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- 29 juillet 1986

.- 29 avril 1988

- 24 avril 1988

- 30 novembre 1989

La Société belge DELTA AUTOMOTIVE ENGINEERING
(DELTA) dépose une demande de brevet européen.

La Société allemande Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg AG
forme opposition.

Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg AG cede son activité
dans le domaine des "véhicules utilitaires" et ses droits de
propriété industrielle a la société MAN Nutzfahrzeuge GmbH.

Apres fusion avec une tierce société, Maschinenfabrik
Augsburg-Niirnberg devient MAN AG.

MAN AG forme opposition pour le compte de son activité
"véhicules utilitaires" & la délivrance du brevet de DELTA.

La division d'opposition de I'OEB rejette I'opposition.

MAN AG forme un recours et demande que la procédure
d'opposition soit transférée 8 MAN Nutzfahrzeuge GmbH.

La Chambre de Recours soumet a la Grande Chambre de
Recours la question de droit suivante :
"Une procédure d'opposition engagée devant ['Office

européen des brevets est-elle seulement transmissible aux =

héritiers de l'opposant ou peut-elle étre cédée librement
ou avec l'entreprise ou une partie de l'entreprise de
l'opposant exer¢ant dans un domaine technique dans
lequel l'invention, objet du brever contestée, peut étre
exploitée ?"

La Grande Chambre de Recours rend sa décision.

La Chambre de Recours technique de I'OEB substitue MAN
Nutzfahrzeuge a MAN AG en tant qu'opposante.




I - LE DROIT

PREMIER PROBLEME :

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur au recours (MAN AG)

prétend que l'action en opposition peut étre transmise au cessionnaire de l'activité
économique pour qu'elle appartienne au brevet concerné.

b) La division d'opposition n'exprime pas d’'opinion sur ce point.

2°) Enoncé du probléme

L'action en opposition peut-elle étre cédée au cessionnaire de l'activité dont reléve le

brevet concerné ?

B -1LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

“La Grande Chambre considére qu'il n'entre pas dans le cadre de la
réponse a la question posée d'examiner si, compte tenu des

‘dispositions de l'article 99-1 CBE, une action en opposition pourrait

étre transmise indépendamment de 'existence d'un intérét a agir.

Il apparait uniquement nécessaire d'examiner la siwation dans
laquelle l'action en opposition a éié intentée dans lintérét de
l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise de l'opposant. Dans ce
contexte, le terme "entreprise” doit étre compris dans in sens large
comme qualifiant une activité économique exercée ou susceptible
d'étre exercée par l'opposant et qui constitue un élément particulier de
Son patrimoine”.

"La Grande Chambre considére que, dans une telle situation, l'action
en opposition constitue un accessoire inséparable de cet élément
patrimonial. Par conséquent, dans la mesure o -cet élément
patrimonial est transmissible ou cessible en vertu des lois nationales
applicables, l'action en opposition qui en est l'accessoire doit étre
considérée comme transmissible ou cessible avec lui en vertu du
principe "l'accessoire suit le principal”.

2°) Commentaire de la solution

- La solution est intéressante et moderne et parait compatible avec le Droit francais
qui a développé les "cessions d'activités économiques” et les "apports partiels d'actifs"”.



4.

- La solution mérite d'€tre rapprochée de l'article 31 al.2 de la loi francaise sur le
bénéfice de possession personnelle antérieure :

"Le droit reconnu par le présent article ne peut étre transmis qu'avec

L'entreprise a laquelle il est artaché” (en faveur d'une interprétation
cohérente a la décision de la Grande Chambre de Recours, JM. Mousseron,

V® Brevet d'invention, Rep.dr.com. Dalloz, 3¢me éd. 1987, n.477).
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DECISIONS DE LA GRANDE
CHAMBRE DE RECOURS

Décision de la Grande
Chambre de recours, en date
du 24 avril 1989

G 4/88

(Texte officiel)

Composition de {a Chambre:

President; P. Gori
Membres: C. Payraudeau
0. Bossung
P. Delbecque
P. Ford
K. Lederer
G.D. Paterson

Titulaire du brevet'intime:
Delta Automotive Engineering

Opposantrequérant: MAN
Aktiengesellschaft

Reference: Transfert
d’opposition/MAN

Article: 99(4), 112(1) a) CBE
Régle: 60(2) CBE

Mot-cté: "Transmission de droits -
qualité de partie & une procedure

d’opposition - dissolution de la société
opposante - personne morale”

Sommaire

L'action en opposition engagee
devant I'Office européen des brevets
peut étre transmise ou cédee & titre
d'accessoire de l'élement patrimonial
(activité économique) de ['opposant
conjointement avec cet élément dans
l'inteérét duquel I'action en opposition a
éte inteniée.

