘dans 1@3 autres varlanﬁ@u HOPKINS s

1 m/m ) de llextrémité de la paﬁte de sorte que celle-ci

‘:Ie 29 janvier 1963 issus de la lelglon d’une demande deposee
le 26 juln 1958 et par le brevet américain VOLINSKIE n°® 3.373L°
déposé le 25 septembre 1963 et délivré le I2 mars 1968 g

f:CGNSiDERANT que les brevets HOPKINS décrivent plusieurs
;;varlﬁtlans dfun connecteur dont la cosse femelle est formee°

 latérales dont les extrémités opposees slétendent 1'une vers
© l'autre au dessus de la base ¢

o= d'une patte prolongeant la base , repliee a liintérieur
~du logement en U et se prolongeant elle-méme au deld des
parols latérales du logement par une légére courbure vers le
haut étant précisé gue la patte porte un ergot qui vient se
loger dans une ouverture de la languette mlle lorsque cellem
est jntrodumte dans le logement de 1a cosse femelle ¢

- une butee menagee dans la base par estampage ou découpe
et sur laquelle s'appule la patte lorsque l'organe méle
est enfplace s ; ‘ . 5 ' -

CQNSIDFRANT que le brevet VOLiNSKlE déerit un connecteur

- d'un organe femelle en U dont une. par01 eomporte un ev1dem"

- dﬁun mrgaﬁe male constltue par une 1anguette dont ltextré=
mité est repliée vers 1l'arriére sous la forme d'une lamelle

«

flexible comportant un ergot destiné & s'enclencher dans 1'=

par une crosse dépassant de ltorgane femelle et sun Zaquelle
141 suffit d'appuyer pour entrafner le désenclavement de 1fe

CONSIDERANT que L,C et R retiennent comme antériorité 1a plus
_proche la figure 7 du brevet HOPKINS 3,076.1I7I et soutiennent
~‘qu?ii entrait dans la compétence de l'homme de métier de com=
pléter la parti€ arriére de la patte représentée sur cette

- figure par la crosse de libération VOLINSKIE pour réaliser
‘E*invemtlen dont la protection est demandée.

. MAIS COINSIDERANT que contrairement a leur afflrmatlen 1le
extremlte de la patte representee sur ladite figure repose
_ bien sur une butée qui s'oppose & son enfoncement , comme

CGVST“ERANT en effet que 1a figure 7 est en ellemmeme une -
 antériorité douteuse qui doit &tre interprétée rigoureusement
& la lumiére tant de la figure associée 6 lagquelle représen

la forme développée sur un.plan horizontal de la cosse
_correspondant & ce mode dfexécutionque du texte 3 que compte
tenu de 1a hauteur ( 6 m/m.) de chaque bord releve du loge-
- ment auw droit ﬁe llextrémité de la patte , 1a" ¥mleww de ce
logement au méme endroit niest que de ( 32 = 2 x 6 ) =

20 m/ m , donc inférieure de 6,5 m/m & la lemgeur ( 26,5

dans 1l'ordre de grandeur figuré , déborde de plus de 3 m/ m




.de chaque coté au dessus de l*arete du bord releve corres~~““
pondant ; qu'on lit dans la revendicatlon T du brevet : " ladi
patte ?ecourbee de fagon arquée ayant une extrémité libre f‘
terminant sa configuration arquée , de telle fagon que cette
extrémité libre puisse entrer en contact avec la base 10?5«;

: que la cosse mAle s'insére entre la patte arquée et les
extrémités libres des parois latérales " et encore dans la
revendication 2 ".,,, une patte , qui se termine directe-
ment en une extrémité llbre ; pouvant entrer en contact avec

Lé Eése WW 5

COiSIEmRANT que contralrement encore 2 lfafflrmation de
L,C et R le brevet FOPKINS n° %,0%7.183 n'indique nullement
que " 1é déverrouillage peut &tre obtenu en appuyant d'une
fagon quelconque , notamment au moyen d'un outil , sur 1'-
extrémité de la patte repliée afin de l'enfoncer et de
désengager l'ergot " 3 qu'on lit en effet dans la traduction

de ce brevet ( Page 7 lignes 26 et page 8 lignes I et 2 ) qug

W la’ séparation peut aussi 8tre effectuée en introduisant un
outil/entra la face supérieure de la languette I0 T ( partie
‘repliée de la patte ) et le face inférieure de la lamelle I2
( organe m8le ) % c'est a direffie 1a cosse entre les deux
piéces en contact e%f non veriicalement sur la seule extrem
mité arriére de la patte ; ~

CONSIDERANT que la légére courbure vers le haut par laquellel
ge termine la patte HOPKNIS n'est pas 1'amorce d'une crosse|
mals simplement un arrondi-destiné a: faciliter le gllssement
:de 1'extrémité de la patte sur les bords relevés formant
b&tﬁelors de l'introduction de l'organe méle dans le logemenf

_CONSIDERANT enfin que la gualité du contact electrlque depeuc
exclusivement dans le conmecteur HOPKINS de la force avec
laquelle la face inférieure de la languette mi3le est ap- ;
pliquée contre la face supérieure de la patte élastique dont|
“1'extrémité s'appuie sur la butée sans aucune possibilité d
enfoncemen%;; ‘ ~ : ~ s

g

CONSI DERANT que pour réaliser l'invention conforme a la reven-.

~dication n® I, l'homme du métier me devait pas seulement
| transpoger la crosse de libération VOLINSKIE d'un organe
- m8le & un organe femelle mais encore éliminer de la crosse
représentée par les figures 6 et 7 c1wdessus étudiées le
2. dispositif formant butée s ce.qui’ revenait pour lui & aglr a7
contre courant des enseignements des deux brevets HOPKINS
5 qu'il devait encore , pour maintenir lz qualité du contact
électrique entre les deux éléments du connecteur , compenser|
Ja diminution de la pressxon exercée sur la languette mile |
-par la patte flexible dont l'extrémité était désormais privé
de son point d'appui ; qu'il était incapable de trouver
1la solution apportée & ce probléme par le brevet AMP puisqu's
“ne connaissalt pas le moyen ;. , absent des donnees;@bgecm
tives de 1'état de la technlque , constitué par le
repliement du bord des parois latérales vers la base
‘que l'invention ne découlait donc pas pour lui d'une.
maniére évidente de 1'état de la technique 3 que le défaut
dlactivité inventive n'étant nullement demontre y la revendl
“cation est valable ' ; ~




R LA‘WLID‘:{TE DES'REV?NDICATIONSF N@:: et Lo

CONSXDERANT que cas revendicatlons sont libellees conmme
“uiﬁ o ; ; . ;

2 - Connecteur elect?ique , caractérisé en ce gu'il comporte
une cosse selon la revendication I , et un boitier isolant
:ﬁans lequel ladite cosse est fixée , le bbitier comportant
des organes qui peuvent coopérer avec l'organe de liberaﬁlon
‘dé 1& cosse pour enfoncer élastiquement la patte (4 ) .

fa ~ C@nnecteur selon 1la revendication 2 P caractérisé en ce
que la cosse peut exécuter un mouvement axial limité par
_rapport au boitier , une paroi supérieure du bbitier présen-
tant une surface inclinée entrant en contact avec l'organe de
libération de la patte lorsque la cosse est déplacée axiale-
ment dans un premier sens par rapport au boitier , afin de
réaliser 1'enfoncement élastique de la pakke pour 1ibérer
llergot , solidaire de la patte , de 1a 1angueite complemen«
:talre embeitee dans le logement 2

‘COVSID?RANT qu elles sont valables puisque la revendmcatmon I
y est lncluse s .

;$UR LA CONTREFACGN

CGNSIDERANT que la cosse ou " ¢lip de sécurité plat " L,C et
décrit par les plans 56 720.,1 B et 56,710 1I.B saisis presen%
un lagement de section a peu prés rectangulaire dont 1'une
des faces est prolongée par une patte munie dfun ergot : ~
& 1'intérieur et en arriére , llextrémité libre faisant saillie
;hors ‘des extremlte& atriére du logement et étant recourbée
de maniére & s'éloigner de cette face , qui peut 8tre enfoncép
élastiquement pour dégager l'ergot de l'ouverture correspon-
dante de la languette méle 3 gue la grande face opposée est
_estampée de sorte que les bords des parois latérales
sont &gaburd recsurbes vers l'intérieur avant de se rejoindre
au milieu 3 que ‘cet estampage , qui a pour effet de réduire
de LO % la surface de ctontact de cstte face avec la surface d
la languette mile et par suite d'assurer ke meilleur contact
électrique est 1'éguivalent du moyen constitué par les bords|
11bres recourbés vers la base de la ravendlcatmon I du

710?& reproduites ;

COESIDERANT que le boitler unitaipe @omlant L % et R contew
pant le cllp de sécurité dont il vient dfétre parle , décrit
notamment par le plan n® 0I3,00,22I saisi ) comporte une -
rampe inclinée et deux autres latérales grice auxquelles

le e¢lip se trouve maintenu en place avec un certain jeu
~axial de sorte gue lorsque le boftier est tiré vers 1'-
arriére 1a rampe provogque l'enfoncement de la crosse

et par suite du déverrouillage ; que ces caractéristiques
=ﬁ@$ revendlcatmans 2 et é sont également reproduites;g
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‘SUR LV Pr EJUDICV E

tection complémentaires 3

SUR L ARTICLE 700 ¢

CONSIDERANT que la mesure d’lnstructlon demandee est indlspen5l
sable pourla solution de l'affaire ;5 qu'en fonction des [y

éléments dont la Cour dispose l'indemnité provmslonnellei;-“ .

4 bon droit demandée peut &tre raisonnablement fixée & la
somme indiquée ci-dessous 3 que les confiscation et publicati
également ordonnées dans le dispositif du present arrét
constituent des sommes.adéquates de réparation et de pro=-

‘~CON51D”RANT qu'il serait lnequltable de 1a1ss&r a la charge

Infirmant le jugement critiqué dans toutes ses dispOsiticnS°

AMP des clips de sécurité et boitiers cogtrefaisants qui

Qdate du depét de son rapport , réunir tous renseignements.

réparation est demandée , donner son avis chiffré sur cette

Fixe & trente mille francs 50@000 francs a le montant de
cette provision qui sera versée au secrétariat greffe de la.

de AMP A et F la somme indiquée ci-dessous qu'elles ont
exposée et qui n'est pas comprise dans les depens de premlere
instance et dlappel 2

PAR CE5~M0T1FS‘£

Dit valables et contrefaites les revendications n°® I,2 et 4
du décret AMP INCORPORATED n® 75,I13837

Ualide les saisies contrefacon des 19 et 25 février 1981 s

Condamne in solidum la S.A, PRECISION MECANIQUE LABINAL 3 1a
société CABLAUTO SGE et la S.A, RKG & payer :

a) & chacune des deux sociétés AMP INC et AMP DE FRANCE ,
la somme de cingquante mille francs ( 50,000 francs ) 4 titre
d'lndemnite provisionnelle 3 . :

b) 4 ces deux sociétés la somme globale de cinguante mille
francs ( 50.000 francs ) au titre de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile ¢

§
Ordonne 1= confiscation et la remise aux deux sociétés

seraleqt encore en possession des trois soeiétés condamnées
& la date de la signification du présent arret H

Commet CUILGUETéf qui , en cas d'empéchement , sera fampla@é

par ordonnance sur simple requdte , avec mission de , serment
préalablement prété , s'il n'en est pas dispensé par les

parties , celles-ci entendues , de déterminer le nombre et
le prix de vente des produits contrefaisants fabriqués , :
détenus en commercialisés par les trois sociétés jusqu'a la

nécessaires & 1'évaludtbon définitive du préjudice dont
évaluation , du tout dresser rapport qui sera déposé au

secrétariat greffe de la Cour dans les trois mois de la
consignation de la provision & valoir sur sa rémuneration

Cour dans 1le m01s du prononcé du present arrét par les
sociétés AMP




R

d

“au choix des sociétés AMP et aux frais des sociétés contre-

Ordonne 1a publication du présent arrét :
par extralt ou sous forme de résumé dans trois perlodiqueg

factrices sans que le cofit global de ces publications , TVA
comprise , puisse excéder quarante cing mille francs
{ 45,000 francs )

Condamne les trois sociétés contrefaisantes en tous les
dévens de premiére instance et dlappel ¢

Dit gque Me MOREAU , avoué, pourra recouvrer de ces dépens
ceux dont il aurait fait lfavance sans avoir regu provisions

Déboute les parties du surplus de leurs demandes .

7 Coaninie CONFORME
/L,e Grefiiar en Chet

Approuvé 2
rayégﬂuib/
rayée mulle,

@26 BenvelS.d.
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Approuvé  mo
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COUR DE CASSATION

Audience publique du 4 novembre 1987

M. BAUDOIN, president Cassation

Arrét n° 878 P

Pourvoi n°® 85-17.469/U

FRANCATLIGSE

REPUBLIQUE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
a rendu llarret suivant :

sur le pourvoi forme par

1%/ 1la soc1ete anonyme PRECISION MECANIQUE
LABINAL, dont le siege social est a Saint-Ouen
(Seine~Sain*wDenls) 17, rue de Clichy, -

2°/ la société anonyme CABLAUTO SGE, dont
le siege est a Cahors (Lot), zone Lndustrlelle
d’ Englantleres e

A 3°/ la société RKG, dont le siege social
est a Bois d'Arcy (Yvelines), 5, avenue Newton,

en cassation d'un arréet rendu le 26 septembre 1985,
par la cour d'appel de Parls (4eme chambre section
B), au profit : : o

1°/ de 1la sociétékde droit américain AMP
INCORPORATED, dont le siege est Eisenhover boulevard
Harrisbrug, Pennsylvanie (USA), : :

2. °/ de la SOClgte anonyme AMP DE FRANCE,
dont le siege social est a Pontoise (Val 4’ Olse) 19,
chaussée Jules César,

defenderesses a la cassation
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Les demanderesses invoguent a 1l'appui 6e ;
leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexeés
au-present arret : ~

£

LA COUR, en l'audience publique du
6 octobre 1987, ou etaient presents : M. Baudoin,
president, M. Le Tallec, rapporteur, MM, Perdrlau
Hatoux, Dupreée de Pomarede Peyrat, Nicot; Bézard,
Bodevxn Sablayrolles, conseillers, M. “Lacan,
conselller referendaire, M. Montanier, avocat
géneral , Mme Arnoux, qreffler de chambre -; :

~Sur le rapport de M. le conseiller Le
Tallec, les observations de la SCP Riche, Blondel et
Thomas-Raquin, avocat de la 5001ete anonyme Précision
Mécanique Labinal, de la societé anonyme Cablauto SGE
et de la societe RKG de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et

Liard, avocat de la soc;ete de droit amerlca;n AMP“f

Incorporated et de la societe anonyme AMP de France,

les conclusions de M, Montanier, avocat general et;‘~

,aores en avoir delibere conformement a la loi ¢

¢

Sur les deux premiers moyens reunis :

Vu les . articles 6, 13 et 28 de la loi du
2:janvier -1968-dans sa redactlon applicable en la
cause et 1l'article 8 du decret du 5 décembre 1968 :

Attendu que selon 1 arrét attaqué et les
documents. produits, la societe AMP Incorporated,
titulaire du brevet n® 75-13-837 demandé le 2 mai
1975 et delivre le 11 avril 1980 intitule "cosse
femelle de contacte et connecteur comportant une
telle cosse™ et la soc1ete AMP France, bénéficiaire
d'une licence, ont demandé, pour contrefagon de ce-
titre de proprlete lndustrlelle la condamnation des
societeés precision mecanlque Labinal (societe
Labinal) Cablauto SGE et RKG: :
Attendu gue pour accueillir la demande et
~declarer gue la revendication 1 du brevet 1mollqua1t‘
une act1v1te inventive, la cour d'appel, apres avoir
exactement enoncé que les limites de la protection
sont fixees par la caracterlsthue technigque en
combinaison avec le preambule de la revendication, se
fonde sur la qualité du contact electrlque qu 'il
convient de maintenir entre les eélements males et
femelles du connecteur et retient que le moyen
eccnstltue par le repliement vers la base des bords
des parois laterales de la cosse femelle figure en
~combinaison avec le dispositif de verrouillage et de
deverroulllage dans lfobjet de la revendication :

£




Attendu-qu'en statuant ainsi, alors que la
descrlptlon du . .brevet precxsalt que le doubl&
probleme a resoudre par. r'invention consistait: a
eviter une seoaratlon aCCLdGntglle entre la cosse

femelle et la languette male et a neanmoins permettre
une deconnectlon alsee et que la revendication L,

dans _ses deux oremleres versions, se Limitait en
consequence a demander la orotectlon pour les
systemes de verrouillage et de deverrouillage et que
dans sa version rectifiée a la suite de 1! avis

documentaire. de l'Institut Natlonal de la Proprletek
Industrielle, la partie caracterisante de cette
revendlcatlcn était réduite au seul systeme de
deverrouillage, la cour d'appel a denatuLe le ‘texte
du brevet et violée les articles susv15es

-

Et sur les troisiéme et quatrieme moyens

reunis.

Vu les articles 6 et 9 de la loi du
2.janvier 1968 .dans sa redactlon applicable en la

cause et 8 dernier alinéa du decret du 5 decembre
1968 -

Attendu que pour declarer valables les
revendications. 2 et 4 -guil, llune et l'autre.
faisaient reference a la revendication 1, la cour
d'appel se borne & enoncer "qu'elles sont valables
puisque la revendication 1 y est incluse" :

z

Att:ende gu'en statuant ainsli sans
rechercher si les caractéristiques additionnelles
prises en elles-mémes ou en combinaison avec :la
revendication 1 lmpllqualeni une activité lnventlve
la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa
décision au regard des textes susvisés :

¢

PAR. CES: MOTIES : :

CASSE ET ANNULE l'arret rendu le
26 septembre 1985, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ; remet, en consequence, la cause et
Les parties dans 1' etat ou elles se trouvaient avant
ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Lyon, a ce désignée par

deliberation speciale prise. en.la Chambre du
conseil

7

Condamne les défenderesses, envers les
demanderesses, aux depens llquldes a La Somme de dix.
neuf francs, et aux frais d’ execution du présent
arret

7




Ordonne qu ‘a la diligence de M. le
Procureur general pres la Cour de Cassation, le
; présent arret sera 1mpr1me et 'sera transmis pour etre
transcrit sur les registres de la cour d'appel de
“Paris, en. marge ou a la suite de 1! arret annule o

Ainsi fait et juge par la Cour de
Cassation, Chambre commerciale, et orononce par M. le
président en son audience oubllque du quatre novembre
mil neuf cent .guatre vingt sept, conformement a
1tarticle 452 du Nouveau Code de orocédure civile.




Moyens produ1ts par la SCP Rlché
Thomas- Raquln, avocat aux Conseils pour la soc;ét‘
o giganlque Lablnal la soc;été CablaUEo SGE et la ~
ICYENS ANNEXES 2 ‘ ‘
"arrét n° g78 (COMM,)
f PREMIER MOYEN DE CASSATIOV

o

; Le moyen reproche a1l arret‘de décider
qu'est valable et contrefaite en 1' espece la reven-
dication n® I du Brevet francais n° 75-138.37,

Aux motifs que. 1es SOCiétés defenderes~ ~
ses viendraient inexactement affirmer que la fonction
technique consistant 3 assurer un bon contact élec-
trique seralt réalisée selon le Brevet par une CoOpé-
ration entre le repliement vers la base des bords des
parois latérales (3) et les troncons de métal (10)
par ailleurs découpés dans ses parois latérales ;

3
" qu'il est évident en effet que, dés lors que la

“languette compléméntaire de contact est dintroduite
entre les bords . recourbés (3) des parois latérales
et la base (plus exactement la patte réalisée d'une
seule piéce avec la base) un double contact électri-
gue s'établit, en l'absence des trongons 10, d' unek'
part entre les bords recourbés 3 et la face supé-
rieure .de la languette complementalre de contact 11
et d'autre part entre la face inférieure de cette .
languette et la face supédrieure de la patte #las=
tigque 4 ; ..., que . le repliement vers la base des
bords 3 assure le meilleur de ces deux contacts:
gridce a4 la pression, inversement proportionnelle

& la surface sur laguelle la Fforce est appliquée,
exercée par la izce supérieure de la languette 1!
sur. la section réduite des bords 3 tant.que cette
languette est maintenue élastiguement en. posltlon

de vérouillage par la patte flex;ble..,"

Que cette combinaison entre le repliement
vers la base des bords des parois latérales (3) et le
dispositif de Verroulllage et de déverrouillage (lanm
guette 4) se retrouverait dans les objets incriminés,
lesquels ne comportent pas precxsement des trongons
de métal par ailleurs decoupes dans les parois laté-
rales et sont assortis, s aglssant du premier &lément
~de 1a combinaison (bords repliés 3) d'un moyen équi-
valent.

