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INTRODUCTION

La partie E contient les directives relatives aux mesures procédurales qui,
sous réserve que cela soit autorisé par la CBE, peuvent étre prises, sans
différences importantes, a divers stades de la procédure dans le cadre de
I'examen des demandes de brevets européens et des brevets européens.
L'attention est également attirée sur l'art. 125, qui énonce qu''en l'absence
d'une disposition de procédure dans la présente convention, 'OEB prend
en considération les principes généralement admis en la matiére dans les
Etats contractants.”

A l'exception du chapitre IX, la partie E ne s'applique pas, sauf indication

contraire, aux demandes internationales traitées par 'OEB conformément
au Traité de coopération en matiere de brevets (PCT).
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CHAPITRE |

NOTIFICATIONS ET SIGNIFICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES
BREVETS

1. Notifications

11  Généralités
Il convient d'envoyer une notification notamment dans les cas suivants :

i) lorsque des irrégularités doivent étre notifiées a I'une des parties, le
cas échéant en liaison avec une invitation & remédier aux
irrégularités, par exemple conformément & la régle 55, aux regles
58-59, a la régle 64(1), a la régle 77(2), a la régle 95(2) ou a la
regle 108(2),

ii) lorsque, pour clarifier la situation, il convient d'inviter une partie a
donner son avis sur des questions déterminées ou a produire des
documents, des preuves, etc...,

iii) lorsque la division d'examen ou la division d'opposition estime qu'il
est impossible de délivrer ou de maintenir le brevet dans le texte
proposé par le demandeur ou le titulaire du brevet, mais que, le cas
échéant, il pourrait I'étre sous une forme modifiée ou plus limitée,

iv) lorsqu'il y a lieu de notifier aux parties des informations relatives a
la conduite de la procédure, par exemple conformément a la
regle 14(2) et (3), a la regle 35(4), ou a la regle 142(2) et (3),

V) lorsqu'il s'agit de préparer une procédure orale (cf. lll, 5), ou

Vi) lorsqu'une décision doit étre fondée sur des motifs au sujet
desquels les parties n'ont pas encore pu prendre position (cf X 1).

1.2  Nombre de notifications

Etant donné que chaque notification peut entrainer une prolongation de la
procédure, il conviendra de veiller a réduire au maximum le nombre de
ces notifications. Si une notification s'avére indispensable, elle traitera de
tous les points devant étre examinés ou susceptibles de revétir de
limportance au stade de la procédure en question, par exemple,la
préparation d'une procédure orale ou d'une décision.

1.3 Forme des décisions, notifications et communications

Toute décision, notification ou communication de I'OEB doit étre revétue
de la signature et de l'indication du nom de l'agent responsable. Si ces
documents sont produits par I'agent responsable a I'aide d'un ordinateur,
un sceau peut remplacer la signature. Si ces documents sont produits
automatiguement par ordinateur, il n'est pas non plus nécessaire
d'indiquer le nom de I'agent responsable. Ceci vaut également pour des
notifications et communications préimprimées.

2. Signification

2.1  Généralités

L'OEB signifie d'office toutes les décisions et citations ainsi que les
notifications qui font courir un délai ou dont la signification est prévue par
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Regle 125(2)
Régle 125(3)
Regle 127

Regle 126

Regle 130

-2 CHAPITRE |

d'autres dispositions de la CBE ou prescrite par le Président de I'OEB.
Les significations peuvent étre faites, lorsque des circonstances
exceptionnelles I'exigent, par l'intermédiaire des services centraux de la
propriété industrielle des Etats contractants. Les significations prévues
dans les procédures devant 'OEB doivent porter soit sur l'original de la
piece, soit sur une copie de cette piece certifiée conforme ou portant le
sceau de I'OEB, soit sur unimprimé établi par ordinateur et portant un tel
sceau. Les copies de pieces produites par les parties elles-mémes ne
requiérent pas une telle certification.

2.2  Modalités de la signification

Les significations sont faites par la poste, par remise dans les locaux de
I'OEB, par publication ou par les moyens techniques de communication et
dans les conditions d'utilisation que détermine le Président de I'OEB. De
plus amples détails sur la signification figurent dans les régles 126 a 129.
La signification par l'intermédiaire du service central de la propriété
industrielle d'un Etat contractant dont reléve le destinataire doit étre faite
conformément aux dispositions applicables audit service dans les
procédures nationales.

2.3 Signification par la poste

Les natifications se font habituellement par la poste. Les décisions qui font
courir un délai pour former un recours ou présenter une requéte en
révision, les citations et toutes autres pieces pour lesquelles le Président
de 'OEB prescrit gu'il sera fait usage de ce mode de signification doivent
étre signifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les autres significations par la poste sont faites par lettre recommandée.
Jusqu'a présent, le Président de I'OEB n'a pas désigné d'autres piéces
pour lesquelles il faut utiliser le courrier recommandé avec demande
d'avis de réception.

La lettre est réputée remise a son destinataire le dixieme jour aprés la
remise a la poste, a moins que la piéce a signifier ne lui soit pas parvenue
ou ne lui soit parvenue qu'a une date ultérieure ; en cas de contestation, il
incombe a I'OEB d'établir que la lettre est parvenue a destination ou
d'établir, le cas échéant, la date de sa remise au destinataire.

La signification est réputée faite méme si la lettre a été refusée.

Le droit applicable pour les autres questions relatives a la signification,
p.ex. la question de savoir si la remise a une autre personne que le
destinataire vaut signification a ce dernier, est celui de I'Etat sur le
territoire duquel la signification est faite.

2.4 Signification au mandataire ou au représentant

Si un mandataire a été désigné, c'est a lui que les significations doivent
étre faites. Si plusieurs mandataires ont été désignés pour une seule
partie, il suffit que la signification soit faite a I'un d'entre eux. Si plusieurs
personnes sont codemandeurs ou cotitulaires d'un brevet, ou qu'elles sont
intervenues conjointement pour former une opposition ou une requéte en
intervention, et qu'elles n'‘ont pas désigné de représentant commun, il
suffit que la signification soit faite a I'une d'entre elles, a savoir a celle qui
est désignée a la regle 151. Si plusieurs parties ont un représentant
commun, il suffit que la signification d'une piéce en un seul exemplaire
soit faite au représentant commun.
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2.5 Vices de la signification

Si, une piéce étant parvenue a son destinataire, 'OEB n'est pas en Regle 125(4)
mesure de prouver qu'elle a été régulierement signifiée ou si les

dispositions relatives a la signification n'‘ont pas été observées, la piece

est réputée signifiée a la date a laquelle 'OEB prouve qu'elle a été recue.

Si 'OEB n'est pas en mesure de prouver la date de la signification, une

lettre adressée par le destinataire lui-méme et dans laquelle celui-ci

indique la date de réception est par exemple acceptée comme preuve. Si,

dans sa réponse, le destinataire indique qu'il a recu le document sans

mentionner la date de réception, la piéce est réputée signifiée a la date a

laquelle la réponse a été rédigée.
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CHAPITRE II

PROCEDURE A SUIVRE EN CAS DE MODIFICATION DE
DOCUMENTS

1. Modifications par dép6t de pieces faisant défaut ou de pages
de remplacement

Le contenu d'une demande de brevet européen ou d'un brevet peut étre
modifié dans les limites fixées a l'art. 123(2) et (3). (En ce qui concerne
les conditions a respecter pour les modifications, cf. également A-V, 2,
C-VI, 5 et D-V, 6.) Ces modifications se font généralement par le dépot
des pieces faisant défaut ou de pages de remplacement. Lorsque des
pages de remplacement sont déposées, le demandeur ou le titulaire du
brevet doit, dans un souci d'économie de procédure, identifier clairement
toutes les modifications effectuées et indiquer sur quels passages de la
demande initiale ces modifications sont fondées.

2. Modifications effectuées au moyen de copies

Les modifications, notamment celles qui concernent la description et les
revendications, peuvent étre effectuées au moyen de copies, et ce de la
maniere suivante :

I'examinateur ou l'agent des formalités peut, lorsqu'il le juge opportun,
noter sur une copie d'une ou de plusieurs pages des pieces a modifier des
propositions sur la fagcon dont les modifications peuvent étre apportées,
de maniére a ce qu'il soit tenu compte des objections soulevées. Cette
copie annotée (et non les documents de travail qui restent dans le
dossier) est transmise au demandeur ou, lorsqu'il s'agit d'une procédure
d'opposition, au titulaire du brevet et aux autres parties en méme temps
gue la notification exposant les objections. Cette notification non
seulement attire |'attention du demandeur ou du titulaire du brevet sur les
objections formulées et linvite a prendre position ou a produire des
modifications dans un certain délai, mais elle l'invite également a déposer
a nouveau et en méme temps la copie mentionnée et - comme solution de
rechange au dépdt de pages de remplacement - a indiquer sur cette
copie, bien en retrait des observations de I'examinateur (de préférence
sous forme dactylographiée et d'une fagon bien lisible aprés reproduction)
les éventuelles modifications & apporter aux pages concernées. Les
opposants peuvent également étre invités a prendre position de cette
maniére.

Les parties peuvent également déposer d'elles-mémes des copies d'une
ou de plusieurs pages portant des modifications. Le dépbt de pieces
entierement redactylographiées ne devrait normalement pas étre autorisé,
pour des raisons d'économie de procédure,dans la mesure ou il sera
nécessaire de vérifier si ces piéces correspondent aux pieces originales
(cf. T 113/92, non publiée au JO). Des pages de remplacement ne doivent
étre déposées que lorsque les modifications sont si nombreuses qu'elles
affectent la clarté des copies. Ces pages peuvent dans ce cas étre
également demandées d'office par I'examinateur.

3. Modifications effectuées par I'OEB a la requéte d'une partie et
modifications effectuées par une partie a I'OEB

Le cas échéant, des piéces comportant des irrégularités peuvent, a la
demande d'une partie, étre également modifiées par le service compétent
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de I'OEB. Cela sera le cas lorsque les modifications sont minimes, par
exemple, lorsque des indications omises doivent étre ajoutées sur la
requéte en délivrance et que le nombre total de ces modifications n'est
pas trop important, ou lorsque des pages ou des alinéas entiers sont a
supprimer. Ces modifications, qui doivent étre effectuées par I'OEB,
devraient étre groupées en listes par la partie intéressée. Cette procédure
s'applique également pour les modifications peu importantes a apporter
aux dessins, par exemple lorsqu'il s'agit de modifier un numéro de
référence ou de supprimer une ou plusieurs figures (en ce qui concerne la
suppression de certains numéros de référence par suite de la modification
de la description, cf. C-II, 4.8). Lorsqu'il s'agit de modifications de dessins
compliquées et difficiles a effectuer, la partie concernée, soit, en regle
générale, le demandeur ou le titulaire du brevet, doit présenter des feuilles
de remplacement. Une partie peut également effectuer elle-méme des
modifications a I'OEB, par exemple a I'occasion de la signature de piéces.
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CHAPITRE IlI

PROCEDURE ORALE
1. Généralités

Par "procédure orale", on entend une procédure officielle au sens de
lart. 116. 1l ne s'agit donc pas ici dentrevues ou d'entretiens
téléphoniques informels tels qu'il s'en présente dans la procédure
d'examen et les procédures de limitation/révocation (cf. C-VI, 6). Ces
entrevues ou entretiens téléphoniques ne sont pas admis, eu égard a la
regle 81(2), dans la procédure d'opposition qui intéresse plusieurs parties,
a moins qu'ils ne portent sur des questions n'affectant pas les intéréts des
autres parties, par exemple dans la procédure d'examen de la recevabilité
d'une opposition,dés lors que cette procédure ne se déroule qu'entre
I'OEB et I'opposant concerné.

La procédure orale se déroule devant l'instance compétente, par exemple  Art. 18(2)
devant l'agent des formalités, a la section de dép6t, et devant la division  Art. 19(2)
au complet, dans la procédure d'examen ou d'opposition.

2. Procédure orale a la requéte d'une partie

Si, au cours de la procédure, une partie requiert la tenue d'une procédure  Art. 116(1)
orale, linstance compétente est tenue de faire droit a cette requéte.

L'OEB ne signalera pas a la partie concernée qu'elle a ce droit, mais

attend d'elle, si elle n'obtient pas satisfaction auprés de linstance
compétente,qu'elle requiere une procédure orale (si elle le désire) avant

gu'une décision ne soit prise.

Toutefois, il n'est recouru, sur requéte du demandeur, & la procédure orale  Art. 116(2)
devant la section de dépét que lorsque celle-ci le juge utile ou lorsqu'elle

envisage de rejeter la demande de brevet européen. Si la section de

dépbt ne juge pas nécessaire de tenir une procédure orale, elle doit en

informer le demandeur (J 16/02).

C'est l'instance compétente qui fixe la date de la procédure orale, laquelle
ne doit avoir lieu que lorsque les questions a traiter sont devenues
suffisamment claires (cf. lll, 5).

Si linstance compétente estime que les moyens invoqués par écrit lui
permettent de statuer et si elle envisage de prendre une décision (par
exemple conformément a l'art. 97, a l'art. 101 ou a I'art. 105ter) qui répond
entierement a la requéte sur le fond présentée par la ou les parties ayant
requis la tenue de la procédure orale, il convient d'en informer la ou les
parties intéressées et de leur demander si elles maintiennent également
leur requéte en procédure orale dans le cas ou la décision fait droit a leur
requéte sur le fond. Cela ne s'appliqgue pas si la partie concernée a
indiqué qu'elle a requis la tenue d'une procédure orale a titre subsidiaire
seulement, pour le cas ou il ne serait pas donné suite a sa requéte sur le
fond. Si la requéte n'est pas expressément retirée, une procédure orale
doit avoir lieu.

3. Requéte tendant a recourir a nouveau a la procédure orale

L'OEB peut rejeter une requéte tendant a recourir a nouveau a la  Art. 116(1)
procédure orale devant une méme instance pour autant que les parties
ainsi que les faits de la cause soient les mémes.
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Les procédures orales, notamment dans la procédure d'opposition,
doivent permettre de discuter définitivement de toutes les questions
soulevées et se terminent normalement par une décision prononcée
oralement. La division est liée par cette décision une fois qu'elle a été
prononcée, et elle ne peut pas rouvrir la procédure pour permettre le
dépbt de nouveaux moyens ou la prise en compte de nouveaux faits (cf.
les deux derniers paragraphes du point VI, 2). De nouveaux moyens
invoqués ne peuvent étre examinés que si la division, au cours de la
procédure orale, n'a pas prononcé de décision, mais a décidé de
poursuivre la procédure par écrit. Tel peut étre le cas, par exemple,
lorsque la division d'examen fait savoir qu'elle envisage de délivrer un
brevet (ou de limiter un brevet délivré au cours d'une procédure de
limitation), sur la base des documents déposés durant la procédure orale.

Par conséquent, il n'y a généralement pas lieu, dans la procédure
d'examen, de limitation ou d'opposition, de tenir une nouvelle procédure
orale, par exemple lorsque I'une des parties entend développer a nouveau
sous un autre éclairage des faits déja invoqués au cours de la procédure,
avant ou pendant la premiére procédure orale. Cependant, si aucune
décision n'a été rendue a lissue de la procédure orale et si, apres la
procédure orale, I'objet de la procédure change, par exemple lorsque de
nouvelles preuves ont été admises dans la procédure aprés la procédure
orale initiale, il convient en regle générale de tenir une nouvelle procédure
orale si une requéte en ce sens est présentée (cf. T 194/96, non publiée
au JO).

4, Procédure orale d'office

L'instance compétente de I'OEB peut également, si elle le juge utile,
convoquer une procédure orale sans qu'une partie en ait fait la demande.

Une procédure orale ne sera généralement utile que si, apres une
tentative de clarification par écrit, des questions décisives restent encore
en suspens, ou s'il subsiste des incertitudes qu'un débat oral avec la ou
les parties permettrait d'élucider d'une fagon plus rationnelle ou plus sire,
ou s'il est nécessaire de procéder & une mesure d'instruction dans le
cadre d'une procédure orale (cf. IV, 1.3 et 1.6.1). A cet égard, l'instance
compétente veillera a tenir compte du principe de I'économie de la
procédure, car les procédures orales occasionnent des frais a I'OEB
comme aux parties.

5. Préparation de la procédure orale

Le but de toute procédure orale devrait étre d'élucider si possible toutes
les questions restant encore a trancher avant qu'une décision ne puisse
étre prise. Il convient donc de préparer soigneusement la procédure aprés
avoir examiné toutes les piéces versées au dossier et de choisir ensuite la
date la plus appropriée pour le déroulement de la procédure orale.

Dans la mesure ou il estime que certaines questions décisives doivent
faire l'objet d'un débat, 'OEB sera souvent bien avisé de le notifier au
préalable a la ou aux parties et, le cas échéant, d'inviter une ou plusieurs
des parties a présenter des observations écrites et a produire des
preuves, s'il y a lieu. Les parties peuvent produire d'elles-mémes des
preuves a l'appui des arguments qu'elles ont avancés. Toutefois, lorsque
ces preuves auraient d( étre produites a un stade antérieur, par exemple,
pendant la procédure d'opposition, dans les cas mentionnés aux points
D-1V, 1.2.2.1v) et 5.4, il appartient & l'instance compétente de décider si
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les preuves produites tardivement doivent étre admises (cf. VI, 2). Les
observations éventuelles devraient parvenir a linstance compétente
suffisamment a temps pour qu'elle puisse les transmettre aux autres
parties au plus tard un mois avant la procédure orale. Le délai imparti
pour la présentation d'observations sera calculé en conséquence,
notamment si l'invitation a présenter des observations n'est émise qu'au
moment de la citation a la procédure orale.

6. Citation a la procédure orale

Toutes les parties doivent étre diment citées a la procédure orale. La
citation, qui doit étre signifiée, doit mentionner l'objet ainsi que le jour et
I'heure de la procédure orale.

La citation est également accompagnée d'une natification signalant les
questions dont I'examen est jugé nécessaire. Cette notification comporte
normalement l'avis provisoire et non contraignant de la division et fixe la
date jusqu'a laquelle il est possible de produire des documents ou des
modifications satisfaisant aux conditions requises par la CBE (cf.
également D-VI, 3.2).

La citation doit comporter un délai minimum de deux mois, a moins que
les parties ne conviennent d'un délai plus bref. Elle doit également
préciser qu'en cas de non-comparution d'une partie diment citée, la
procédure peut étre poursuivie en son absence.