Résumé de la procédure

i.La Société MAN Maschinentfabrik
Augsburg-Nirnberg Aktiengesellschaft
a ceédé en 1985 & la sociéte MAN
Nutzfahrzeuge GmbH son  activite
d’entreprise dans le domaine des véhi-
cules utilitaires avec les droits de
propriété industrielle y afférents. Elle
a ultérieurement fusionné avec la so-
ciéte Gutehoffnungshitte Aktienverein
Aktiengesellschaft qui a ensuite modi-
fié sa dénomination sociale en MAN
Aktiengesellschaft.

I A la suite d'une décision de rejet
par une division d'opposition de I'OEB
d'une opposition Qqu'avait formée la
société MAN Maschinenfabrik Augs-
burg-Nirnberg Aktiengesellschaft pour
le compte de son département "véhicu-
les utilitaires”, la société MAN Aktienge-
sellschaft a formé un recours en sa
qualité dayant cause universel de
I'opposante inltiale tout en demandant
simultanément que la procédure
d'opposition soit transférée a ia société
MAN Nutzfahrzeuge en sa qualité de
cessionnaire du département intéressé
par f'opposition.

. Sur demande de la requérante, la
Chambre de recours technique compé-
tente a, par décision en date du 29 avril

1988, soumis & la Grande Chambre de
recours la question de droit suivante:

Une procédure d'opposition engagee
devant ['Office européen des brevets
est-elle seulement transmissible aux
héritiers de I'opposant ou peut-elle étre
cédée librement ou avec l'entreprise ou
une partie de I'entreprise de l'opposant
exercant dans un domaine technique
dans lequel I'invention, objet du brevet
contesté, peut étre exploitée?

IV.En réponse a une notification du
rapporteur de la Grande Chambre, la
requérante s'est référée a l'argumenta-
tion qu'elle avait présentée devant la
Chambre de recours technique et sui-
vant laquelle seule la société cession-
naire de la branche d'activite, pour le
compte de laquelle 'opposition avait
été formée, avait un intérét & la pour-
suite de l'action et était donc justifiée &
éire substituée a 'opposante initiale.

La titulaire du brevet n'a pas présenté
de commentaire et aucune des parties
n'a requis de procédure orale.

Motifs de la décision

1. L'article 99(1) CBE ouvre a toute
personne, sans aucune restriction, le
droit de faire opposition au brevet euro-
péen.

2. Cette facuité ouverte a tous ne se
transforme en un droit subjectif pour
'opposant que par I'engagement effec-
tif de la procédure. Il est alors créé a
I'égard de l'opposant un faisceau de
droits proceduraux qui résultent du fait
que, contrairement au tiers qui présente
des observations en vertu de larticle
115 CBE, I'opposant devient partie a la
procédure d'opposition (article 99(4)
CBE). Cette qualité de partie donne
notamment a 'opposant le droit d'étre
entendu (article 113(1) CBE). le droit de
requérir une procédure orale (article
116 CBE), le droit de former un recours
contre la décision de la division d'oppo-
sition (article 107 CBE). En outre,
'opposant peut le cas échéant étre
condamné a rembourser des dépens du
breveté (article 104 CBE), etc..

3. Pour répondre a la guestion posée,
il importe de déterminer si la qualité de
partie a l'opposition ainsi définie est
transmissible.

4.La transmission de laction en
opposition aux héritiers de l'opposant
est reconnue implicitement dans la
CBE par la régle 60(2) qui stipule que la
procédure d'opposition peut étre pour-
suivie méme sans la participation des
héritiers de lopposant décédé. Les
directives relatives a I'examen pratiquée
a I'Office européen des brevets, Partie
D, Chapitre 1.4 admettent également,
par analogie, la transmissibilité de
'action au successeur universel de
l'opposamt.

