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Office européen des brevets
8, Richard-Reitzner-Allee
85540 Haar

ALLEMAGNE

A l'attention de Monsieur Nicolas
MICHALECZEK

Envoyé par Email a I'adresse :
EBAamicuscuriae@epo.org

Paris, le 29 janvier 2025

Objet :  Mémoire au titre d’ Amicus Curiae relatif a la saisine G 1/25 — T 0697/22 —3.3.02
Demande de brevet EP 07704142.4

Monsieur,

La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (« CNCPI ») est I’organisme
officiel frangais regroupant tous les conseils en propriété industrielle, a savoir les professionnels
libéraux exergant en France.

En application de I’article 10 du Réglement de procédure de la Grande Chambre de recours, la
CNCPI souhaite présenter les observations suivantes concernant la saisine référencée sous le
numéro G 1/25.

Par la décision intermédiaire T 0697/22 en date du 29 juillet 2025 (« décision de saisine »), la
Chambre de recours technique 3.3.02 (« Chambre de saisine ») a saisi la Grande Chambre de
recours pour lui soumettre les questions de droit suivantes (« questions de saisine ») en
application de ’article 112(1)a) CBE :

1. Si les revendications d’un brevet européen sont modifiées au cours de la procédure
d’opposition ou de recours en opposition, et que cette modification introduit une
incohérence entre les revendications modifiées et la description du brevet, est-il
nécessaire, pour satisfaire aux exigences de la CBE, d’adapter la description aux
revendications modifiées afin d’éliminer cette incohérence ?
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2. Si la premiere question regoit une réponse affirmative, quelle(s) exigence(s) de la
CBE impose(nt) une telle adaptation ?

3. La réponse aux questions 1 et 2 serait-elle différente si les revendications d’'une
demande de brevet européen sont modifiées au cours de la procédure d’examen ou
de recours en examen, et que cette modification introduit une incohérence entre les
revendications modifiées et la description de la demande de brevet ?

Recevabilité de la saisine

La saisine nous semble recevable pour chacune des questions 1 a 3, pour les raisons exposées
ci-apres.

Question 1

La décision de saisine identifie deux lignes divergentes de jurisprudence (voir points 14 et 15
de la décision de saisine) de sorte qu une réponse de la Grande chambre de recours a la question
1 est nécessaire.

En outre, la question 1 se rapporte a un point de droit d’importance fondamentale, et ce pour au
moins deux raisons.

La premicre raison se rapporte au principe d’économie de la procédure. En effet, I’adaptation
de la description d’un brevet frappé d’opposition, qui est maintenu sous forme modifiée, est
une pratique pouvant étre chronophage et/ou fastidieuse, et de fait coliteuse pour les parties.
Cette pratique ne saurait donc étre maintenue qu’en étant diment justifiée par une réponse de
la Grande Chambre a la question 1.

La seconde raison est systémique. En effet, les plus hautes instances administratives et
judiciaires du systeme européen des brevets ont, de concert, consacré le role de la description
dans I’interprétation des revendications (voir la décision G 1/24 de la Grande Chambre de
Recours, et les décisions de la Cour d’Appel de la JUB dans les affaires NanoString v 10x
Genomics et Meril v Edwards et Amgen v Regeneron/Sanofi). Toute adaptation de la description
lors de la procédure d’opposition pourrait, des lors, conduire a modifier ’interprétation qui
pourrait €tre faite des revendications. C’est pourquoi une réponse de la Grande Chambre sur la
question 1 apparait nécessaire pour assurer la cohérence globale du systéme européen des
brevets.

Pour ces différentes raisons, la question 1 est recevable et doit étre traitée par la Grande
Chambre de Recours.

Question 2
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La décision de saisine indique qu’il n’existe pas de consensus, au sein de la premiére ligne de
jurisprudence, concernant la base 1égale justifiant de répondre par I’affirmative a la question 1
(voir point 14.3 de la décision de saisine). Cette identification doit donc étre apportée par la
Grande Chambre en réponse a la question 2, dans 1’hypothése ou elle répondrait a la question
1 par I’affirmative.

La encore, la question 2 est donc recevable.

Question 3

La décision de saisine note que la divergence entre les premicre et seconde lignes de
jurisprudence concerne a la fois des recours en examen et en opposition (voir points 12 et 21.3
de la décision de saisine). Le besoin de réconciliation horizontale entre ces deux lignes de
jurisprudence doit donc également trouver un écho vertical, entre examen et opposition, et ce
d’autant que la majorité des brevets délivrés par ’OEB ne subit pas d’opposition. C’est
pourquoi la Grande Chambre doit également fournir une réponse a la question 3, qui est ainsi
recevable.