Dans la procédure d'opposition, la procédure orale se déroulera
généralement en une seule séance, méme lorsque des procédures orales
ont été demandées sur la base de motifs d'opposition entierement
différents.

7. Demande de report de la procédure orale

Une demande de report de la procédure orale ne pourra étre admise que
si la partie concernée peut fournir des motifs sérieux qui justifient la
fixation d'une nouvelle date (cf. T 1088/99 (JO 12/2002, 568), T 300/04,
J 4/03 et T 178/03). La requéte en fixation d'une autre date doit étre
présentée dés que possible aprés la survenance de tels motifs. Elle doit
étre accompagnée d'un exposé suffisant des motifs (cf. communiqué des
Vice-Présidents chargés des directions générales 2 et 3 en date du
1°" septembre 2000, JO 10/2000, 456).

8. Déroulement de la procédure orale

8.1 Publicité de la procédure

La procédure orale devant la section de dépdt, les divisions d'examen et
la division juridique n'est pas publique.

La procédure orale, y compris le prononcé de la décision (cf. lll, 9), est
publique devant les divisions d'opposition, sauf décision contraire de la
division d'opposition, au cas ou la publicité pourrait présenter, notamment
pour une partie a la procédure, des inconvénients graves et injustifiés.
Cela pourrait par exemple étre le cas si l'une des parties veut faire état, a
l'appui des moyens qu'elle a invoqués, des chiffres de vente ou d'autres
secrets d'une entreprise. Le huis clos sera généralement limité a l'exposé
de telles informations.
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8.2  Conduite de la procédure orale

La procédure orale est dirigée, devant la section de dépét, par I'agent des
formalités et, devant la division d'examen ou d'opposition, par le président
de la division concernée.

Il incombe a la personne qui dirige la procédure orale non seulement de
maintenir l'ordre, mais également de conduire la procédure tant en ce qui
concerne la forme que le fond.

L'agent qui dirige la procédure fait en sorte notamment que tous les points
essentiels pour la décision a prendre qui sont encore litigieux ou obscurs,
et dont la liste aura été, le cas échéant, préalablement dressée, soient
examinés, et que la ou les parties puissent prendre position a leur sujet.

Par ailleurs, la procédure orale doit étre dirigée avec suffisamment
d'autorité pour que l'exposé des parties et la discussion ne trainent pas en
longueur et que le débat ne dévie pas sur des sujets sans intérét pour la
décision a prendre. Toute répétition sera évitée dans la mesure du
possible. En particulier, il n'est pas nécessaire de lire in extenso les
piéces parvenues en temps opportun a l'instance compétente et a la ou
aux parties et qui font déja partie du dossier. Il suffit d'y faire référence au
besoin.

8.3  Ouverture de la procédure orale : non-comparution d'une partie

L'agent qui dirige la procédure fait relever lidentité des personnes
présentes et, le cas échéant, vérifier leurs pouvoirs avant le début de la
procédure orale. Les parties ainsi que leurs mandataires doivent décliner
leur identité, sauf si I'agent qui dirige la procédure ou un ou plusieurs
membres de la division d'examen ou de la division d'opposition les
connait. Si des parties ne comparaissent pas ou ne sont pas
représentées, il convient de vérifier si elles ont été diment citées. La
procédure orale est alors déclarée ouverte.

L'agent qui dirige la procédure présente les parties en présence. Il fait
dresser proces-verbal de lidentité des personnes participant a la
procédure et établit en quelle qualité elles comparaissent. Ces opérations
ou constatations doivent étre inscrites au proces-verbal (cf. IIl, 10).

Si une partie qui n'a pas comparu n'‘a pas été citée dans les formes
requises, il convient de le noter dans le procés-verbal, de clore la
procédure et de fixer une date pour une nouvelle procédure orale.

Si une partie régulierement citée devant 'OEB a une procédure orale n'a
pas comparu, la procédure orale peut se dérouler en son absence, dans
la mesure ou une partie ne doit pas pouvoir, par sa simple absence,
retarder le prononcé d'une décision.

Toutefois, si une requéte en report de la procédure orale a été présentée
(cf. lll, 7) et que cette requéte soit admissible, la procédure orale est
reportée et une nouvelle date est fixée. Si cette requéte n'a pas été
présentée en temps utile du fait de la négligence de la partie intéressée,
la procédure peut, selon le cas, également étre reportée. Dans la
procédure d'opposition, il se peut qu'une décision doive alors étre prise au
sujet de la répartition des frais (cf. D-1X, 1.4).

Lorsque des faits ou moyens de preuve nouveaux sont présentés au
cours d'une procédure orale inter partes a laquelle une partie n'a pas
comparu, bien qu'elle ait été régulierement citée, il faut examiner en
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premier lieu s'il peut ne pas étre tenu compte de ces faits ou de ces
preuves (art. 114(2) ; cf. également lll, 8.6 et VI, 2).

Conformément a l'avis G 4/92 (JO 3/1994, 149), si de nouveaux faits sont
pris en considération, une décision ne peut pas étre rendue sur la base de
ces faits a I'encontre de la partie absente a la fin de la procédure orale.De
plus, des moyens de preuve nouveaux ne peuvent étre utilisés contre la
partie absente que s'ils ont été préalablement annoncés et s'ils ne font
que confirmer les allégations antérieures de la partie qui les invoque.
Toutefois, de nouveaux arguments peuvent étre utilisés a tout moment
des lors qu'ils n‘ont pas pour effet de modifier les motifs sur lesquels la
décision se fonde.

Autrement dit, ce que la Grande Chambre de recours a exclu, dans son
avis G 4/92, c'est la possibilité de rendre une décision a I'encontre de la
partie absente lorsque la procédure orale prend une tournure inattendue
qui change le cadre de droit et de fait de l'affaire d'une maniére
imprévisible (cf. T 414/94, non publiée au J.O.)

Il n'est pas possible de considérer qu'une partie absente est prise au
dépourvu si, au cours de la procédure orale, la partie adverse tente de
réfuter des objections soulevées avant la procédure orale. En particulier,
la présentation au cours de la procédure orale d'un jeu de revendications
plus restreintes et/ou modifiées quant a la forme dans le but de surmonter
les objections de l'opposant ne saurait étre considérée comme un “fait
nouveau" (cf. T 133/92 et T 202/92, non publiées au JO). Il n'est pas non
plus surprenant que I'on examine si des revendications modifiées sont
recevables et si elles remplissent les conditions énoncées a l'art. 123(2) et
(3) (cf. T 341/92, JO 6/1995, 373).

Dans le cas particulier ou un opposant est absent, si un nouvel état de la
technique invoqué pour la premiére fois durant la procédure orale est
susceptible de faire obstacle au maintien du brevet contesté, il peut étre
pris en considération malgré I'absence de l'opposant, étant donné qu'il est
favorable a ce dernier (cf. T 1049/03, non publiée au J.O.).

8.4  Ouverture de la procédure quant au fond

Dans la mesure ou cela semble nécessaire, I'agent qui dirige la procédure
fait un exposé sur I'état de la procédure et indique les principaux points
qui paraissent litigieux d'apres le contenu du dossier. Dans la procédure
d'examen ou d'opposition, cette tdche peut également étre accomplie par
le premier examinateur.

8.5 Exposé des parties

Aprés cette introduction, la parole est donnée a la ou aux parties pour
gu'elles exposent leur cause et qu'elles présentent et motivent leur
requéte. En régle générale, chaque partie n'est autorisée a faire qu'un
seul exposé détaillé.

Dans la procédure d'opposition, ce sont généralement les opposants qui
parlent les premiers, la parole étant ensuite donnée au titulaire du brevet.
Lorsqu'il y a plusieurs opposants, il peut s'avérer opportun de donner la
parole au titulaire du brevet aprés l'exposé de chaque opposant. I
convient d'offrir aux opposants et au titulaire du brevet la possibilité de
répondre a lI'exposé de l'autre partie pour conclure.
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La ou les parties peuvent préparer leur exposé par écrit, mais elles
devraient le présenter, dans toute la mesure du possible, sans consulter
leurs notes. Des passages de piéces déja versées au dossier et
auxquelles il est fait référence ne seront lus que dans la mesure ou il
importe d'en citer le contenu littéral.

Une personne non habilitée a représenter des parties a des procédures
devant I'OEB conformément a I'art. 133 et & l'art. 134 peut étre autorisée a
faire un exposé dans le cadre d'une procédure orale, des lors que la
personne en question accompagne le mandataire agréé d'une partie. Un
tel exposé ne peut cependant étre effectué de plein droit, mais seulement
avec l'autorisation de la division d'examen ou d'opposition, autorisation qui
est laissée a l'appréciation de cette derniére. Dans une procédure
d'opposition, la division d'opposition doit, lorsqu'elle exerce son pouvoir
d'appréciation, vérifier si (cf. G 4/95, JO 7/1996, 412) :

i) la partie au nom de laquelle la personne doit effectuer un exposé a
présenté une requéte en ce sens ;

i) la partie qui a présenté la requéte a indiqué le nom de la personne,
I'objet de l'exposé, et a quel titre la personne en question est
qualifiée pour s'exprimer sur ce sujet ;

iii) la requéte a été formulée suffisamment tét avant la procédure
orale ;

iv) dans le cas ou la requéte a été présentée tardivement, il existe des
circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier qu'il y soit
fait droit, ou si toutes les parties adverses acceptent que l'exposé
soit effectué ;

V) I'exposé est effectué sous la responsabilité et le contréle
permanents du mandataire agréé.

Si aucune des conditions posées au point iv) n'est remplie, toute requéte
tardive doit étre rejetée. Le délai servant de référence lorsqu'il s'agit de
déterminer si une requéte a été présentée tardivement est celui fixé dans
la citation conformément a la regle 116.

Lorsqu'une partie est représentée non pas par un mandataire agréé, mais
par un employé mandaté, les régles applicables a I'égard des personnes
accompagnant cet employé sont les mémes.

Les parties ne sont pas considérées comme des personnes
accompagnant le mandataire agréé au sens de la décision G 4/95 (JO
7/1996, 412 (cf. T 621/98, non publiée)). Elles ont le droit de faire un
exposé lors d'une procédure orale, en vertu de leur qualité de partie a la
procédure.

8.6  Faits, preuves ou modifications présentés tardivement

Concernant les faits et les preuves qui ne sont pas présentés en temps
utile ou les arguments invoqués tardivement au cours de la procédure en
général, cf. le point VI, 2. En ce qui concerne les faits et preuves non
produits pendant le délai d'opposition, cf. D-1V, 1.2.2.1 v).

La régle 116(1), qui est une disposition dapplication de l'art. 114(2)
arrétée par suite du développement de la jurisprudence relative aux faits
invoqués ou aux preuves produites tardivement, précise que la division
d'examen ou d'opposition est libre de ne pas prendre en considération de
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nouveaux faits ou preuves au motif qu'ils n'ont pas été présentés avant la
date indiquée dans la citation visée a la regle 116, a moins qu'il ne
convienne de les admettre en raison d'un changement intervenu dans les
faits de la cause. Ce serait par exemple le cas lorsque, dans le délai de
réponse aux points soulevés dans la notification jointe a la citation, le titu-
laire du brevet dépose des modifications qui rendent pertinent un nouveau
document; dans un tel cas, il conviendrait d'autoriser I'opposant a
présenter ce document et de lui donner la faculté de prendre position sur
les modifications (art. 113(1)). Ce serait également le cas lorsqu'un
nouveau motif d'opposition est introduit au cours de la procédure orale :
l'opposant doit toujours avoir le droit d'étre entendu, méme si les
arguments portent sur un motif d'opposition produit tardivement et sur de
nouveaux arguments et preuves s'y rapportant (T 117/02).

La regle 116(2) impose les mémes obligations au demandeur ou au
titulaire du brevet qui produit de nouvelles pieces satisfaisant aux
conditions requises par la CBE (c'est-a-dire de nouvelles modifications de
la description, des revendications et des dessins) que la regle 116(1)
impose aux parties qui présentent de nouveaux faits et preuves. Dans ce
cas également, la division est libre de ne pas prendre en considération les
modifications, au motif qu'elles ont été déposées trop tard avant la
procédure orale. Cependant, lorsque l'opposant produit, avant la date
indiquée, de nouveaux éléments pertinents, le titulaire du brevet doit avoir
la faculté de prendre position et de présenter des maodifications
(art. 113(2)).

De méme, le titulaire du brevet doit toujours avoir la possibilité de
présenter des modifications destinées a répondre a des objections
soulevées par la division, qui s'écartent d'une opinion signifiée
précédemment (T 273/04).

Lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation, la division doit en premier
lieu examiner si, de prime abord, les faits invoqués et les preuves
produites tardivement (cf. VI, 2) sont pertinents ou si les modifications pré-
sentées tardivement sont admissibles. Si ces faits et preuves ne sont pas
pertinents ou si ces modifications ne sont manifestement pas admissibles,
ils ne sont pas admis. Avant d'admettre ces nouveaux moyens, la division
examine ensuite l'aspect de I'économie de la procédure, sl y a
éventuellement abus de procédure (par exemple, une des parties
retarde manifestement le cours de la procédure) et si lI'on peut raisonna-
blement demander aux parties d'examiner les nouveaux faits ou preuves
ou les modifications proposées dans le délai disponible.

En ce qui concerne I'économie de la procédure, lorsque les faits
invoqués ou les preuves produites tardivement sont en soi pertinents mais
donneraient lieu a une suspension prolongée ou a un ajournement de la
procédure, la division peut décider de ne pas admettre ces faits ou
preuves dans la procédure. Ce serait par exemple le cas lorsque le
témoin réside a l'étranger et doit étre recherché ou que de longs essais
sont encore nécessaires. Cependant, la division peut aussi reporter la
procédure et, ce faisant, avoir a examiner la question de la répartition des
frais dans la procédure d'opposition (art. 104).

Un exemple d'abus de procédure serait que le titulaire du brevet dépose
a bref délai une multitude de requétes subsidiaires qui ne résultent pas du
déroulement de la procédure. Un autre exemple serait qu'un opposant
allegue tardivement un usage antérieur public émanant de lui-méme, sans
indiquer de raison valable pour ce retard (cf. T 534/89, JO 1994, 464).
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Dans la procédure d'opposition, les parties doivent étre entendues a ce
sujet. Si la division d'opposition accepte d'inclure de nouveaux faits ou de
nouvelles preuves dans la procédure et si les autres parties n'ont pas eu
assez de temps pour les examiner, la division d'opposition doit donner a
ces parties la possibilité d'examiner ces faits et preuves lorsque leur
compréhension ne présente aucune difficulté majeure, le cas échéant en
suspendant brievement la procédure orale. Si cela n'est pas faisable, il
convient de donner aux autres parties, si elles le demandent, la possibilité
de se prononcer au cours de la procédure qui fait suite a la procédure
orale, le cas échéant au cours d'une nouvelle procédure orale.Toutefois,
la procédure orale ne devrait si possible pas étre ajournée. Dans la
mesure ou cela est possible, il convient également, avant la procédure
orale, d'informer en temps utile la division d'opposition et les autres
parties des commentaires juridiques, des décisions, par exemple d'une
chambre de recours, et des rapports établis sur les décisions des
tribunaux qui seront invoqués au cours de la procédure orale. Néanmoins,
ces piéces peuvent étre citées ou produites seulement au cours de la
procédure orale si la division d'opposition donne son accord apres avoir
interrogé les parties.

En ce qui concerne les frais que les parties devront éventuellement
supporter du fait d'une présentation tardive de faits ou de preuves, cf.
D-IX, 1.4.

8.7 Examen des faits et de la situation juridique

Il est procédé avec la ou les parties a I'examen des questions techniques
ou juridiques qui sont essentielles pour la décision et qui, aprés I'exposé
des parties, semblent n'avoir pas encore été suffisamment clarifiées,
paraissent contradictoires ou insuffisamment approfondies. En outre,
lorsque cela s'avere nécessaire, il y a lieu de s'assurer que les requétes
de la ou des parties sont pertinentes et que le demandeur ou le titulaire du
brevet formule ses revendications comme il convient.

Si la division d'examen ou d'opposition constate qu'un élément serait
brevetable si les revendications étaient limitées ou modifiées, elle devrait
en aviser le demandeur ou le titulaire du brevet et lui permettre de
présenter sur ce point des revendications modifiées.

Lorsque l'instance compétente veut s'écarter de l'appréciation juridique
dont les parties avaient connaissance jusque-la ou d'une opinion juridique
prédominante, ou lorsque, par exemple au cours d'une délibération de la
division d'examen ou de la division d'opposition (cf. lll, 8.9), les faits et les
preuves déja mentionnés dans la procédure lui apparaissent sous un jour
nouveau, de sorte que l'affaire prend un tour sensiblement différent, elle
en avise également les parties.

8.8 Droit des autres membres de la division d'examen ou d'opposition
de poser des questions

Le président autorise chaque membre de la division d'examen ou de la
division d'opposition, s'il en exprime le désir, a poser des questions. |l
peut fixer le moment auquel ces questions pourront étre posées.

Au cours de la procédure orale, des questions peuvent étre posées aux
parties en rapport avec leur exposé ou dans le cadre de I'examen des
faits et de la situation juridique. Par ailleurs,lorsqu'une mesure
d'instruction est exécutée dans le cadre de la procédure orale, des
questions peuvent étre posées aux témoins, parties et experts entendus.
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En ce qui concerne le droit des parties a poser des questions, cf. IV,
1.6.7.

8.9  Clbture de la procédure orale

Lorsqu'elle estime que la cause a été suffisamment examinée, l'instance
compétente doit décider de la suite de la procédure. Si elle se compose
de plusieurs membres, comme c'est le cas pour la division d'examen ou
pour la division d'opposition, ceux-ci doivent, si nécessaire, délibérer en
I'absence des parties. Si la délibération fait apparaitre de nouveaux points
de vue qu'il faut examiner en posant d'autres questions, il est possible de
reprendre la procédure. Ensuite, l'agent qui dirige la procédure peut
prononcer la décision de l'instance. Sinon, il informe les parties de la
maniere dont la procédure sera poursuivie, puis il clét la procédure orale.

Si l'instance est liée par la décision qu'elle prend sur les questions de fond
(cf. 11, 9), elle peut néanmoins, aprés réflexion, informer les parties qu'elle
a l'intention de procéder différemment de ce qu'elle avait annoncé pour la
suite de la procédure.