: Alors ue la fonction de contact electr1~
que ainsi attribuée par la Cour a la patte (4) c lest~

i-dire au dispositif de verrouillage et de dé€verrouil-
lage en combinaison avec le repllement vers la base

des bandes des parois latéraies (3) n'est ni revendi-
quée ni décrite dans le Brevet ; qu'en 1'intégrant a
1'invention pour déclarer celle-ci valable et condam-
ner un prétendu contrefacteur, l'arrét méconnait la

loi dudit Brevet et viole les articles 1 et 6 de la

loi du 2 janvier 1968. 44




DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproc“e a 1'arret de déclarer
valable et contrefaite la revendication I du Brevet
n® 75-138.37 comme comprenant notamment parmi les
€l8ments constitutifs de l'invention revendiquée 1la

~caractéristique consistant en un recourbement vers
la base des bords libres Jes parois latérales de
~la cosse,

Aux motifs que cet &lément, bien que
décrit uniquement dans le préambule, peut €tre con-
sidéré comme faisant partie de 1’1nventlon dés lors
que les limites de la protection revendiquée sont
fixées par la partie caracterisante en combinaison
avec le préambule,

Alors que la partie caracterlsante deflm
nlt seule, par nature mé€me 1'invention et les moyens
de celle-ci, dans leur ap}llcatlon d l'objet 1nd1que
dans le préambule ; qu'en en décidant autrement 1'ar-
€t viole les articles 13 et 28 de la loi du 2 janvier

1968, l’artlcle 8. .du decret du § decembre 1968,




TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche 4 1'arrét de décider
qu'est valable et contrefalte en l'espéce la reven-
dication n® 2 du Brevet n° 75-138. 37,

Aux motifs " qu’elle est valable parce
gue: la revendication I .y est incluse " ;. que par
ailleurs le boitier saisi comporte les elements qu1
y sont particuliérement revendiqués

, Alors qu'en ne constatant pas, s'agissant
de ces éléments particuliers ajoutés a la revendica-
tion:I, llexistence d’une;act1v1te,1nvent1ve que
déniaie*t'les conclusions des sociétés défenderesses,
la Cour n'a pas donné de base légale 4 son arrét au
regard des articles 6 et 9 de la loi du 2 janvier
1968 dans sa rédaction applicable & la cause ;

b

Qu'elle n! a_pas davartage donné de base
1egale a son arret vis-a-vis des dits textes dés lors
qu'elle n'a pas appre01e,l'act1v1te inventive au re-

gard d'une combinaison englobant les revendications
1 et 2

16




QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche al' arret de décider qu'est
valable et contrefaite en 1l'espéce la revendication 4 du
Brevet n°® 75-138.37, : ~ ~

aux motifs " gu'elle est valable parce que
la revendication I y est incluse " ; que, par ailleurs,
le boitier saisi comporte les elements qu1 y sont par~
tlcullerement revendlqueS‘;' :

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

donné de base 1&gale & son arrét au regard des articles
6 et 9 de la loi du 2 janvier 1968, dans sa rédaction

applicable & la cause ;

u'elle n'a pas davantage donné de base 1é-
gale a son arrét vis-3-vis des dits textes, dés lors
qu'elle n'a pas apprécié l'activité inventive au regard
d'une comblnalson englobant les revendlcatlons 1, 2 et 4.




f - FRANCAISE . s e
REPUBLIQUE F~R NCA | N+ e publication :
L : < E i : (A nrutiliser que pour le3 :

; INSTITIST MATIONAL : : commandes de reproduction).

UE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE : ; .

PARIS

BREVET D’'INVENTION

Cosse femelle de contact et connecteur corﬁpc‘rtant une telle cosse;

“Classification imemati‘on‘ale.k {ine. C12) HOLR 1‘3/02,

Date de dépot .... | 2 mai 1975, 2 15 h 30 mn.
Priorité revendiquée Demande de brevez' déposée en Grande-Bretagne le. 3 mai 1974,
n. 19.542/1974 au nom de AMP of Great Britain Limited.

Date de la misa 3 la disposition du
. public:de ta demande ... ~ B.0.P.1I. — «¢Listesy 'n. 48 du 28:11:1975.
Date de la mise & la disposition du o k :
public du brevet . B.OP.L = «Listesy n. 15 du 11-4-1980.

NDéposant :  Société dite : AMP INCORPORATED, résidant aux Etats-Unis d’Amérique.

lnvention de ©

Tituivire : fdem

Mandataire :  Rinuy, Santarelli.

Vente des fascicules & VIMPRIMERIE NATIONALE, 27. fue de la Convention — 75732 PARIS CEDEX 15
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Liinvention concerne une cosse femelle de contact élec~

%riques ~ .
Les brevets brmtannlques No 777617 et NO 793654 décriven%:

certaines des nombreuses‘formes connues des cogses femelles de-
ce type. : ,
Ces cosses femelles peuvent loger de. manlére amevible et
a découvert une ¢angueﬁte complementalre de contact, ou blen ‘
= elles pemvent é%re monuems chacune dans un boftier isolant ou
groupées dans un méme boftier,; de manidre & réaliser une con-
_nexLon simultande avec plusieurs languettes complémentaires.
~ Ces connecteurs b 1anguettes et cossges femelles ont cons- .
titué, dans les~qulnze derniéres anndes, le principal moyen-de
réalisaﬁion ds connexions dang les ¢dblages deg biens de consémw
mation et de 1findustrie automobile. |
: Tes prix élevés dfentretien et les engagements de garantie
donnés par les fabricants de biens de consommation‘et par les |
constructeurs d’automobileS'onﬁ conduit récemment 3 exiger une
graﬁde;sﬁreﬁé dé,feﬁctionnement des connecteurs~électri§ues&
- Qes derniers doivent done comporter une cossé femelle pouvant
8tre utilisde clasgi quement mais peu sujet+e aux separatlons
‘acciaentelles;d*une,languette complémentaire par suite, par exXems=
vle, de vibrations ou dfune mauvaise manipulation. Cependant,
_cette cosse dois pouvoir &tre aisément déconnectée lorsque cela
est nécessalre. | : G
Itinvention concerne une cossé femelle de contact éleCm
_ trique, réalisée en tdle et comprenant un iogement de section
approzimstivemert en ‘U constitué dtune bage et de paréis
a*érales dépasgssant de cette bage, Les bords libres'dé ces
paroia sont recourbds . auwdessus de la base, de manidre gufune
‘ languetts complémentaire puisse étre introduite entre la base
et les bords recourbés des parois latérales. Une patte, réallsée
 ﬁ3uns seule pitce avec la base, dépasse de cette dernigre é '
“‘lgextrémlté avant, ¢ estwémdlre~é 1lextrémité a?;ntroduction S
de la languette dans le logement. Cette patte est recourbde
vers lilarridre et inelinde vers les bords recourbés déstparoié =
‘ latéralese L*@z%rémité libre de la patte, situde & l‘extrémité
, arriére du lcgement dépasaa extérisurenent des bords scoarbé f




2269802

 des parozs Iatérales. Le trengon de la patte gitué -dans le

‘;logement comprate en son milieu un ergot incliné vers l*arvlere

“#;? g les bordg recourbés des parcig latérales., Cet ergot est
&éstiné % pénéirer dans une cavité ou ouverture correspondante

5 d‘une languette complémentaire lorsque cette derniére est em-
boitee dansg la cogse, de maniére a l‘emnécher dtétre retirée de
‘ladi' cogse. ; :

Dans une forme avantageuse de réalisation selon ltinven-
tion, la basu du logement de la cosse préSente deux ouvertures
longitudinales sgitudes de part et dlautre de la patte et réali-
séesvpar dégagement de trongons de métal qui prdsentent des
bords opposés aux bords libres des parois latérales. Une lan—
guette complémentaire peut alors 8&tre introduite dans la cosse,
entre les bords de ces troncons et les bords libres des parols
latérales. ‘

. Lag patte de la cosse femelle selon l’invention congtitue un
organe de 1lbera ion aisément accessible et pouvant &tre manoeu—
vré var un doigh ou un outllatlarsque cette bage eat rapyrochee
de~lafbase, elle dégage ason ergot de llouverture de la languette,
de manidre 3 permet tre & cetie dernidre &?étre retirée de la
cosse. = ; '

- L'invention sera décrite'plus en détail en regard des des-
sins annexds 2 titre d?exemples nullement limitatifs et sur
lesqaels H ‘ . '

: la figure 1 est une vue en perspective parsielle du lcge-
menﬁ de la cosse femelle de contact selon ltinvention ;

" la figure 2 est unme vue en bout de ltextrémité de la cossev
seloé'lfinvention gitude & gauche sur la figure 1 ;

la figure 3 est une coupe longitudinale partielle de la
‘cosse femelle représentde sur les figures 1 et 2 et logeant une
>langu ette complémentaire de contact ; ' :

f; & figure 4 est une coupe longitudxnale partielle de la
e@ssé‘des figures 1 et 2 logde dans un boftier isolant 3 et

1a figure 5 est une coupe longitudinale partielle d'une
variante de la cosse femelle selon ltinvention logée dans une
varlante de boftler igolant.




2269802

La cogse femelle gelon l*ihveﬁtioﬁ'représentée sur la

figure | peut comporter & son extrémité éifuée & droite sur
cette figure un trongon de lisison & uvn fil conducteur, park
exemple un manchon de sertissage de- type classique (non repréw
senté). e :

Le logement de 1la eosse . pelon l’inventiom est ré&lisé
en téle et présente approxima*ivement une éction en U, I1
est constitud d'une base 1 et de p.vols latérales 2 dépaesant
vers le haut de cette base, dans i’orienta%@on des figures..

Les bordsg libres 3 des parois latérales 2 éant recourbds vers
1s bese 1. lLes parois 1atérales 2 présenten# des fentes allon-
gées 3a qui accro;ssent 1a flexibilité des bords recourbés 3.

Une patte 4, réaliséde diune seule piéce avec la base 1et
dépassant de 1‘extrémité avant ﬁe cette dprnlereg est recouwmee
entre les parois latéraies 2 de manidre é 8tre orientée vers
ltarrizre et inclinde verg les bo*ds recourbés 3 des paroig
latérales 2. La patte 4. dépasse des.extrem;teskarrlére des bords
3 et elle comporte un trongon recourbé vers 1'extérieur, 2 peu
prés perbendicu&amrement par rapport & la base 1+ Ce trongon
dépasse & 1'extérieur du logement et constltue un orgene 5 de
libération. La patte 4 comporte en son milieu un ergot 6 incl;né :
vers 1l'arridre et vers les bords recourbds 3, de manidre & cong-
tituer un verrou se logeant de manidre amov1ble dans une ouverm
ture de 1la languette complémentaire, comme eprésentévsur &a‘A,*
figure 3 et déerit cimaprése '

Les exbrémités avent 7 des bords recourbés 3 sont chan-
freindes,de maniére 3 &tre inclinées vers 1'a r;ére et vers la
basge 1, afin de faclll+nr 1?1ntroductlon de la languette. La
base 1 présente deux ouvertiures longltudmnales 8 situdes de
part et dfautre de la patte 4 et prolongées dans les parois leté-
rales 2. Ces ouvertures 8 sont réalisdes parvdégagement vers
le haut de certaines zones du métal constiuﬁéng la base 1, ces
zones formanﬁ des ailes 9 orientées vers le haut et dont les
bords 10 sont opposds aux bords recourbés 3o

Comme rep“ésent§ sur la figure 3y un languette plane 11
présentant une ouverture 12, peut gtre in duite dens 1'extré» '

mité avant de la .cosse, entre les bords -
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10, Cette languette 11 rapp%oche la patte 4 de la base 1 et
pﬁoﬁoque une certaine flexion deg bords 3, de maniére quelle
goit placée entre ces bords 3 et les bords 10, Llergot 6 de ver-
rouilﬁage penéﬁre dans l*ouverture 12, de maniére 3 résister a
1ﬁout retrait de la languette 11 lorsque cette derniere occupe
la;position dans la@uelle elle egt réprésentée sur la figure 3,
‘chsque 1félément 5 de libéra%ion'est;rapproché de la base 1,
lfergot 6 se dégage de 1l'ouverture 12 et permet & la languette

11 Qfétre retirde de la cosse. 7

Ia cosgse sgelon 1?lnventlon est convenablement nontée dans
un boltier igolant 17 réalisé en matidre souple paw exemple en
”Nylon" (figures 4 et 5).

Dang la forme de réalisation representee sur la figure 4
un ergot 13 est degoupe dang la base 1, au-dessous de la paﬁte
4, de manidre & dépasser de la cosse et & &tre incliné vers
llarridre et vers llextérieur. Cet ergot 13 porte classiguement
sur un'éﬁaulemen% 14-du fond 18 du boitier 17.

¥ par01 superleure 20 du boitier 17, dang 1? o%Lenuatlon

de Ja flgure 4y presente un évidement 15 dans lequel passe
11brement 1'élément 5 de llberatlonw~Un capot flexible 16 recou-~
vre 1!évidement 15, Lorsqufune pression esgt exercée 3 la main.
sur ce capct 16, ce dernier fléchit vers 1*1ntérleur de maniére
& porter sur 1t'¢1dment 5 de libération et Ltenfoncer, de sonte
ngil libé”é une languetie lntrodulte dans la cosse, comme
déderit en regard de la flgure 5 ,

F Itextrénité avant {extramlte de gauche sur la figure 4)
de la paroi supérleure 20 du boitier 17 comporte un rebord 19
qui-empéche toute lntrcductlou dfune Janguebte entre la parci

lsupérieure 20 'du boitier 17 et la cdése, et qui limite égale-
ment lé déplacement axial de cette dexniére vers 1lavant du
boftier 17. L'entrée en contact de ltergot 13 avec 1*épaulement
14 limite le déplacement axial de la cosse vers 1llarridre du
boitier 17, La cosse est ainsi fixée dans ce dernier.

“Dans la forme de réalisgation représentde sur la figure 5, la ;‘
‘ 35‘ base 1 de 1a cosse présente un trou 21 dansg lequel se loge un ‘
' bossage 22 du fond 18 du boltier 17. Les dimenglons relatives dﬁ -
trou 21 et du bossage 22 sont telles que la”éoaaq‘pégt exéouter |




un nouvement axial limité dans 1@ boitier 17», :
Pour pewmeﬁ tre ce mouvement de 1& cosse dans le b@itl

de rebord ?9 ae la forme de realisaulon renresenﬁee sur
figure 4 est supprlme el remplace par une nervure 1ong1ﬁud1nale
23, réalisée aw centre de 1a paroi superleure 20 da boitmer'??

‘»nlére A empéc;e% cla881quemenu l?introductl' 2

entre la paroi supérieure 20 du boftier 17 eﬁfiiAv 3
La paroi supérieure 20 du bai%mew 17 presente une‘s&rfaca ;
1ncllnee 24 orﬂentée vers l*ejemenu ‘5.de 11bé”ation et position«'

née par rapport 3 ce dernier, de menidre que tout denlacement .
axial vers llavant de la cosse dans le bomtler 17 provoque lﬁen*ree
ew gontact de 1t élément 5 avec la surface inclinée 24, Cetﬁe '

- dernidre appuie donc sgr 1*élément 5 et provogue la llberaulon
diurie laﬁguette introduite dang la cosse, comme décrit en re-
gard de la figure 3. o

La, forme de réalisation revrésentde sur 1a figure 5 est
pax “txcullérement avantageuse, car lorsqulun Fil est rTelid & la-
cogseet qufune languette est introduité.dans cetle derﬁiére;
toute force de trachion exercée sur le fil et tendant & 1!éloi-
gner de la languette ne provoque pas la séparation entre cette
derniere et la cosse, car cette force nlentraine pags de mowuve-
ment relatif entre la cosse et son boftier. Cependant, la cosse
peut &tre simplement et aisément séparée de la languette en .
tirant le boftier de maniére 2 1%'éloigner de ladite languette.
Au cours de cette opdration, le boftier se déplace axiélement
par rapport & la cogse, car l'enclenchement de l'ergot 6 avec
la languette empdche cette cosse de se déplacer. Par congé—

~gquent, la surface inclinée 24 du boftier 17 porte sur 1'élément
5 qui libére la cosse de la languetie. Lfemboftement du bossage
22 du boftier dans le trou 21 de la bage 1 de la cosse maintient
cependant cette dernidre fixde au bolftier,

Bien que les formes de realisatlon decrlﬁes ci-dessug
ne: comprennent quifune seule cosse femelle logde dans un boftier,
il est évident gufun boftier peut contenir classiquement plu-
gieurs cosses, Il guffit alors qutune seule des cosses logées
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REVENDICATIONS

1« Copae femalle da contact electriqueg re&li&ee
en t8ls et comprenant un lage&ent de gection transvera&le a4 pewg pr@g
en Uy consztlitué d'uns base da laquelle s'élévent des paroiﬁ latérgles
dont les bords libres sont recaurbea vers ladita ‘baze; de maniér& .
quiune languettie cowpiéwentair@ de. contact pulsse etre introduite

R

antre la base et les bcydﬁ rocourbés dos parols laoéralex, la cosse
comp@rﬁan% Spalement une pa££e réaliséo dlunn seule piéce avec las
base et falmant sailllie & leavanﬁ de cette derniere, clest=a=dire
d-1%extrémité d‘introductxon de 12 languette dans le Iageﬁemt,

ls patte dtant @rientée vera 1'&rriare dudit - Yogement, & 1tintérieur
de celulecl, la patte, situgq dans -le logement, comportant un ergot
ineling vers 1larridre de cette patte et vers les bords vecourbés
des parels latérales, de gatiére_% pouvoir se loger dans un trou ou‘
une oﬁvertnre de lz languette complémentaire lo;sque celle~ci est
emboltée dans le logement, afin de verrouiller ladite languetts et
de 1templcher alnsl d'dtre retirée du leogement, cosze caracté:iaéﬁ
en. ce gue llextrimité libre'(S) dela patte (4) fait saillie au-deld
des extrémités arridre des bords recourbés (3) ‘des parois latérazles

{8) et est recourbée de manidre & siélolgner de ln base {1) pour

former un organe de libération (5), la patte (4) pouvant 8irs enfoncée f

élestiquement afin de &9é19igper des bords recqﬁrbé& (3) des parois
latérales (2) par aﬁpui sur 1ltorgane {S)Vde libératioﬁg de manlére
qué 1terget {6} de la patte (L) soit dégagé de la languette complé-
mentaire (11) emboitée dans le logement.

: b f Conmacteu% dlsetrique, caractérisé en ce qu'il
comporte une cosse selon la rev&ndicaii@n,k, et un boftier isolant
(17) dans lequel ladite cosse est fix&a, le boitier (17) comporiant
des @rg@n@éAfié, 84) qui peu%ent coopérer avec ltorgans (5) de 1ibé~
. ration de la cosse pour enfoncer élastiguement la paite {L)

3 « Connecteur sslon la vevendication 2, caractérisé
en ce qu’ﬁﬁ@ parol (20) du boftier (17) comporte une partie flexible
{16) pouvant &tre enfoncéde pour enirer en contact avee 1torgane de
1ivération (3) de la patie (4) afin dleffectuer lienfoncement
élastique de la patte () et de dégager llergot (6), solidaire de
cette patte (4), de la langunette complémentaire (11) introduite dans

la cosse.




L « Connecteur selon la reyvandlcstion 3, caractérisg
‘en c8 qgue la cosse peut @xéégter un mouvensnt axial limité pay
rapport auw bolffer (17), une pavoi supérisure (20)7du boftier (17}
présentaent une gurlace inclinée (24) centrant on contact avec liorgans
da 1libération (5) de la patte (&) loraque la cosso est déplacée
axialeoment dana un premier B2ns. par. rappord bu boltier (17), afin de
réaliser 1’enfoncesent €lostique do la patto (4) pour Libdrer llcorgot
{6}, solidaire de la patte (&), do la languctta complémantaire (11)

smboitée dans 16 logement.
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US « A - 3 0%7 183 (HOPKING)
« aolerne &, llghes 24 72 2 olotnes j el 11» 3 colc;)}'me By 1
Itgnes 1 & 48 o
Blément de comtach comporhant une vz !
et porbant un erzot de verwoulllaze (10:p).

ey b i it e

US = A =3 64 872 (RUSSO)

= golonne 2. lignes 29 & 75 1 colonne 3, 11'*’*}8? 1215 1
Eldment de contant é patte 'recourbdésl munie d une saillie de

verroullilare [50)

US w A = % 378 Bed L O YOLINSKIE,

= golonne 2, Ilgues T A 72 3 colomne 3, lignes LA 16 L
;

Eldment de contact & patie recournde pertant un ergot (54) et
comportent un organe de libpération (52)

US = A =~ 2 682 038 (JORISON)
&

= avlonne 25 Ugnes 198 55 5 colonnes 3 et 5 colonne 5, ‘1
l&&(ﬂ%ﬂ\ 1A a?j
Elément de contact X
veproulllege 36

pabiel recourbde portant un ovzane de

=" og revandleations nitales ont 6td modifldes.
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REVENDICATTONS

Y

. Cosse femelle de contact élecirique, réaliséde en tile

s e,

comprenant un logement de secvion transversale approxima-

ivement en U, constitue dlune base et de parois latérales
cette base et dont les . extreémives libres sons. re-
ladite bese, de maniére gufune languette com-

contact puisse Stre introduive entre ladite base.

1la cosse s$iant

e

ction dlune languette dans le logoment,

recourbee vers 1Llarriere et inelinde vers les

bords regourbés de arois latérales, Lltextrémité libre de ladize

émité arriére du logement, dépassant &

recourbés des paroils latérales, le tron-

dang le logement comporitant, en son mi-
ineliné vers lilarvisre de la patte et vers les
ieg parols latéralies, ceb ergot étant destind &
ngoune cavive ou ouverture corregpondantes dftune lape
re lorsque cette derniers est introduise
sanisre 3 smpécher ladite lavguetie dfiéure
cosse.