5.La Grande Chambre considére
qu'il n'‘entre pas dans le cadre de la
réponse a la question posée d'examiner
s, compte tenu des dispositions de
l'article 98(1) CBE, une action en oppo-
sition pourrait étre transmise indépen-
damment de I'existence d'un intérét a
agir.

Il apparait uniquement nécessaire
d'examiner la situation dans laquelle
j'action en opposition a été intentée
dans l'intérét de l'entreprise ou dune
partie de lentreprise de I'opposant.
Dans ce contexte, le terme entreprise
doit étre compris dans un sens large
comme qualifiant une activité économi-
que exercée ou susceptible d'étre exer-
cee par l'opposant et qui constitue un
element particulier de son patrimoine.

6.La Grande Chambre considere
que, dans une telle situation. I'action en
opposition constitue un accessoire
inseparable de cet élément patrimonial.
Par conséquent. dans ia mesure ou cet
element patrimonial est transmissible
ou cessible en vertu des iois nationales
applicables, I'action en opposition qui
en est l'accessoire doit étre considérée
comme transmissible ou cessibie avec
lui en vertu du principe "l'accessoire
suit le principal”.

Dispositif

Par ces motifs, Il est statué comme
suit:

La Grande Chambre de recours
decide que la question de droit qui lui a
ete soumise doit recevoir la réponse
suivante:

"L'action en opposition engagée
devant I'Office européen des brevets
peut étre transmise ou cédée a un tiers
a titre d'accessoire de 'éiément patri-
monial (activité économique) de I'oppo-
sant conjointement avec cet élément
dans l'interét duquel I'action en opposi-
tion a été intentée.”
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-1 - o T 349/86

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 15 326 délivré sur la base de la de-
mande de brevet européen n°® 79 200 785.8 a fait l‘objet
d’une opposition qui a éteé rejetée par la division d’oppo-

sition par une décision rendue le 29 juillet 1986.

II. La requérante MAN Aktiengesellschaft a formé un recours con-
. tre cette décision et a demandé simultanément que la procé-

dure d’opposition soit transférée a la ‘Société MAN Nutzfahr-
zeug GmbH a laquelle la partie d'éhtreprise pour le compte

de lagquelle l’opposition avait été formeée avait été cédée.

III.\La‘Chambre de recours a soumis le 29 avril 1988 a la Grande
Chambre de recours la question de droit suivante :

"Une. procédure d'oppoéitién engagée devant 1/0Office européen
des brevets est-elle seulement transmissible aux héritiers
de l’opposant ou peut-elle étre cédée librement ou avec
l’entreprise ou une partie de l’entreprise de l’opposant
exercant dans un domaine technique dans lequel 1l’invention
objet du brevet contesté peut étre eiploitée 7?0 S

IV. La Grande Chambre de recours a tranché la question dans la
décision G04/88 rendue le 24 avril 1989 dont le dispositif

est le suivant :

wLsaction en oppésitioh engagée devant 1/0ffice’ européen des
brevets peut étre transmise ou cédée a un tiers a titre
d’accessoire de 1’élément patrimonial (activité économique)
de l’opposant conjointement avec cet élément dans 1’intérét
duquel 1’action en opposition a été intentée."
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Motifs de la décision

1.

Comme indiqué dans la décision intermédiaire du

29 avril 1988, la requérante a fourni & la Chambre de re-
cours des documents qui établissent que l’activité économi-
que de la requérante (son département véhicules utilitaires)
dans l’intérét de laquelle l’action en opposition avait éte
engagée, a été cedée a la Sociéteée MAN Nutzfahrzeug GmbH.

Par conséquent, en application de la décision G04/88, 1la
Chambre de recours constate que l’action en opposition a éte
transmise & la Société MAN Nutzfahrzeug GmbH 4 titre d’ac-
cessoire de l’activité‘économiQUe concernant les veéhicules
utilitaires. De ce fait, la Société MAN Nutzfahrzeug GmbH
doit étre substituée & la Société MAN Aktiengesellschaft en
tant qu’opposante (et requérante) dans la presente procédure
de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

1. La Societé MAN Nutzfahrzeug GmbH est substituée & 1la

Société MAN Aktiengesellschaft en tant qu’opposante

{reguérante) dans la présente procédure de recours.

Le Greffier ' ; Le Président
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S. Fabiani P. Delbecque
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