Réponse a la question 1

Nous estimons que la réponse a la question 1 doit étre négative, de sorte que la modification de
la description ne se justifie pas en présence d’une incohérence.

De maniére préliminaire, il convient de souligner que nous considérons que, dans sa forme
actuelle, la CBE ne contient aucune exigence explicite imposant d’adapter la description aux
revendications modifiées au cours d’une procédure d’opposition afin d’éliminer une
incohérence introduite par leur modification.

La ligne jurisprudentielle qui répond a la question 1 par I’affirmative a, en fait, considéré qu’une
telle exigence existait de maniére implicite, en interprétant certaines dispositions de la CBE, en
I’espece 1’article 84 CBE et les reégles 42, 48, 71(1) CBE (voir point 14.3 de la décision de
saisine) et 1’article 69 CBE. Toutefois, cette ligne a fait naitre une divergence sur la (ou les)
disposition(s) de la CBE justifiant — implicitement — ’adaptation de la description. Cette
divergence démontre qu’aucune disposition de la CBE ne fait apparaitre, de maniere claire, une
exigence d’adapter la description aux revendications limitées en opposition.

Des décisions de chambres de recours, en particulier la décision T 56/21, ont d’ailleurs déja
démontré que les dispositions de la CBE ne justifient pas d’adapter la description aux
revendications modifiées pour €liminer une incohérence, et nous rejoignons la démonstration
faite en particulier dans cette décision en ce qui concerne son analyse des articles 84 CBE et 69
CBE et leur éventuelle combinaison.
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En particulier, selon T 56/21, la détermination de la clarté et du support des revendications,
objet de I’article 84 CBE (qui dispose que « Les revendications définissent l'objet de la
protection demandée. Elles doivent étre claires et concises et se fonder sur la description. »),
ne devrait pas €tre confondue avec la détermination de la portée de la protection conférée par
une revendication, objet de 1’article 69(1) CBE (qui dispose que « L'étendue de la protection
conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les
revendications. Toutefois, la description et les dessins servent a interpréter les
revendications. »).

Il est rappelé que I’article 84 CBE prévoit une exigence au regard des revendications, qui
doivent trouver leur support dans la description, mais n’impose pas d’exigence au niveau de la
description. Cet article ne peut donc pas servir de base a une exigence de modification de la
description pour étre mise en conformité avec les revendications.

L’application de I’article 84 CBE améne a rédiger des revendications qui doivent comprendre
les caractéristiques essentielles d’une invention et étre dénuées de contradiction per se ; tandis
que 1’étendue du monopole conféré par le brevet doit correspondre a la contribution technique
décrite dans la description (T 12/81, T 133/85 et T 32/82). Par conséquent, I’article 84 CBE
doit étre compris comme une exigence de limiter la portée des revendications, en accord avec
le contenu de la description, et non comme une exigence d’adapter la description au contenu
des revendications.

Ainsi, au regard de la décision T 56/21 et des décisions susvisées, 1’article 84 CBE nous semble
non seulement devoir étre clairement distingué de 1’article 69 CBE, mais il semble exiger un
fondement des revendications dans la description uniquement dans la mesure ou elles doivent
porter sur un objet tiré de la description. Il ne parait pas impliquer que la description soit adaptée
aux revendications (voir point 15.1.3, pages 57-58 de la décision de saisine).

En outre, nous attirons 1’attention de la Grande chambre de recours sur les principes dégagés
dans la décision G 3/14 s’agissant de I’application stricte qui doit, en tout état de cause, étre
faite de I’article 84 CBE en opposition, laquelle ne doit pas étre I’occasion d’un réexamen. Dans
cette décision, la Grande chambre de recours avait rappelé que 1’absence de clarté avait, a
dessein, été exclue des motifs d’opposition et de nullité par le Iégislateur, notamment au motif
que d’autres dispositions de la CBE (e.g., articles 54, 56 et 83 CBE) permettent de pallier un
défaut de clarté — éventuellement « dormant » — qui subsisterait a 1’issue de la procédure
d’examen et/ou d’opposition.

Pour ces raisons, il devrait étre répondu par la négative a la question 1.

En dehors de I’absence d’un fondement explicite dans la CBE pour adapter la description, nous
souhaiterions développer des observations complémentaires visant a étayer que 1’adaptation de
la description aux revendications modifiées en cours de procédure d’opposition apparait
inopportune.
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Comme exposé précédemment (voir point 5 du mémoire), et conformément a la décision G1/24,
la description devrait toujours étre consultée pour interpréter la portée des revendications d’un
brevet européen, qu’il s’agisse d’en évaluer la validité ou la contrefagon. Conférer un tel role a
la description vise a fournir a toutes les parties prenantes un référentiel commun et, de 1a, a
garantir la sécurité juridique aux tiers.