-~ ¥ . = v g - e gy B ey et e 4 g N gt o . w
2. Cogge selon La wevendivation L, caergeteriges en ce

-

e 1o Base du Legement pregente deux ouvertures longitudl-

nales situées de vart et diautre de La patte, les zZones du

- métal occupant vréslablement ces ouveriures étant recoursées
de manidre i présenter des bords opposés sux bords libres et
secourbés des parois latérales.

Z, Cosse selon 1iune desg revendications 1 et 2, carac-
risésen ce que chague parol latérale présente une fente

i 1lemplacement de sa courbure; clest-a-dire
urbé et le troncon de cetite paroil latérale
Slune guelosmauc dos revendications prde

cédentes, carasctérisée en ce gue la base comporte un ergos

. o P & ol &
s et vers ltarrisre.

[ A
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. Cosse selon l'une quelconque des revendicationg 1 2

@
<

5

actérisée 'en ce que la base présente un trou.
6. Connecteur électrique, carac*térisé en ce qu'il comporte
se Jepelle gelon llune quelconque des revendications

S, et un boitier isolant dans lequel la cosse est

7. Connecteur selon la revendication 6, prise avec la
revendication 4, caractdrigé en ce gutun fond du hoftier pré-
3 -

sente un spaulement sur lequel porte Llergot dépassant ver

llarrizre de la hage de la cosse

lorsgue

cette derniére tend &4 ge déplacer axialement dans un sens par

rapport au boftier, une paroi de ce dernmier, opposée au fond,
comportant un rebord qui empéche toute introduction d?une lan-
guette complémentaire entre la cosse et ladite paroi, lesg bords

15 =recourbés des parols latérales de la cosse portant sur ce rebord
lorsque ladite cosse tend & se déplacer axialement dans le boi-
tier en sens oppogé au précédent, ladite paroi du boltier op;
posée au fond comportant un tron¢on flexible pouvant 8ire en-

A

foncé, de maniere & porter gur llexirémité libre de la patte
20 de la cosse, afin dfenfoncer ladite paitte et de dégager lfergot,
solidaire de cevte derniere, d'une languette complémentaire in-.
troduite dans la cosse. ' ‘
8, Conznecteur selon la revendication 6, prise avec la reven-
dication 5, caractédrisé en ce que le bofiier comporte un fond qui
25 préseﬁte un bessage loge dans e trou de la cosse, les dimen-
sions relatives de ce trou et du bossage étant telles que ls
cosge peut exécuter un mouvement axial limité par rappor“ au
boitier, une paroi de ce dernier, opvosée au fond, présentant
une suriface inclinée gui entre en contact avec llextrémité libre
30 de la patte de la cosselorsque cette derni®re se déplace axia-
iement dans le boitier dans un premier sens, de manlére que
ladite patte puisse étre enfoncée et que son ergot sOLt dégage
dtune languette complémentaire emvoitée dans ladite cosse.

9, Connuebzuy 3zlen la rovindication 8, caractérisé en

N
L}
O
D
Re)
[l
(o)

a-parci du voitier dpposée au fond comporte une ner-

ure longizudinale Tassant ‘entre-les bords recourbés des parois

3T
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latérales de

o

PR,
W& TOU

dfune languet nlé
paroi du boltier,
10. Connecteur selon llune guelconque des revendications
boftier contient plusieurs ros-
ses femelles dont Llune an moing est la cosse selon lfune guel-

congue des revendications
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REVENDICATIONS

’ 1 - Cosse femelle de contact électrique, réalisée
cen tbHle et comprenant un logement de section transversale 3
peu pres en U, constitué d'une base de laqu=slle s'élevent
des parois latérales dont les‘bords‘libres sont recourbés
vers ladite base, de maniere qu'une languette complémentaire
de contact pulsse étre introduite entre - la base et 'les bords
recourbés des paroisklatérales, la cosse etant caractériséde en
ce qu'elle comporte une patte (4) réalisée d'une seule pléce
avec la base (1) et faisant saillie & l'avant de cette der-
niere; crest=a=dire 3 l'lextrémité d'introduction d'une lan-—
gu@tﬁe‘daﬂs le logement, la patte étant orientée vers l'arrieére
dudit logement, a l'intérieur de celui-ci, de maniére a s'éloi-
gner de ia base (1), a dépasser les extrémités arriére et &
s'élever au-dessus du point le plus-bas des bords recdurbés
(3) des parols latérales (2) afin de former un organe (5) de
libération, la patte (4), située dans le logement, comportant
un ergot (6) incliné vers l'arriére de cette patte (4) et vers
les bords recourbés (3) des parois latérales (2), de maniére
& pouvoir se loger dans un trou ou une ouverture correspondante
(12) d'une lanquette complémentaire (11) emboitée dans le lo-
gement, afin de verrouiller ladite languette (11) et de 1'em-
pécher ainsi d'étre retirée du logement; la patte (4) pouvant
étre enfoncee élastiquement afin de s'éloigner des bords re-
courbés (3) des parois latérales (2) par appul sur l'organe

(5) de liberation, de maniere que l'ergot (6) de ladite patte

(4} solt dégagé d'une languette complémentaire (11) emboitée

dans le-logement.

: 2 - Connecteur électrique; caractérisé en ce qu'il
comporte la cosse selon la revendication 1, et un boitler iso- -
lant (17) dans lequel ladite CQSSQk@St fixde, cé boitier (17)
comportant des organes (16, 24) qul peuvent coopérer avec
l'organe (5) de libération de la cosse pour enfoncer élasti-
gquement la patte (4). Ll

‘ 3 - Connecteur selon la revendication 2, dans lequel
un fond (18) du boltier (17) comporte un épaulement (14) sur
lequel peut porter un ergot (13) de la base (1) ¢. la cosse

lorsque cette derniére tend & se déplacer axlalement dans un

74
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. premier sens par rapport aukboitier (17), un rebord (19) des-
éendahi d'une paroil supérieure (20) de ce boitier {17} .afin
d‘empécher ltintroduction d'une languette complémeﬂtaire;(lljk
entre la cosse et la bafoi supérieure (20) du boitier (17),
les bords recourbés (3) desyparois latérales (2) de la cosse

portant contre ce rebord

(19) lorsque ladite cosse tend & étre

déplacée axialement dans le sens opposé au précédent par rap-
port au boitier (17), le connecteur étant caractérisé en ce

que la paroi supérieure (20) du boitier (17) comporte une par-

tie flexible (16) pouvant étre enfoncée pour entrer en contact
avec 1l'extrémité libre (5) de la patte (4) de la cosse afin

d'efféctuer l'enfoncement elastique de ladite

patte (4) et de

dégager 1'ergot (6), solidaire de cette patte (4), d'une lan=-

guette complémentaire (11) introduite dans la cosse.

4.~ Ccnnecteur selon la revendication 2; . dans lequel

le fond (18) du boitier (17) comporte un bossage (2«z) logé dans

un trou‘(21) dela basgse (1) de la cosse; ceractérise en ce que

les dimensions relatives du trou (21) et du bossage (2.) sont

telles que la cosse peut exécuter un mouvement axial limite

par rapport au boitier (17), la parci supeérieure (20) du boi-

tier (17) présentant une surface inclinéde (24) entrant en con-

tactkavec 1textrémité libre (5) de la patte (4):de la cosse

lorsque cette derniére est déplacée axialement dans un premier

‘sens par rapport au boitier (17), afin de réaliser 1l'enfonce-

ment élastique de la patte (4) pour libeérer l'ergot (6), soli-

daire de la patte (4), d'une languette complémentaire (11)
emboitée dans le logement.
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dadurch gekennzeichnet, dab dieses

Ausgangsfilter zwei in Reihe geschalier

te’ Kondensatoren aufweist,” der Ver-
bindungspunkt czwischen: den
densatoren Uber ein sieuerbares Zwei-
richtungselement  an mindestens -eine
Eingangsklemme der Brlicke “ange-
schlossen ist. und ein. Steuerkreis bei
einem Abfall der ‘Ausgangsspannung

das. Zwelrichtungselement zumindest

fir einen Teil jeder Periode einschaltet,
wodurch.die Schaltung in jeder Periode
mindestens. teilweise zals Spannungs:
verdoppler arbeitet.”

Ul Die: ZurGckweisung swurde  damit

begrundet, "daBAnspruch 1 "Regel 29

(1) ERPU: nicht-entspreche.

- V. Die Beschwerdefiihrerin “legte ges
~gen:diese Enischeidung am 20.10.1983
“Beschwerde ein. Die enisprechende
Gebuhrowurde am selben Tag entrich-

tet. Die Beschwerdebegrindung wurde

arn 19,12.1983 nachgereicht. y

V. In der angeiochtenen Entscheidung
Cverritt die Prifungsabteilung im we-
“sentlichen “die Auifassung,
Dberbegrift. des Anspruchs 1. ent
sprechend Regel 29 (1) EPU auf der
Druckschrift DE-A-2 746504 aufbauen
musse. “In “dieser Druckschrift” werde
eine  Gleichrichierschaltung -offenbart,
die. einen Vollweg-Diodenbricken-
gleichrichter mit einem AusgangsKon»
densatorfilter aufweise, “das sich aus
zwelin Reihe geschalieten Kondensalos
ren zusammenseize; wobel der Ver-
bindungspunkt. zwischen: den -Kons
densatoren an mindestens “eine  Ein-
gangsklemme. cders - Bricke . ange-
schlossen seil Auch die anmeldungsg
mabe Erfindung enihalie zwei in Heihe
geschaltete Kondensatoren und: gine
(allerdings andersgearteie). Verbindung
zuyr Briicke :so daBl die DE-Druckschrift
der.nachsiliegende Stand.der Technik
. seijauchwenn die beiden Kondensato-
wrensundihre Verbindung zur Briicke bei
digser Vorverdffentlichung nichl zurL.o-
sung derselben Aufgabe wie bei der
Canmeldungsgemafen Erfindung
dienten .. i

VI, Die Beschwerdefithrerin hingegen
brachte in der Beschwerdebegrindung
im wesentlichen folgendes vor:

Zwar habe die Schaltung nach derdeut-
schen. Druckschrift: mit der - Schaltung
~nach Anspruch 1 vieles gemeinsam,
doch wilrde eif - gegenilber diesem
Stand der Technik abgegrenzier Ans-
- pruchein falsches Bild von der erfinde-
rischen Tatigkeit der vorliegenden Erfin-
dung vermitieln Vielmehr miisse von
“demn néchstliegenden Siand der Tech-
nik ausgegangen werden, der sich mii
derselben Aufgabs wie die vorliegende
‘Erfindung befasse; dies seilhres brach-
tens der ‘bekanmte Vollweg-Bricken-
oleichrichter. Die: Beschwerdeflhrerin
behauptet, "dali-der Oberbegriff eines
zwelteiligen-Anspruches die mafgeben-
“den ‘Merkmale dieses ‘néchstliegenden

- Stands der:Technil.angeben solite: fm .

kennzeichnenden Teil wirden dann die

* (berselzung, -

Kons:

dafi - der

capacitors in series, and the common
point between-the capaciiors is .cone:

“nected 1o at least one input terminal of

the. bridge ‘through-a conirollable bi-

directional current device, and a con:

trol circuit switches on the bi-directions
al device for at least part of each cvcle
in-response. o 4 drop inoutput voltage
whereby the cirouit is caused to func-
tion at least partially in each.cycle as a
voltage doubler rectifisr.’

o The reason given {for the refusal
was that Claim. 1 did not comply with
the: provisions: ot Rule 29:(1) ERPC.

V. The. Appellant {odged “an “appeal
againsi. this. decision orn.20.10.83, The
appeal fee was paid on the same date.
The Statement of Grounds was filed on
19.12.8% L

V.oin the “decision under appeal; the
Examining Division held essentially ihat
incompliance with Rule 28 (1) EPC the

preamble.of Claim 1 must be based on

DE-A-Z- 746 504. This document disclo-
ses a tectifier circuit -comprising a full
wave diode bridge rectifier with anout-
pub. capacitorfilter, the output: filter
comprising two capacitors in series and
ihe.common point between the capaci-
tors ‘being - connecied 1o at least one
inputterminal.of the bridge. Two series
connected capacitorsand a connection
to the bridae (but of-different type) are
also “present in the “rectifier circuit
according 1o the present application,
and therefore the -DE-document would
seem:do. be:the nearest state of the art
even-ifit s accepted “thai the ‘two
capacitors.-and their connection. to the
bridge do not solve identical problems
inthestate-of the art and in the inven:
tHon.

Vi-Inthe Staternent of Grounds, the
Appellant; on the.other hand, essentially
argued as follows:

While it was agreed that the circuit of
the German document had a substan.
tial numberof features in common with
the circuit according to. Claim 1 a claim
delineated against that priorart-would
give .an unfair picture. of .the inventive
step of the present invention. The prop-
erstariing point.was the nearest piece
of sprior arl which was concerned with
ihe. same problem as the present inven-
tion, ‘which ‘prior art is: believed tobe
the. well-known. fulbwave  bridoe re-
ciifier. The Appetlant contends that ina
two-part claim «the. preamble should
recite the relevant features of such
nearsst: piece. of prior art, The charac:
terising clause then should add thoge
further features which give effeci-fo the
inventive ‘step, and thereby enable the

en ce que le filtre de sortie comprend

deux. condensateurs en. série, que le
point commun entre les condensateurs
est relié a au moins une.borne d'entrée
du pont parintermédiaire d'un dispo-
sitif-a courant bidirectionnel comman- .
dable, et qu'un circult de ‘commande

rend. passant le -dispositif a courart

bidirectionnel pendant: au’ moins- une
parlie de chaque cycle en réponse a
une chute de la tension de sortie, le
circuit étant ainsi amené & fonctionner
pendant au moins Une partie de .chaque .
c.ycleﬂ en redresseur doubleur de ten-

sion. :

IHl. La demande a été rejetée au.motif.
que la revendication 1 ne répondait pas
aux-conditions. prévues parla.régle 29
(1) de la CBE,

V. Le 20 octobre 1983, ‘la demande-
resse.a formé un recours contre cette
décision et acquitié 1a taxe correspon-
dante. Le mémoire exposant les motifs
durecours - a été regu le 19 décembre
19835

V. Dans la décision ‘attaquée . par: la
requérante, . la-. Division d'examen: a
considéré essentiellement qu'en appli-
cation de la régle 29.(1) de-la CBE, le
préambule de la revendication 1 devait
se fonder sur le document DE-A-2 746
504. Ce ~document décrit un circuit:
redresseur. comprenant. un - redresseur
a4 pont de diodes double -alternance
avec unfiltre de sortie & condensateurs,
le filire. de sortie comprenant. deux
condensateurs:. en- série et le. poimt
commun entre les condensateurs etant
relié & au-moins une borne d'entrée du
pont. Le' circuit redresselr selon la
présente . demande comporte ,ega!e~
ment -deux “condensateurs en- série et

‘une connexion au pont.(mais d'un type

différent). et par conséquent: le docu-
ment. allemand semblerait &tre ['état de
la technique le “plus: proche, ‘meme si
fon admet gue les problémes résolus
dang V'état de la:technique par les deux
condensateurs et leur. connexion au
port ne sont' pas les mémes que-ceux
que. permet de résoudre l'invention,

Vi Dans e mémoire  exposantles
motifs du. recours,. la:-requerante pour
sa part:a fait valoir essentiellement les
argumeris suivants:

Méme g'il-a é1é admis que'le circuit du
document. allemand. avait beaucoup de
caractéristiques communes: avec le cir-
cuitselon fa revendication 1, une reven-
dication' clairement délimitée ‘par rap*
port 3. cetlétat.de fa technique ne ferait
pas ressortir fidélement 'activité linven-
tive qu'implique la présente invention.
Selonla requérante; il “convenait de
prendre_pour: point de départ le docu-
ment de 1'état de la fechnique le plus
proche qui traite du méme probleme -
que la présente invention, cet état de la'
technique lui paraissant éire le redres-

‘seur - pont-double alternance classi-

que.- La requérante soutient que dan. -
une. revendication en deux: parties; le
préambule doif exposer les caractéristi-
ques pertinentes de cet état de latechni-

* Traduction,
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anderen Merkmale hinzugefugt, die die
erfinderische Tatigkeit ausmachten und
o die Losung der der Erfindung zu grunde
liegenden Aufgabe srmaghch’ten Wenn
. aber von einer-VYerofientlichung a -
gangen werde, die sichnicht mit dersel
ben Aufgabe ¢ i sondern. nur
~zufallig mit gemaBenVor-
richiung vieles gemeinsam habe, dann
miBten i Kennzeichnenden Teil auch
ale caufgetihrl. werden,. die. auf
keing besondere erfinderische Tatigkeit
gerichiet seien, sondern.sich.nur.des-
halb'ergeben wirden, weil sie die Unter-
schiede zwischen zwei - Ldsungsvorss
gen {0r zwel verschiederie Aufga-
ben ausmachien. Gehe . man hin
vom - nachstliegenden s Versuc
L.osung der..  erfindungsgem
- Aufgabe ‘aus, sogebe der kennzei
nwd@ “Teil die ertinderische. Tatigkeit
richtig wieder; und die- wahre Natur. der
Erfmdunq sei fur jedermann erkennbar.
Der der vorliegenden mdung nachss
jende Stand der Technik sei ihres
achtens: eir- konventioneller Dioden-
brickengieichrichter, . an den-sich ein
Kandensatortilter anschlieBe: und. der
s¢. bemessen sei, daB ereinern erheblis
srehen-Abfall der Eingangsspannung aus:
gleichen kdnne, -

Die: Beschwerdeilhrerin verwies zur

g ihres Standpunktes - auf: die:

Entschisidung, der Technischen Be-
r’mwe d@kammsr T39/82 (ABLEPA

Vi Die Beschwerdefihrering bea
tragte-die Zulassung der Anmeldung
der vorliegenden Fassung oder ihie
Zurie %«f@fwemmg ary.die Pmmﬁgfsab
teilung zur welileren: Prafung anhand
~der der Entscheidung. der Kammer zu=
grunde-liegenden rechtlichen Beudeis
lung:

Entscheldungsgriinds

1. Dle - Beschwerde
Artikeln 108 bis 108 und B
slecist somit zuldssig

aentspricht den
a4 EPLL

2. Ble Lvorliegende Anmeldung - hat
ginen Brickengleichrichter. zur Gleich-
richiy einer: Netzwechselspannung
zum. Gegenstand.. Solche Schaliungen
sind - allgemein. bekannt In vielen
Fallen senliel sich an den Glgichrich-
fer ein gesteuerter: Gleichspannungs-
wandler an, mit dem. eine konstanie
Nigdervoligleichspannung srzielt
werden soll; auch dies ist bekannt,

3. Zweck d v Anmeldung ist es, die
Aufgabe zulosen, wis. die. Alsgangs:
{;,mcﬁsgﬂnmm des Gleichrichiers
{"rohe - Gleichspannung”) auch bei
einem relativ grofen Abfall der Netz-
wechselspannung - im. wesentlichen
konstant gehalten werden kann. Zu die-
sem Zweck st die Gleichrichiersehal-

“ Ubersetaing,

invention: to solvethe problem to which
itisdirected. If the starting point were a
piece ofpriopart which was not con-
cerned with the same problem,” but

happened 1o have asubstantial-number .

of features in common with the inven-
ted .device, the characterising ¢clause

which were not dirested 1o any. particu-
lar inventive step; but were merely for-

tuitous, inthesense that they happened .

to be differences between two propos-
als for solving two-different: problems.
If, on the other hand, the starting point
of the invention were taken 1o:be the
nearest attempt to solve the same prob-
lem as the invention, the characterising
portion-of the claim would quite fairly
set out the inventive siep,:so that.the
true nature- of the invention. would: be
apparent 1o all. The: nearest prior art to

“the present-invention appearedto bea

conventional diode-bridge rectifier fol-
lowed by a capacitor filter, and ' rated s0
as to.be able'ic accommodate -a sub-
stantial- drop - inthe input supply vol-
tage.

The -Appellant -drew attention . to. the
Decision of the Technical ‘Board: of
Appeal.T.39/82:(0J-1982/11) which . he
considered as supporting his views:

Vil The Appeliant requested that the
apptication should beailowed - in- its
present form or should be remitled 1o
the Examining Division for further pro-
sacution in the light of such guidance
as might be offered by the reasaning of
the Board's Decision.

Heasons for the Decision

1o The sppesl complies with - Articles
106 io. 108 and Hule 84 EPC and s
therefore admissible.

2. The present application relates to.a
bridge- rectifier circuii for -direct: rec-
tification of an-d.c. ling voltage. Such
circuits. arg generally known: In many
cases such & rectiffer ¢ircuit is-followed
by aregulated. di-d.c. inverier for
obtaining & constant low voltage d.c.,
as s also well known.