Dans la suite de la procédure, l'instance peut, par exemple, émettre une
nouvelle notification, imposer certaines obligations a I'une des parties, ou
informer les parties qu'elle envisage de délivrer ou de maintenir le brevet
sous une forme modifiée. En ce qui concerne le prononcé d'une décision
dans ce dernier cas, cf. lll, 9.

Si le brevet doit étre délivré ou maintenu sous une forme modifiée, il
convient, dans toute la mesure du possible, d'arréter le texte modifié avec
les parties a la procédure orale. Par contre, si la division d'examen ou la
division d'opposition indique au cours de la procédure orale qu'elle serait
disposée a délivrer ou a maintenir sous une forme modifiée un brevet
européen a condition qu'il soit procédé a certaines modifications qui ne
pouvaient pas étre prévues d'aprés I'état du dossier avant le déroulement
de la procédure orale, un délai, en régle générale de deux a quatre mais,
sera accordé au demandeur ou au titulaire du brevet pour qu'il puisse
déposer les modifications en cause. Si le demandeur ou le titulaire du
brevet ne dépose pas ces modifications, la demande de brevet est rejetée
ou bien le brevet est révoqué.

9. Prononcé de la décision

L'agent qui dirige la procédure prononce la décision en donnant lecture du  Régle 111(1), (2)
dispositif (cf. Ill, 8.9 et X, 4).

Le dispositif peut par exemple étre libellé comme suit:

"La demande de brevet ... est rejetée" ou

"L'opposition formée contre le brevet ... est rejetée” ou

"Le brevet ... est révoqué” ou

"Compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet lors de
la procédure d'opposition, le brevet et I'invention qui en fait I'objet satisfont
aux exigences de la Convention" ou

"Il'y a lieu de faire droit a la requéte en limitation du brevet..." ou

"La requéte en limitation du brevet .... est rejetée".
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Des lors qu'une décision a été prononcée, les moyens invoqués par la ou
les parties ne peuvent plus étre pris en considération et la décision est
maintenue, sous réserve d'une rectification d'erreurs effectuée
conformément a régle 140. La décision ne peut étre modifiée que par la
voie d'un recours (cf. XI, 1, 7 et 8).

L'indication aux intéressés des motifs de la décision et des voies de
recours n'est pas obligatoire a ce stade, mais la division d'examen ou la
division d'opposition peut expliquer brievement les motifs de la décision.

La décision est ensuite formulée par écrit. Elle doit contenir les motifs
ainsi que l'indication des voies de recours et étre signifiée aux parties
sans retard injustifié. Le délai de recours ne commence a courir qu'a
compter de la date a laquelle la décision écrite est signifiée.

Une décision par laquelle le brevet européen est délivré ou maintenu dans
sa forme modifiée ou limitée ne peut, en régle générale, étre prononcée
dans une procédure orale, puisque, en cas de délivrance du brevet, les
conditions prévues a la regle 71(3) - (7), et, en cas de maintien du brevet
dans sa forme modifiée ou limitée, les conditions prévues a la regle 82(1)
et (2) ou a la regle 95(3) doivent étre remplies.

10. Proces-verbal de la procédure orale

(En ce qui concerne le procés-verbal établi a I'occasion de l'exécution
d'une mesure d'instruction, cf. 1V, 1.7)

10.1 Exigences quant a la forme

Les procédures orales donnent lieu a I'établissement d'un proces-verbal.
L'agent qui dirige la procédure veille a ce que, pendant toute la procédure,
un agent soit présent afin d'établir le proces-verbal. Le cas échéant,
différents agents peuvent, au cours de la procédure orale, étre chargés
successivement d'établir le proces-verbal. Dans ce cas, le procés-verbal
mentionne le nom des agents qui ont établi les différentes parties du
proces-verbal. L'agent est habituellement un membre de linstance
concernée, par exemple un membre de la division d'examen ou de la
division d'opposition. Le procés-verbal est normalement rédigé a la main
par le membre de la division qui en est chargé. Aprés la procédure, le
proces-verbal écrit a la main est dactylographié.

Le procés-verbal doit étre signé par l'agent chargé de [I'établir et par
l'agent qui a dirigé la procédure orale. Une copie du procés-verbal doit
étre remise aux parties. Elle leur est signifiée dés que possible aprés la
procédure orale.

A condition que les parties en aient été informées, les procédures orales
peuvent étre enregistrées a l'aide d'appareils d'enregistrement du son.
Toutefois, seul un agent de 'OEB est autorisé a introduire un tel appareil
d'enregistrement dans la salle d'audience (cf. communiqué des Vice-
présidents chargés des directions générales 2 et 3 en date du 25 février
1986 concernant l'usage d'appareils d'enregistrement du son au cours des
procédures orales devant I'OEB, JO 2/1986, 63). L'enregistrement devrait
étre conservé jusqu'a la fin de toute procédure susceptible d'étre
engageée. Il n'est pas fourni de copies de I'enregistrement aux parties.

Le procés-verbal indique d'abord la date de la procédure, le nom des

membres présents de l'instance, par exemple de la division d'opposition,
ainsi que le nom de l'agent ou des agents qui ont établi le procés-verbal.
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En outre, le procés-verbal comporte les indications mentionnées au point
I, 8.3.

10.2 Contenu du procés-verbal

Le proces-verbal retrace l'essentiel de la procédure orale et reproduit les
déclarations pertinentes des parties.

Par déclarations pertinentes on entend, par exemple, les requétes
nouvelles ou modifiées ou le retrait de requétes, la présentation, la
modification ou le retrait de piéces de la demande de brevet telles que les
revendications, la description et les dessins, ainsi que les déclarations de
renonciation.

Font partie de l'essentiel de la procédure orale les déclarations nouvelles
de la ou des parties et du ou des membres de linstance en ce qui
concerne l'objet de la procédure. Dans la procédure d'examen ou
d'opposition, il s'agit principalement des déclarations nouvelles motivant la
présence ou l'absence de nouveauté, d'activité inventive ou d'autres
critéres de brevetabilité.

Si, avant le déroulement de la procédure orale, l'instance a communiqué
aux parties son avis sur, par exemple, la brevetabilité de l'invention, et si
elle change d'avis en raison des moyens invoqués par les parties a la
procédure orale, par exemple aprés délibération au sein de la division
d'examen ou d'opposition, il convient de le mentionner dans le
procés-verbal et d'en indiquer les motifs. Le proces-verbal comporte
également toute indication utile pour la procédure, par exemple la maniére
dont la procédure doit étre poursuivie apres la cléture de la procédure
orale.

Si une décision a été prononcée, le procés-verbal l'indique et reproduit le
texte du dispositif.

Dans la mesure ou il n'est pas indispensable de reprendre le texte exact
d'une déclaration ou d'une requéte, seul le contenu essentiel en est inscrit
au procés-verbal sous une forme condensée.

Le proces-verbal avec mention de la conclusion a laquelle a abouti la
procédure est communiqué aux parties dés que possible.
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CHAPITRE IV

INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE

1. Instruction par les instances de I'OEB

1.1  Généralités

Les mesures d'instruction officielles, telles que celles qui sont prévues ala  Art. 117
regle 117(1), interviendront principalement au cours de la procédure Reégle 117
d'opposition et rarement devant la division d'examen. C'est pourquoi les

paragraphes suivants du présent chapitre intéressent plus spécialement la

procédure d'opposition. lIs s'appliquent toutefois également, par analogie,

aux autres procédures, notamment a lI'examen quant au fond.

1.2 Mesures d'instruction

La ou les parties a une procédure en cours peuvent a tout moment  Art. 117(1)
produire des moyens de preuve a l'appui des faits invoqués (cf. lll, 5, X,

1.2, D-IV, 5.3 et 5.4 et D-VI, 3). Ces moyens devraient étre produits le

plus tot possible. Lorsque de tels moyens de preuve auraient dO étre

produits & un stade antérieur, c'est & l'instance compétente de décider si

l'introduction de ces nouveaux moyens de preuve est utile pour la

procédure (cf. VI, 2).

D'une facon générale, les parties devraient produire des moyens de
preuve a l'appui de tous les faits qu'elles ont allégués, afin de démontrer,
par exemple, qu'une technique déterminée était généralement connue des
milieux industriels ou qu'il existait un préjugé défavorable a une telle
technique.

Toutefois, il convient en régle générale de présumer exacts les faits
invoqués par une partie sans production de moyens de preuve, lorsque
ces faits ne donnent lieu a aucun doute, ne sont pas contradictoires ou ne
soulévent pas d'objection. En pareil cas, il n'est donc pas nécessaire
d'étayer les faits par des moyens de preuve.

Dans certains cas cependant, notamment dans la procédure d'opposition,
les moyens invoqués par la ou les parties doivent étre prouvés. C'est par
exemple le cas lorsque I'état de la technique est invoqué sous la forme
d'une description orale, d'une utilisation ou d'une brochure éditée par une
entreprise et que I'on ne sait pas avec certitude si cet état de la technique
a été rendu accessible au public ou a quel moment il I'a été.

L'art. 117(1) contient une liste (non exhaustive) des mesures d'instruction
pouvant étre prises dans les procédures devant I'OEB :

- production de documents

- audition des parties

- audition de témoins

- déclarations écrites faites sous la foi du serment

- demandes de renseignements, par exemple auprés d'un éditeur
pour connaitre la date de parution d'un ouvrage

- expertise (cf. IV, 1.8.1) et
- descente sur les lieux.
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La mesure d'instruction la plus appropriée dépend dans chaque cas du
type de faits a prouver et de la disponibilité de I'élément de preuve.
Habituellement, lorsqu'il s'agit de prouver un usage antérieur dans une
opposition, l'opposant produit des documents, propose que des témoins
ou des parties soient entendus, ou produit des déclarations écrites faites
sous la foi du serment. C'est & la division d'opposition qu'il appartient
d'apprécier cet élément de preuve, et il n'existe pas de regle fixe sur la
facon dont il convient d'apprécier chaque catégorie de preuve (en ce qui

concerne l'appréciation des moyens de preuve, cf. IV, 4).

Lorsqu'il n'y a aucun doute quant au contenu des documents produits
(p.ex. documents de brevet) et quant a la date a laquelle ils ont été rendus
accessibles au public, et lorsque ces documents sont davantage
pertinents par rapport au brevet litigieux que tous les autres moyens de
preuve présentés, la division d'opposition peut, pour des raisons
d'efficacité de la procédure, décider de ne pas poursuivre plus avant
I'examen des autres moyens de preuve dans un premier temps.

Si l'audition d'un témoin est proposée, la division d'opposition peut décider
d'entendre cette personne afin de vérifier les faits pour lesquels son
témoignage est proposé, tels que par exemple l'utilisation antérieure du
produit revendiqué dans une entreprise, ou l'existence d'une obligation de
secret. L'acte d'opposition doit, pour étre suffisamment motivé, énoncer
clairement ces faits, dans la mesure ou le réle des témoins n'est pas
d'exposer ces faits & la place de l'opposant, mais uniquement de les
confirmer. Il en va de méme en ce qui concerne l'audition des parties
(cf. également IV, 1.6).

La question de savoir si une déclaration écrite est faite sous la foi du
serment n'est qu'un critere parmi d'autres appliqués par la division
d'opposition lorsqu'elle apprécie la valeur des preuves produites. Outre la
pertinence de la déclaration eu égard a l'affaire en cause, les autres
criteres appliqués sont les liens existant entre l'auteur de la déclaration et
les parties a la procédure, son intérét personnel, le contexte dans lequel
la déclaration a été faite, etc. Une telle déclaration ne va pas au-dela de
son contenu littéral, et la division d'opposition n'est pas autorisée a
apprécier les facteurs connexes ou sous-jacents. Si l'autre partie conteste
les faits allégués, la division d'opposition ne fonde généralement pas sa
décision sur cette déclaration, mais elle peut, si la partie le propose, citer
son auteur a comparaitre comme témoin. L'audition du témoin qui s'ensuit
permet a la division d'opposition et aux parties de questionner le témoin,
et la division d'opposition peut alors établir les faits sur la base de ce
témoignage. Si l'auteur de la déclaration n'est pas proposé comme
témoin, la division d'opposition abandonne cette piste.

La descente sur les lieux permet de prendre directement connaissance de
I'objet ou du procédé en question. Elle peut, par exemple, consister en
une démonstration d'un produit ou d'un procédé sollicitée par le
demandeur ou le titulaire du brevet pour faire la preuve du mode de
fonctionnement de I'objet du brevet, quand ce mode de fonctionnement
est contesté par la division d'examen ou la division d'opposition.

1.3 Mesures dinstruction exécutées dans le cadre de la procédure
d'examen quant au fond et de la procédure d'opposition

Lorsque la mesure d'instruction consiste a entendre des témoins, des
parties ou des experts, linstance compétente pour procéder a cette
mesure est, dans la procédure d'examen quant au fond et la procédure
d'opposition, la division devant laquelle les mesures d'instruction
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exécutées dans le cadre de la procédure orale se déroulent normalement.
Toutefois, la division peut charger un de ses membres de procéder aux
mesures d'instruction. En régle générale, il s'agira du premier examinateur
conformément a l'art. 18(2) ou a l'art. 19(2). Un membre de la division
peut par exemple étre chargé, en application de la regle 119(1),
d'effectuer une descente sur les lieux afin d'assister a la démonstration
d'un procédé ou d'inspecter un objet, en particulier dans une entreprise
éloignée.

Un membre de la division peut également étre chargé d'assister a une
audition devant une autorité judiciaire compétente conformément a la
regle 120(3), et de poser des questions aux témoins, aux parties et aux
experts.

1.4  Décision ordonnant une mesure d'instruction

Lorsque l'instance compétente de I'OEB estime nécessaire d'entendre des
parties, des témoins ou des experts ou de procéder a une descente sur
les lieux, elle doit rendre a cet effet une décision (décision ordonnant une
mesure d'instruction) qui énonce la mesure d'instruction envisagée, les
faits pertinents a prouver, ainsi que les jour, heure et lieu ou il sera
procédé a ladite mesure d'instruction. Si l'audition de témoins ou d'experts
a été demandée par une partie et que celle-ci ne les a pas nhommeés, elle
est invitée, avant que soit prise la décision ordonnant la mesure
d'instruction, ou dans la décision elle-méme, a déclarer dans un délai
déterminé les noms et adresses des témoins et experts qu'elle désire faire
entendre. Ce délai, qui doit étre calculé conformément a la régle 132(2),
ne sera pas inférieur a deux mois et pas supérieur a quatre mois, car la
partie intéressée sait normalement d'avance quelle personne elle
envisage de citer comme témoin ou expert.

La décision ordonnant la mesure d'instruction doit étre signifiée aux
parties. Elle ne peut faire I'objet d'un recours qu'avec la décision finale, a
moins qu'elle ne prévoie la possibilité de former un recours indépendant.
(cf. X, 6).

1.5 Citation des parties, témoins et experts

Les parties, témoins et experts appelés a étre entendus doivent étre
invités a se présenter a la date prévue. La citation des parties, des
témoins ou des experts, qui doit leur étre signifiée, doit comporter un délai
minimum de deux mois, a moins que les intéressés ne conviennent d'un
délai plus bref. La citation doit contenir :

i) un extrait de la décision ordonnant la mesure d'instruction, qui
précise notamment les jour, heure et lieu ou il sera procédé a la
mesure d'instruction ordonnée ainsi que les faits sur lesquels les
parties, témoins et experts seront entendus ;

ii) la désignation des parties a la procédure et l'indication des droits
auxquels les témoins et experts peuvent prétendre (cf. IV, 1.10) ;

iii) une indication selon laquelle toute partie, tout témoin ou tout expert
peut demander a étre entendu par les autorités judiciaires
compétentes de I'Etat sur le territoire duquel il réside et une
invitation a faire savoir a I'OEB, dans le délai qui lui a été imparti
par celui-ci, s'il est disposé a comparaitre devant I'OEB (cf. IV,
3.2.21ii) et iv)).

Décembre 2007

CHAPITRE IV

Regle 117

Art. 119

Regle 118(1)
Art. 119
Régle 118(2)

Regle 118(2)a)

Regle 118(2)b)

Regle 118(2)c)



PARTIE E

Régle 119(3)

Régle 119(2)

V-4 CHAPITRE IV

Méme si la mesure d'instruction ordonnée n'est pas exécutée au cours de
la procédure orale, toutes les parties a la procédure peuvent assister a
l'instruction. Les parties qui ne sont pas citées pour étre entendues
doivent étre informées de la mesure d'instruction dans le délai fixé a la
régle 118(2) et se voir rappeler en méme temps qu'elles peuvent y
assister.

1.6 Audition de parties, de témoins ou d'experts
1.6.1 Généralités

Lorsque la division d'examen ou la division d'opposition procéde a des
auditions (cf. IV, 1.3), et que l'affaire en question laisse présumer
I'existence de points de droit particuliers, il est conseillé qu'elle s'adjoigne
un examinateur juriste si tel n'est pas encore le cas (cf. D-ll, 2.2).

Les points I, 8.2, 8.3, 8.8 et 8.9 s'appliquent soit directement soit, lorsque
l'audition ne se déroule pas dans le cadre d'une procédure orale, par
analogie.

L'audition d'un "expert" au sens de la régle 117 exige comme condition
préalable que la décision ait été prise de procéder a cette mesure
d'instruction (cf. IV, 1.4). Ceci n'est pas la méme chose que l'audition d'un
exposé oral effectué par une personne accompagnant le mandataire lors
de la procédure orale, l'autorisation d'un tel exposé étant laissée a

I'appréciation de la division (cf. G 4/95, JO 7/1996, 412 et lll, 8.5).
1.6.2 Témoins et experts non cités

Aprés avoir ouvert la procédure d'instruction, l'agent responsable de
I'exécution de la mesure d'instruction, a savoir, dans la procédure
d'examen quant au fond et la procédure d'opposition, le président de la
division concernée ou le membre chargé de Il'exécution de la mesure
d'instruction, s'enquiert si des parties a la procédure demandent 'audition
d'autres personnes présentes qui n‘ont pas été citées. Si une partie a la
procédure formule une telle requéte, elle doit brievement indiquer a quelle
fin et pour quelle raison cette personne doit étre entendue. L'instance
décide ensuite si elle doit faire droit ou non a cette requéte (pour ce qui
est de l'admission des faits ou des moyens de preuve invoqués
tardivement, cf. VI, 2).