Il nous semble des lors que modifier la description, quelle qu’en soit la raison, conduit en réalité
a imposer un certain angle d’observation de ce repére commun, contingent aux faits qui en sont
la cause, limitant ainsi la possibilit¢ d’une interprétation ultérieure différente par d’autres
intervenants dans un contexte spécifique. De fait, d’un co6té, une ou des caractéristiques
pourront faire I’objet de toutes les attentions lors de la procédure d’opposition (notamment
s’agissant d’une incohérence avec la description), alors que d’un autre coté, une ou d’autres
caractéristiques se réveleront étre la clef de la résolution d’un litige ultérieur. C’est pourquoi
choisir de favoriser les caractéristiques litigieuses en opposition, au détriment d’autres
caractéristiques non-litigieuses en opposition, mais potentiellement litigieuses par la suite,
reviendrait en fait a biaiser la description en faveur des premiéres, mais au détriment des
derniéres.

Indépendamment du risque que 1’adaptation de la description a une caractéristique litigieuse en
opposition puisse faire «tdche d’huile» et ainsi « polluer » [’interprétation d’autres
caractéristiques devenant litigieuses ultérieurement, il convient de rappeler que les
jurisprudences nationales et transnationales européennes n’ont pas une pratique uniforme en ce
qui concerne 1’exception tirée de la procédure plus communément appelée « file wrapper
estoppel ». Certaines juridictions européennes s’autorisent a prendre en compte le dossier de
procédure, tandis que d’autres se I’interdisent et/ou sont indifférentes a son contenu. De¢s lors,
certaines juridictions européennes seraient en mesure de mettre en perspective des
modifications apportées a la description pour interpréter les revendications, et d’autres non,
conduisant potentiellement a des divergences irréconciliables.

En outre, une modification de la description, en supprimant par exemple certains modes de
réalisation, pourrait conduire a une description incompléte, modifiant la contribution technique
du brevet, c’est-a-dire I’information et la compréhension de I’invention par une personne du
métier lisant la description. Le respect de 1’article 83 CBE qui dispose que « L'invention doit
étre exposée dans la demande de brevet européen de facon suffisamment claire et complete
pour qu'un homme du métier puisse ['exécuter. » pourrait alors étre mis en péril, Uinsuffisance
de 'exposé constituant un motif d’invalidité du brevet.

En définitive, le principe de précaution impose de répondre a la question 1 par la négative. La
description est, selon nous, bien trop importante pour qu’on s’aventure a la modifier, méme
avec les meilleures intentions du monde dont, comme chacun sait, 1’enfer est malheureusement
pavé. Le reméde actuellement proposé par I’OEB est ici bien pire que le mal initial. En effet, le
tiers se retrouve dans une position plus délicate avec une description comprenant une
modification dont il ne sait pas si elle sera prise en compte par les juridictions européennes, ni
selon quelles modalités le cas échéant. Or, ces juridictions disposent, en dernier ressort, d’un
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pouvoir exclusif d’interprétation des revendications, qu’elles exercent au regard des faits,
preuves et arguments qui leur sont présentés en cours d’instance. L application de la volonté de
I’OEB — louable au demeurant — de garantir une interprétation la moins ambigué possible des
revendications se traduit par une augmentation de I’incertitude pour le tiers confronté a un
probléme qu’il n’aurait pas eu si cette démarche de modification de la description n’avait pas
été exigée par ’OEB.

Enfin, il semble aussi intéressant de souligner que la grande majorité des offices étrangers ne
semble pas exiger de modification substantielle de la description, ce qui conduit a améliorer
I’efficacité de la procédure. Et il n’apparait pas que cela nuise a la sécurité juridique des tiers
dans les juridictions concernées.

Ainsi, que ce soit pour des questions légales ou pratiques, la CNCPI est d’avis qu’il n’est pas
nécessaire d’adapter la description aux revendications modifiées en opposition, et ce méme si
I’instance compétente de I’OEB estime que cette modification introduit une incohérence entre
la description et les revendications.

Réponse a la question 2

Compte-tenu de la réponse apportée par la question 1, aucune réponse ne doit étre apportée a la
question 2.

Réponse a la question 3

Nous estimons qu’a la question 3 il doit étre répondu par la négative.

A cet égard, nous considérons que ce qui a été développé ci-dessus s’agissant de la réponse a
la question 1 s’applique également a celle a apporter a la question 3.

Il convient toutefois de reconnaitre que, contrairement a la procédure d’opposition, la procédure
d’examen accorde toute sa part a la conformité d’une demande de brevet européen aux
exigences de I’article 84 CBE. Mais, comme justement expliqué dans la décision T 56/21 et
rappelé dans le présent mémoire, il n’en reste pas moins que cet article ne saurait justifier de
répondre a la question 3 par I’affirmative.