3. The aoplication purports to solve the
problem: of ~obtaining. a  substantially
constant d.¢. outout voltage of the recti-
flercireuit ("d.g bulk vo tage }.in'spite
of a relatively large drop in the a.c. ling
voliage. To this ernd, the rectifier circuit
is provided with two series-connectad
capacitors, the comrnon point of which

*(fficial texts

que le/plus proche. Dans la. partie carac

“térisante de fa revendication sont ajour

tées:les autres caractéristiques qui sont
lat manifestation de l'activité inventive,
et permettent “ainsi o Finvention:. de

“résoudre feprobléme sur lequel elle
4 porte.
would Vsetout g number of “features

&i Pon:prerait .pour point de

départ un document de ['élat “de “la

technigue qui rie traite pas du méme: =

problérmie, mais qui présente beaucoup
de caractéristiques en.commun avec.le.
dispositit selon:Vinvention,  la “partie:
caractérisante -exposerait: un. certain
nombre de. caractéristiques qui ne
seralent pas.censées impliqueruneacti-
vité " inventive . particuliere; U mais
p'auraient .que fortuiternent .un carac-

terg:inventif, ence sens qu'il sg trouve- -

rait-des différences entre deux.disposi-
tifs ‘proposés pour résoudre deux pro=i
blemes différents. Si-en revariche, on
prenait pour point-de depart de inver-
fionJa tentative:la plus proche qui ait:
été. faite pour resoudre le mame pro-
bléeme .que. selon Vinvention, la partse,
caractérisante de larevendication ferait

-ressortic: trés fidélement Vactivité inverns

tive, de sorte que la-vraie nature de
l'invention apparaitrait a.tous. L'éiat de.
la technique le plus proche de la g)r s
sente invention semblait &lre un redress
selr 4 pont de diodes classique suivi
d'un filtre a-condensateurs, congu pour
permetire de remédier. & une chute
importante de la tension. d'alimentation:
a lentrée. i\ e
Larequérante s'est référée a la décis
sion'de la Chambre de recours techni=
que T 3982, publide au JO11/1982, qui

lui paraissait-aller dans le sens de la ‘

thése qu'elle defemjan:

Vil Eile-a conclu a ldCLep?a’“oﬂ d@
sa demande sous sa forme actuelle ou
a son.renvol & la Division dexamen
pour. “poursuite de - la procédure,
compte tenu de Venseignemsnt 2 tirer -
le cas échéant de 'argumentation que
developpermi la Chdmbré dans sa-décis
sion.

Motlts de 1a décision

1..Le recours.répond  aux: conditions
énancées aux articles 108, 107 et 108 et
a-la rdgle 84 de la '{;BE, i est done
recavable. ‘

2. La présente demande concerns

uriceireult redresseur ens gont pour. g

redressement encourant conting du
courant alternatit d'une ligne dlalimens
tation. - De tels cirguits sont bien
connus: Dans. de. nombreux cas, un
circuit redresseur. de ce type est suivi
d'un:inverseur courani. gonting. - Cous
rant continu régulé afin d'obtenir une
tension: continue consiante de. faible
valeur, ge qui-est  également bien
CONMLL

3. Uinvention vise a zfesoudtef le pro-
bléme ‘du maintlen d'une. tension de
sortie continue sensiblement constante.
dircircuit redresseur {"d.or bulk yol
tage’ : tension continue briie), en dépit
d'ung-chute de fension relativernent
importante dans 1a ligne d'a :mema{f,wn
en courant alternatif, A cet effet,

* Traduction.
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cireuil s iredresseur wmpmﬁd deux
condensateurs ey MZHE, dont le point
communest relié 3 l'une des bornes
dlentrés du pontovia un moyen de
commutation consiiiue d’un dispositif
apaurant  bidirectionnel  commandé
par un circuit descommande de facon
gu'sit cas de chute de la tension du
spcieurs e oirpuit redresseur fong-
tionne pendant au moins une partie de
chague .cycle e circull doubleur de
tension. Lorxque‘» ia tension du secteur
corssnond 4 18 tension nominale, le
‘,;mut fonctionne en redresseur classi-
‘! uble alternance, sans effet de
mump ication. de la iension,

4. Le recherche euroe

rapport . de

: {:&*é‘mﬁé* cite comme état de la ?echmque

le fmmnwm DIE-A2 745 504, quidécrit
un eiroult redresseur en port pour le
redress ﬂ*r’z e courant continu - du
rnatif d'une ligne d'alimen-
tation, Ce docurfernt, bien que concer-
nant avant tout des perfectionnements
apportés & Vinverssur courant continu
nourant coiting sulvant el circuit
adresseur, apporie en plus une golu-
ona un second probléme, & savolr
celul du-maintier Jd'une "tension conti=
nue brute” csensiblement cconstante
pour deux: lensions: lres différentes
diune Hane d'glimentation (120 V et 220
V} Dans ce b@i:, te mr{*uei mc:iress;eur

une b@me f‘ ﬁmr@@ du pom redresssseur
yia U mo; de commutation constl-

o edun o commutateur o oactionné
manusllement . pour permettre. gy olr-
cult redresseur en cas de sous-snsion
dusecteur de fonclionner en c:srcwt
oubileur de tension,

CDivision diexamen  ao estimé
%@ cimsi‘z m@r%smrs&iaﬂ e pré-

quaﬁ me faf*}‘ws’(ﬁz ‘mv ritive pérf&pgjm’t‘
& état de la technigue bien connu {voir
: . p@f ﬁ ?} el au »:ic}cumem

ham nsz 5‘?@ VoIl aucung raison
de ne pas sulvre la Division d'examen
surce poink :

stior:soulevée dans le pré-
sent recours asi celle du choix de 'état
de la techrnique qul devra servir de
ionde pout e préambule de la
revendication 1.

reguérante et g i);vggloﬂ
d'examen ont considéré d'un commun
{ qu'une revendication an deux
ariies se justifierall (blen que la Divi-
on d'exemen ait_déclaré qu'elle était
disposée épalement & accepler une
reverdication ccomportant  une seule
partie). La Chambre partage ce point de
wue  D'une facon générale; la formula-
tiorren deux parties d'une revend{camﬁ
se-justifie s'l existe unh état de 1a techni-
que nettement défini dont Pobjet reven-
dinué se distingue pard'autres caracts-
rigtigues techniques. Telest le cas pour
la pr%@m& demands.

8. De lavis de la sz&mbre ta relation
entre Iem? de Ia technique Correspon-
dant au document DE-A-2 746 504 o1 {a

= rad usHON.
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swand der Technik und der vorlie-
genden Erfindung wie folgt formuliert
- werden:

Die Erfindung betriffi eine Gleichrichier-
schaltunig, die eingn Vollweg-Dioden-
brilckengleichrichter  mit einem  Aus-
gangs-Kondensatorfilter  aufweist. Aus
der Druckschrift DE-A:2 746 504 ist eine
solche Schaliung bekannt, bei der-das

- Ausgangsfilter zweisin Reihe geschal-

; tete Kondensatoren umfabtund derVer-
bindiungspunkt zwischen den Konden-
satoren Uber ein Schaltmittel ‘an min-
destens eine Eingangsklemme der
Brﬂcke angeschiossen ist. In der. Glei-
chrichterschaltung: nach der genannten
Drucksehrift besteht das  Schaltmittel
aus einern Handschalter, mit dem eine
Ausgangsgle:chopannung {'rohe
Qle‘chbpannunq ) erzielt werden soll,
die auch dann im wesentlichen konstant
bleibt, wenn die Gleichrichterschaltung
an . zwel verschiedene Netzspannungen
{z. B.120 Volt und 220 Volt}angeschios-
sen wird. Man braucht-jedoch (z.B; bei
der Stromversorgung von Computern)
sine  Gleichrichterschaltung, dig: die
rohe Gleichspannung: so requliert, daf
bei allen Netzbedingungen, also auch
bei einem Stromabfall; gine konstante
Nominalspannung  “vorltegt. " Diese
“sAufgabe wird dadurchigeldst, dafi das
Schalimitiel aus. ceinem’: steustbaren
Zweirichtungselemnent: besteht; das bei
eiriem - Abfall der  Ausgangsspannung
mit einer Hleuerschaltung zumindest
fiir einen Tell jeder Periode eingeschal-
et wird; wodurch die Schaltung injjeder
Pariode zumindest teilweise als Span-
nungsverdoppler wirkt

9. Technisch gesehen macht sich die
‘Erfindungeinen  Grundgedanken -zu-
‘nutze, der bereits bekannt war, namlich
den Ubergang yom Yollweg-
Brickenbstrieb zur Spannungsverdop-
plung - bei - unterschiedlichen . Netz-
spannungen. Der erfinderische Bsitrag
- zum Btand der Techniik liegt in'der des,
ainen gesteusrten, stufeniosen “Ubser-
gang zwischen beiden Betriebsarien zu
ermoglichen, so dall eine konstante
Ausgangsglelichspannung nicht nur bel
zwel vorgegebenen - Netzspannungen,
sondern innerhalb einer ganzen Skala
von Metzspannungen erzielt wird. Die
“Kammer ist daher der Auffassung, dafi
der in der Druckschrifit DE-A-2 746 504
offenbarte: Stand der Technik der Er-
findung néher steht als der gligemsin
pekannte  Vollweg-Brickengleichrich-
ter mit herkdmmiichem j\USQ?ITQbKOﬂ”
densatorfilter.

40. Die wammer st sich natirlich
dessen bewult, daB die Erfindung:in
sinam stwas andsren Licht als in der
Anmeldung in oder o eingereichien
Fassung -erscheinen “wird, wenn die
Aufgabe und inre LOsung - wie unter
Mummer . 8 angegeban gegeniiber
dem Stand der Technik neu abgegrenzt
warden, Das liegt jedoch in der Natur

= Ibersétzung.

invention shou!d be formulated as:fol-

lows,

The invention concerns a_rectifier cir-
cuit.comprising a fullwave. diode bridge

crectifier-with-an-output capacitor filter:

From DE-A-2 746 504; such a circuit is
Known in which the outputfilter compri=
ses two capacitors in series and the
common point:between the capacitors
is connected to at least one inputtermi-
nal-of ‘the bridge through a switching

rmeans.: In the rectifier circuit according .

to-this document the switching means
consist of a manually operated switch
in-order to obtain a.d.c. output.voltage
("bulk voltage™) which remains essen-
tially: constant when two different line
voltages (e.g. 120V and 220:V) are
applied to the rectifier circuit. There is a
need, however,-(e.g, in power-supplies
for computers) for:a rectifier circuit
which will regulate the bulk voltage to a
constant nominal voltage forall line-
load conditions e.g. in case of ‘a power
brown-out. This:problem is solved in
that the switching means consists of. a
controllable - bi-directional -+ current
device andthat a control circuit-swit:
ches on the bi-directional device for at
least part of each cycle in response to a
dropin output:voltage, whereby the
circuit ‘is. caused to..function: at least
partially - in" each cycle “as a. voltage
doubler rectifier. :

9. From @ technical point of view, the
invention can properly be regarded as
using a8 basic idea which was already
known, namely the transition from full
wave bridge operation to voltage dou-
bler operation in case of differing line
voltages. The inventive contribution to
the art then les in the concept of
providing a controlled gradual transi-
ton between thé two types of operation
sodhat a-constant d.c. output voltage is
not: merely. obtained: for two. predeter-
mined -line voltages but within-a range
of ling voltages. The Board is therefore
of the opinion that the prior art dis-
closed by DE- A2 746 504 is nearer 1o
the invention than the generally known
full-wave bridge rectifier circuit having
a conventional output capacitor filter

10.-The Board iz . of course. aware
that when the problem to be solved and
its: solution are formulated: in: relation
1o the prior art as indicated in para-
graph-8, the invention will ‘appear in a
perspective which. fs somewhat diffe-
rent from that presented in: the applicas
tion as filed. Buch a situation is, how-
gver; inherent to a patent granting pro-

*Official text

Lo

présente mventlon doxt etre deflme
comrme su:t
circuit

L'invention.. concerne. un

- redresseur- comprenant. un redresseur

a pont de diodes double. alternance
avec unfiltre de sortie a condensateurs.
le document DE-A-2 746 504 a2 fait
connaitre un tel circuit, dans lequel le
filtre de sortie comprend deux conden-
sateurs en série, le point commun entre
les: condensateurs  étant  relie a au
moins. une borne-d'entrée du pont par
Pintermédiaire d'un moyen de commu-
tation. Dans le circuit:redresseur.selon
ce document; le moyen de commuta-
tion . est constitué d'un. commutateur
actionné. manuellement de maniére a
maintenir-une tension de sortie conti-
nue {“tension brute”) sensiblement
constante lorsque deux tensions diffé-
rentes d'une: ligne d'alimentation (par
exemple 120V et 220 V) sont appli-
quées au circuit redresseur. Toutefois,
{i est parfois nécessaire (par exemple,
dans les dispositifs d'alimentation des
Ordmateurs) d’avoir un ‘circuit redres-
seur qui maintienne la tension brute a
une tension nominale constante quel-
les que soient les conditions de charge
de la ligne, par exsmple en cas de
chute de puissance. Ce.probléme. est
résolu grace & un moyen de commuta-..
tion comprenant un dispositif 2 courant
bidirectionnel  commandable et a un

“reireuit dercommande . rendant passant

le dispositif.bidirectionnel pendant.au
moins.une partie de chague cycle en
réponse: & une:chute de la tension de
sortie, le circuit étant ainsi amené a
fonctionner: pendant au moins ung par-
tie de chaque cycle en redresseur dou-
bleur de tension.

9. D'un-point. de vue technigue, on
peut considérer que 'invention reprend
une idée de base qui était déja connue,
a savoir le passage d'un mode de
fonctionnement en:pont double alter-
nance @ un:mode de fonctionnement
en doubleur de tension en cas de.
variations de ‘'la tension de 'la ligne
d'alimentation.  L’activité  inventive
manifestée par rapport.a l'état.de la
technigue tient a ce que fon a realisé
ur passage progressit commandé d'un
mode de-fonctionnement a l'autre, de
facon & maintenir constanie une ten-
sion de sortie continue; non pas simple-
ment pour deux tensions.prédé termi-
nées. du secteur,.mais dans une plage
de tensions du secteur. La Chambre
pense donc que 'état de la technigue
correspondant au document DE-A-2
746 504 est-plus proche de l'invention
que le: circuit redresseur bien-connu.a
pont double alternance comportant le
filtre de sortie classique & condensa«
teurs.

10. Certes, il est clair pour la-Cham-
bre que si:l'on se foride sur I'état de Ja
technique: tel quindiqué ci-dessus au
point 8 :pourla formulation du pro-
bleme & résoudre et de sa solution,
l'invention - apparaitra.- sous unjour
quelque’ peu: différent par rapport a
Vinvention présentée dans la demande
telle que déposée. Cect est cependant

*Traduction: k
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des: Patentedeliungsverfahirens, well i
Einreichung  vorge-

“der  nach der
“nomrmenen Recherche uptar - U
standen bekannte Sachverhalie ent
deckt werden, die der Edindung naher
siehen. : & £

11. Es gehort deshalb zur standigen
Rechisprechung:. der = Beschwerde-
Ckarmnmern, - daB die: Arl der Aufgabe
. anhand objekiiver Tatsachen bestimmt
werden muB, die sich inshesondere
aus dem:im Laufe des Verfahrens ermit
telien Stand der Technik ergeben, der
sich von dem unterscheiden kann, der
dem.Anmelderzum Zeiipunkl der Ein-
Creichung der Anmeldung tatsfchlich
bekannt: war. Eine dadurch bedingte
Neuformulisrung - der Aufgabe wird
durch GArtikel 1238 {2 nicht ausge-
- schlossen,. wenn die Aufgabe vom
Fachmann unter Berdcksichtigung des
der Erfindung nachstiiegenden Stands
derTechnik aus der Anmeldung in der
© eingereichten  Fassung. abgeleitet
‘werdern kann, o

2, Mit Schreiben vormn 23.5:1983 hat

die  Beschwerdefihrerin in deriur
spriinglich “eingersichien Oberbegriff

des Anspruchs 1 folgenden Passus aul-

genommen: "o mit-der die Ausgangs-
spannung auch bel einem erheblichen
Ckurzzeltigen - Abtall der Elngangse
spanpung  konstant gehalten. werden
kann und”: Die Beschwerdefhrerin
“behauptet, daf der so definierie Stand

der Technik der Erfindung ndher liege:

und clmmer snoch  dieselbe. Aufgabe
betrefta. Die Prufungsableilung hat die-
se Anderung unter NMummer 23 inrer
Entscheidung beanstandst Die
- Karmmer schliebt:sich der Prdfungsab:
teltung in di Punkt anAnspruchid
st also

- nicht_gewahrbar,

13 AuBerdem sleilt die Kammer fest,
dafB sich der eingefigle Passus » sowei
Laus der Beschretbung (8. 1, Ab

© ersichilich st : auf el
Stromversorgung. “bezieht, die - den
Gleichaspannungswandler einschliefl,
da dieser s bemessenist, daler Ab
Cwelchungen von der nominalen Neiz-
spannung ausgleichen kan Eine sol-
che Stromversorgung it jedoeh nicht

“Gegenstand des Anspruchs 1, der eins

deutig Schuiz tir -eine Gleichrichier

schaliung (20, 21) arcgich beansprucht,
“an die sich ein Gleichspannungswands

ler anschlieBen kann, aber nleht mub
(vgl Abb. @ und den entsprechenden
Teil der Beschreibung), Cievim Obers
begrifi des Anspruchs .1 in der ur
springlichen  Passung . definierten
herkdmmlichen Gilelchrichter
schaltungen haben nicht den Zwack,
~bel unterschiadlichen . Metzspannungen
- sine konslanie Ausgangsspannung 2u
o diefern. Man kann dahier nicht - bas
haupten, dafi eg sich hisrbel um sinen
Stand der Technik handelt, der der
vorliegenden Erfindung ndher legt.gls
derin der Drucksehrifi DE-A-2 746 504
offenbarie. :

14..Die - Behauptung der o Be-
schwerdefOhrerin, der fir den Ober
begrifi des Anspruchs herangezogene

* Ubersetzung.

derzeitigen Fassung

chomade after
tHing  mey reveal pricrart which s

“nearer-io the ipvention:

100 s consequently been con:
stant jurisprudence of .the Boards of
Appeal that the nature of the problem
has 1o be determined on the basis of
objective facis, in particular as appear-
ing in-the prior art revealed in the

course of the proceedings, which may,

be different from the prior art of which
the Applicant was actually aware at the
fime the application was filed. Arefor-
mulation of the problem which' then
may - become “necessary s not  pre-
cluded . by Article 123(2) EPC. i the

oblem could begeduced by the per-

fiskilled in'the art from the applica:
tion as filed .when considered in the

Slight of theprior art which is nearestiio

the inventiof. e

120 his letter.of 27.05.83 the Appel-
introduced in the preamble of the
nally fileds Clalm1 a passage

“capable of mairtaining .a
constant. output yollage, notwithstand-
ing e substantial temporary. drop in
output voltage, and”. The “Appellant
cortends that'the priorart thus defined
wolld be nearerto the invention while

addressing the same problem. The Ex
amining Division in paragraph 23 of it

Decigion formulated objections against
this. amendment.- The  Board agress

with the views of the Exarining Divis

sion on this matler, Conseguently
Claim 1 in s present form: s unal-
iowable.

18 Additionally. the “Board observes
that, so far ag can begatherad from the
description {page 1, second para-
araphy, the added passage pertaing o
power suppliss which include the d.c.-
duoinwerter; tas i s thls latter part

whichi s rated so 88 o cope with

deviations from the nominal line vol-
tage. Buch power supplies, however,
do rotform the subject-matter of Claim
1. bui-this claim clearly. seeks protec-
tion for a rectifler cirouit {20, 21) itself
which may ormay notbe followed by a
d.o-de. inverter (of, Fig. 3 and the
corresponding part.of the description).
Conventional rectifier ciroults as de-
fined inv the preambleof Claim 1 as
wriginally filed:are not.concerned with
the problem. of delivering @ constant
cuiput vollags in case of warying line
voltages. They canndt be said therefore
10 represent & state of the arl nearer 1o
the presentinvention than the priorart
reflected by DE-A-2:746 504,

14, The Appeilant's contention that the
piece of prior art used forthe preamble
of the claim should be concerned with

ingvitable dans une procédurs ge:
vrance de brevet, du fait qu'une reche
che effectuée aprés le dépot peut reys
ler 'existence d'un etat de |a technique.
plus proche de. I'invention: -

11, 8elon la. jurisprudence constante
des chambres de. recours, 1a nature du

probléme . résolu par I'invention doit
élre déterminée surla base de faits
établis objectivement,. tels gu'ils appa-
raissent en particulier dans 'état de la
technique dont 'existence a été révélée
ai-cours de la procédure, qui-peut étre
différent de P'état. de la: technigue
connu-du demandeur-au. moment ‘du

~ dépbt de-la demande; L'article 123 (2)

de la’ CBE n'interdit. pas la reformula-
tion “du probléme, au c©as ou cela
deviendrait nécessaire, & condition que
Fhomme du metier: ait’ pu-déduire e
probléme - ainsi  reformulé. de la
demande lelle: que déposée; . en la

“considérant & la lumiere de I'état de la

technigue le plus proche de llinvention:

12, Dans sa leftire du 23 mai 19683, la
requeranie a introduit dans le préam-
bule de la revendication 1:déposée &
Forigine le.passage suivani: permel-
tant de maintenir une tension de sortie

constante, mialgré une chute tempo-

raire-importanie de la tension d’entrée,
et'. La reguérante prétend que I'état
de la technique alnsi défini serait: plus
proche de Pinvention tout en traitant le
méme probléme. La Division d'examen,
dang ‘le point. 23 de sa décision, a
formulé des objections al'encontre de
cetie modification. La Chambre partage
suroce point Pavis de la. Division

_dlexamen. Par conséquent, la revendi-

cation 1 ne peut étre admise sous sa
forme actuélle. ;

13.:De plug, la Chambre fail observer
qutilressort de la description {page 1,
second paragraphe), -gue le passage
ajouté - concerne - des. . dispositifs
d'alimentation  comporiant. Pinverseur
courant continy - courant continu, car
c'est vet inverseur quia €16 congu pour
pallier aw écarts par rapport 8 la ten-
sion nominale du secteur. Toutefols, ce
ne sont pas-ces dispositifs d'alimenta-
fion gui constituent ['objet de la reven-
dication: 1, cette. revendication: visant.