1.6.3 Information des personnes devant étre entendues

Les parties, témoins ou experts doivent étre informés avant leur audition
gue I'OEB peut demander aux autorités judiciaires compétentes de I'Etat
sur le territoire duquel ils résident de les entendre a nouveau sous la foi
du serment ou sous une autre forme également contraignante.

1.6.4 Audition individuelle des témoins

Normalement, chaque témoin doit étre entendu individuellement,
c'est-a-dire en l'absence des témoins qui seront éventuellement entendus
aprés lui. Cette disposition ne s'appligue pas pour les experts et les
parties a la procédure. Les témoins dont les dépositions sont
contradictoires peuvent étre confrontés entre eux, c'est-a-dire entendus
tour a tour, en présence de tous. Il en va de méme pour les experts.
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1.6.5 Questions concernant la personne

Au début de l'audition, la personne a entendre est priée de décliner ses
nom, prénoms, age, profession et domicile. Il y a lieu de demander en
outre aux témoins et experts s'ils ont un lien de parenté ou d'alliance avec
l'une des parties ou s'ils ont intérét a voir l'une des parties I'emporter sur
l'autre dans la procédure.

1.6.6 Questions concernant les faits

Apres les questions concernant la personne viennent celles relatives aux
faits. La personne a entendre est invitée a exposer méthodiqguement tout
ce gu'elle sait sur I'objet de son audition. Des questions supplémentaires
seront posées au besoin pour préciser ou compléter la déposition de la
personne entendue et déterminer sur quoi reposent ses informations. Ces
guestions peuvent étre posées par le membre de l'instance concernée qui
a été chargé de procéder a la mesure d'instruction, ou, le cas échéant, par
le président ou tout autre membre de cette instance.En ce qui concerne le
droit des autres membres de poser des questions, cf. le point 1, 8.8.
S'agissant de la formulation des questions, les considérations applicables
sont les mémes que pour les parties (cf. IV, 1.6.7).

1.6.7 Droit des parties de poser des questions au cours des auditions

Les parties a la procédure peuvent poser toute question pertinente aux
parties, témoins et experts entendus y compris, par exemple dans la
procédure d'opposition, aux témoins et experts des autres parties. L'agent
responsable de l'exécution de la mesure d'instruction détermine le
moment auquel les questions peuvent étre posées.

C'est l'instance compétente, par exemple la division d'opposition, qui
tranche en cas de doute de sa part ou de la part d'une des parties sur
'admissibilité d'une question. Les questions "orientées", c'est-a-dire les
guestions contenant déja la réponse que l'on souhaite entendre du
témoin, l'obligeant pratiguement a répondre simplement par "oui" ou par
"non", doivent étre évitées, car elles ne permettent pas d'établir
correctement le souvenir que le témoin a personnellement des faits. Les
guestions ne doivent pas non plus porter sur des faits qui n‘exigent plus
aucune discussion, n'ont aucun rapport avec I'objet pour lequel la mesure
d'instruction a été ordonnée, et elles ne doivent pas non plus viser a
établir des faits pour lesquels il n'existe aucune proposition de preuves.
Lorsque la division a décidé de rejeter une question, sa décision est
irrévocable. En ce qui concerne le droit des autres membres de la division
de poser des questions, cf. Ill, 8.8.

1.7 Procés-verbal

L'instruction donne lieu a I'établissement d'un procés-verbal. A cet égard,
les considérations figurant au point Ill, 10 s'appliquent, étant entendu
que :

outre qu'il retrace I'essentiel de l'instruction, le procés-verbal reproduit, le
plus complétement possible (presque in extenso pour les points
essentiels), les dépositions des parties, témoins et experts.

Le procés-verbal est établi, en regle générale, par le membre de l'instance
compétente qui exécute la mesure d'instruction. La méthode la plus
efficace pour enregistrer les dépositions est de les dicter sur dictaphone.
Ce faisant, la personne procédant a l'audition résumera la déposition par
tranche, en tenant compte des objections de la personne entendue. C'est
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sous cette forme que la déposition sera dictée sur dictaphone. Si le
passage dicté ne correspond pas entierement a sa déposition, la
personne entendue devrait soulever immédiatement une objection. Cela
devrait lui étre précisé avant qu'elle commence a déposer. A la fin de sa
déposition, il lui sera demandé d'approuver le procés-verbal enregistré
qu'elle aura écouté au moment de la dictée. L'approbation de l'auteur de
la déposition et les éventuelles objections qu'il a soulevées doivent étre
mentionnées dans le texte dicté. Le proces-verbal dicté est dactylographié
et il en est fourni dés que possible une copie aux parties. Il n'est pas
nécessaire de faire réentendre le proces-verbal ou de le faire approuver si
le témoignage a été enregistré textuellement et directement a l'aide de
moyens techniques.

En cas de descente sur les lieux, le proces-verbal doit contenir, outre les
éléments essentiels de la procédure, le résultat de la descente sur les
lieux.

En outre, le déroulement de la mesure d'instruction ainsi que de la
procédure orale (cf. Ill, 10.1) peut étre enregistré sur un appareil
d'enregistrement du son.

1.8 Commission d'experts
1.8.1 Décision concernant la forme de l'avis

Si un avis d'expert est demandé d'office (cf. D-VI, 1, sixieme alinéa),
I'instance compétente décide de la forme dans laquelle sera soumis l'avis
de I'expert qu'elle désigne. L'avis n'est utilisé sous sa seule forme écrite
gue si l'instance compétente estime que cela est suffisant, eu égard au
contenu de l'avis, et si les parties sont d'accord. En régle générale,
I'expert fournit un avis écrit qu'il présente oralement. En outre, il est
procédé a l'audition de I'expert (cf. IV, 1.6).

Une copie de l'avis doit étre remise aux parties. Cette copie est établie par
I'OEB.

1.8.2 Récusation de I'expert

Les parties peuvent récuser un expert. Dés lors, avant de commissionner
un expert, l'instance compétente devrait communiquer aux parties, dans
une notification, le nom de I'expert auquel elle envisage de demander un
avis ainsi que l'objet de cet avis. Cette notification fixe un délai pour la
récusation éventuelle de I'expert. Si des parties récusent l'expert,
I'instance compétente statue sur la récusation.

1.8.3 Mandat de I'expert

Le mandat de I'expert doit contenir une description précise de sa mission,
le délai qui lui est imparti pour la présentation de son avis, la désignation
des parties a la procédure et lindication des droits auxquels il peut
prétendre en vertu des dispositions de la regle 122(2) a (4) (en ce qui
concerne ses frais de déplacement et de séjour ainsi que ses honoraires,
cf. IV, 1.10).

1.9 Frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure
d'instruction

Chacune des parties aux procédures devant I'OEB supporte hormalement
les frais qu'elle a exposés. Par dérogation, l'instance compétente dans la
procédure d'opposition peut prescrire, pour des motifs d'équité (cf. D-IX,
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1.4), une répartition différente des frais occasionnés aux parties par une
procédure orale ou une mesure dinstruction (cf. D-IX, 1) et de ceux
occasionnés a I'OEB du fait de la comparution de témoins et d'experts (cf.
IV, 1.10). L'instance compétente peut subordonner I'exécution de la
mesure d'instruction au dépdt aupres de I'OEB, par la partie qui a
demandé cette mesure d'instruction, d'une provision dont elle fixe le
montant par référence a une estimation des frais. Cette disposition est
appliquée chaque fois que sur requéte d'une partie a la procédure de
délivrance ou d'opposition, il y a lieu de procéder a l'audition d'un témoin
ou de recourir a un expert, sauf si aucun frais n'est occasionné du fait que
le témoin ou I'expert a renoncé explicitement a son droit d'indemnisation.
Si la partie qui a demandé la mesure d'instruction ne dépose pas la
provision requise, il n'est pas nécessaire de procéder a cette mesure
d'instruction. Au cours de la procédure d'opposition, la partie qui a
demandé la mesure d'instruction supporte les frais d'indemnisation des
témoins ou des experts a moins que, pour des motifs d'équité, les frais ne
soient répartis differemment, conformément a l'art. 104(1) en liaison avec
la régle 88. Toute différence entre la provision versée et les sommes dues
par 'OEB en vertu de la regle 122(4), deuxieme phrase, est fixée d'office
par 'OEB. Si la provision est excédentaire, le solde doit étre rembourseé.
Les frais internes occasionnés a I'OEB par une procédure orale ou une
mesure d'instruction, par exemple les frais de déplacement et de séjour
EeXPOoSEs a cette occasion par ses agents, sont a la charge de I'OEB.

1.10 Droits des témoins et experts
1.10.1 Frais de déplacement et de séjour

Les témoins et les experts qui ont été cités par I'OEB et comparaissent
devant lui ont droit & un remboursement adéquat par 'OEB de leurs frais
de déplacement et de séjour (cf. IV, 1.10.3). Il en va de méme lorsque les
témoins et les experts ne sont pas entendus, par exemple lorsqu'une
publication antérieure permet d'apporter la preuve, peu avant I'exécution
de la mesure d'instruction, d'un usage antérieur qui avait été invoqué et
qu'il s'agissait de prouver. Une avance sur les frais de déplacement et de
séjour peut étre accordée aux témoins et experts. Les témoins et experts
qui comparaissent devant I'OEB sans que celui-ci les ait cités ont droit a
un remboursement adéquat de leurs frais de déplacement et de séjour
s'ils sont entendus en qualité de témoins ou d'experts.

1.10.2 Manque a gagner, honoraires

Les témoins qui ont droit & un remboursement des frais de déplacement
et de séjour ont en outre droit & une indemnité adéquate de la part de
I'OEB pour manque a gagner, et les experts ont droit a des honoraires
pour la rémunération de leurs travaux (cf. IV, 1.10.3). Ces indemnités ou
honoraires doivent étre payés aux témoins ou experts aprés
l'accomplissement de leurs devoirs ou de leur mission.

1.10.3 Modalités concernant les droits des témoins et experts

Le Conseil d'administration de I'Organisation européenne des brevets a
précisé les modalités concernant les droits des témoins et experts qui
sont traités aux points 1V, 1.10.1 et 1.10.2, cf. doc. CA/D 5/77 (JO 3/1983,
100). Le paiement des sommes dues doit étre effectué par I'OEB.
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2. Conservation de la preuve

2.1 Conditions

L'OEB peut, sur requéte, procéder sans délai a une mesure d'instruction,
en vue de conserver la preuve de faits qui peuvent affecter une décision,
lorsquil 'y a lieu dappréhender que linstruction ne devienne
ultérieurement plus difficile ou méme impossible. Ceci peut notamment
étre le cas si un témoin important est sur le point d'émigrer dans un pays
lointain ou si l'on a fait valoir qu'un produit facilement périssable, par
exemple une denrée alimentaire, est a la disposition du public.

2.2  Requéte en conservation d'une preuve

La requéte en conservation d'une preuve doit contenir :

i) l'indication du nom, de I'adresse, de la nationalité et de I'Etat du
domicile ou du siege du requérant, dans les conditions prévues a la
regle 41(2)c) ;

i) des indications suffisantes pour permettre l'identification de la
demande de brevet européen ou du brevet européen en cause ;

iii) I'indication des faits qui nécessitent la mesure d'instruction ;
iv) I'indication de la mesure d'instruction ;

V) un exposé du motif justifiant la présomption selon laquelle
l'instruction pourra étre ultérieurement plus difficle ou méme
impossible.

La requéte n'est réputée présentée qu'aprés paiement de la taxe de
conservation de la preuve.

2.3 Compétence

La décision sur la requéte ainsi que toute mesure d'instruction sont prises
par linstance de I'OEB qui aurait été appelée a prendre la décision
pouvant étre affectée par les faits dont la preuve doit étre apportée.

Seront donc généralement compétentes pour prendre la décision et toute
mesure d'instruction :

i) entre la date de dépét de la demande et le moment ou la décision
relative a la délivrance du brevet est prise, la division d'examen ;

i) entre ce moment et I'expiration du délai d'opposition ou pendant
une procédure d'opposition, la division d'opposition et

iii) entre la date a laquelle la division d'opposition rend une décision
finale et celle a laquelle cette décision passe en force de chose
jugée ou pendant une procédure de recours, la chambre de
recours.

2.4  Décision sur la requéte et la mesure d'instruction

L'instance compétente statue sans délai sur la requéte. Si elle donne suite
a la requéte, elle doit prendre aussitdt une décision sur la mesure
d'instruction.
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Les dispositions relatives a l'instruction dans les procédures devant 'OEB
sont applicables.

La date de la mesure d'instruction doit par conséquent étre notifiée au
demandeur ou au titulaire du brevet et aux autres parties en temps utile
pour leur permettre de participer a l'instruction. lls peuvent poser toutes
guestions pertinentes.

3. Mesures d'instruction exécutées par des juridictions ou des
autorités des Etats contractants

3.1  Coopération judiciaire

Sur commissions rogatoires émanant de I'OEB, les juridictions ou autres
autorités compétentes des Etats contractants procédent, pour I'OEB et
dans les limites de leur compétence, aux mesures d'instruction.

3.2 Mesures d'instruction

3.2.1 Déposition sous la foi du serment ou sous une autre forme
également contraignante

Lorsqu'une autorité judiciaire compétente est appelée a procéder a une
mesure d'instruction, il s'agira dans la majorité des cas de recueillir les
dépositions de parties, de témoins ou d'experts. L'instance compétente
peut, dans ce cas, demander a l'autorité judiciaire compétente de recueillir
la déposition sous la foi du serment ou sous une autre forme également
contraignante.

3.2.2 Cas de dépositions devant l'autorité judiciaire compétente

Au besoin, linstance compétente demande a l'autorité judiciaire
compétente de recueillir une déposition, le cas échéant sous la foi du
serment

i) lorsque la déposition devant cette instance entrainerait des frais de
déplacement excessifs ou lorsque la déposition devant l'autorité
judiciaire compétente parait souhaitable pour d'autres raisons,

ii) lorsque linstance compétente estime souhaitable d'entendre a
nouveau, sous la foi du serment ou sous une autre forme
également contraignante, une partie, un témoin ou un expert
entendu par elle (cf. IV, 3.2.1),

iii) lorsqu'aucune suite n'a été donnée a la citation, a l'expiration du
délai imparti par l'instance compétente (cf. IV, 1.5 iii)),

iv) lorsqu'une partie, un témoin ou un expert cité devant cette instance
a demandé, conformément au point IV, 1.5 iii), l'autorisation d'étre
entendu par les autorités judiciaires compétentes de I'Etat sur le
territoire duquel il réside. Si une partie, un témoin ou un expert
refuse tout simplement d'étre entendu par la division compétente, il
convient de l'avertir que l'autorité judiciaire nationale peut appliquer
les moyens de contrainte appropriés qui sont prévus dans la
|égislation nationale pour l'obliger & comparaitre et a faire une
déposition.

3.3 Commissions rogatoires

L'OEB doit rédiger les commissions rogatoires dans la langue de l'autorité
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compétente ou joindre a ces commissions une traduction dans la langue
de cette autorité.

Les commissions rogatoires sont adressées a l'autorité centrale désignée
par I'Etat contractant intéressé.

3.4  Procédure devant les autorités judiciaires compétentes

L'OEB doit étre informé de la date et du lieu ou il sera procédé a
I'instruction et il doit en informer les parties, témoins et experts intéressés.

A la demande de I'OEB, l'autorité compétente autorise les membres de
I'instance concernée a assister a l'audition et a interroger toute personne
faisant une déposition, soit directement, soit par l'intermédiaire de ladite
autorité. Les lois de [I'Etat contractant intéressé s'appliquent pour
déterminer si les parties peuvent poser des questions.

3.5  Frais occasionnés par la mesure d'instruction

L'exécution de commissions rogatoires ne donne pas lieu au
remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit.
Toutefois, I'Etat dans lequel les commissions rogatoires sont exécutées a
le droit d'exiger de [I'Organisation européenne des brevets le
remboursement des indemnités payées aux experts et aux interprétes et
des frais résultant de la participation de membres de linstance
compétente.

3.6 Preuves réunies par une personne désignée par les autorités
judiciaires compétentes

Si la loi appliquée par l'autorité compétente laisse aux parties le soin de
réunir les preuves, et si ladite autorité n'est pas en mesure d'exécuter
elle-méme les commissions rogatoires, elle peut, avec le consentement
de l'instance compétente, en charger une personne habilitée a cet effet.
En demandant le consentement de cette instance, l'autorité compétente
doit indiquer le montant approximatif des frais qui résulteraient de cette
intervention. Le consentement de l'instance compétente implique pour
I'Organisation européenne des brevets l'obligation de rembourser ces
frais ; si elle n'a pas donné son consentement, I'Organisation n'est pas
redevable de ces frais.

4. Appréciation des moyens de preuve

4.1  Généralités

L'instance compétente doit examiner si les conclusions que les parties ont
tirées des moyens de preuve et des faits sont correctes et elle doit motiver
dans sa décision les conclusions qu'elle tire elle-méme librement, compte
tenu du résultat global de la procédure.

L'état de la technique a prendre en considération aux fins de l'art. 54 est
précisé aux points C-1V, 6, 7 et 10, ainsi qu'aux points D-V, 3.1 et 3.2.

Les faits et les moyens de preuve présentés tardivement par les parties
ne sont pris en considération que dans les limites fixées au point VI, 2.

4.2 Appréciation de la déposition d'un témoin

Lorsqu'un témoin a été entendu, il y a lieu d'offrir & la ou aux parties la
possibilité de présenter leurs observations, soit dans le cadre d'une
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procédure orale succédant a l'exécution de la mesure d'instruction, soit,
exceptionnellement, par écrit, aprés communication du procés-verbal
relatif a cette mesure d'instruction. Le choix de la forme appartient a
l'instance compétente, mais les parties peuvent présenter des requétes a
ce sujet.

C'est ensuite seulement que l'instance compétente apprécie les moyens
de preuve. Elle indique, dans sa décision, les raisons qui lI'ont amenée a
juger digne de foi la déposition décisive d'un témoin qui a été mise en
doute par l'une des parties ou a ne pas juger digne de foi la déposition
écrite ou orale d'un témoin dont elle n'a pas tenu compte dans sa
décision.