En particulier, a I’appui de 1’argumentaire développé ci-dessus s’agissant de la réponse a la
question 1, et selon lequel les juridictions européennes sont, en dernier ressort, libres d’utiliser
la description comme bon leur semble, nous attirons I’attention de la Grande Chambre de
recours sur 1’affaire Meril v Edwards (décision du 25 novembre 2025).

La Cour d’appel de la JUB s’y est, en fait, interrogée sur 1’expression « as claimed », ajoutée
dans la description en cours de procédure d’examen, pour désigner un élément d’un des modes
de réalisation décrits (point 70 de la décision). Cette question était critique pour la validité du
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brevet en cause. En effet, selon le demandeur a la nullité, I’élément ainsi désigné dans la
description comme « revendiqué » se retrouvait, en fait, a I’identique dans un document de
I’¢état de la technique. D¢s lors, si la revendication était interprétée comme couvrant cet élément
— ce que I’expression « as claimed » pouvait porter a croire - la nouveauté de son objet pouvait
étre remise en cause.

La Cour d’appel a toutefois rejeté I’idée que cette expression, a elle seule, suffisait a considérer
que les revendications devaient étre interprétées comme couvrant ce mode de réalisation. Elle
a plutdt apprécié la description du brevet dans son ensemble, sans avoir recours a I’historique
du dossier.

Cette décision démontre que la JUB ne se considére pas tenue par ce que I’OEB avait, au moins
formellement, considéré étre couvert par les revendications. L’adaptation de la description dans
ce cas précis n’a donc rien apporté pour garantir une interprétation définitive des revendications
pour toute la durée de vie du brevet. Bien au contraire, cela a généré une question, discutée dans
un contentieux, qui n’aurait probablement pas été soulevée sans cette adaptation. Cela démontre
trés concrétement que I’adaptation de la description lors de la procédure d’examen n’apporte
rien en pratique, et doit donc étre évitée.

D’autres éléments propres a la procédure d’examen confirment en outre qu’il s’agit de répondre
a la question 3 par la négative.

Tout d’abord, dans I’hypothése ou la division d’examen estimerait qu’une incohérence existe
entre les revendications modifiées et la description d’une demande de brevet, et que cela
nécessiterait d’adapter la description en supprimant un mode de réalisation, la sécurité juridique
des tiers serait mise a mal. En effet, la jurisprudence des Chambre de recours de I’OEB en pareil
cas est claire : une limitation ultérieure du brevet — typiquement lors d’une opposition — au
mode de réalisation supprimé ne contrevient pas nécessairement aux exigences de ’article
123(3) CBE (voir, notamment, I’affaire T 1481/14). Dés lors, un tiers qui se réfererait au
Druckexemplar pour connaitre I’étendue de la protection conférée par le brevet européen
pourrait, dans ce cas, €tre totalement pris au dépourvu.

Par ailleurs, la pratique consistant a modifier la description pour y ajouter des documents cités
lors de I’examen de la demande de brevet européen parait contraire a I’économie de la
procédure, et ce pour au moins deux raisons. D’abord, ¢’est une mention redondante avec le
contenu du fascicule du brevet européen. Ensuite, cela peut conduire un demandeur a la nullité
— par voie d’opposition devant ’OEB ou par le biais de procédures nationales dédiées — a jouer
de cette citation pour tenter de convaincre 1’instance décisionnaire que le titulaire aurait ainsi
reconnu une certaine interprétation du contenu de ces documents et/ou des revendications. Bien
entendu, en pareil cas, le titulaire contesterait cet argument du demandeur a la nullité. Les
discussions qui en résulteraient pourraient alors s’avérer longues et fastidieuses, sans qu’elles
soient réellement utiles a I’instance décisionnaire pour juger du cas d’espece.

Compagnie Nationale des Conseils en Proprieté Industrielle instituee par la loi du 26 novembre 1990
13, rue du Quatre Septembre « 75002 Paris « France « T +33 (0)1 53 21 90 89
contact@cncpi.fr « www.cncpi.fr



Amicus Curiae CNCPI -8-

keskosk

Ces présentes observations ont été préparées avec la collaboration de membres de la
commission brevets de la CNCPI : Géraldine Doucede, Cécile Fromen, Arnaud Pouderous et
Aurélien Grimberg. En espérant qu’elles pourront étre utiles a la Grande chambre de recours,
nous vous prions, Monsieur, de bien vouloir agréer nos respectueuses salutations.

Emmanuel POTDEVIN
Président
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