“pettement une. protection pour un'girs

cuit redresseur (20, 21) fui-méme qui
peut oy non etre suivi-d'un inverseur
codrant continu - .courant continu {voir
figure 3 et la partie correspondante de
la description). Les circuits redresseurs
classiques’ tels: aue définis dans: le
preambule de la revendication 1 dépo-
sée & Uorigine n'ont rien a voir avec le
probléme du maintien d'une.tension de
sortie: constante . en cas de variations
de la tension du secteur. On ne peut:
par-conséquent affirmer qu'ils corres-
pondent & un état de s technique pius:

- proche de Pinvention que 'état de la

technigue constitué par le: document
DE-A-2 746 504. :

A4, Contrairement & ce  gu'affirme la

requérante, 1l ne - peut étre posé en
regle générale que {'état de ' la techni-

* Tradustion,
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Stand der Technik solite sich mit

selben (Oder zumindest mit einer
hinlichen) Aufgabe: wie die: Erfindung
befassen, kann nicht als ailgemeine
- Regel gelten, und sei es auch nur
“deshalb, weil es durchaus: vorkommt,

daB eine Erfindung: sine ‘Aufgabe |0st,

die vorher nicht erkannt worden war, In
der Hegel ist die Vorrichtung oder das

Verfahren, das. den der. Erfindung.

nachstliegenden: Stand. der  Technik
~ bildst, entsprechend Begel 29 (1) a)
- EPRPU Im Oberbegriff des: Anspruchs an-
- zugeben, wobei die Merkmale zu be:
- zeichnen sind, die zur Festlegung: des
- beanspruchten. . Gegenstands not:

. wendig sind, jedoch in Verbindung mit-
- einander zu diegem Stand der Tachnik

~gehbren..

15 Zweck derAnspriiche ist es bekann-
tlich, den Gegenstand (z: B eine Vor-
tichtung. ‘oder  ein. Verfahren). anzu-
geben, fir den Schutz begehrt-wird
{(Art. 84 EPU)Y. Die Anspriiche missen
entsprechend Regel 29 abgefaBt wer-
den. Weder in-diesem Artikel noch in
dieser Regel ist davon die Rede, dal3 es
winschenswert oder gar notwendig: ist,
daf"im kennzeichnenden Teil dés Ans:
pruchs die erfinderische Tatigkelt ange-
messen dargelegt wird” - Diese Behaup-
tung der Beschwerdeithrerin durfte auf
der irrigen: Vorstellung: beruhen, dap
sich die erfinderische Tatigkeit aus dem
kennzeichnenden Teil: der -Anspriiche
ergibt. Es st jedoch der Gegenstand
des Anspruchs als Ganzes, der die Erfin-
dung. - und. die ihr zugrundeliegende
-~ erfinderische Tatigkeit darstellt.

16. Die Beschwerdefuhrerin be-
fiauptet in. ihrem. Schreiben . vom
27.5.1983, auf das in der Beschwerde-
begrindung: Bezug ' genommen wird,
~dafiodurch: die czudiesem Zeitpunkt
vorgenommene.  Anderung o des. An-
spruchs 1 ein Sachverhalt entstanden
“sei; der. mit dem: der Entscheidung: T
39/82 wvoll und ganz vergleichbar sei.

Da jedoch der Anspruch - in. dieser

Fassung nicht gewahrbar ist, braucht
dieses Argument nicht weilier erdriert
Zu werden. ;

17. Die Kammer mochté jedoch dar-
auf hinweisen, dafl die betreffends Ent-
sseheidung die Wardigung der erfinderi-
“schen Tatigkeit nach Artikel 56 EPU
und eigentlich nicht: die richiige -An-
wendung der Regel 29 (1) zum Gegen-
stand  hatte. Nichisdestoweniger war
der Anspruch, der Tir gewahirbar be-
funden wurde, Korrekterweise auf gine
Vorrichtung - zur - Merminderung: der
Lichtreflexion an:Verkehrsleuchten ge-
vichtet und entsprach damit Regel 29
(1) &) EPU, die unter anderem vor-
schreibt, daB der Oberbegrift die Be-
zeichnung  des Gedenstands “der- Er-
findung enthalten muB. :

18. Unter diesen Umstanden muf

die Kammer die Entscheidung der Pri-
fungsabteilung + insoweit . aufrecht-
halten, als es darin-heift, dafl die euro~
péigghg Patentanmeldung: Regel 29 (1)
EPLLnicht entspricht.

# Ubersetzung.

the same (or at least a similar) problem

as the invention cannot be accepted as:

ageneral rule; if'only for the reason that
it is quite usual that the invention solves
a problem which has not been recogni-

sed: earlier: Generally, the apparatus or

process constituting the prior art which

Jseinearest to o the invention  will - in

compliance with Rule 29 (1).(a) EPC
have to figure in the preamble of the
claim, 'stating such features of it as are
necessary for the definition of the clai-
med subject-matter and ‘which arein
combpination: already part of this. prior
art.

15, 1t has 1o be remembered that the
purpose of the claims is to define the
matter: (e.g. an’ apparatus, a process)
for which: protection: is sought (Article
84 EPC). The claims have to be formu-
lated ‘as. prescribed. by Rule: 29 EPC.
Neither the Article nor the Rule makes
any reference to the necessity or desira-
bility- that 'the characterising  portion
of the claim should fairly ‘set out the
inveritive step. This: contention by the
Appellant seems to.be based on the
false: conception that the inventive step
resides in'the charactensmg portion of
the claims, It is, however, the subject-
matter of the claim as a whole which
embodies the invention:-and the inven-~
tive step involved:

16.:The = Appellant  contends.. in - his

letter of 27.05.83, to which reference is -

made-in the Statement of Grounds, that
with-the Claim. 1 as amended on that
date the situation appeared to be en-
tirely parallel to" that with: which the
decision T 39/82: was concerned. ‘As;
however, the claim:in:that form.is not
allowable, this argument need not be
discussed,

17.: Nevertheless, the Board wishes to
observe  that the:decision in question
deals with ;udgemeni of inventive step
underArticle 56 EPC and is not directly
concerned with the correct application
of - Rule 29 (1) EPC. It would seem,
however, that the claim which was held

allowable was correctly directed 1o a
device for the reduction of light reflec-
tion on traffic lights, in. compliance with

“Rule 29 (1) (8)-EPC which provides;

inter- alia, ‘that the preamble has to
indicate the designation of the subject-
matter of the invention.

18. In all the circumstances the

Board must uphold the decision of the
Examining Division insofar as it held
that the European. patent application
did not comply. with Rule 29 (1) EPC.

* Official, text. L’ 42/

que auquel il est fait référence dans le

préambule “de  la revendication doit

“concerner le _méme  probléme que

Finvention (ou-du. moins un probleme
similaire), ne serait-ce que parce qu'il

est - dssez courant  que linvention

résolve un prob!eme dont: auparavant

Fon ne connaissait pas Texistence.
D'une maniére générale, le dispositif
ou.fe procéde correspondant a l'état de

la technique le plus proche de linven-
tion devront, en vertu de la régle 29 (1)
a)y de la: CBE, éire indiqués dans:le
préambule: de la revendication, lequel

devra mentionner les caractéristiques

qui-sont nécessaires a la définition des

éléments revendiqués mais qui, combi-

nées entre elles, font déja pame de cet
état- de la technique.

15,11 convient de rappeler que . les
revendications sont destinées & définir
Pobjet (par exemple un dispositif, un
procédé) de la protection demandée
(article 84 de la CBE). Elles doivent étre
formulées: conformément  aux exigen-
ces de la régle 29 de la CBE: Nulle part,
dans cet article ou dans cette regle, il
n'est  précisé qu'il ‘est nécessaire ou
souhaitable que "la partie caractéri-
sante de la revendication fasse ressortir
fidélement: l'activité inventive”, Il sem-

ble que cette affirmation de la part de

la requérante repose sur une idée erro-
née selon laguelle ce serait dans I#
partie -caractérisante = des  revendicz:
tions que réside l'activité inventive. C
c’est 'objet de la revendication dar:

- sorr ensemble gui incarne llinvention e
“lactivité inventive qu'e!te implique,

16. La  requérarite. soutient dans su
lettre parvenue 'a 'OEB le 27 mal 198G
a laquelle Il est fait référence dans le

mémoire exposant les motifs du

recours, qu'avec: la revendication 1 telle

qu'elle ;a'été modifiée a cette date, la

situation semblait tout a fait similaire a
celle évoquée dans la décision T.39/82.
Toutefols ladite revendication ne pou-

vant éire admise sous cette forme, il n'y.

a'pas lieu d'examiner cet argument. .

17. Néanmoins, la  Chambre tieni a

faire observer que la décision en ques- -
tion: traite de Pappréciation de ['activité

inventive dans le cadre de ['article 56
de la CBE et ne concerne pas directe-
ment Fapplication correcte de Ia regle

9-(1) de la CBE. |l semble toutefois

que la revendication qui-a été jugée
admissible visait trés correctement un

dispositif pour diminuer la réflexion de
la lumiere sur les feux de signalisation;
conformément & la régle 29 (1) a) de la

- CBE, qui stipule, entre autres, que le
préambule doit mentionner la désigna-
~tion de 'objet de l'invention.

18, Quoi qu'il ~en soit, la Chambre :

doit confirmer la décision de [a Division
d'examen, dans la. mesure ol elle

considére que la demande de brevet .
européen ne répond pas aux conditions

préviues par.la régle 29 (1) de la CBE.

* Traduction.
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19. Die Beschwerdemhrerm war jes

doch berechtigt, “die" Auffassung  der
Prifungsabteilung zu einer Rechisfra-
ge anzufechien, die bis dahin.noch von
keiner Beschwerdekemmer“in vollem
Umfang geprift “worden war;  billi-
.gerweise muB.der vorliegende Fail also
an .die Pilifungsabteilung  zurlickver:
wiesen werden. um der Beschwerde-
fuhrerin Gelegenheit zu geben, die An-
meldung. so zu:éndern, daB sie. den
Anforderungen - dieser. Entscheidung
entspricht. Insoweit wird die angefoch-
tene Entscheidung geéndert.

20. Die Kammer hat ferner festgesiellt,
dafl der einleitende Teil 'der Beschrei-
bung- (Seite 1 und Seite 2, Absatz 1)
w.geéndert. werden muB, damit er Artikel
84 EPU (Stitzung derAnspriche durch
die’ Beschreibung) und Regel 27 (1)
EPU, insbesondere Buchstaben ¢ und
d, formal entspricht. Nach Auffassung
der :Kammer: verlangen diese Bestim-
mungen, daB der einleitende Teil der
Beschieibung eine Darsiellung. des
-Gegenstands des.Schuizbegehrens, die
zumindest sachlich:mit den unabhéngi-
gen Ansprichen ubereinstimmi; sowie
wenigstens einen Hinweis auf. den
Stand der Technik enthélt; auf dem der
Oberbegriff dieser Anspriche aufbaut.
Diese Art der Darstellung erscheini im
Hinblick-auf Artikel 69 (1).Satz 2 EPU im
Interesse . der. Offentlichikeit geboten,
denn er schreibt vor, dafl die Beschrel-
“bung zur Auslegung der européischen
Patentanmeldung oder des europdis-
chen.Patents. heranzuziehen ist. :Dies
sollte bei der weiteren Entscheidung
iberdie Anmeldung berdcksichiigt wer-
den. Indiesem Zusammernhang wird auf
Nummer 8 verwiesen.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Grinden

wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Prifungsab-
teilung vom. 25.8.1983 wird hiermit wie
“folgt .gedndert;: :

Die " européische - Patentanmeldung
wird nicht gemaf Artikel 97-(1) EPU aus
den in . der obengenannten Entschei-
dung dargelegten: Grinden - zurlickge-
wiesen, sofern 'die Anmelderin “in-
nerhalb der von der Priffungsabteiiung
gesetzien. Fristen. Anderungen zu der
Anmeldung: vorlegt, die nach Ansicht
der Prifungsabteilung die Einwande in
Teil II'der genannten Entscheidung sus-
raumerniound auch sonst. den Fest-
stellungen der Kammer entsprechern,

2. 'Die’ Angelegenheit wird zur weite-
ren Entscheidung an die: Pritfungsab-
tellung zurickverwiesen.

*Ubersetzung.

18, “However, the Appellani ‘was enti
tled 1o challenge the views of the Ex-
amining - Division: on a.point of law
which had not previously been consid-
ered in_iis ‘entirety by any Board of
Appeal; and ittis just that the present
case should be referred: back 1o-the
Examining .Division inorder -for ihe

Appellant to have the opportunity, i he

s$0 desires, of ‘submitting amendmenis
to the. application to meet the require-
ments of this decision. To that extent,
therefore, the - decision ‘under appeal
will be amended.

20, It:may- be added ‘thai the Board
has noted that the introductory. part of
the description (page 1 and the first
paragraph on page 2) will have to be
amended in orderte bring it into aform
complying with Article 84 EPC (support
for the claim in the description) and
Rule 27-{1) EPC, in particular (c) and {d)
thereot. The Board understands these
provisions as reguiring that the intro-
ductory: part of ‘the description-com-
prises.a staternent. of the subject-mat-
ter. for which: protection s sought
which corresponds, at least in. sub-
stance, with the terms of the indepen-
dent claim or claims and a reference to
at “least the prior art on-which the
preamble(s) of this (these) claim{s) is
{are) based. Such a presentation is
considered necessary in the public in-
teresi, having regard to the provision of

Article 69 (1)- EPC, second: sentence,

that the description shall ‘be used to
interpret the claims of a European pa-

tent application or:a Europeart patent.

This matter ought 'to - be considered
during the further prosecution of the
application, Reference is made .in this
context 1o paragraph. 8 above.

ORDER
For these reasons

it is decided that;

1. Thedecision ~of the “Examining
Division " dated -25.08.83 is hereby
amended . as follows:

The - European  patent: application
shall not be refused according to Arti-
cle 87 (1) EPC on ithe grounds set out in
the said decision provided that within
fime limits set by the Examining Divis
sion the Applicant offers:amendments
to the application which in-the opinion
of “the . Examining  Division - meetl  the
objections-set out:in Part 1l of the said
decision and are also otherwise in.ag-
reement - with the Board's feasoning.

is -remitted 1o the  Ex-
further pro-

2, The case
amining.-Division. for
secution,

* Official lext,

19. Toutefois, la requérante était en .

droit de contester:l'avis émis par la
Division.d'examen sur un point de droit

qui jusque-la n'avait pas &té examing 4.

fond ‘par une chambre de recours et il
est équitable de renvoyer la présente
affaire & la Division d’examen afin que
la requérante ait la possibilité, sielle le
souhaite,” d'apporier-des -modifications
a"sa demande ‘de maniere & ce que
celle-ci puisse répondre a ce qui était
exigé dans cetie décision. Clest dans

cocetie mesure que, par conséquent. la

décision contestée sera modifiée.

20. l.a Chambre ‘a-signalé par ailleurs
que- lintroduction . de. la description
{page 1.et premier paragraphe de:la.
page 2) .devrait - &tre -modifiée de
maniére - 4 répondre ‘aux ‘exigences
posées a larticle 84 de la CBE, qui
prévoit que les revendications doivent
se fonder-sur la.description, et:a la
régle -27-(1) de la CBE (paragraphes ¢)

“wetd) en particulier). Pour la Chambre;

ces dispositions exigent que l'objet
pour tequel la protection ést demandée
soit. indigué: dans introduction de la
description, " ceite ' indication “devant
correspondre, aumoins pour l'essen-
tiel, au-fexte de la ou des revendica-
tion(s) indépendante(s), et qu'il soit fait
référence ‘dans ceite introduction au
moins a l'état de latechnigue sur lequel
est (sont) fondé(s)-le(s) préambule(s)
de cetle (ces) revendication(s).  Une
telle présentation:est jugée nécessaire
dans l'intérét du public, eu égard aux
dispositions. de: larticle 69-(1) -de la
CBE, seconde  phrase, qui’ précisent
que la description sert &'interpréter les
revendications d’'une demande de bre-
vet européen oy d'un brevet européen,
Clest-la une interprétation - dont il
conviendra: de ‘tenir compte pour:la
poursuite de la procédure relative 2 la
demande.. Référence est faite & cet
égard & ce gui a éié exposé ci-dessus
au point 8, i

DISPOSITIF
Par ces motis,

il est statué comme sult:

1. La décision:de - la - Division
d’'examen en date du 25 aolt 1983 est
modifiée comme suit:

La. demande de brevet européen ne
sera pas rejetée en vertu de 'article 97
(1) de la CBE pour les motifs exposés
dans ladite ‘décision, & condiiion que,
dans les délais impartis par-la Division
d'examen, la requérante -apporte a sa
demande ~des modifications qui, de
Pavis de la Division d'examen, psrmet-
tent d’écarter les objections formulées
dans la partie Il de ladite ‘décision ‘et
tiennent ‘compte également de 'argu-
mentation développée par {a Chambre.

2.-L'affaire est renvoyée & la Division
d'examen pour poursuite.de la procé-
dure, .

*Traduction.
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. T 99/85
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: F. Benussi
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Mittel/Boehringer-Kodak
CArtikelrB2(1), 54(1), 56 EPU
Regel: 29(1) EPU
Kennworls "Neuhelt; implizite” =
“Formulierung der Aufgabe” -
" Bhgrenzung im
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Lejtsatz

Decision of Tec?‘mmai E&@ard
of Appeal 3.4.1

dated 23 October 1986

T 99/85

(Translation)

Composition.of the Boérd:

Chairman: K ledersr
Members: Ji Roscoe

F. Benussi
Patent  proprietor/Respondent:
Boehringer Mannheim GmbH

Opponent/Appellant; Easiman
Kodak Company,

Headword: Diagnostic
agent/Boshringer-Kodal

Article: 52(1), 54(1), 56 EPC
Rule: 29(1) EPC

Keyword: "Novelty, implicit” -
"Formulation of the pmbiem :
"Delimitation in the opposmon
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Headnote

Décision de fa Chambre de
yecours technique 8.4.1,

en date du 23 octobre 1986

T 99/85
(Traduction) -

Composition de la Chambre:

Président; K. Lederer
Membres: J. Roscoe
F..Benussi
T:tu!axre du prevet/intimé:
Boehringer Mannheim GmbH

Ooposante/requérante: E.astman
Kodak Company

Rétérence: Agent de
diagngstzc/goehrxngervKodak

Articles 52(1), 84 (1}, 56 CBE
Regie: 29 (1) CBE ;
M0t$~ciés‘: “Nouveauté im;:;iicite“ w

"Formulation: du probleme”

“Limitation. au cours de la Qrocedure
d'opposition’

Sommaire

L Siiun document. ne cont:ent aucune
indication ‘surla laille:.des particules.
(c'est-a:dire; en loccurrence,” 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 determiné
si .les connaissances géhérales. de
I'homme - du -métier permeltent  de
conclure qu'il.‘est égaleiment possible
d'ufiliser pour remplir la: fonction
connue (c’est-a-dire pour servir d’agent
de charge, en ['occurrence), ‘des parti-
cules-dont lataille se situe nettemert en
dehors de cette plage.

lEnthédlt eine Druckschrift keine -An-
gaben. dber die Grofe voir. Partikeln
(hier: Partikel eines Fillstoffs in eiriem
Film), so ist ein bestimmter GréBenbe-
reich jedentfalls:dann nichtimplizit. of-
fenbart, wenn -nach allgemeinem Fach-
wissen fir.den bekanmten Zweck (hisr:
als. Fiillstoff) auch. Partikel verwendbar
sind,- deren Gréfe deutlich -auBerhalb
dieses Bergichs liegt.

LIf a document does  not:-contain
details of the size of partticles (here:
particles of filler in‘a film) a specific size
range is not implicitly disclosed if it is
COmmon. knowledge -among - persons
skilled- inthe ‘art that-particles -whose
size lies clearly outside this range rnay
also be used for the. known purpose
there: as filler)

il Zur - Beurdeilung - der erfinderischen
Tdtigkeit ist die Aufgabe objektiv so
festzulegen, daB} sie nicht schon teilwei-
se. die -Ldsung. vorwegnimmt - (im An-
schluB an T229/85, ABl EPA 1987, 237),

Il Es besteht keine Veranlassung im
Elnspruchsverfahren von. Amis wegen
auf sine Anderurng des Anspruchswort-
lauts nur deshalb zu dringen, weil ein
Merkmal des Oberbegriffs sines zweitei-
ligen Anspruchs nicht zum- Btand der
Technik gehort (Regel 29(1)-a EPL).

IL-Pour:apprecier: Pactivité - inventive,
il convient de poser-le probléme de
maniére objective, en:veillant:a ne:pas
anticiper en partie sur-la solution.{cf. la
décision T 229/85,-J0 OEB/1987, 237).