Lors de l'appréciation de la déposition écrite ou orale d'un témoin, il y a
lieu de considérer en particulier les points suivants :

i) il s'agit de savoir ce que le témoin est en mesure de déclarer sur
les faits litigieux en se fondant sur ce qu'il sait lui-méme ou sur son
propre point de vue et s'il a acquis une expérience pratique dans le
domaine concerné. Des dépositions fondées sur des éléments
appris par oui-dire sont en elles-mémes généralement sans valeur.
Il importe aussi de savoir si le témoin a participé personnellement a
I'événement ou s'il n'en a eu connaissance qu'en tant que témoin
oculaire ou auriculaire ;

ii) si un laps de temps assez long (plusieurs années) s'est écoulé
entre les faits et la déposition, il y a lieu de tenir compte du fait que
la plupart des gens n'ont qu'une mémoire limitée lorsqu'il n'existe
pas de documents pour étayer cette déposition ;

iii) si des dépositions sont en apparence contradictoires, il conviendra
d'en comparer trés exactement les termes. Il arrive que I'on puisse
ainsi dissiper des contradictions apparentes dans des dépositions.
Si, par exemple, I'on examine attentivement des dépositions en
apparence contradictoires en vue de déterminer si une substance X
était couramment utilisée pour un certain but, il se peut que l'on
parvienne a la conclusion qu'il n'y a en fait aucune contradiction
puisque l'un des témoins a déclaré clairement que la substance X
n'était pas utilisée pour ce but précis et que l'autre témoin a
uniqguement voulu indiquer que des substances analogues a la
substance X ou appartenant a une catégorie a laquelle appartient
également la substance X étaient couramment utilisées pour ce but
particulier, sans vouloir se prononcer pour autant sur la
substance X.

4.3  Appréciation de la déposition des parties

La déposition écrite ou orale des parties ou leur refus de déposer doit étre
apprécié en fonction des intéréts particuliers des parties. De ce fait, la
déposition des parties ne sera pas nécessairement appréciée de la méme
facon que celle d'un témoin neutre, en particulier lorsque les parties ont
assisté a l'audition des témoins et connaissent le point de vue de
l'instance compétente. Pour le reste, le point IV, 4.2 (appréciation de la

déposition d'un témoin) est applicable par analogie.
4.4  Appréciation d'un rapport d'expert

L'instance compétente vérifie si les arguments sur lesquels se fonde le
rapport d'expert sont probants. Nonobstant le principe de la libre
appréciation des preuves, elle ne peut écarter un rapport d'expert sans
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disposer elle-méme des connaissances techniques suffisantes ou des
connaissances d'un autre expert, que ce soit un expert indépendant
désigné conformément a la regle 121 ou un expert mandaté par une des
parties a la procédure, et sans motiver sa décision en conséquence.

4.5 Appréciation d'une descente sur les lieux

Pour les démonstrations, il y a lieu de fixer au préalable un plan précis de
I'expérience, ainsi que les conditions précises de celle-ci. Lors de la
démonstration proprement dite, on veillera a ce que les conditions dans
lesquelles on opére ou les caractéristiques déterminantes de l'invention
soient respectées. Si, au cours de l'expérience, linvention doit étre
comparée a un objet compris dans I'état de la technique, on veillera a ce
que, dans les deux cas, l'expérience se déroule dans des conditions aussi
proches ou comparables que possible.
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CHAPITRE V

DEROGATIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES A L'UTILISATION
DE LA LANGUE DE LA PROCEDURE AU COURS DE LA
PROCEDURE ORALE

1. Utilisation d'une des langues officielles

Toute partie a une procédure orale devant I'OEB peut, au lieu et place de
la langue de la procédure, utiliser I'une des autres langues officielles de
I'OEB, a condition soit d'en aviser 'OEB un mois au moins avant la date
fixée pour l'audience, soit d'assurer l'interprétation dans la langue de la
procédure. Dans le premier cas, il appartient a I'OEB d'assurer
l'interprétation a ses frais.

2. Langue de I'un des Etats contractants ou autre langue

Toute partie peut également utiliser une des langues officielles de I'un des
Etats contractants, autre que l'anglais, le francais ou lallemand, a
condition d'assurer linterprétation dans la langue de la procédure.
Toutefois, sous réserve de l'accord des parties et de 'OEB, toute langue
peut étre utilisée dans la procédure orale, sans interprétation ni avis
préalable.

3. Dérogations aux points 1 et 2

Des dérogations aux dispositions de la régle 4(1) peuvent étre accordées
par I'OEB. Une telle autorisation ne doit évidemment étre accordée que
compte tenu des circonstances particulieres a chaque cas. On peut, par
exemple, envisager qu'une partie ne soit pas en mesure d'aviser 'OEB un
mois a l'avance, sans pour autant étre en faute et que, bien qu'elle ait pris
des dispositions pour avoir un interprete, ce dernier ne puisse pas
participer a la procédure (par exemple pour cause de maladie). Si, étant
donné les circonstances, I'OEB n'est pas a méme d'assurer
l'interprétation, il devrait reporter la procédure orale, si elle a lieu au stade
de l'examen. Toutefois, dans la procédure d'opposition, il convient de
poursuivre la procédure orale si les parties sont d'accord et si les agents
de I'OEB chargés de la procédure peuvent surmonter les difficultés dues a
la langue. Dans d'autres cas, I'OEB devrait reporter la procédure orale, et
les frais exposés par la partie non responsable par suite de ce report
devraient étre répartis conformément a l'art. 104.

4, Langue utilisée al'occasion d'une mesure d'instruction

Lorsqu'il est procédé a une mesure d'instruction, la partie, les témoins ou
les experts qui ne possedent pas une maitrise suffisante de l'allemand, de
langlais ou du frangais ou de toute autre langue officielle des Etats
contractants sont autorisés a utiliser une autre langue. L'OEB est chargé
d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure, a supposer que
cela soit nécessaire, si la mesure d'instruction a lieu sur requéte de
I'Office lui-méme. Cependant, si la mesure d'instruction a lieu sur requéte
d'une partie a la procédure, une autre langue que l'allemand, I'anglais ou
le francgais ne peut étre utilisée que si la partie ayant formulé la requéte
assure l'interprétation dans la langue de la procédure ou, sous réserve de
l'autorisation de I'Office, en allemand, en anglais ou en francais. Cette
autorisation ne devrait étre accordée au cours de la procédure
d'opposition que si les autres parties sont d'accord.
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5. Langue utilisée par les agents de I'OEB

Au cours de la procédure orale, les agents de I'OEB peuvent utiliser
l'allemand, l'anglais ou le francais. Si, avant le début de la procédure
orale, un agent de I'OEB constate qu'il devra peut-étre utiliser une langue
autre que la langue de la procédure, il devra s'assurer que les parties
intéressées ont été informées de son intention. Toutefois, les agents de
I'OEB ne devraient pas utiliser sans raison valable une langue autre que
celle de la procédure et, a moins que les parties concernées ne
possédent une maitrise suffisante de la langue utilisée et qu'elles ne
soulévent pas d'objection, I'OEB devrait assurer a ses frais l'interprétation

dans la langue de la procédure.

6. Langue utilisée dans le procés-verbal

Lorsque la langue officielle effectivement utilisée au cours d'une
procédure orale n'est pas la langue de la procédure telle que définie a
I'art. 14(3), le procés-verbal peut étre établi dans la langue employée au
cours de la procédure orale si la division d'examen ou la division
d'opposition le juge approprié et sous réserve de l'accord exprés de toutes
les parties concernées.

Avant que les parties ne donnent leur accord, il convient d'attirer leur
attention sur le fait que 'OEB ne fournit pas de traduction du proces-
verbal dans la langue de la procédure telle que définie a Il'art. 14(3). Le
proces-verbal doit faire mention de cette condition ainsi que de l'accord
donné par la ou les parties.

Les interventions faites en allemand, en anglais ou en francais sont
consignées au procés-verbal de la procédure dans la langue utilisée.

Les interventions faites dans une autre langue doivent étre consignées
dans la langue officielle dans laquelle elles sont traduites. Les
modifications apportées au texte de la description ou des revendications
de la demande de brevet européen ou du brevet européen au cours de la
procédure orale doivent étre consignées au proces-verbal dans la langue
de la procédure. Si la procédure est conduite dans une langue autre que
l'allemand, l'anglais ou le frangais et que linterprétation ne soit pas
assurée, les interventions devraient étre consignées au procés-verbal
dans la langue utilisée et I'OEB doit consigner ultérieurement au
proces-verbal une traduction dans la langue de la procédure.
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CHAPITRE VI

EXAMEN D'OFFICE PAR L'OEB ; FAITS, PREUVES OU MOTIFS
INVOQUES TARDIVEMENT ; OBSERVATIONS DE TIERS

1. Examen d'office

1.1 Généralités

Au cours de la procédure, 'OEB procéde a I'examen d'office des faits ; cet
examen n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées
par les parties. Ce principe de I'examen d'office doit étre observé par
l'instance compétente de I'OEB dans toute procédure qui se déroule
devant elle. Par conséquent, s'il apparait, aprés qu'une procédure a été
engagée, par exemple lorsqu'une requéte en examen valable a été
présentée ou qu'une opposition recevable a été formée (méme si elle est
ultérieurement retirée), qu'il y a des raisons de penser que d'autres faits
ou preuves que ceux dont il a été tenu compte dans la procédure,
résultant par exemple de connaissances particuliéres ou d'observations
présentées par des tiers, s'opposent totalement ou partiellement a la
délivrance ou au maintien d'un brevet, il doit en étre tenu compte lors de
I'examen d'office des faits conformément a l'art. 114(1). En ce qui
concerne la portée de lI'examen quant au fond des faits et des preuves
dans la procédure d'opposition, cf. le point D-V, 2.

1.2 Limites de l'obligation de procéder a I'examen des faits

L'obligation de procéder a I'examen d'office des faits est toutefois assortie
de limites dans l'intérét de I'économie de la procédure. Ainsi, dans une
procédure d'opposition, il n'est pas nécessaire de vérifier, par exemple, si
'usage antérieur public qui a été allégué a bien eu lieu, lorsque la
personne qui a fait opposition et dont cette allégation émane n'est plus
partie a la procédure et que la preuve de cet usage serait difficile a obtenir
a un codt raisonnable.

Dans une procédure d'opposition, l'objet d'un brevet européen ne doit pas
étre examiné quant a son unité (G 1/91, cf. D-V, 2.2).

2. Faits, preuves ou motifs d'opposition non présentés en temps
utile ou arguments invoqués tardivement

(S'agissant du cas ou les parties invoquent des moyens tardivement eu
égard a la date indiquée dans la notification accompagnant la citation a la
procédure orale conformément & la régle 116(1), cf. en premier lieu le
point 111, 8.6).

L'OEB peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'‘ont pas
invoqués ou des preuves gu'elles n'ont pas produites en temps utile, par
exemple des publications.

Cela s'applique également aux motifs d'opposition qui n'ont pas été
invoqués dans les délais, ainsi qu'aux faits invoqués et aux preuves
produites a leur appui (cf. D-V, 2.2). Il convient de noter a cet égard que
selon les décisions G 1/95 et G 7/95 (cf. JO 11/1996, 615 et 626),
l'art. 100 @) n'a pas trait a un seul motif d'opposition, mais & un ensemble
de motifs d'opposition bien distincts, pouvant chacun servir de fondement
juridiqgue a une objection au maintien du brevet. Cela s'applique non
seulement & des objections bien distinctes, comme le fait que I'objet
revendiqué n'est pas brevetable (art. 52(2)) et qu'il n'est pas susceptible
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d'application industrielle (art. 57), mais aussi a une objection d'absence de
nouveauté et a une objection d'absence d'activité inventive.

Il doit étre tenu compte de nouveaux arguments fondés sur des faits,
preuves et motifs constituant le cadre juridique et factuel de I'opposition.

Lorsqu'il s'agit de décider s'il faut admettre les faits, preuves ou moatifs
d'opposition invoqués tardivement, il convient de considérer leur
pertinence pour la décision, le stade atteint par la procédure ainsi que les
motifs du retard. Si Il'examen des motifs d'opposition invoqués
tardivement, des faits présentés tardivement ou des preuves produites
tardivement fait apparaitre sans investigations supplémentaires (c.a.d. de
prime abord), que lesdits motifs, faits ou preuves sont pertinents en ce
sens qu'ils modifieraient la base de la décision qu'il était envisagé de
rendre, il incombe a linstance compétente de les prendre en
considération, quels que soient le stade atteint par la procédure ou les
motifs du retard, auquel cas le principe selon lequel I'OEB procéde a
I'examen d'office des faits conformément a l'art. 114(1) prévaut sur la
possibilité qui lui est donnée par l'art. 114(2) de ne pas tenir compte de
faits ou de preuves (cf. T 156/84, JO 10/1988, 372). Il convient de tenir
compte cependant des limites de l'obligation de procéder a un nouvel
examen des faits telles qu'exposées au point VI, 1.2. Sinon, l'instance
compétente signale a la partie concernée, au plus tard dans la décision,
gue les faits, preuves et/ou motifs d'opposition n'ont pas été invoqués en
temps utile et que, n'étant pas pertinents, ils ne sont pas pris en
considération, conformément a l'art. 114(2). En ce qui concerne la
répartition des frais résultant de ce que les faits n'ont pas été invoqués et
les preuves produites en temps utile, cf. le point D-1X, 1.4.

Les moyens invoqués par les parties peuvent étre pris en considération
au plus tard jusqu'a la date a laquelle la décision est remise au service du
courrier interne de I'OEB en vue de sa signification (cf. décision G 12/91,
JO 5/1994, 285).

Ce qui précéde s'applique a la procédure écrite. Dans la procédure orale,
il ne peut étre tenu compte de ces moyens que jusqu'au prononcé de la
décision (cf. lll, 9).

3. Observations formulées par des tiers et examen de ces
observations

Apres la publication de la demande de brevet européen, conformément a
I'art. 93, tout tiers peut présenter des observations sur la brevetabilité de
I'invention faisant l'objet de la demande. Les observations doivent étre
faites par écrit en anglais, francais ou allemand et d0ment motivées. Les
tiers n'acquiérent pas la qualité de parties a la procédure devant I'OEB.

Les documents utilisés comme moyens de preuve, en particulier les
publications, soumis a l'appui des arguments, peuvent étre produits en
toute langue. Toutefois, I'OEB peut demander qu'une traduction soit
produite dans l'une de ses langues officielles dans un délai qu'il impartit,
faute de quoi il ne sera pas tenu compte des preuves. Bien gu'il confirme
au tiers la réception de ses observations, I'OEB ne l'informe pas des
mesures qu'il prend en réponse a ses observations.

Les observations sont notifiées sans délai au demandeur ou au titulaire du
brevet qui peut prendre position a leur sujet. Au cas ou elles mettent en
doute totalement ou partiellement la brevetabilité de l'invention, il doit en
étre tenu compte, dans les procédures se déroulant devant une instance
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de I'OEB, jusqu'a la cl6ture de cette procédure ; elles doivent donc étre
admises dans la procédure. Si les observations concernent ce que l'on
estime constituer un état antérieur de la technique auquel il n'est pas
possible d'avoir accés par un document, mais par exemple par un usage,
il ne devrait en étre tenu compte que si les faits allégués ne sont pas
contestés par le demandeur ou le titulaire du brevet, ou si I'on ne peut
raisonnablement mettre leur existence en doute. Les observations
formulées par des tiers apres la cléture de la procédure ne sont pas prises
en considération. Elles sont simplement jointes au dossier.
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CHAPITRE VII

INTERRUPTION ET SUSPENSION DE LA PROCEDURE

1. Interruption

1.1 Cas d'interruption
La procédure devant 'OEB est interrompue :

i) en cas de déces ou d'incapacité soit du demandeur ou du titulaire
du brevet européen, soit de la personne qui est habilitée, en vertu
du droit national du demandeur ou du titulaire du brevet européen,
a représenter l'un ou lautre. Toutefois, si ces événements
n‘affectent pas le pouvoir du mandataire désigné en application de
l'art. 134, la procédure n'est interrompue qu'a la demande du
mandataire ;

ii) si le demandeur ou le titulaire du brevet européen se trouve dans
I'impossibilité juridique de poursuivre la procédure devant 'OEB a
raison d'une action engagée contre ses biens ;

iii) en cas de déces ou d'incapacité du mandataire du demandeur ou
du mandataire du titulaire du brevet européen ou si le mandataire
se trouve dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure
devant 'OEB a raison d'une action engagée contre ses biens.

L'interruption de la procédure et la cause de cette interruption sont
notifiées aux parties.

1.2  Reprise de la procédure

Si 'OEB a connaissance de l'identité de la personne habilitée a poursuivre
devant lui la procédure dans les cas visés au point VII, 1.1 i) et ii), il
adresse a cette personne et, le cas échéant, a tout tiers participant, une
notification dans laquelle il est indiqué que la procédure sera reprise a
I'expiration du délai qu'il a imparti. Ce délai devrait étre calculé de telle
sorte que la personne concernée dispose d'un temps suffisant pour se
mettre au courant de l'affaire.

Dans le cas visé au point VII, 1.1 iii), la procédure est reprise lorsque
I'OEB est avisé de la constitution d'un nouveau mandataire du demandeur
ou lorsque I'OEB a signifié aux tiers participants l'avis relatif a la
constitution d'un nouveau mandataire du titulaire du brevet européen. Si,
dans un délai de trois mois a compter du début de linterruption de la
procédure, I'OEB n'a pas recu d'avis relatif a la constitution d'un nouveau
mandataire, il adresse au demandeur ou au titulaire du brevet européen

une notification dans laquelle il est indiqué que :

i) dans le cas visé a lart. 133(2) (représentation obligatoire), la
demande de brevet européen est réputée retirée ou le brevet
européen est révoqué, si l'avis n'est pas produit dans les deux mois
suivant la signification de cette notification, ou que

ii) dans les cas autres que celui visé a l'art. 133(2), la procédure est
reprise avec le demandeur ou avec le titulaire du brevet européen a
compter du jour de la signification de cette notification.

Une copie de la notification est envoyée aux autres parties.
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1.2.1 Reprise des délais

Les délais en cours a la date d'interruption de la procédure, a I'exception
du délai de présentation de la requéte en examen et du délai de paiement
des taxes annuelles, recommencent a courir dans leur intégralité a
compter du jour de la reprise de la procédure. Si ce jour se situe dans les
deux mois qui précedent l'expiration du délai prévu pour la présentation
de la requéte en examen, cette requéte peut encore étre présentée
jusqu'a I'expiration d'un délai de deux mois a compter dudit jour.