M Al n'y apas liew d'exiger: d'office
dans . la  procédure d'opposition: une
maodification du texte d une revendicas
tion,..au seul motif qu'une caractéristi-
que du préambule de cette revendica-
tion,presentée an - deux parties, n'est
pas comprise.dans I'efat de la technique
(regle 29(1)a) CBE).

Il order: 1o - assess - inventive step,
the problem must be defined objectively
in such a way that it does not. partially
anticipate the solution (with: reference
to T 229/85, OJ-EPQ 1987, 237).

ii.in the opposition.  proceedings
there.is no reason- officially. to insist on
a. change.:in the wording of the claim
simply because. one feature -in the
preamble to a two-part claim:does. not
belong. to the state of the art (Rule
29(1)(a) EPC),

Sachverhalt und Antrage Summary of Facts and Submissions Exposé des faits et ‘cﬁhc!usisns

I: Die. Beschwerdegegnerin ist Inhabe-
rin des mit zwel Patentansprichen er-
teilten suropdischen Patenis 0 016 387
{Anmeldenummer:: 80 101:187.5). An-
meldetag ist der & Mérz 1980,

. The respondents. are  proprietors of

European: Patent No. 0016 387 (appli-

cation Mo, 80101 187.5) granted with

%g claims. The filing date was 8 March
0.

Claim 1.reads:

I L'intimée - est. titulaire. du : brevet
européen n° 0016 387 (n°de dépdt: 80
101187.5), comportant deux revendica-
TlOé]S La date de depm est le 8 mars
1980

La revendication 1 s'énonce comme
suit;

Anspruch: 1 lautet:

"T.Qiagnos‘éimhes Mittel ‘zum Nach-
weis von Inhalisstoffen von: Fllissigkei-
ten bestehend aus einem flissigkeitsbe-
standigen Film, der aus einer walrigen
Dispersion von' filmbildenden organi-
schien Kunststoffen hergestelli ist und
. dem die: fiir deri. Nachweis erforder- - admixed the reagents necessary for the
“lichen Reagerizien sowie "Flllstoffe in- detsction, as well as filling materials in
Form unlslicher anorganischer™ oder the form- of insoluble: inorganic or

"1oAgent de diagnostic pour‘la mise
en évidence de composés constitutifs
de liquides comprenantun film résistant
aux liquides, ‘fabrigué a partir-d'une
dispersion aqueuse de matiéres synthe-
tiques . organiques _filmogeénes et. a
laquelie sontmeélangés -les reactifs
nécessaires & fa mise en évidence ainsi
que des agents de charge sous la forme

M. Diagnostic-agent for - the - detec-
tion of component materials in liquids,
consisting. of - a. water-resistant . film
which Is produced. from ‘an. aqueous
dispersion. of- film-forming ™ organic
gynthetic resing and with which are

* Texte de- la traduction {rangaise fournie par le
demandeur.

bl
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" organischer Partikel einer GroBe zwi-
-.s¢hen: 0,2 und. 20 Mikrometern: beige-
mischt sind;. dadurch gekennzeichnet;
daB zur Offnung.des Films fr Inhalts:
stoffe” eines . Molekulargewichts. von
Gber 50,000 sowie fir inhalisstoffe in
‘Form.von:Korpuskularen Bestandieilen

“das Gewichtsverhéltnis von - Fullstof{-

menge zur Kunsistoffmenge im:Bereich
von 2.1 bis 20 1iliegt™

Anspruch- 2 ist:von Anspruch 1 abhan-
gig.

1l:Ein: von der Beschwerdeﬁjhrerin
-+ eingelegter Einspruch gegen die Patent-
—-erteilung st von der Einspruchsabiei:
lung 061 durch die am 22. Januar 1985
zur-Post. gegebene . Entscheidung: zu-
rickgewiesen worden:

1l Gegen: diese -Entscheidung. richiet
sich die am 21: Mérz 1985 unter gleich-
.zeitigerZahlung der Beschwerdegebihr
zusammen mit einer Begriindung einge-

gangene Beschwerde der Einsprechen-..

den.

IV..In der.am 23. Okiober 1986;sta’dge~
fundenen miindlichen Verhandlung be-
aniragt die Beschwerdefihrerin die Auf-
hebung der. angefochienen Entschei-
dung und den Widerruf des euro-
paischen Patents 0.016 387,

Sie trégt hierzu im wesentlichen fol-
gendes vor::

a) Im Hinblick auf die Entscheidung
~inder Beschwerdesache  T198/84
sei der Gegenstand des erteilten An-
spruchs .1 gegeniiber .der aus der
Druckschrift "DE-A1.598453 " ent-
‘nehmbaren:Lehre nicht mehr neu.
Die Zweckangabe 'im kennzeichnen-
den Teil des Anspruchs..tzur Off-
“nung ..% sei-ohnehin kein Merkmal
des beanspruchien Mittels, Die Be-
reichsangaben fur die PartikelgroBe
und das Gewichtsverhlinis von Fall-
stofimenge - zur Kunststoffmenge
seien zwar in dieser Druckschrift
nicht ausdricklich genannt, gehor-
ten fur den Fachmann aber zu deren
{nhalt; weil es sich um durchaus
tibliche: Bereiche ‘handle: Alle: ibri-
gen Merkmale des. Anspruchs i
seien der: Druckschrift unmittelbar
zu-entnehmen.

b) im {brigen kbnne auch keine
erfinderische Tatigkeit darin gese-
~hen:werden, ausgehend:von der ge-
nannten Druckschrift und der sich
hieraus: ergebenden Aufgabe, ndm-
lichin ‘der Schicht Offnungen oder
Poren anzubringen, als:Fillstoff Par-
tikel der beanspruchien GroBe und
in dem beanspruchten Gewichisver-
hélinis zu verwenden. Dafl Offnins
gen angebracht werden missen, sei
ohnehin. - selbstverstandlich; . weil
sonst kein Kontakt zwischen Rea-
genzmitiel und -Analyt.- méglich sei.
Die beanspruchte Losung werde da-
durch nahegelegt, daB einerseits in
‘der.genannten:Druckschrift das Ein-
bringen von Flllstoffen erwihnt sei
. -und andererseits das Herstellers von
" Poren in Kunststoffilmen mittels Fall-

organic particles with a size of between

0.2 and 20-micrometres, characierised

in‘that for the opening of the film for
component materials with a molecular
weight. of ‘over 50.000, as well as for
component rnaterials .in_ the form of
corpuscular: componenis;- the weight
ratio of the amount of tilling material to
the amount:of synthetic resin-lies in the

; range of from 2:1:10 20:4".

Claim 2 is .dependent on Claim- 1.

A —opposition: filed by ‘the appel-
lants against grant of the patent was
rejected by Opposition Division 061 in‘a
decision posted on 22 January 1985.

Hl-The  opponent’s. appeal,
on 21 March 1985, simultaneously with
payment. of the appeal fee and together
with astatement of grounds, is-directed
against that decision.

Voin the .oral - proceedings which
took “place. on 23. October 1986, the
appellants requesied .cancellation of
the contested decision and revocation
of European patent 0 016 387

Their submissions were _essentially
as follows:

(a) In view of the. decision:in appeal
case T-198/64, the subject-matter of
the granted Claim 1.was no longer
novel
feaching “inferable from~docurment
DE-A-1-598153.-The stated. purppse
in' the- characterising part of ‘the
claim "for-the-opening ...” was in
any case not a featitre of the agent
claimed. Details of the ranges for the
particle: sizeand the weight ratio. of
tiller-io synthetic resin were not ex-
pressly. stated in-this document:but
1o the person-skilled.in the ‘arl they
formed pan of.its content because
quite usual ranges were involved. All
othet. features of Claim 1 were di-
recily inferable from ihe document.

(b)Y Nordid- ~the " aforementioned
document and .the object stated
therein, namely to-introduce: open-
ings or pores into the layer, indicate
that there was any. inventive step.in
using particles of the claimed: size
and .in. the claimed- weight.ratio .as
filler. It was obvious that openings
had to be made, since.otherwise
there could bé no-contact between
the reagent and the analyte. The
claimed. solution was suggested. by
the fact that, on the one hand, inthe

documentcited theintroduction of =

fillers was mentioned ‘and, on the
other, the production of :pores in
synthetic: resin films by means. of
fillers- was common knowledge, as
documenis  GB-A-1:816 671, US-A-
3844 .865,:3:952 158 ‘and 4144 306,

Z{S

~“culaires,

received -

when - compared with the

de pamcules minérales et orgamquas :
insolubles dont. la. taille: est ‘comprise
entre’0,2 el 20 pm, caractérisé.en ce que
pour:rendre. le :film .accessible: .aux..
composés: constitutifs- dont le poids
molecuiaare est supérieur a 50 000 ainsi
qu'aux..composes ‘constitutifs se trou-
vant sous la forme d'ingrédients corpus-
le rapport: en:poids enire la
quantité d'agents de charge et la quan-
tité de -matieres - synthétiques. -est
compris-entre 2:1 et 20:1": :

La- revendication .2 ~dépend: de: la
revendication 1.

l-Une opposition au brevet délivré
formée par la requérante a été rejetée
par.décision de la Division d'opposition,
dontle texte a“été envoyé a la requé-
rantele. 22 janvier 1885.

l:Celle-ci aformé le: 21 mars 1985
un recours-a l'encontré de cette déci
sion ;- elle-a-simultanémeni acquitté la
taxe de recours et produit un mémoire
exposant les motifs du recours,

IV:Lors: dela: procédure orale. qui
s'estienue le 23 octobre 1986, la requé-
rante a sollicité l'annulation.de ia déci-
sion-attaguée ei la révocation du brevet
europeen ni®°0 016 387, -

en_faisant -valoir. essentiellement. les
arguments suivants:

a)eu. égard a:la décision T.198/84
rendue-au sujet d'un recours, l'objet:
de la revendication 1 sur.Ja base de
laquelle a été délivré le brevet n'est
plus nouveau par rapport a 'exposé
figurant dans le. document DE-A-
1588153, De toute ‘fagon, lindicas
ffon:dans la partie caractérisante de
cette “revendication. de la fonction
prevue “pour rendre ... accessible

" .n'est .pas -une. caractéristique
propre a l'agent revendiqué. Certes
les plages prévues pour. la taille des
particules -et- le rapport-en poids
enire la quantité d'agents de-charge
et la ‘gquantité de matiéres synthéti-
ques ne sont.pas indiquees expres-
sément: dans. ce document, ‘mais
pour“l'homme. du métier, elles font
partie de son contenu, caril s'agit-de
plages absolument: classiques. Tou-
tes les autres-caractéristiques de:la
revendication 1 se déduisent directe-
ment dudit document.

b) Par ailleurs,” compte ténu du
document. en: guestion: et du. pro:
bléme qui y est posé, a savoir prati-
quer dans la couche des ouvertures
ou des-pores, il:ne peut étre consi-
déré que ‘lefait d'utiliser comme
agent.de charge des particules de la
tallie revendiguée, dans le rapport
en .poids. revendiqué, implique. une
activitéinventive: -l va de soi“de
toute fagon qu'il est nécessaire de
pratiquer des ouvertures, car sinon
aucun contact n'est possible entre le
reactif et 'analyte..L.a solutionreven-
diguée est évidente, card'une partle.
documeni.cité- mentionne {'infroduc-
tion d'agents -de-charge, et d'autre
part, la réalisation de pores dans des
films -de 'matiére ‘synthétique au
moyen d'agents:de charge est:arge-
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< stoffen allgemein:-bekannt sei; wie
z.B. “die Druckschriften  GB-A-
1:316 671, US:A 3 844 865, 3992 158
und 4 144 306 zeigten. Insbesondere
sei aus der US-A- 4144 305 bDereits
die. Verwendung eines Fillstoffes
AT10,) in der Reagenzsschicht eines
diagnostischen Mittels bekannt, des-
sen: Gewichisverhalinis. zur verwan-
ideten . Kunststoffmenge™ innerhalb
des beanspruchten Bereichs liege.
Ferner:sei. aus dieser-Druckschrift
‘auch die Verwendung vonr Flilistof-
fen bei Reagenzschichten fiir tioch-
rmolekulare. Analyte  (z. B. Alpha-
Amylase) bekannt. Der weite, fur die
TellchengrdBe - beanspruchte . Be-
reich liege.im Rahmen des fiic Fill-
stoffteilchen allgemein Ublichemn.

V. Die. Beschwerdegegnerin: (Patent-
_inhaberin) beantragt :

1. Die. Beschwerde
; (Hauptantrag)

zurtickzuyweisern

2. Das: Patent im: Umfang -des mit
Schreiperi vom 19 September 1986 ge-
stellten, am 23. September 1986 einge-
~gangenen.Antrags aufrechizuerhalten
mit der MaBgabe, daf in: Zeile 6 des
einzigen Anspruchs hinter "anorgani-
scher” - eingefligt wird: "oder organi:
scher’ (Hilfsantrag 1), :

-3.Das Patent. unveréndert oder mit
der nach Hilfsantrag 1 beantragten An-
derung unter Einfigung der am 23.
Sepiember 1986 eingegangenen. Be-
schreibungserganzung - aufrechizuer
halten (Hilfsantrag {l.)

Zur. Begréndung bringt sie im wesent-
lichen folgendes vor:

“.a) Die Alfgabe dirfe nichtdarin gese-
hen werden, “in" dem’ aus DE-A-
1.588 153 bekannten. diagnostischen
Mittel Poren oder Offnungen zu er-
zeugen. Dies sei vielmehr bereits ein
Teil: der Losung.. Die Aufgabe sei
ausgehend von der genannien
Druckschrift darin zu sehen; das be-
kannte Mittel auf moglichst sinfache
Weise auch tdr die Analyse Hochimo-
lekularer-Inhaltsstoffe  verwendbar
zu machen. Es habe nichi nahegele-
gen, hierflr - berhaupt: Offnungen
arzubringen. Es gébe hierflir auch

- andere:Moglichkeiten, wig etwa die
Auswalil . besonderer: filmbildender
Kunststoffe oder die: Verwendung
geldster statt dispergierter: Kunst-
stoffe. “Auch ‘sei nicht zu erwarten
gewesen, dafl ‘das Anbringen von
Oftnungen oder Poren (berhaupt
zunt Erfolg fihre.

Auch die besonders einfache Art
die .Porositat -zu. erzeugen werde
durch die von der Beschwerdeflihre-
rin -genannten-Druckschrifien nicht
> nahegelegt. Bei den Gegenstdnden
der GEB-A 1316671 und der US-A-
3844 865 wirde ‘die Porositat erst
durch einen -zusdtzlichen. Yerfah-
rensschritt . (Strecken) hergestellt.
Nach den  US-A 2992 158" und
4.144.306 seien Flllstoffe nur.in der
Verteilerschicht eines mehrschichti-

for example, showed.
he filler (Ti0,) in the veagent layer

a diagnostic agent whose weight .

ratio to the amount of synithetic resin
used-lay within the claimed range
was: already: known . from . US-A-
4144306, The use of fillers: in the
case of reagent layers for analytes of
high :molecular -weight (e.g.. alpha-
amylase) was also known from this
document. The wide range claimed
for:the particle size lay within that
customary for filler particles:

V.The " respondents . - (propristors

of the patent} request that

The .appeal be re;ected (rmain re-
quest)

2..The -patent be .maintained .in-.the
form submitted by 'letter: of. 19 Sep-
tember 1986, received on 23 September
1986, with: the proviso that inline 6 of
the smg‘le claim the words “or'organic”
be added after "inorganic” (subsidiary
request );

3:The - -patent. . be maintained - un-
changed-or with the ‘amendment re-
quested ~in subsidiary request |- and
insertion. of the supplement to the de-
scription “received on. 23, September
1986 (subsidiary. request ). .

The grounds stated are essentially ‘as
follows:

(a) The problem should- not be seen
as how to produce pores or openings
in the diagnostic-agent known from
DE-A-1.598 153; this is'already a part
ot the solution. Blarting out from the
aforementioned document; the prob-
lem=is. 1o be seen as how, inithe
simplest possible way, 10 make the
known agent additionally usable for

the analysis of component materials

with & high molecular weight. There
was no sugdgestion at alb-of making
any openings forthis purpose. There
werg also other possibilities, suct as
“selection - of special ~film-forming
synthetic resins or use of dissolved
instead of dispersed synthetic resins.
Mor-was. it to. have been expected
that the introduction of ‘openings or
pores would lead 1o the desired re-
sult.

In addition, the particularly simple
way . of producing: the porosity was
not suggested - by - the documents
cited by the appellants. 'In the sub-
ject-matter..of: GB-A-1 316671 and
UB-A<3 844 865, the porosity would
only be produced by an additional
processing step (stretching): Accord-
ing to US-A-3.992. 158 and 4 144 306,
fillers were introduced only in the
spreading layer of a multi-layer diag-

rostic agent, whereas ihe reagent

b b

In particular,

“subsidiaire: )

ment connue, comme Ie montrent
par exemple les documents GB-A-1

316 671, US-A-3844 865, 3992 158 et
4 144 306 Le document US-A«4 144
306 en particulier a déja tait connai-
tre l'utilisation d'un agent:de charge
(TiO3) dans la couche de réactif d'un
agent de diagnostic, en une quantité
telle que le rapport en-poids avec la
quantite. de matieres synthétiques
utitisée se situe dans fa plage reven-
diquée.. En-outre; ce: document a
également fait connaitre l'utilisation
d’agents de charge dans_.des cou-
ches . de réactif. pour- analyles de. ..
masse moléculaire élevée (parexem-
ple l'alpha-amylase). La plage éten-
due revendiguee en ce quiconcerne:
la taille des particules e sort pas du
cadre de ce qui est généralement
classique " ‘pour.. des. . patticules:
d’agent de charge. = T

V. Uintimée  (titulaire du  brevet) a

conclu

1. at-rejet du recours (requéte: princi-
pale) : i

2. au maintien du:brevet dans le iexte
pProposé ‘par courrier-du 19 septembre
1986, recu le 23 septembre 1986, a ceci
prés. qu'elle - demande a ajouter .a la
ligne 6 de la revendication, apres
"minérales®, "et organiques” (requéte

3. aumaintien du:brevet sans modifi-
cation ou ave¢ la modification sollicitée:
sefon. la requéte subsidiaire |, avec
insertion du complément apporté.a la
description @ le 23" septembre - 1986
(requéte subsidiaire 1), =

A ccet effet; ‘elle. a fait valoir
I'essentiel les arguments suwams

ajilne doit pas etrg,COnSldere quele
probiéme consiste ‘& pratiquer des
pores ou des.ouveriures dans l'agent
de diagnostic connu selon e docy-
ment DE-A-1'598 153, car tout au
contraire ceci Constitue déja un éle-
ment-de solution. It faut bien voir.
que le probléme qui se pose, a partir
du document cite, c'est de rendre,
d’une maniére aussi simple que pos-
sible, l'agent connu également utili-
sable pour I'analyse de canstituants
a haut poids moléculaire. Il n'était
pas_évident de.pratiquer pour cela
des ouvertures, car il existait égale-
ment ‘d'autres possibilités, comme
par exemple la sélection de matiéres
synthétiques filmogénes - particulie-
res ou- Putilisation = de™ matiéres
synthétiques non pas dispersées,
mals. dissoutes. I 8tait également:
impossible de prévoir que lintroduc-
tion dlouvertures .ou de pores
conduirait-au sucees.

De surcroit, la fagon partxcu||ere~
ment simple. de réaliser la porosité
ne découlait pas d'une maniere evi-
dente des documents cités par la
requérante. Dans. le cas des objets:
des documents GB-A-1316671 et
US-A-3 844 865, la porosité n'est réa-
lisée. que grace & une étape supplé-
mentaire du procédé (stirage). Dans
les documents US-A-3 992158 et
4144 306, il nlest S
agents de charge que dans la couche

introduit._des . -
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. gen diagnostischen  Mittels: einge-

. bracht, wahrend  die Reagenz-

~ schicht aus quellfahigen, wa%serlos»
hchen Stoften besiehe.

b) Der

verhalinis Bereichsangaben enthal-

“ten seien und inden US A-3992158

und 4144 306 die Reagenzschicht
nicht aus einer waBrigen Dispersion

- eines filmbildenden Kunststoffs her-
gestellt sei. Dont seien vielmehr die
Redgenzien in dem schxchtbnldenden
Kunststo‘h‘ dlspe:gyen

c) SchlieBlich sel die
1598 153 fast 'zehn Jahre vor dem
Prioritatsiag des Streitpatents verdf-
fentlicht worden, und die dort-inden
_ Beispielen angegebenen Fillstoff-
mengen lagen welt auBerhalb des
im  Suelipatent  beanspruchien
Bere:chs .

VI Zur Er ;auierung der: - Herstel
lung und des Aufbaus eines Films aus
der waBrigen Dispersion vorn filmbilden-
den organischen Kunsistoffen verwies
-die Beschwerdegegnerin auf die Litera-
turstellen: Polymer News‘ Vol 3, Issue

4, 1977, Seite 194-203 "LATEX FILM

- FORMATION!, inshesondere Fxgur 10,
und Filme Fo;mmg Compositions™; Vol,
1. Part I, 1967, Seite 5-8, msbesondere
Figar 1-2,

k Entschezcﬁmgogmﬁda
1.Die Beschwerde genigi den Vor-

- schrifters der Artikel 106 bis 108 und der

: Regel 64 EPU. Sxe isi somit zuiassrg

2 Der ;GegenStarxd des Anspruchs 1
gemal Hauptanirag, d. hoin derereilien
Fassu,ng des Patents, ist neu.

der DE-A 1596153 ist ein
isches Mittel zum  Nachwels
~von Inhaltsstofferyvon £ usssg%\uten bea-

. kannt Dieses bestehitaus einem tllissig-

keitsbestandigen Film, der aus einer
walirigen Dispersion von filmbildenden
organischen  Kunststoffen  hergestellt

ist(Seite 2, 2. Absalz). Diesern Film sind =

die {Ur den Nachweis erforderlichen
Reagenzien sowie Flllstoffe iin:Form
_unléslicher anorganischer oder organi-
_scher Partikel bexgemzsehi (Seite 2, leiz-
ter Abs@iz)

im Umerscmed Zum Anepruch 1ent
hatt diese Druckschrifi keine Angaben:

- (ibgr die PartikelaroBe. Die im Streitpa-
tent beanspruchien Gewichisverhalinis-
se von Follsteffmenge zur Kunststoff-

. _menge lassen sich dieser Druckschrift
© gleichfalls nicht eninehmen.

2.2 Der Hinweis der Beschwerdefih-
rerin, wonach:die beanspruchien Berel-
che fir PartikelgréBe und Gewichisver-
. halinisse, im Hinblick auf die Beschwer-

~deentscheidung T 198/84 zum Inhalt

der DE-A 1 598 153 gehorien, geht fehl,
o in der zitierten Entscheidung wurde
festgestellt, daB eine unterschiedliche
Erfindungsdefinition  nicht: ~ausreicht,

; Gegenstand des ereatpa»
. tents sel auf jeden Fall neu, weil in’
der DE-A 1598153 weder fiir die
ParlikelgroBe noch fir das Gewichts-

DE-A

layer consxs‘xsd of Water~soluble sub-
sxances able 1o swell.

() The subject-matier of the con-
tested  patent was novel, because
DE-A=1.598 153 contained no details
of range either for the particle size
or forthe weight ratio; and in US-A-
3992158 and 4 144 306 the reagent
layer was not:made from an agqueous
- dispersion of a film-forming synthe-
1ic resin, the reagents being in fact
“dispersed. in:the !ayer-‘formmg syn-
theﬁc resin.

(c).Finally, = DE-A-1598 1583
been published almost ten years be-
fore the priority date of the disputed
patent and the quantities of fillers
specified in the examples it gave lay
well'outside the range clalmed inithe
disputed patent:

VI.To explain the  production and
construction of a film-from the agueous
dispersion - of - film-forming = organic
synthetic resins, the respondents refer
red 10 the following bibliography: Poly-

~mer News, Yol 3,1ssue 4, 1977, pp. 194

203 SLATEXC - FILM: FORMATION", “in

particular Figure 10, ‘and  “Film-Form-

ing Gompositions™ Vol.-1; Part 1, 1967,
5.8, in particular Figure 1-2;

Reasons for the Decision:

1. The appeal ‘compligs” with  Articles
106 10108 and Rule 64 EPC and.is

ihere‘fore admissible;

2 The subject-matter of Claim:1-in

accordance with the main request, i.e.

~inthe granted version of the patent, is

novel.

2.1°4 diagnostic agent for the: detec-
tion of component materials In liquids
is known from DE-A-1 598 153; it con-
sists of a liguid-resistant film.made from
an aqueous dispersion-of film-ferming
organic synthetic resins {page 2. second
paragraph). To this film are admixed the
reagents and fillers in the form of:insol-
uble “inorganic. or organic particles
which -are needed for said ‘detection
(page 2, last paragraph).

Unlike -Claim 1, this-document does
not contain any details of particle size,
and the weight ratios of fillerto synthe«
tic ‘resin cannot be derived from this
document either.

2.2 The appellants’ stalement dccord»
ing 1o which the ranges claimed for
pariicle size and weight ratios formed
part of the content of DE-A-1 598 153 in
view of Appeal Decision T 198/84 is

mistaken.  That Decision said that @

different definition of an invention was
not sufficient 16 guarantee the laiter's
novelty. However, as the relerence 1o

4%

had :

“particulier figures 1 et 2.

de partage d'un agem de daagnoshc‘
multi-couches, la couche de réactif
étant constituée ‘elle de composes
hydrosolubles expansibles.

“b)L'objet du brevet conteste es‘t .
nouveau: €n tout état de cause, car

on-ne trouve dans le document DE-

A-1.598 153 ‘aucune. indication sur
Jes plages dans iesquelles sont
compris le rapport en poids et la
taille” des: particules, el dans les
documents US-A-3 992158 et 4. 144
306, 1a couche de réactif n'est pas
“préparée - a partir-d'une dispersion

agueuse d'une matiére synthétique

filmogene,  les réactifs €tant. au
contraire dispersés dans la matiére
synthétique formant ladiie couche.

¢)Le document DE-A-1 598 153,

enfin, a été publié prés de dix ans .

avant la date de priorité du brevet
comtesté et les guantités d'agent de
Charge indiguées dans les exemples:
quil-cite sont ires en dehors de la
plage revendiquee dans le brevet
Contesie

Vi-Pour plus amples . informations
concernant la préparation et la structure
d'unfilm obtenu a partiv de la dispersion
agueuse de matiéres synthétiques orga- .
niques. filmogénes, I'intimée a renvoyé
aux ouvrages suivanis: Polymer News,:
vol 3, n%4, 1977, p. 194 & 203 "LATEX
FILM FORMATION", en: particulier fig:
10, et “Film-Forming - Compositions”,
vol, 1, pariie |, 11967, p. 5.4 8, en

_Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions
énoncées aux articles 106, 107 et 108 et
& la regle 64 de {a CBE; il est donc
recevable. :

2:1'objet de la revendication 1 selon.
la requéte principale; ¢'est-a-dire dans
Ie texte sur la base duquel & é1é delivre
le brevet, est nouveau,

21Le documem DE-A-1 598153 &

fait connalfire un agent de diagnostic -
pour la mise en évidence de composés

constitutifs de liquides, comprenant un
film -résistant aux liquides, tabriqué &
partir. d'une dispersion . aqueuse de
matiéres synthétiques organiques fiimo-
génes {p. 2, par. 2). A ce film sont
mélanges les réactifs névessaires a la
mise en évidence, ainsi que des agents
de charge sous la forme de particules
minérales ou orgamques mso!ubles

= {p: 2 dernier alinéa).

A-la différence de la revendtcation 15
ce document ne contient aucune mdn;w
tion sur:la taille des particules, On ne

‘peut pas’ non plus trouver dans ce

document d'indications sur:les rapports
en poids-entre Iaquaniité d'agents de
charge el la quaniite de  matiéres
syntheitques, tels qu'ils sont revendi-
qués dans le brevet coniesté:

2.2 La requérante a tort lorsquelie
affirme que, eu égard a la décision T
198/84 rendue au sujet d'un recours, le
contenu du document DE-A-1598 153
englobe lss plages revendiquées pour

la taille des particules et les rapports en
poids. Dans la décision ciiée, il a éié

‘constaié qu'il ne suffit pas d'une défini-

tion diftérente de l'invention pour que
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um die Neuheit der Erfindung sicherzu-
stellen. Wie ‘jedoch der Hinweis in der
zitierten s Entscheidung auf .die. altere

- Entscheidung T 12/81 (Amtsblatt EPA

8/1982, Seite 301) erkennen 1aBt, solite

2. damit bestatigt werden; daB ein an sich

bekannter Gegenstand: nicht dadurch

- zu einer neten Erfindung fahren kann,

~daB er auf ‘andere Weise. beschrieben

. wird, etwa daB anstelle der Strukturfor-
“mel eines ‘Stoffes” dieser durch sein

Herstellungsverfahren . definiert:. wird.

- So liegt aber :der. Fall hier nicht. Im
- vorliegenden Fall-fehlen:in der alteren
.Druckschrift :jegliche Hinweise auf be-

stimmte Merkmale - des. . nunmehr be-:

anspruchten'Gegenstands, namlich Par-
tikelgroBe und.  Gewichtsverhaitnisse.
Wenn diese  nunmehr.im  Strejitpatent
angegeben werden, so handelt es sich
-dabei nicht 'um-die. Beschreibung von
etwas Bekanntem mit anderen Worten,
sondern um das-Hinzufigen neuer In-
formation; die fiir - den: Fachmann vom
fnhalt der alteren Druckschrift nicht mit
erfait ist. Denn es werden grundsatziich
auch:Filistoffe verwendet, deren. Parti-
kelgroBe-auBerhalb des beanspruchten
Bereichs liegt und Kunststoffilme, bei
denen: das GewichtsverhdRnis von Fill-
stoffmenge zur-Kunststoffrmenge aufer-
~ halb“des “hierflir-beanspruchten Be-
‘reichs: liegt.- 8o “lehrt- z:B, die US-A-
3844 865 (Spalte 8, Zeilen 31 bis 35),
daf zur Herstellung pordser Filme im
Streckverfahren:  grundsatziich .- auch
Flllstofte verwendbar sind, deren Parti-
kel ‘eine GroBe von bis zu 30w (fir
mikroporése Filme) haben kdnnen. Des-
gleichen - kann' in solch einem Fall der
Fallstoffanteil am gesamten Film (It
‘Beispiel 2) 61 Gew.-% betragen, d.h. es
ist dort ein Gewichtsverhaltnis vor Fiill-
stoffmenge zur Kunststoffmenge von
etwa 1,56:1 mdglich, Es kann deshalb
- keirne -Rede  davon sein, daB- die  im

Anspruch 1 des Streitpatents angegebe-
nen Bereiche fiir PartikelgroBe und Ge-
wichtsverhaltnis fir den: Fachmarn be-
reits implizit in der DE-A 1598153 be-
schrieben sind.

Die DE-A-1598 153 'nimmt somit den
Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu-
heitsschadlich. vorweg.

23 Aus der. US-A. 4144306 st ein
diagnostisches : Mittel--zum . Nachweis
von Inhaltssioffen von Fllssigkeiten be-
kannt- (Beispiel 5)..Dieses besteht aus
einem Film, in'dem die flir den Nachweis
erforderlichen “Reagenzien enthalten
sind: {Celluloseacetat mit einem- biliru-
bin-aktiven  Komplex)..-AuBerdem  sind
Flllstoffe in Form unldslicher anorgani-

scher. Partikel (TiO,) beigemischt, Das.

Gewichtsverhaltnis Filllstoffmenge. - zur
Kunststoffmenge  betrdgt etwa 7,7:1
und.: liegt. somit:.innerhalb des be-
anspruchten Bereichs.

Im-:Unterschied  zum™ Gegenstand des
Anspruchs 1 handelt es sich nicht um
einen aus einer waBrigen- Dispersion
von filmbildenden organischen: Kunst-
stoffen hergestellten fltissigkeitsbestan-

the ‘earlier decision T 12/81 (Official

Journal EPO 8/1982, p. 301} in T 198/84

shows, the intent-was to.confirm that an
object known in itself cannot fead to a
new invention by being described in
another way, for example by defining a
material by its method of manufacture
instead of by its structural formula. This
is_not the case here, however:all refer-
ence to specific features of the subject-
matter ‘riow claimed; ‘namely particle

size and weight ratios; is lacKing in the:

earlier document. if these are. now
specified in the disputed patent, it is not
a-question.of something known being
described: in: different. words: but .the
additionof new information which is
not provided for the person:skilled in
the rart by the contents of the earlier
document. For in principle use is also
made of fillers . whose particle size lies
outside 'the - claimed -range, ~and of
synthetic’ resin films in which the
weight ratio of filler to synthetic resin
lies:outside the range claimed. Thus,
for example, US-A-3844 865 (column
8, lines 31:t0:35) teaches that in-order
to'manufacture porous films by stretch-
ing, fillers may in principle be used
whose particles can:be up to.30. (for
micro-porous. films).in ‘size. Similarly,
in-such acase the proportion of fillerin
the film as.a whole: (according to
example . 2) “can.amount-to: 61% by
weight, i.e. a weight ratio of filler to
synthetic: resin: of about 1.56:1 is pos-
sible. There can therefore be no-ques-
tion of the ranges for particle size and
weight: ratio stated: in Claim:1 of the
disputed patent being already implicitly
described in DE-A-1598 153 for the
person skilled in the art.

DE-A=1 598153 therefore - does not
anticipate the subject-matter of Claim 1
$0' as to.be prejudicial to novelty.

2.3°A diagnostic. agent for:the detec-
tion of component-materials: in: liquids
is known from US-A-4 144 306 (example
5).This consists of a film containing the
reagents needed for detection (cellulose
dacetate with a bilirubin-=active complex).
In-addition, fillers in the form.of insol-
uble inorganic particles (TiO,) are-ad-
mixed. "The weight ratio "of:filler to
synthetic resin.is. about:7.7:1 and there-
fore lies within the claimed range.

Unlike the ‘subject-matter of Claim 1,
a liguid-resistant film: made from.an
aqueous dispersion of film-forming or-
ganic synthetic resins is not involved

here. Moreover, nothing about the parti-

Ly
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l’inv‘em‘ion;Soit“no,UVeIIe. La référence
faite dans ladite décision a la décision
antérieure T 12/81, publiéerau JO OEB

8/1982, 'p. 301, montre que les auteurs

de cette demsmn entendaient confirmer
qu'un objet connu en soi ne peut:don=
ner lieu a'une nouvelle invention du fait
qu'il est deécrit d'une autre maniére,
lorsque: par exemple cet objet est défini
par.son procédé de préparation au lieu
de I'étre parsa formule. Or tel n'est pas
le cas ici. Le document antérieur ne fait

enloccurrence aucune mention de cer--
taines caractéristiques de ['objet reven-

‘diqué dans la presente espéce; a savoir =«
celles relatives'a la taille des particules =

et aux rapports en poids: Le brevet en
litige, qui:donne désormais ces indica-
tions, ne decrit pas de ‘la sorte quelque
chose de connu ‘en utilisant dlautres
mots, ‘mais apporte. une -information
nouvelle,  que Homme. du’ métier ‘ne
peut trouver dans le contenu du docu-
ment. antérieur, -En effet, on peut .en
principe utiliser également des agents
de charge dont les particules ont une
taille: qui.se situe a. lextérieur de:la
plage revendiquée et des films de matié-
res synthétiques dans lesquels les rap-
ports en poids entre la.quantité d'agents
de charge et ia quantité de matieres
synthétiques se situent .eux aussi en
dehors: de la ‘plage revendiquée pour
ces-‘rapports; C'est ainsi que, par exem- .
ple, le.document US-A-3 844 865 (co!. 8,
lignes 31:4 35} enseigne.que pour prépa- -

rer-des films poreux dans le procede -

d'étirage, on peut en tout état de cause
utiliser également des agents de charge
dont les pamcules peuvent avoir une
taille ‘allant jusqu'a 30 wm (pour des.
films:microporeux). De:méme, dans un
tel ‘cas, les agents de charge peuvent
représenter 61 % en poids de 'ensemble .
du film (ct. Pexemple 2), ce qui sxgnme ~

que selon’ce document, il peut y avoir =

un rapport. €n poids d'environ: 1,56:1.
entrela quantité d’a‘gents;de charge et
la quantité: de matieres synthetiques;
On ne peut donc. affirmer que. pour. .
I'homme du métier, les plages indiquées.
pour les tailles de particules et pour les
rapports en poids dans la revendication
1-du brevet en litige sont déja decrites
implicitement dans . le document DE-A-
1598153,

Ce “document ne detruit donc ‘p‘as kta;
nouveauté de {'objet de la revendication
1.

2.3 Le . document: :US-A-4 144306 .a
fait: connaitre un agent de diagnostic
pout:la mise en évidence de composés
constitutifs. de liquides {exemple:5). 1|
s'agit d'un film qui comporte les réactifs
necessaires: & leur mise en évidence
(acétate. de.. cellulose. portant. un
complexe actif vis-a-vis de la bilirubine).
'y ‘est-ajouté en-outre des agents de
charge - sous: la forme.de particules
minérales: insolubles (Ti02). Le rapport
en poids entre la-quantité d'agents de -
charge: et - la quantité. de matiéres .
synthétiques est d'environ 7,7:1 et.se
situe’ donc 3 Vintérieur de la plage -
revendiquée,

A la différence de I'objet de la revendi-
cation 1, il ne s'agit pas d'un film
résistant. aux: liquidés préparé a partir

d’une dispersion aqueuse de matiéres

synthétiques. .. organiques fﬂmogenes
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digen Film. Ferner st dkiese‘rk Druck-
schrift nichts Gber.die PartikelgroBe des
Fullstoffs zu entnehmen,

2.4 Die beanspruchten Bereiche fir
. Partikelgrofie und. Gewichtsverhaltnisse
_von Fillstoffmenge zu Kunststofimenge
sind auch keiner der anderen im Verfah-
~ ren befindlichen Druckschriften zu ent-
nehmen. Der
spruchs 1 1st somn neu:

 3.Der Gegenstand des Anspruchs 1

gema Hauptantrag: beruht auch auf
erfinderischer Tatvgkext

3.1 Die DE-A 1598 153 kommt dem
Anmeldungsgegensiand am..nachsten.
Hieraus ist ein diagnostisches. Mittel
bekanni, das aus_einem fliissigkeiisbe-
standigen Film hergestellt ‘ist. Die Her-
stellung erfolgt dort entweder aus einer
- Losung oder einer Dispersion von film-
~bildenden . organischen  Kunsistoffen.
- Dem Film sind die erfordertichen Hea-

_genzien ‘sowie Fillstoffe beigemischt. .

Dieser Film eignet sich fir den Nach-

- weis relativ: niedermolekularer Inhalis-
- stoffe von Flissigkeiten (zum Beispiel
Air Glykose). :

Diese Filme kénnen aber nicht einge-
setzt werden, wenn Inhalisstoffe analy-
siert werden sollen, die aus grofen
Molekillen bestehen wie: Enzyme oder
aus korpuskularen Bestandieilen. Dem
Streitpatent liegt daher, enigegen der
, Beschwerdefihrerin,
. nicht bereits die Aufgabe, zugrunde,in
- der Reagenzschicht
~ Poren anzubringen, sondern vislmehr
die Aufgabe, das bekannte Mitiel so zu
verdndern, dafi auch Inhalissioffe mit
einem Molekulargewicht - von lber
- 50,000 sowie solche in Form korpusku-
larer Bestandte(le analysrer’t werden
kénnen. o

Diese Aufgabe wird “dadurch gelost,

daB Fullstoffe einer GroBe zwischen 0,2

und 20 Mikrometer in einer Menge dem

Film beigemischi werden, daf das Ge-

von - Ellistoffmenge

Lozur Kunsia‘toffmenge ?v\/lschen 2:1 und
201 hegt i

_ 32Es Kkann bereits nicht als nahelie:
© gend angesehen werden; daB die dem

. Streiipatent objekliv. zugrundeliegende
Aufgabe allein dadurch geldst werden
kann, daB der Film "geofinet” oder, mit

~anderen Worten, por6s gemacht wird.
‘Einmal bieten sich dem Fachmann zur
Losung der gesteliten‘Aufgabe verschie-
dene Wege an. 5o z. B. die Moglichkeit,
unter den filmbildenden: organischen
Kunststoffen solche herauszufinden, in
die auch groBere Molekile eindiffundie-

_ren konnen oder solche, die von der zu
untersuchenden  FlOssigkeit  angeldst

oder angequollen werden. AuBerdem

~war am Anmeldetag - auch nicht von
“vorneherein zu erwarten, dafl - allein
durch das Offnen des Films die beige-
_mischten Reagenzien mii den Inhalts-

. stoffen hohen Molekulargewichts rea-

~gieren kbnnten. Da die Offnung. des
© Films zundchst nur zu einer VergroBe-
. tung von-dessen Oberflache fithrt, wére
zwar zu erwarten gewesen, daB die
bekannten Inhaltsstoffe geringen Mole-

Gegenstand des An-

"Offnungen’ oder:

-agents ~could

cle size of the filler can be ascertained
from this document.

2.4 Nor can .the claimed ranges for
particle size and weight ratios of filler to
synthetic:resins be derived from any of
the other documenis:in the proceed-
ings..The subject-matier-of Claim . 1 is
therefore novel.

3.The subject-matter of Claim 1 ac-
cording 10..the main ‘request is also
based on invenlive step.

3.1 DE-A-1 598 153 comes closest to
the subject-matler.of the application.
From it a diagnostic agent is known
which is made from a liquid-resistant
film, production thereof being. effected
either from a solution or from a disper-
sion of film-forming organic synthetic

“resins. The necessary reagents and {ill-

ers are ‘mixed in with.the film, which is
suitable for the detection of relatively
low-molecular-weight ' componenis = of
liquids {(glycose, for example).

These films cannot be used however
when component materials are {o be
analysed which ~iconsist of large
molecules such as enzymes or of cor-
puscular components. Contrary to the
appellants’ . .argument,: :the.. problem
forming the basis of the dispuied patent
is therefore not to make "openings" or
pores‘in the reagent layer, but rather to
alterthe-known agent in such a way that
componeni materials with-a molecular
weight of over:50000 and those in the

“form:of corpusculatr: components can

also be analysed.

This problem 'is ‘solved by admixing
into the film fillers between 0.2 and 20
micrometres in size, in:a quantity such
that the weight ratio of filler to synthetic
resin lies between 2:1.and 20.1.