1.3 Instance compétente

La division juridique est compétente pour toute question relative a
I'interruption ou a la reprise de la procédure (cf. communication de I'OEB,
JO 9/1990, 404).

2. Suspension de la procédure lorsqu'une action en
revendication du droit a la demande est en instance

Si un tiers apporte a I'OEB la preuve qu'il a introduit une procédure contre
le demandeur ou le titulaire a l'effet d'établir que le droit au brevet
européen (a son obtention) lui appartient, I'OEB suspend la procédure, a
moins que ce tiers ne consente a la poursuite de cette procédure. Pour
plus de détails, voir points A-1V, 2.2-A-IV, 2.5 et D-VII, 5.1.

3. Sursis a statuer lorsqu'une affaire est en instance devant la
Grande Chambre de recours

Lorsqu'une affaire est en instance devant la Grande Chambre de recours
et que lissue de la procédure d'examen ou d'opposition dépend
entierement de la décision de la Grande Chambre de recours, la
procédure n'est suspendue qu'a la demande d'au moins une des parties.
Si la procédure n'est pas suspendue, il sera statué conformément a la
pratique en vigueur (JO OEB 10/2006, 538).
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CHAPITRE VIl

DELAIS, PERTE D'UN DROIT, POURSUITE DE LA PROCEDURE ET
TRAITEMENT ACCELERE, RESTITUTIO IN INTEGRUM

1. Délais et perte d'un droit en cas d'inobservation d'un délai

1.1 Fixation des délais
La CBE impose des délais aux parties a la procédure.

Certains de ces délais sont fixés par les articles de la CBE, par exemple a
I'art. 87(1) (délai de priorité) et a l'art. 99(1) (opposition). D'autres délais
sont fixés par le reglement d'exécution, par exemple a la régle 30(3)
(paiement de la taxe pour remise tardive), a la régle 38 (paiement de la
taxe de dépdt et de recherche), a la régle 39(1) (paiement des taxes de
désignation), a la régle 58 (correction d'irrégularités dans les piéces de la
demande), a la régle 70(1) (requéte en examen), a la regle 71(3)
(production d’'une traduction des revendications et paiement des taxes de
délivrance et d'impression) et a la regle 112(2) (requéte visant a obtenir
une décision apres la constatation de la perte d'un droit).

Dans d'autres cas, la CBE prescrit des délais dont elle fixe uniguement la
durée minimale et la durée maximale, par exemple de 2 a 6 semaines
comme a la régle 64(1) (paiement d'une nouvelle taxe de recherche), la
durée précise du délai étant laissée a I'appréciation de I'OEB.

Il existe enfin des cas ou la CBE prescrit un délai sans en indiquer la
durée, par exemple dans le cas de la regle 3(3) (production d'une
traduction des documents utilisés comme moyens de preuve), ou de la
regle 70(2) (le demandeur est invité a déclarer s'il maintient sa demande).
Cest a I'OEB qu'il appartient alors de fixer la durée du délai
conformément a la régle 132 (cf. VIII, 1.2).

1.2  Durée des délais impartis par I'OEB en application d'une disposition
de la CBE

La durée de ces délais est en principe déterminée en fonction de la
quantité de travail qui sera probablement requise pour accomplir I'acte en
guestion. Toutefois, en vue de faciliter la tAche des parties et de I'OEB, il a
été décidé, de facon générale, d'adopter des régles uniformes en ce qui
concerne les délais. Ces régles sont actuellement les suivantes :

i) si les irrégularités auxquelles il doit étre remédié sont mineures ou
de nature purement formelle, s'il s'agit d'inviter une partie a
effectuer un acte simple, par exemple a déposer conformément a la
regle 83 des documents qu'elle a déja mentionnés, ou s'il s'agit de
se prononcer sur de légeres modifications, le délai sera de deux

mois ;

ii) pour les notifications émanant d'une division d'examen ou
d'opposition et concernant des questions de fond, le délai sera de
guatre mois.

Un délai plus long pouvant atteindre six mois ne devrait étre accordé que
dans des cas exceptionnels ou, en raison des circonstances, il apparait
gu'un délai de quatre mois ne pourra pas étre respecté. Il convient de
trancher selon les circonstances particulieres du cas d'espéce, et il est
difficile de poser une régle générale ; toutefois, un délai de six mois
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pourrait se justifier, par exemple, lorsque I'objet de la demande de brevet
ou du brevet ou les objections soulevées sont d'une complexité
exceptionnelle. Lorsque le demandeur est invité a faire la déclaration
visée a la régle 70(2), un délai de six mois a compter de la date a laquelle
le rapport de recherche est publié est également approprié.

1.3 Délais a fixer librement

Lorsque la CBE ne prévoit pas expressément de fixer un délai, les délais
ne sont pas déterminés en tenant compte des limites spécifiées a la
regle 132. L'OEB est libre d'apprécier la longueur des délais nécessaires.

1.4 Calcul des délais

Bien que d'autres possibilités soient prévues a la régle 131, tout délai
imparti par 'OEB sera généralement exprimé en mois entiers calculés a
compter de la réception de la notification par le destinataire (cf.
regle 126(2)). La regle 131 énumere de maniere précise les modalités de
calcul du jour auquel le délai expire, tandis que la régle 134 contient des
dispositions couvrant certaines éventualités, par exemple lorsque I'OEB
n'est pas ouvert le jour ou un délai vient a expiration ou que la
transmission du courrier est totalement interrompue entre 'OEB et un Etat

contractant.

Lorsque la procédure a été interrompue a la suite du décés du demandeur
ou du titulaire du brevet ou pour toute autre raison mentionnée a la
régle 142, les délais sont fixés conformément aux dispositions de la
régle 142(4). Les délais de paiement de la taxe d'examen et des taxes
annuelles sont suspendus (cf. J 07/1983, JO 5/1984, 211).

1.5 Effet du changement de la date de priorité

Certains délais ont pour point de départ la date de priorité ou, dans le cas
de priorités multiples, la date de priorité la plus ancienne. Lorsque cette
date n'est plus applicable (par exemple, en cas de perte du droit de
priorité conformément aux dispositions de l'art. 90(5)), les délais sont
calculés a compter de la nouvelle date de priorité. Il n'en résulte pas de
rétablissement dans un droit, lorsque la perte de ce droit est liee a
I'expiration d'un délai antérieure a la perte du droit de priorité. La partie A
des directives indique la procédure a suivre en pareil cas (cf. A-lll, 6.9-
6.11).

1.6  Prorogation d'un délai

En plus de la prorogation automatique des délais prévue a la régle 134
(cf. VIII, 1.4) et des cas ou la CBE prévoit un délai fixe sans possibilité de
prorogation, la durée des délais peut étre prolongée a condition que le
demandeur en ait sollicité la prorogation par écrit, avant I'expiration du
délai qui a été fixé. Le délai prorogé est calculé a compter du point de
départ du délai initial (cf. renseignement juridique n° 5/93 rév., point lll,
JO 4/1993, 229). Les requétes en prorogation de délais déposées par
télécopie ne nécessitent pas de lettre de confirmation. Lorsqu'une
notification souléve des questions de fond, il convient en principe de faire
droit & une requéte en prorogation de délai, méme présentée sans motifs,
si le délai total ne dépasse pas six mois. Un bref délai accordé pour
remédier & une simple irrégularité de forme ou d'importance secondaire
devrait étre prorogé de deux mois dans les mémes conditions. Toutefois,
il ne devrait étre fait droit a une requéte en prorogation, notamment
lorsque celle-ci a pour effet de porter le délai total & plus de six mois,
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gu'exceptionnellement, lorsque les motifs allégués démontrent de maniére
convaincante que la réponse ne pourra étre donnée dans le délai
accordé. A titre d'exemple, le fait que le mandataire ou son client est
gravement malade au point de ne plus pouvoir traiter le cas en temps utile
ou la nécessité de procéder a de nombreuses expériences biologiques ou
a des essais peuvent constituer des circonstances exceptionnelles. Par
contre, des circonstances prévisibles ou évitables (par exemple des
congés ou l'urgence d'autres travaux) ne devraient pas étre considérées
comme des circonstances exceptionnelles (cf. communiqué du
Vice-Président chargé de la Direction générale 2, JO 5/1989, 180).

S'il est donné suite a une requéte en prorogation du délai, le nouveau
délai doit étre communiqué a la partie concernée. Dans le cas contraire, il
convient de l'avertir que la sanction correspondante a pris ou va prendre
effet (cf. VIII, 1.9.2).

Si une requéte en prorogation de délai formulée en temps voulu a été
rejetée et que le demandeur considére cette décision injustifiée, il ne lui
est possible de remédier dans un premier temps a la perte de droit
découlant de ce rejet qu'en présentant une requéte en poursuite de la
procédure conformément a l'art. 121(1) et a la régle 135(1). A cette
occasion, il peut requérir le remboursement de la taxe de poursuite de la
procédure. Une décision de rejet de la requéte en remboursement peut
soit faire I'objet d'un recours avec la décision finale, soit faire I'objet d'un
recours indépendant, selon le cas (cf. J 37/89, JO 4/1993, 201).

1.7  Pieces recues tardivement

Un délai est réputé respecté des lors qu'une piece recue tardivement a
été postée ou remise a une entreprise d'acheminement reconnue par le
Président de I'OEB (Chronopost, Deutsche Post Express, DHL, Federal
Express, LTA, TNT, SkyNet et UPS) cing jours au moins avant I'expiration
du délai et recue au plus tard trois mois aprés I'expiration dudit délai (cf.
décision du Président de I'OEB, JO 6/2003, 283). La regle 133 est
applicable a la totalité des délais devant étre observés a I'égard de I'Office
et/ou des autorités nationales, y compris le délai de priorité prévu a
l'art. 87(1). La piéce en question doit avoir été envoyée en courrier
recommandé ou sous une forme d'envoi assimilable au courrier
recommandé et, si elle est expédiée depuis un pays situé hors d'Europe,
par voie aérienne. Au sens de la régle 133, toute piéce est réputée avoir
été postée ou remise a une entreprise d'acheminement en Europe si
l'envoi a eu lieu dans un des Etats membres de la Conférence
européenne des administrations des postes et télécommunications
(CEPT) (Etats mentionnés ci-dessous, en plus des Etats parties a la
CBE), ou dans un Etat généralement considéré comme faisant partie de
'Europe. Sur demande de I'OEB, il y a lieu de produire, comme preuve
gue la piece a été expédiée dans les délais, le récépissé d'envoi
recommandé délivré par la poste, ou le recu délivré par l'entreprise
d'acheminement. Malgré la fiction du respect du délai, la date de réception
de la piéce est celle a laquelle elle a effectivement été recue.

Les Etats non contractants suivants sont membres de la CEPT (situation
au 7 juillet 2006) :

Albanie, Andorre, Azerbaidjan, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Croatie,

Géorgie, Moldova, Norveége, Fédération de Russie, Saint-Marin, Serbie,
Ex-République yougoslave de Macédoine, Ukraine et Vatican.
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1.8 Inobservation des délais

Si une partie n'a pas agi dans les délais, elle encourt des sanctions
différentes selon les circonstances. Par exemple, I'art. 90(2) et la régle 55
prévoient que la procédure relative a la demande ne sera pas poursuivie,
I'art. 90(5) prévoit que la demande sera rejetée ou le droit de priorité
perdu, tandis qu'en vertu de la régle 5, un document peut étre réputé
n‘avoir pas été recu. Si la requéte en examen n'a pas été présentée en
temps utile, la demande est réputée retirée (art. 94(2)) ; cette sanction
peut s'appliquer également dans les cas ou le demandeur ne respecte
pas un délai imparti par 'OEB (par exemple, si le demandeur ne défere
pas, dans le délai imparti, a I'invitation qui lui a été faite de présenter des
modifications conformément a I'art. 94(3)).

Si, contrairement aux cas ou l'intéressé encourt obligatoirement une
sanction telle que la révocation du brevet européen lorsque les taxes
d'impression n'ont pas été acquittées dans les délais (régle 82(3)), la CBE
ne prévoit pas de conséquence juridique déterminée en cas
d'inobservation d'un délai donné, il sera tenu compte, dans la suite de la
procédure, des requétes ou autres documents que les parties présentent
apres l'expiration du délai, mais avant que la décision ne soit remise, en
vue de sa signification, au service du courrier interne de I'OEB (cf.
G 12/91, JO 5/1994, 285). Toutefois, des faits et moyens de preuve
nouveaux seront considérés comme invoqués tardivement (art. 114(2); cf.
aussi VI, 2).

1.9 Perte d'un droit
1.9.1 Cas de perte d'un droit

Si une partie ou un tiers n'observe pas un délai prescrit dans la CBE ou
imparti par 'OEB, il en résulte, dans certains cas prévus dans la CBE, la
perte d'un droit, sans qu'une décision de rejet de la demande de brevet
européen, qu'une décision de délivrance, de révocation ou de maintien du
brevet européen ou qu'une décision concernant une mesure d'instruction
ait été prise.

1.9.2 Constatation et notification de la perte d'un droit

En cas de perte d'un droit dans les conditions visées au point VIII, 1.9.1,
l'agent des formalités constate la perte de ce droit et la notifie a la
personne intéressée. La notification est signifiée d'office (cf. également
D-Iv, 1.4.1).

1.9.3 Décision relative a la perte d'un droit

Si la personne intéressée estime que les conclusions de 'OEB ne sont
pas fondées, elle peut, dans un délai de deux mois a compter de la
notification, requérir une décision en I'espéce de I'OEB.

L'instance compétente de 'OEB ne prend une décision que dans le cas
ou elle ne partage pas le point de vue du requérant; dans le cas
contraire, elle en avise le requérant et poursuit la procédure. Etant donné
qu'une telle décision est susceptible de recours, elle doit étre motivée.
Seule la personne concernée par la constatation de la perte d'un droit
participe a cette procédure.

La requéte au titre de la régle 112(2) visant a revoir le bien-fondé de la
notification au titre de la régle 112(1) existe parallélement aux mesures
correctives contre la perte de droits. Si le demandeur n’observe pas le
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délai prévu pour requérir une décision selon la regle 112(2), il peut encore
demander la restitutio in integrum quant a ce délai en application de I'art.
122(1) et de la régle 136(1).

2. Poursuite de la procédure et restitutio in integrum

2.1 Requéte en poursuite de la procédure relative a la demande de
brevet européen

Lorsque la demande de brevet européen doit étre ou est rejetée ou est
réputée retirée faute de l'observation d'un délai vis-a-vis de I'Office
européen des brevets, la procédure relative a la demande peut étre
poursuivie si le demandeur le requiert. La poursuite de la procédure doit
étre requise, au moyen du paiement de la taxe prescrite, dans un délai de
deux mois a compter de la notification signalant l'inobservation d'un délai
ou une perte de droits. L'acte non accompli doit I'étre dans le délai de
présentation de la requéte. La requéte n'est réputée présentée qu'apres
paiement de cette taxe. L'instance qui est compétente pour statuer sur
I'acte non accompli décide également sur la requéte en poursuite de la
procédure.

En régle générale, la poursuite de la procédure est la mesure corrective
pour l'inobservation d'un délai pendant la procédure qui précede la
délivrance, méme s'il en résulte une perte partielle de droits (par ex. perte
du droit de priorité). Toutefois, la possibilité de requérir la poursuite de la
procédure est exclue pour les délais visés a l'art. 121(4), a la régle 6(1), a
la regle 16(1)a), a la regle 31(2), a la regle 40(3), a la regle 51(2) a (5), a
la régle 52(2) et (3), aux régles 55-56 et 58-59, a la régle 64 et a la régle
112(2).

2.2  Restitutio in integrum
2.2.1 Généralités

Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen qui, bien qu'ayant fait
preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été
en mesure d'observer, vis-a-vis de I'Office européen des brevets, un délai
qui n'est pas expressément exclu de l'application de l'art. 122(4) et de la
regle 136(3) peut demander a étre rétabli dans ses droits. Conformément
a l'art. 122(4) et a la régle 136(3), sont exclus de la restitutio in integrum
tous les délais pour lesquels la poursuite de la procédure peut étre
requise, ainsi que le délai de présentation d'une requéte en restitutio in
integrum. La restitutio in integrum s’applique au délai prévu a la regle
135(1) pour la requéte en poursuite de la procédure ainsi qu’aux délais
exclus de la poursuite de la procédure aux termes de l'art. 121(4) et de la
regle 135(2). Cela signifie que lorsque la poursuite de la procédure
s’'applique a un délai, la restitutio ne peut étre demandée pour
I'inobservation de ce délai. Toutefois, si la poursuite de la procédure peut
étre requise, mais que le demandeur ne la requiert pas en temps voulu, la
restitutio in integrum selon l'art. 122 est possible dans le cas du délai
prévu pour la requéte en poursuite de la procédure. En outre, la restitutio
in integrum est possible lorsqu’'un demandeur ne dépose pas sa demande
dans le délai de priorité visé a I'art. 87(1). Les conditions auxquelles doit
satisfaire une telle requéte sont exposées en détail a l'art. 122(1) a (6) et a
la régle 136(1) a (4). Les dispositions de l'article 122 et de la régle 136
peuvent étre invoquées lorsque, par exemple, les documents de travail du
demandeur ont été détruits par un incendie l'obligeant a élaborer de
nouveaux documents ou lorsqu'une agence spécialisée lui a fait parvenir
des dessins qui ne correspondaient pas au document de priorité et que
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l'erreur n'a pas été immédiatement constatée. Dans tous ces cas, |l
incombe au demandeur, au titulaire du brevet ou, le cas échéant, a leur
mandataire, de prouver qu'il a fait preuve de la vigilance nécessaire et que
le retard a été causé par des circonstances imprévisibles. Toutefois, une
erreur de droit ne constitue pas un motif de restitutio in integrum (cf. par
exemple D 6/82, JO 8/1983, 337 ainsi que J 31/89 et J 2/02, non publiées
au J.O.).

La poursuite de la procédure (art. 121(4)) ne permet pas de remédier a
I'inobservation, par un demandeur, du délai prévu pour la formation du
recours (art. 108) ; seule la restitutio in integrum peut étre requise (régle
136(3)).

2.2.2 Extension de la restitutio in integrum a l'opposant

Un opposant ne peut pas bénéficier de la restitutio in integrum prévue a
l'art. 122(1) dés lors qu'il omet d'observer le délai de recours (cf. T 210/89,
JO 8/1991, 433). Un opposant qui a introduit un recours peut cependant

demander a étre rétabli dans ses droits quant au délai de dépdt du
mémoire exposant les motifs du recours (cf. G 1/86, JO 10/1987, 447).

2.2.3 Délais auxquels s'applique la restitutio in integrum

Par "délai", il convient d'entendre une période déterminée au cours de
laquelle un acte doit étre accompli vis-a-vis de I'OEB. Une date
déterminée, a savoir un jour spécifique, n'est donc pas un délai. Par
conséquent, si la date fixée pour la procédure orale n'est pas observée, la
restitutio in integrum ne peut pas étre accordée.

Les délais ci-aprés sont des exemples de délais susceptibles de faire
I'objet d'une restitutio in integrum. Il s'agit des délais pour :

- le paiement de la taxe diimpression d'un nouveau fascicule du
brevet européen

- la production de la traduction des revendications modifiées au
cours de la procédure d'opposition

- la présentation de la requéte en vue d'une décision de la division
d'opposition sur la fixation des frais

- les recours formés par les demandeurs ou les titulaires de brevet
(cf. XI, 6)

- la présentation d'une requéte en révision par la Grande Chambre
de recours, ainsi que

- la revendication de la priorité d'une premiére demande antérieure
selon l'art. 87(1) (cf. A-lll, 6.6).

2.2.4 Délais auxquels la restitutio in integrum ne s'applique pas

Le délai de présentation de la requéte en restitutio in integrum (cf. VIII,
2.2.1) et les délais pour lesquels la poursuite de la procédure peut étre
requise (art. 121) sont expressément exclus de la restitutio in integrum.
En outre, il ne peut y avoir rétablissement dans les droits au cas ou
I'inobservation des délais n'a pas pour conséquence directe le rejet de la
demande de brevet européen ou d'une requéte, le fait que la demande de
brevet européen est réputée retirée, la révocation du brevet européen, la
perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours. Par exemple, la
restitutio in integrum est exclue en ce qui concerne les délais impartis au

Décembre 2007




PARTIE E VIII-7

titulaire du brevet, au cours de la procédure d'opposition, pour qu'il
présente ses observations sur les communications des autres parties ou
sur les notifications de la division d'opposition.

2.2.5 Requéte en restitutio in integrum

La requéte en restitutio in integrum doit étre présentée par écrit dans un
délai de deux mois a compter de la cessation de I'empéchement. L'acte
non accompli doit I'étre dans ce délai. En regle générale, la requéte n'est
recevable que dans I'année qui suit immédiatement l'expiration du délai
non observé. Toutefois, le délai prévu pour la requéte en restitutio in
integrum quant au délai de priorité ou pour le dépét d’une requéte en
révision par la Grande Chambre de recours constitue une exception a
cette regle générale. Dans ces cas, la requéte doit étre présentée dans un
délai de deux mois a compter de I'expiration du délai pertinent fixé a I'art.
87(1) et a I'art. 122bis (4).

La requéte doit étre motivée et indiquer les faits et les justifications
invoqués a son appui. Elle n'est réputée présentée qu'a la condition que la
taxe de restitutio in integrum, dont le montant est fixé dans le réglement
relatif aux taxes afférent a la CBE, ait été acquittée.

2.2.6 Particularités de la procédure dans laquelle sont engagées
plusieurs parties

Lorsque, dans une procédure d'opposition par exemple, le titulaire du
brevet a introduit une requéte en restitutio in integrum, les opposants et, le
cas échéant, les personnes intervenues dans la procédure, bien que
n'étant pas parties a la procédure de restitutio in integrum, doivent étre
informés de la requéte et de la décision qui y fait suite, pour autant qu'il
s'agisse d'un rétablissement dans les droits en ce qui concerne un délai
lié a la procédure d'opposition.

2.2.7 Décision relative a la restitutio in integrum

L'instance qui est compétente pour statuer sur I'acte non accompli statue
sur la requéte en restitutio in integrum. La décision ne doit étre motivée
que s'il n‘est pas donné suite a la requéte. Cela s'applique également & la
procédure d'opposition, puisque les opposants ne sont pas parties a la
procédure de restitutio in integrum.

Lorsque les conditions sont réunies pour faire droit au recours par voie de
révision préjudicielle (cf. Xl, 7), l'instance qui a pris la décision attaquée
doit examiner la question de la restitutio in integrum en cas
d'inobservation du délai de recours. Elle ne peut cependant décider
d'accorder la restitutio in integrum que s'il lui est possible de prendre une
décision dans le délai de trois mois prévu a I'art. 109(2) et si les conditions
sont remplies pour accorder la restitutio in integrum (cf. VIII, 2.2.1 & 2.2.5).
Dans tous les autres cas, le recours accompagné de la requéte en
restitutio in integrum doit étre déféré a la chambre de recours compétente.

3. Traitement accéléré des demandes de brevet européen

Les demandeurs ayant besoin d'une recherche ou d'un examen plus
rapide peuvent solliciter le traitement de leur demande dans le cadre du
programme PACE (traitement accéléré des demandes de brevet
européen, cf. communiqué de I'OEB en date du 14 juillet 2007, Edition
spéciale n° 3, JO OEB 2007, F.1).
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4, Traitement accéléré des oppositions

Lorsqu'une action en contrefagcon concernant un brevet européen est en
instance devant un tribunal national d'un Etat contractant, une partie a la
procédure d'opposition peut présenter une requéte en traitement accéléré.
La requéte peut étre déposée a tout moment. Elle doit étre formée par
écrit et motivée. En outre, 'OEB accélérera aussi le traitement de
I'opposition s'il est informé par le tribunal national ou l'administration
compétente d'un Etat contractant qu'une action en contrefacon est en
instance (cf. communiqué du Président de I'OEB, en date du 19 mai 1998,
JO 7/1998, 361).

5. Accélération de la procédure devant les chambres de recours

Une partie ayant un intérét légitime a ce que son recours soit traité
rapidement peut en faire la demande aux chambres de recours. Celles-ci
pourront alors traiter le recours de maniére accélérée dans la mesure ou
les regles de procédure le permettent. Cette requéte doit étre adressée a
la chambre compétente au début ou au cours de la procédure. Elle doit
exposer les motifs de l'urgence et étre accompagnée des pieces
justificatives de cette urgence. Cette possibilité est ouverte également aux
tribunaux ou aux services compétents d'un Etat contractant (cf.
communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 3, en date
du 19 mai 1998, JO 7/1998, 362).

6. Renonciation aux droits attachés a la demande ou au brevet

6.1 Retrait de la demande ou d'une désignation

Le demandeur peut retirer sa demande a tout moment jusqu'a la
délivrance du brevet européen (cf. également C-VI, 14.9), a condition
qu'aucun tiers n'ait apporté la preuve a I'OEB qu'il a introduit une
procédure portant sur le droit a I'obtention du brevet conformément a la
regle 15.

Il en va de méme pour le retrait d'une désignation (cf. également A-IIl,
11.9). Le retrait de toutes les désignations a pour conséquence que la
demande est réputée retirée.

L'avantage du retrait d'une demande en temps utile avant I'expiration du
délai de dix-huit mois réside dans le fait que le contenu de la demande
n'‘est pas communiqué au public (cf. A-VI, 1.2). Si, de plus, la demande a
été retirée sans laisser subsister de droits et qu'elle n'a pas servi de base
pour la revendication du droit de priorité, une demande ultérieure portant
sur la méme invention peut étre considérée comme premiére demande,
dont la date de dépbt est le point de départ du délai de priorité (cf. C-V,
1.4.1). Si la taxe d'examen a été acquittée, elle sera remboursée en tout
ou en patrtie (cf. A-VI, 2.5).

6.2 Retrait de la revendication de priorité

Le demandeur a également la possibilité de retirer la revendication de
priorité (cf. C-V, 3.5). S'il fait usage de cette faculté avant que les
préparatifs techniques en vue de la publication de la demande soient
terminés, la publication est reportée jusqu'a 18 mois aprés la date de
dépbt de la demande de brevet européen (cf. A-VI, 1.1).
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6.3 Déclaration de retrait

Une déclaration de retrait ne doit comporter aucune restriction et doit étre
formulée sans équivoque. Elle peut toutefois étre assortie de conditions,
comme par exemple le fait que la publication n‘ait pas lieu ou que la taxe
d'examen soit remboursée.

6.4 Renonciation au brevet

Le titulaire du brevet ne peut pas renoncer au brevet au cours d'une
procédure d'opposition en produisant une déclaration de renonciation
aupres de I'OEB. Une telle déclaration doit étre produite auprés des
autorités compétentes des Etats désignés en question (cf. D-VII, 6.1).
Cependant, si le titulaire du brevet déclare sans ambiguité a I'OEB qu'il
renonce au brevet (ou qu'il I'abandonne), il convient d'interpréter cette
démarche comme équivalant a une requéte en révocation du brevet (cf.
également D-VIII, 1.2.5).
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CHAPITRE IX

DEMANDES DANS LE CADRE DU TRAITE DE COOPERATION EN
MATIERE DE BREVETS (PCT)

1. Généralités

m AN m

L'OEB peut agir en tant qu™office désigné" ou en tant qu™office élu" pour
une demande internationale déposée conformément au Traité de
coopération en matiére de brevets (PCT) et portant la désignation "EP"
(demande euro-PCT). Cette demande est alors réputée étre une
demande de brevet européen (demande euro-PCT) aux fins de la CBE.
Toutefois, dans le cas des demandes euro-PCT, les dispositions
applicables sont celles du PCT et, a titre complémentaire, celles de la
CBE. En cas de conflit entre les dispositions du PCT et celles de la CBE,
par exemple pour ce qui concerne certains délais, les dispositions du PCT
prévalent. Conformément a l'art. 153(1)a), I'OEB agit en qualité d'office
désigné pour les Etats parties a la CBE pour lesquels le PCT est entré en
vigueur, qui sont désignés dans la demande internationale et pour
lesquels le demandeur souhaite obtenir un brevet européen. Si le
demandeur a élu un Etat désigné, I'OEB agit en qualité d'office élu (art.
153(1)b) ; pour de plus amples détails, cf. IX, 6.1).

Outre qu'il peut étre office désigné, 'OEB peut également étre office
récepteur au sens du PCT dans les conditions définies a l'art. 151. De
plus, il peut aussi agir en qualité d'administration chargée de la recherche
internationale (ISA) et/ou d'administration chargée de I'examen
préliminaire international (IPEA) selon I'art. 152. Les possibilités suivantes
existent donc pour une demande de brevet européen déposée dans le
cadre du PCT :

i) le dépbt de la demande et la recherche internationale se font a un
ou des offices autres que I'OEB (par exemple I'Office des brevets
japonais) ; 'OEB agit alors en qualité d'office désigné ;

ii) la demande est déposée aupres d'un autre office (par exemple
'Office des brevets du Royaume-Uni) mais I'OEB effectue la
recherche internationale; [I'OEB agit alors en qualité
d'administration chargée de la recherche internationale et d'office
désigné ;

iii) la demande est déposée aupres de I'OEB qui effectue également la
recherche internationale ; I'OEB agit alors en qualité d'office
récepteur, d'administration chargée de la recherche internationale
et d'office désigné ;

iv) outre les cas i)-iii), le demandeur présente une demande
d'examen préliminaire international et élit 'OEB parmi les offices
désignés ; I'OEB est "office élu" ;

V) I'OEB est I'administration chargée de I'examen préliminaire interna-
tional. Il peut s'acquitter de cette fonction sans étre office récepteur,
office désigné ou office élu. Toutefois, 'OEB ne peut agir en tant
gu'lPEA que si la recherche internationale a été effectuée par lui-
méme ou par l'office autrichien, espagnol, suédois ou finlandais
des brevets.

Dans le cas i), la demande européenne sera accompagnée d'un rapport
de recherche internationale établi par un autre office. Dans les cas ii) et
i), le rapport de recherche internationale sera établi par la division de la
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recherche de I'OEB. Dans le cas iv), le rapport de recherche internationale
et le rapport d'examen préliminaire international seront établis par 'OEB
ou par une autre administration chargée de la recherche internationale et
de I'examen préliminaire international.

2. L'OEB, office récepteur

L'OEB peut agir en qualité d'office récepteur dans les conditions prévues
al'art. 151.

Lorsque I'OEB agit en qualité d'office récepteur, les dispositions de la
regle 157(2) s'appliquent aux demandes internationales et aux piéces y
afférentes. Les piéces suivantes doivent étre déposées auprées de 'OEB
agissant en qualité d'office récepteur (regle 157(2)): la requéte, la
description, les revendications, |'abrégé et les dessins, de méme que les
autres documents indiqués a la régle 3.3 a)ii) PCT et énumérés a droite a
la rubrique VIII du formulaire de requéte du PCT (PCT/RO/101). Le
Président de I'OEB peut toutefois décider que la demande internationale
et toute piece y afférente soient déposées plus d'un exemplaire.

Si une demande internationale est déposée par télécopie, il y a lieu de
fournir en méme temps une copie sur papier des piéces de la demande,
qui doivent étre conformes au reglement d'exécution, ainsi que la requéte
(formulaire PCT/RO/101) ; la télécopie doit porter la mention selon
laquelle ces pieces ont été transmises. Si cet envoi n'a pas été effectué,
I'OEB invitera le demandeur a fournir ces pieces dans un délai non
reconductible d'un mois (cf. Décision de la Présidente de I'OEB, en date
du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.3). Pour éviter
une double constitution de dossiers, les demandeurs sont priés d'indiquer
sur la lettre d'accompagnement la date de la télécopie, et de mentionner
clairement que les piéces sur papier constituent une "confirmation d'une
demande déposée par télécopie".

Une demande internationale pour laquelle le déposant choisit I'OEB
comme office récepteur doit étre déposée directement auprés de I'OEB.
La seule exception a cette régle est constituée par le cas ou le déposant
est tenu, en vertu du droit national applicable d'un Etat contractant, de
déposer la demande internationale en question via une autorité nationale
(cf. Art. 75(2)). Dans ce cas, cette derniére agit comme ("bureau de
réception”) intermédiaire de I'OEB en tant qu'office récepteur et doit
prendre les dispositions utiles pour que la demande parvienne a I'OEB au
plus tard deux semaines avant I'expiration du treizieme mois suivant son
dépét ou, si une priorité est revendiquée, suivant la date de priorité.

Actuellement, seule la demande internationale peut étre déposée
électroniquement auprés de I'OEB en tant qu'office récepteur ; le dép6t
électronique d'autres piéces comme les documents de priorité etc. n'est
pas possible. Les piéces techniques relatives a une demande
internationale (description, revendications et dessins) peuvent étre jointes
aux formats XML ou PDF (Communiqué de I'OEB, en date du 3 décembre
2003, JO OEB 12/2003, 609; Communiqué de I'OEB en date du

3 décembre 2003, JO OEB 12/2003, 610).

Le traitement initial et I'examen des demandes internationales quant a la
forme sont effectués par I'office récepteur et le Bureau international de
I'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
conformément aux dispositions du PCT. Lorsque I'OEB agit en qualité
d'office récepteur, ses agents doivent se conformer aux directives a
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l'usage des offices récepteurs du PCT (cf. numéro spécial de la Gazette
du PCT S-03/2004, daté du 17 juin 2004).

En ce qui concerne les délais a observer et les actes de procédure a
accomplir devant 'OEB agissant en qualité d'office récepteur, cf. derniere
version du Guide du déposant : "Comment obtenir un brevet européen,
2° partie : Procédure PCT devant 'OEB - Procédure euro-PCT". Cette
nouvelle édition ne présente que la nouvelle procédure, applicable aux
demandes déposées a compter du ler janvier 2004. Dans la mesure ou
elle décrit de maniere générale I'ancienne procédure, I'édition d'avril 2002
est toujours utile pour les demandes ayant une date de dépdt antérieure
au lerjanvier 2004. S'agissant des demandes ayant pour objet des
séquences de nucléotides ou d'acides aminés, cf. le point A-VII, 4.2 ainsi
gue I' Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, C.1.

3. L'OEB, administration chargée de la recherche internationale
(ISA)

3.1 Généralités

Lorsque I'OEB agit en qualité d'administration chargée de la recherche
internationale conformément a l'art. 152, il établit le rapport de recherche
internationale conformément aux Directives concernant la recherche
internationale et lI'examen préliminaire international selon le PCT et le
transmet au Bureau international (cf. art. 16(1) et 18 PCT). Pour les
demandes internationales déposées a compter du ler janvier 2004, 'OEB
établit également une "opinion écrite" de l'administration chargée de la
recherche internationale (ISO) (régle 43bis PCT). L'ISO est transmise en
méme temps que le rapport de recherche internationale au Bureau
international. Une copie du rapport de recherche internationale et, le cas
échéant, de I'SO est adressée en outre au déposant.

Il n'existe aucune possibilité de dialogue entre le déposant et I'OEB en ce
qui concerne le rapport de recherche internationale et I''SO. Cependant,
en réponse a ces derniers, le déposant peut transmettre au Bureau
international des revendications modifiées en vertu de l'art. 19 PCT, ainsi
gu'une bréve déclaration expliquant les modifications et précisant les
effets que ces derniéres peuvent avoir sur la description et les dessins (cf.
IX, 5.7). De plus, le déposant peut présenter des "observations
informelles” en réponse a I''SO. Les modifications au sens de l'art. 19
PCT et les observations informelles doivent étre adressées directement
au Bureau international.

Une copie du rapport de recherche internationale et, le cas échéant,
l'opinion écrite de I'ISA, est adressée également au demandeur, qui peut
déposer ensuite auprés du Bureau international des revendications
modifiées accompagnées, le cas échéant, d'une bréve déclaration
expliqguant les modifications et indiquant leur incidence probable sur la
description et les dessins (cf. IX, 5.7).

En ce qui concerne les délais a observer et les actes de procédure a
accomplir devant 'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la
recherche internationale, cf. derniére version du Guide du déposant:
"Comment obtenir un brevet européen, 2° partie : Procédure PCT devant
I'OEB - Procédure euro-PCT". Dans la mesure ou elle décrit de maniere
générale I'ancienne procédure, I'édition d'avril 2002 est toujours utile pour
les demandes ayant une date de dépét antérieure au ler janvier 2004.
S'agissant des demandes ayant pour objet des séquences de nucléotides
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ou d'acides aminés, cf. le point A-VII, 4.2 ainsi que I'Edition spéciale n° 3,
JO OEB 2007, G.1.