3.2t cannot be considered ‘obvious
that. the problem actually -forming the
basis of the disputed pateni can only be
solved by making the:film “open", or in
other words porous. -For one: thing,
various ways of solving. the ‘problem
posed present themselves to'the person
skilled in the art.: For example, there is
the possibitity of:picking out from
among the film-forming organic syn-
thetic resins those intowhich larger
molecules can also diffuse or those
which are. "bitten" or swollen by the
liquid under “investigation. ‘Moreover,
on the date of filing if was not-to be
expected. from the outset: that, just by
opening ‘up the film, the admixed: re-
react with - the. high-
molecular-weight componenis.: Since
opening of the filmfirst of all leads only
to an increase in its surface, it"would
have been expected that the known
component - materials. - with a low
motecular weight:would be able to react
to a greater extent and possibly more
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De plus, on ne peut trouver dans ce
document:@’indications sur la taille des
particules de 'agent de charge.

24 Les autres documents cités au
cours de la procédure ne fournissant
eux non pius aucune indication sur es
plages revendiquées pour la taille des
particules et:les rapporis en poids entre
la quantité d'agents de charge et la
quantité - de matieres  synthétiques,
'objet de la revendication. i est donc
nouveau. :

3. L'objet -de ‘la revendication 1 selon
la reque‘ie principale implique par ail-:
leurs une activité inventive,

3.1 Le document DE-A-1598 153 est
celui qui se rapproche le plus de I'objet
de la demande. 1l décrit un agent de
diagnostic. préparé a partir d'un film
résistant aux liquides. Cette préparation
steffeciue & partir soit d'une solution,
soit'd'une: dispersion. de matieres
synthétiques organigues’ filmogénes.
On ajoute au film les réactifs, ainsi que
les agents:de charge nécessaires. Ce
film se préte a la mise en évidence de
composés constitutifs de liquides ayant
un poids moléculaire relativement falble
(tels que le giucose).

Toutefois, ces films ne peuvent étre
utilisés “pour l'analyse de constituants
formés de grosses molécules, tels que
les enzymes, ou d’ingrédients corpuscu-
laires. Contrairement & ce qu'affirme la
requérante, - le  .probleme qu'entend
résoudre e brevel coniesté n'est dong
pas- - déja - celui -de  {introduction
d'"ouvertures” ou de pores dans la
couche de réactif, mais plutdt celui de
la. modification ‘de l'agent connu. de

“telle - maniere -que 'on puisse analyser

aussi des constituants ayant un-poids. -
moléculaire. supérieur a 50 000, ainsi
que des constituants -se présentant
sous laforme d'ingrédients corpusculai-
res.

Pour résoudre “ce probléeme, l'on
ajoute au film des agents de charge
dont la taille est.comprise entre 0.2 et
20 pm,en une quantité telle que le
rapport  en o poids.enire la quantité
d'agents’ de charge et la guantité de

matieres synthétiques est compris entre -

2:1:e1.20:1.

3.2.1l.a solution apportée au probleme
sur lequel se fonde objectivernent le
brevet contesté, solution qui consiste
simplement a rendre le film
ou,-en:d'autres termes, poreux, ne peut

étre considérée comme déja évidente.

En effet, d’'une part diverses possibilités
s'offrent & 'homme du métier pour la
résolution du.probléme posé. Ainsi, par
exemple, il.est possible de sélectionner
parmi les matiéres synthétiques organi-
ques filmogénes celles dans lesquelles
peuventi aussi diffuser de grosses molé-
cules ou celles.que dissolvent ou que
gonflent les liquides a examiner. En
outre, on ne pouvall pas non plus pré-
voir & la date du dépdt qu'itsuffirait de
rendre e film “ouvert® pour gue les
réactifs ajoutés puissent réagir avec les

‘constituants de poids moleculaire éle'vé‘ ;
le film

Etant donné qu’en  rendant
ouvert, on n'obtient tout d'abord qu'un
accroissement de la surface de celui-ci,
on aurait ‘en effet' pu prévoir que les
constituants. connus, de faible poids

"ouvert
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ku!argewmhts in groferem AusmaB und
moglich schneller reagieren konnen,

“. npicht aber, dal3 Inhaltsstoffe, die bisher
- iberhaupt nicht durch die: Qberflache
_dringen und zu einer Reaktion fihren
konnten, nuamehr reagieren wirden.
Voraussetzung hierfur war, dafB von den
beiden in.der DE-A 1598153 beschrie-

. benen Moghchkesten «zur Herstellung

des diagnostischen Mittels speziell die-
_jenige gewdhlt wurde, die von: einer
wabrigen Dispersion: des filmbildenden
"% Kunststoffs ausgeht.

2 Im vorliegenden. Fall ist also bereits in
. der Erkenntnis, daB beieinem aus einer
wafrigen Dispersion filmbildender orga-
- nischer Kunsistoffe hergestellten Film
allein durch Offntng  des. Films: eine
Reaktion mit Inhaltsstoffen eines: we-
sentlich'. groBeren -“Molekulargewichts
maoglich ist,-als wenn der. Film  nicht
"gedffnet” ist,“eine erfinderische  Lej-
stung.zu sehen (vgl..auch T -229/85;
veroffentlicht ABL EPA 1987, 237).

3.3 Dartber hinaus: geben die

ooten - Druckschriften tauch &

“weis, daB die erforderlictiz
(*Offnung”). allein:- durch

Wahl von PartikelgréBe

verhaltnis von~  Fullst = .
Kunststoffmenge erreicht werder, kann

Aus der US-PS 4 144 306 ist zwar ein

~diagnostisches Mittel bekannt, beidem
sin-Edllstoff in einer Menge verwendet
wird, "derinnerhalbdes beanspruchten
Bereichs. liegt;:-Doch ‘fehlt-dort jeder
Hinweis, dal dieser Fullstoff zur. Off-
nung-des Filmes dienen soll. Erdient
dort offensichtlich lediglich der Veran-
derung der- optischen - Eigenschaften
.« des diagnostischen: Mittels, Denn  bei
dem bekannten Mittel wird die Porositat
dadurch: erreicht, 'daB’ der: Kunststoff
selbst in Form eines sog. blush- Poly~
rmers hergestelit wird.

In den Druckschriften US-A 3992 158

(Spalte: - 7, Zeile + 8-43) “und. -US-A-
4144306 (Spalie 21, Zeile 54 bis Spalte
22, Zeile 12) ist zwar erwdhnt, daB pord-
se. Schichtenunter Verwendung: von
Fulistoffen hergestellt werden kdnnen:
Es handelt sich hierbef’jedoch nicht.um
die die Reagenzien enthaltenden Filme,
sondern. um-: zusaizliche Schichten, die
«fur eine gleichmasige Verteilung der zu
untersuchenden- Flissigkeit sorgen: sol-
len;  bevor diese  Flissigkeit  die
Reagenzschicht ‘erreicht, ‘Eine Anre-
gung,.diese MaBnahme bei einer Rea-
‘genzschicht “anzuwenden,
“durch eine Reaktion mit hochmolekula-
ren Inhalisstoffen der zu untersuchen-
den. Flussigkeit -zu.erméglichen, wird
hierdurch nicht gegeben. Im Ubrigen
fehlen diesen Druckschriften auch jeg-
liche -Hinweise auf die zu:verwenden-
den Partikelgrofen und Gewichtsver-
haltnisse von Fllistoffmenge zur Kunst-
stoffmenge.

Noch' weniger  kénnen die US-A-
3844 865 und_die GB-A 1316671 eine
Antegung dazu geben, bei-dem.im An-
spruch 1 definierten: Film eine Offniung
durch “Einbringen von Fllistoffer in
dem beanspruchten GréBen- und. Ge-
wichitsverhalinisbereich: = zu . erziglen.

‘possible

um. hiers -

quickly,:but not.that components. which
previously-could not penetrate the sur-
face at all and lead'to-a reaction would

“now react; the prerequisite:was that..of

the two possibilities for production: of

the diagnostic agent:described in' DE-A-"

1.598 153, the one_specifically chosen
was the one :based: on: an aqueous
dispersion ofithe film-forming synthetic
resin.

In:the case in:point the very realisation
that, with a film made from an aqueous
dispersion of  film-forming_ organic
synthetic: resins; just by opening the
film+a reaction. with.components of . a
substantially higher molecular weight is
than . if . .the  film. isnot
‘opened”,
ventive: step {compare also:T 229/85,
pubhshed OJ EPO 1987, 237).

3.3 Moreover, .the “ documents. -speci-
fied ‘do-not give any.indication that the
necessary porosity (“opening”) can be
ieved:. just: through . appropriate
tion of - particle :size -and weight

o of:filler to synthetic resin.

From "US-PS 4 144306 a diagnostic
agent is indeed known in which afiller
isused in a‘quantity lying within the
range claimed.-Any indication that:this
filler is to serve:to open up the film:is
lacking, however. The: filler is evidently
used only to'change the optical proper-
ties of the diagnostic'agent, for with:the
Known agent the porosity is achieved by
making the synthetic: resin itself in the
form of-a blush. polymer.

Documents  US-A-3.992 158 (column
7, lines:” 8-43) - and:  US-A-4144 306
{column: 21, line 54 to column 22, line
12) do:in fact mention that porous
layers can be:produced .using fillers;
But what s involved: here is not the
films containing the reagents but
additional: layers intended. to- ensure
ever spreading of the liquid under:in-
vestigation before the liquid reaches
the reagent layer. There is'no.sugges-
tion of using this measure in a reagent
layer in order to allow the fiquid under
investigation -ito react .with high-
molecular-weight :components. In. any
case, these documents also:contain:no
reference to the particle sizes to. be
used.or to the weight ratios of filler'to

synthetic: resin.

Still less can. US-A-3.844 865 and GB-
A-1316 671 suggest opening. up the
film defined .in Claim 1 by adding fillers
in-the . size" and- weight “ratio range
claimed; all these documents are con-
cerned with synthetic resin films which
have ‘1o be stretched once the fillers
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“choisir. précisément;

may be regarded as anin-"

-3.3.De.
nlindiquenten.aucune fagon gue ‘pour =

- ‘moléculaire, puissent réagir dans une.:
© plus grande proportion . et peut-etre

plus rapidement, mais on naurait pu
s'attendre a.ce que dés constituants qui
ne.-pouvaient jusquialors traverser la:
surface pour réagir. produisent désor-
mais _une réaction, .l fallait.pour.cela
parmi les: deux
possibilités decrites dans le document
DE-A-1.598 153 pour la préparation de

- Fagent  de . diagnostic,: celle qui part

d'une dispersion aqueuse de la matiere”
synthétique filmogeéne.
Dans la. présente espece, il y.a donc:
lieu“de considerer que le fait d'avoir
reconnu qu'il:suffit de rendre.ouvert.un
film -préparé a: partir d'unie dispersion

- aqueuse de matieres synthétiques orga-

niques filmogenes pour pouvoir faire

réagir des constituants.-de poids:molé-.

culaire: nettement plus “€levé que ce
n‘est le cas lorsque le film ‘n'est pas -
‘ouvert?. implique- déja -une. activité
inventive: (cf. égalementla decision T
229/85, publiée au JO OEB/1987, 237).
plus,  les = documents: cités
obtenir.la porosité necessaire (c'est-a-
dire -pour. rendre .le film
suffit' de’ choisir ‘correctement la taille
des particules et le rapport en poids

‘entre:la‘quantite d’agents.de charge et

la quantité de matieres synthetiques.

Le document US-A-4 144306 a_fait
connaitre: il-est vrai un. agent. de dia-

gnostic dans lequel la quantite d'agent

de charge utilisee se situe-a l'intérieur
de, la:plage . revendiquée, .mais. il n'est
pas‘indiqueé dans ce document que cet
agent de charge doit permetire de ren-
dre le film ouvert. Dans ce document,

cet: agent de charge ne sert manifeste-*
ment qu’a modifier les ‘proprietés opti-
ques de-I'agent de diagnostic..C'est en

effet:la matiére synthétique elle-meme
qui est preparee sous la forme d'un

polymere dit: "blush’ (opacifié . par

‘d’autres ‘moyens). pourrendre: poreux .
'agent de diagnostic connu:

les documenis. US-A-3 992 158
lignes 8 a 43) et US-A- -

Dans
(colonne -7,

4144306 (de lacolonne 21, ligne 54 ala -

colonne. 22, ligne 12),.il est. mentionne
certes qu’on peut préparer des couches
poreusesen  utilisant des agents de
charge. Toutefais, if ne s'agit pas la des
films: contenant -les réactifs, mais de
couches: ‘additionneHles “qui
assurer: une “repartition réguliere du
liquide & examiner, ‘avant.que. celui-ci
n‘atteigne: la couche de réactif, ce qui
ne donne nullement l'idée de mettre en
ceuvre cette mesure avec une. couche
de. réactif, afin de permettre ainsi une
réaction avec des constituants de poids
moléculaire élevé du liquide.d examiner.
Ces documents ne comportent par ail-
leurs aucune indication sur les tailles ~
des particules et les.rapports.en poids
entre la quantite d’agents de charge et
la quantité de matieres: synthétiques &
utiliser,

Les “documenis’ US-A-3844 865 et
GB-A-1.316 671 peuvent encore moins
donner 'idée de rendre "ouvert’ le film
défini:dans la revendication: 1 en intro-
duisant des agents de charge pour les-

quels lataille des particules et le rapport. =

en poids avec les matieres synthétiques -

touvert!) il o k

dojvent
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 Denn es handelt sich bei diesen Druck-

schriften um Kunststoffilme, die nach

dem Einbringen der Fu stoffe gestreck‘t
werden mussen, um Poros:tat zZu erzie-
ien.

Die von der Beschwerdegegnenn in
das Verfahren eingefuhrien = Druck-
cschriften ("LATEX FILM: FORMATION",
a.a.0., und. !
“tions'; a.a.0.) geben weder einen Hin-
- wels darauf, daB es sinnvoll sein kann;

. aus einer walrigen Dispersion von film-
- bildenden

organischen - Kunsistoffen
_hergestellie. Filme porés zu machen,
um sie zum Nachweis von: hochmoleku»
. laren Inhaltsstoffen von Fliissigkeiten
verwenden zu konnen, nogh darauf,
daB eine solche Porositat allein durch
Einbringen von Fiillstoffen einer:in ei-

- nem bestimmien Bereich liegenden Par-

_tikelgroBe und in einem bestimmten
- Gewichisverhaltnis erzielbar ist:

Der Geqenstand des Anspruchs 1 er-

. gibt sich deshalb nicht in‘naheliegender
o We;se aus dem Stand der Technik.

4. Bei der Feststellung ‘der Neuheit
- des Gegenstands des Streitpatents hat
" es sich zwar erwiesen; daB das im Ober-
. begriff des Anspruchs: 1 aufgefihre

- Merkmal “(Partikel) einer GroBe von 0,2

_bis 20 Mikrometer” nicht, wie von: der
- Beschwerdefiihrerin behauptet; in Ver-
- bindung mit den dbrigen Merkmalen
des Oberbegriffs zum Stand der Technik
{gernaB DE-A 1598 153) gehort. Trotz-
- dem sient die Kammer keine Veranlas-
: ‘sung von sich aus, allgin deswegen auf
‘&ine Anderung des Wortlauts eines be-
reits enteilten Patentanspruchs zu drin-
gen. Die Kammer sieht in der Regel 29
(1) EPU eine Ordnungsvorschrift, die
ihre Bedeutung in erster Linie flir dag
Patemer‘tellungsverfahren hat und des-
. halb ebensowenig einen Einsprychs-
_grund bildet wie etwa Artikel 84 EPU (im

. AnschiuB an T 23/86 vom 25 August 86,

AB! EPA i987 316)

‘ Der Anspruch 1 kann deshalb in der
- erteilien Fassung aufrechi erha!ten wer-
den..

5. Der geitende Anspruch 2- gemaB
Hauptantrag ist von Anspruch 1.abhéan-

. gig und bringt ‘eine zweckmaBige Wei-

- terbildung von dessen Gegenstand. Er
~kann deshalb glewhfans aufrecht erhal-

ten werden:

6. Da die neu ins Verfahren eingefiihr-
~ten Druckschriften keinen AnlaB zur
- Beschrankung der Patentanspriche ge-

geben haben, ist ihre Erwdhnungiin der

ﬁBeschreibungsemleituﬂg nicht erforder-

trag der Beschwerdegegnerin stattge-
geben werden. Damit sind deren Hilfs-
antrage | und Il gegenstandslos.

ﬁntséheidungsmmgf

. Aus diesen Gmnden wird entschie-
den: :

Die Beschwerde wnrd zurickgewie-

L osen,

: S (PLATEX FILM FOBMATION®,
‘Film-Forming . Composi:

‘?have been added in orde; 10 make them
“porous;

The documents  introduced
proceedings. by the . respondenis
foc. cit:,
Compositions®,

and . “Film-Forming

Joc.cit:) give no‘indication either that it

can be appropriate to. make films pro-
duced from an agueous dispersion of
film-forming - organic: synthetic resins

porous:in orderio be able to use them:

10 detect high-molecular-weight compo-
nents -of liquids, or that such porosity
can be achieved:simply by adding fillers
with ‘a2’ particle size lying in a specific
range and. in a specific weight ratio.

The subject-matter of Claim 1 is there-
fore -not-disclosed ‘in-an obvious way
{rom:the prior state ‘'of the art.

4.1n -establishing “the novelty ‘of ‘the
subject-matter of the disputed patent it
was indeed. shown that ‘the feature
stated in the opening part of Claim i
“(particles): with -a size ‘'of between 0.2
and 20 micrometres” does not; as the
appellants ‘¢claim, belong to the state of
the art:(according to DE-A-1.538 153) in
conjunction with the other. features:in
the preamble. Nevertheless, the Board

“sees -no.-reason for it solely ‘on this

account to-insist that the wording of-a
patent claim already granted should be
amended. The Board takes Rule 29(1)
EPC for what i is. = an implementing
regulation,-primarily relevant to.the pa-

“ent grant procedure and therefore no

more constituting ‘a-ground for opposi-

“tion-than for-example ‘Article 84 -EPC

{reference t0.1-23/86 of 25 August 1986,
OJ EPO 1987,:316).

Claim 1 can therefore be maintained
in the text as granted.

5. The existing Claim 2 according 1o
the 'main request.is dependent on Claim
1.and addsan appropriate further devel-
opment of:its  subject-matter. It~ can
therefore likewise be maintained.

6.'Since the “documents. newly intro-
duced into the proceedings have given
1o cause to restrict the patent claims, it
is mot-necessary to mention'them in the
introduction to the description.

7.The respondenis’ = main . request
can:therefore be allowed. Thelr sub-
sidiary requesis | and il .are thus of no
relevance.

Order

For these reasons, it is decided that:

The appeal is: rejected:

“inio the

se situent dans les plages revendaquees o
ll:s’agit en effet dans ces documents de
films de matiére synthethue quidoivent
lintroduction des
agents de charge pour devemr poreux.

étre: €tirés  apres

Les documents cités par T'intimée au

cours de fa procédure ("LATEX FILM

FORMAT&ON", loc.cit et "Film-F ;
ming: Composutxons ; ioc cit) mindi-

~quent nullement qu'il peut étre intéres-

sant de rendre poreux des films réalisés
4 partir d'une “dispersion aqueuse de
matiéres synthétiques organiques filmo-
génes pour pouvoir les utiliser aux fins
de la mise en évidence de constituants
de liquides de poids: moléculaire élevé,
ni-qu'il 'suffit - pour -rendre’ ces films
poreux d'introduire dans un rapport-en
poids déterminé des agents de charge
pour esquels la taille des particules se
situe dans une plage déterminée.:

L’objet: de-la revendication 1 ne
découle 'donc pas d’une maniére évi-
dente de ['état de la technigue. = :

" 4.Lorsqu'a été établie la nouveauté
de ‘l'objet du brevet contesté, il a bien

été.constaté qu'examinée en combinai-
son-avec.les autres caractéristiques du
préambule, la. caractéristique indiquée
dans le préambule de'la revendication 1
*{particules) dont la taille est comprise
entre 0,2 et 20 um” n'est pas comprise
dans {'état de la technique constitué par
le.document DE-A-1.598 153, contraire-

ment: 4 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'texie d'une reven-
dication d'un brevet déja délivré. Pour
fa Chambre, la regle 29 (1) CBE est.une
disposition ‘réglementaire qui a été

introduite avant tout pour la procedure

de délivrance du brevet et dont le non-
respect constitue donc tout aussi peu
unh -motif d’opposition gue par-exemple: -
le non-respect de 'article 84 CBE (cf. la:
décision T:23/86.du 25 aolt 86 JO OEB
1987,-316).

La ‘revendication 1::peut: donc étre
maintenue dans “le texte sur la base
duquel a é1é délivré le brevet.

5. 1le" texte actuel de la revendscatson
2visé dans la requéte principale dépend
de la revendication: 1 et compléte utile-
ment la-définition de 'objet de celle-ci.
Il peut 'donc de méme éire maintenu:

6. Etant ~donné gque- les documents
nouvellement cités au cours de la procé-
dure ne rendent  pas nécessaire -une
limitation . des revendications, il n'y a
pas lieu d'en: faire mention dans la

partie introductive ‘dela. description:

741 peut- donc -étre fait droit 4 la
requéte - principale -de - I'intimée,  par

~conséquent -ses-requétes subsidiaires |

et 1l sont désormais sans objet:
Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme
suit:

Le recours est rejeté.
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