3.2  Limitations

Conformément a I'Accord entre I'Organisation européenne des brevets et
le Bureau international de ['Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (cf. JO 12/2001, 601), 'OEB peut limiter ses travaux de
recherche en tant qu'ISA. Pour toute information concernant les limitations
de compétence de I'OEB en tant qu'ISA, cf. B-VIII, 1.

4, L'OEB, administration chargée de I'examen préliminaire
international (IPEA)

4.1 Généralités

L'OEB peut agir en qualité d'administration chargée de Il'examen
préliminaire international conformément a l'art. 152.

Lorsque I'OEB agit en qualité d'administration chargée de I'examen
préliminaire international, les dispositions des Directives concernant la
recherche internationale et I'examen préliminaire international selon le
PCT s'appliquent dans la procédure d'examen.

Le rapport d'examen préliminaire international (IPER) est établi dans le
délai prescrit et sous la forme prévue a la régle 70 PCT. Une copie du
rapport d'examen préliminaire international et, le cas échéant, de ses
annexes est transmise le méme jour au Bureau international et au
déposant (regle 71.1 PCT).

En ce qui concerne les délais a observer et les actes de procédure a
accomplir devant 'OEB agissant en qualité d'administration chargée de
I'examen préliminaire international, cf. derniére version du Guide du
déposant : "Comment obtenir un brevet européen, 2° partie, Procédure
PCT devant I'OEB - Procédure euro-PCT". Dans la mesure ou elle décrit
de maniére générale l'ancienne procédure, I'édition d'avril 2002 est
toujours utile pour les demandes ayant une date de dépdét antérieure au
ler janvier 2004. S'agissant des demandes ayant pour objet des
séquences de nucléotides ou d'acides aminés, cf. le point A-VII, 4.2 ainsi
que I'Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, C.1.

L'examen préliminaire international a pour objet, conformément a
I'art. 33(1) PCT, de formuler une opinion préliminaire et sans engagement
sur les questions de savoir si l'invention dont la protection est demandée
semble étre nouvelle, impliquer une activité inventive et étre susceptible
d'application industrielle. Pour ces trois critéres, les conditions applicables
sont pour l'essentiel les mémes que celles contenues dans la CBE
(comparer l'art. 33(2), (3)et (4) PCT avec les art. 54(1), 56et 57 CBE).

Cependant, des différences essentielles existent entre la procédure
d'examen préliminaire international et la procédure d'examen des
demandes de brevet européen :

i) I'examen préliminaire international ne conduit pas a la délivrance
d'un brevet ou au rejet de la demande ;

i) pour l'examen préliminaire international, les délais prévus a la
régle 69 PCT doivent étre observés ;
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iii) la procédure suivie en cas d'absence d'unité de linvention est
différente, et

iv) conformément a I'Accord entre I'Organisation européenne des
brevets et le Bureau international de I'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (cf. JO 12/2001, 601), I'OEB peut limiter ses
travaux d'examen en tant qu'IPEA (cf. également le communiqué
du Président de I'OEB en date du 26 novembre 2001 (JO 1/2002,
52) qui définit les criteres de limitation, ainsi que l'information de
'OEB publiée dans le JO 3/2002, 175). Les limitations de
compétence de I'OEB en tant qu'IPEA pour les demandes dans le
domaine de la biotechnologie et des télécommunications ont été
levées (Communiqué de I'OEB, en date du 31 octobre 2003,
JO OEB 2003, 633). Une limitation de la compétence de I'OEB
s'applique aux demandes relatives aux méthodes dans le domaine
des activités économiques. D'autres restrictions en matiere
d'examen préliminaire de demandes relatives a des méthodes dans
le domaine des activités économiques découlent de I'application de
la regle 67.1 iii) PCT et régle 66.1 e) PCT (cf. Communiqués de
I'OEB publiés au JO 2/2006, 149 et au JO 10/2006, 555).

Actuellement, il n'est pas possible de déposer sous forme électronique
auprés de I'OEB agissant en qualité d'IPEA les demandes d'examen
préliminaire international ou toute autre piece.

4.2  Le rapport d'examen préliminaire international (IPER)

Le rapport d'examen préliminaire international constitue une opinion
préliminaire et sans engagement sur les questions de savoir si l'invention
dont la protection est demandée semble étre nouvelle, impliquer une
activité inventive et étre susceptible d'application industrielle (art. 33(1)
PCT). Cette opinion est formulée sur la base des documents auxquels il
est fait référence dans le rapport. Ces documents peuvent notamment
étre les suivants :

i) le texte de la demande telle que déposée aupres de ['office
récepteur ou, le cas échéant, la traduction publiée de ce texte (art.
21 PCT);

ii) le texte de la demande telle que déposée aupres de [office

récepteur, en prenant en considération toute modification apportée
aux revendications conformément a l'art. 19 PCT, ou, le cas
échéant, la traduction publiée de ce texte (art. 21 PCT) ;

iii) le texte de la demande mentionné aux points i) ou ii), en prenant en
considération les pieces (description, revendications et dessins ;
cf. art. 34(2)b) et (3)b)et régles 66et 68.2 PCT) jointes en annexe
au rapport d'examen préliminaire international.

5. L'OEB, office désigné

5.1 Généralités

L'OEB est office désigné pour les Etats parties a la CBE pour lesquels le
PCT est entré en vigueur et qui sont désignés dans la demande interna-
tionale, a condition que le demandeur ait indiqué a I'office récepteur, dans
cette demande, qu'il entend obtenir pour ces Etats un brevet européen. |
en va de méme lorsque le demandeur a désigné, dans la demande
internationale, un Etat contractant dont la I|égislation prévoit qu'une
désignation de cet Etat a les effets d'une demande de brevet européen.
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L'OEB est automatiguement désigné dans toutes les demandes
internationales déposées a compter du ler janvier 2004 (Régle 4.9 PCT).

En ce qui concerne les délais a observer et les actes de procédure a
accomplir devant 'OEB agissant en qualité d'office désigné, cf. derniére
version du Guide du déposant : "Comment obtenir un brevet européen, 2°
partie : Procédure PCT devant 'OEB - Procédure euro-PCT". S'agissant
des demandes ayant pour objet des séquences de nucléotides ou
d'acides aminés, cf. le point A-VII, 4.2 ainsi que I'Edition spéciale n° 3, JO
OEB 2007, C.1.

Pour lintroduction de la phase européenne devant 'OEB agissant en
qualité d'office désigné, il doit étre satisfait aux exigences relatives a
I'entrée dans la phase européenne prévues a la regle 159(1) (cf. A-VIl, 1.2
et 1.3). Aux fins de l'entrée dans la phase européenne, il est fortement
recommandé aux demandeurs d'utiliser le formulaire 1200, gqu'ils peuvent
se procurer gratuitement auprées de I'OEB.

5.2 Communication a I'OEB, office désigné

Conformément a lart.20(1)a) du PCT, le Bureau international
communique a I'OEB agissant en qualité d'office désigné une copie de la
demande avec le rapport de recherche internationale ou la déclaration
mentionnée a l'art. 17(2)a) du PCT. En outre, 'OEB n'exige pas que le
déposant remette une copie de la demande internationale, conformément
a la régle 49.1a-bis) PCT. L'OEB agissant en qualité d'office désigné
examinera ensuite si la demande est conforme aux exigences de la CBE
(cf. en particulier A-VII).

Le Bureau international communique a I'OEB en tant qu'office désigné le
rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre | du PCT) et
toute observation informelle émanant du déposant, a I'expiration d'un délai
de 30 mois a compter de la date de priorité.

53 Publication de la traduction de la demande internationale

La publication internationale d’'une demande euro-PCT dans une langue
officielle de I'Office européen des brevets remplace la publication de la
demande de brevet européen et sera mentionnée dans le Bulletin
européen des brevets. Si la publication internationale de la demande
euro-PCT est effectuée dans une autre langue, il convient de remettre a
I'OEB une traduction de la demande dans I'une des langues officielles,
dans un délai de 31 mois a compter de la date de priorité (art. 22(1) PCT
et regle 159(1)a)). L’'OEB publiera la traduction.

Si la traduction de la demande n'a pas été fournie, la demande est
réputée retirée (art. 24(1) PCT, regle 160(1)). De plus, dans ce cas, la
demande qui a été publiée en application du PCT n'est pas considérée
comme comprise dans I'état de la technique au sens de l'art. 54(3) (cf.
C-lV, 7.2). Cependant, si I'OEB constate que la demande est réputée
retirée du fait que la traduction n'a pas été produite en temps utile, il doit
le notifier au demandeur (regle 160(3)). La régle 112(2) est applicable par
analogie. La perte de droits est réputée ne pas s'étre produite si, dans un
délai de deux mois a compter de la signification de la notification, la
traduction est produite, qu'une requéte en poursuite de la procédure au
titre de l'art. 121 et de la régle 135(1) est présentée, et que la taxe de
poursuite de la procédure est acquittée.
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5.4  Rapport complémentaire de recherche européenne

Aprés que la demande, rédigée dans une des langues officielles de I'OEB,
et le rapport de recherche internationale ont été communiqués a I'OEB, et
que les taxes ont été acquittées, la division de recherche établit un rapport
complémentaire de recherche, sauf si le Conseil d'administration en a
décidé autrement, comme indiqué au point B-Il, 4.3.

La demande parviendra ensuite & la division d'examen avec un ou deux
rapports de recherche dont il devra étre tenu compte au cours de la
procédure d'examen.

5.5  Suspension de la procédure devant I'OEB

Lorsqu'il est office désigné, I'OEB ne doit ni traiter, ni examiner une
demande internationale avant I'expiration du délai applicable en vertu de
lart. 22 PCT (cf. art. 23(1) PCT). Toutefois, I'OEB peut, sur requéte
expresse du déposant, traiter ou examiner en tout temps une demande
internationale (art. 23(2) PCT). Le déposant peut demander au Bureau
international de communiquer a I'OEB en tant qu'office élu une copie de
l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche
internationale, si une requéte en vertu de l'art. 23(2) PCT est présentée.

5.6  Révision par I'OEB, office désigné

L'OEB peut décider, conformément & l'art. 25 PCT, qu'une demande
internationale qui est réputée retirée ou pour laguelle une date de dépét
n'a pas été accordée peut étre traitée en tant que demande européenne.
La division d'examen est compétente pour prendre les décisions relatives
a ces demandes et la section de dépét transmet a la division d'examen
copie de tout document que le Bureau international lui a fait parvenir dans
les conditions prévues a l'art. 25(1)a) PCT. Lorsqu'il a été décidé que la
demande peut étre traitée en tant que demande européenne, la recherche
et I'examen sont effectués comme pour les autres demandes, a cela prés
que la demande peut se voir accorder comme date de dépdt la date a
laquelle elle a été déposée initialement aupres de l'office récepteur au titre
du PCT et peut, le cas échéant, revendiquer la date de priorité de la
demande internationale.

57 Examen et traitement

L'examen quant au fond d'une demande euro-PCT se déroule de la méme
maniére que pour toute autre demande européenne, compte tenu de
certaines dispositions particuliéres.

Au cas ou des revendications modifiées se rapportant & une demande
internationale seraient déposées avant la transmission de la demande a
'OEB (cf. IX, 3.1), il convient de les examiner conjointement avec tout
document explicatif les accompagnant, selon la procédure appliquée aux
autres modifications déposées préalablement a la premiére notification de
'examinateur au demandeur (cf. C-VI, 3 et 9.4).

L'examen doit étre effectué conformément a I'art. 28 PCT, selon lequel le
demandeur doit avoir l'occasion de modifier les revendications, la
description et les dessins dans le délai visé a la regle 52.1b) PCT (cf.
également les régles 159(1)b) et 161).

Si la division d’examen considére que les pieces de la demande qui
doivent servir de base a la procédure de délivrance européenne ne
satisfont pas aux exigences d’unité d’invention, ou si la protection est
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demandée pour une invention qui n’'est pas couverte par le rapport de
recherche internationale (ou, si un rapport complémentaire de recherche a
été établi, par ce rapport), elle doit inviter le demandeur a limiter la
demande a une seule invention couverte par le rapport de recherche
internationale (ou par le rapport complémentaire de recherche).

Si, aprés réception du rapport de recherche (complémentaire)
européenne, le demandeur dépose des revendications modifiées portant
sur une invention qui differe de toutes les inventions revendiquées
initialement et qui ne forme pas, en combinaison avec ces derniéres, un
seul concept inventif, il y a lieu de soulever une objection au titre de la
regle 137(4) dans la premiére notification émise conformément a l'article
94(3) et a la régle 71(2) (cf. également C-1ll, 7.11 et C-VI, 5.2 ii)).

5.8 Inspection publique

En sa qualité d'office désigné, 'OEB autorise également l'accés aux
dossiers gu'il détient concernant les demandes internationales, a condition
gue la publication internationale ait déja été effectuée. Il en va de méme
pour la communication d'informations contenues dans les dossiers.

6. L'OEB, office élu

6.1 Généralités

L'OEB agit en qualité d'office élu si le demandeur a présenté une
demande d'examen préliminaire international et s'il a élu au moins un Etat
partie a la CBE désigné dans la demande internationale, a I'égard duquel
le chapitre 1l du PCT est applicable et pour lequel un brevet européen est
demandé. L'OEB sera automatiquement office élu dans toutes les
demandes d'examen préliminaire international déposées a compter du
ler janvier 2004. En réponse a la demande d'examen, un rapport
d'examen préliminaire international est établi par I'administration chargée
de I'examen préliminaire international (par ex. 'OEB, cf. 1X, 4). L'élection
de I'OEB signifie que le demandeur a l'intention d'utiliser les résultats du
rapport d'examen préliminaire international dans la procédure devant
I'OEB (cf. art. 31(4)a), PCT et point IX, 4.2).

En ce qui concerne les délais a observer et les actes de procédure a
accomplir devant I'OEB agissant en qualité d'office élu, cf. derniére
version du Guide du déposant : "Comment obtenir un brevet européen,
2° partie : Procédure PCT devant I'OEB - Procédure euro-PCT".
S'agissant des demandes ayant pour objet des séquences de nucléotides
et d'acides aminés, cf. le point A-VII, 4.2 et I'Edition spéciale n° 3, JO OEB
2007, C.1.

6.2 Début de la phase européenne et de I'examen quant au fond

L'OEB recoit notification par le Bureau international (OMPI) de son
élection (art. 31(7)), régle 61.2a) PCT). L'examen européen quant au fond
ne doit pas en principe débuter avant I'expiration du 31° mois a compter
de la date de priorité la plus ancienne (art. 40(1) PCT). L'examen ne peut
débuter avant I'expiration de ce délai que si le demandeur a présenté une
requéte expresse en ce sens (art. 40(2) PCT).

Pour lintroduction de la phase européenne devant I'OEB agissant en
qualité d'office élu, il doit étre satisfait aux exigences relatives a l'entrée
dans la phase européenne prévues a la régle 159 (cf. A-VII, 1.2 et 1.3).
Aux fins de l'entrée dans la phase européenne, il est fortement
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recommandé aux demandeurs d'utiliser le formulaire 1200, qu'ils peuvent
se procurer gratuitement aupres de I'OEB.

6.3 Examen quant au fond d'une demande euro-PCT accompagnée
d'un rapport d'examen préliminaire international (IPER)

L'examen quant au fond se déroule de la méme maniére que pour les
demandes européennes (cf. IX, 5.7). Lorsque I'OEB a été I'administration
chargée de I'examen préliminaire international, cet examen préliminaire a
été effectué en principe par I'examinateur qui est chargé d'examiner la
demande euro-PCT en question.

Y

La demande a examiner est accompagnée d'un rapport d'examen
préliminaire international rédigé dans l'une des langues officielles de
'OEB. De nouveaux documents dans la langue d'origine peuvent étre
joints en annexe a ce rapport (art. 36(3)a) PCT et regle 70.16 PCT). En
outre, la demande est aussi accompagnée d'une traduction des annexes,
transmise par le demandeur, dans la langue dans laquelle le rapport
d'examen préliminaire international a été traduit (art. 36(3) b) PCT).

L'examen doit étre conduit conformément aux art. 41 et 42 PCT qui
disposent que :

i) le déposant doit avoir I'occasion de modifier les revendications, la
description et les dessins dans un délai fixé conformément aux
regles 78.1b) ou 78.2 PCT (cf. également regles 159(1)b) et 161) ;
et

ii) I'OEB ne peut exiger du déposant qu'il lui remette des copies de
documents liés a l'examen relatf & la méme demande
internationale dans tout autre office élu, ou qu'il lui remette des
informations relatives au contenu de tels documents.

6.3.1 Reésultats de tests comparatifs

Lorsque I'OEB a établi I''lPER et y a fait référence a la présentation de
comptes rendus d'essais, le demandeur est réputé accepter que ces
comptes rendus servent de base dans la procédure devant 'OEB s'il
utilise le formulaire standard d'entrée dans la phase européenne devant
'OEB agissant en qualité d'office élu, c.-a.-d. le formulaire 1200. S'il
n'utilise pas ce formulaire ou si I''PER, qui fait référence aux comptes
rendus d'essais, a été établi par une administration chargée de I'examen
préliminaire international autre que I'OEB, le demandeur est invité a
présenter ces comptes rendus pour la demande européenne.

6.3.2 Pieces sur la base desquelles est effectué I'examen quant au fond

Normalement, les piéces indiquées dans le rapport d'examen préliminaire
international comme ayant servi de base a I'établissement de ce rapport
sont également utilisées pour effectuer I'examen quant au fond a 'OEB
agissant en qualité d'office élu au cours de la phase européenne. Toute
nouvelle piece (revendications, description, dessins) produite lors de
I'examen préliminaire international et remplagant les piéces déposées
antérieurement est jointe au rapport d'examen préliminaire international.
Si les piéces annexées au rapport d'examen préliminaire international
sont rédigées dans une langue autre que la langue de la procédure de la
demande européenne au cours de la phase européenne, le demandeur
doit étre invité a déposer les pieces en question dans la langue de la
procédure dans un délai qui lui est imparti.
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Sur requéte du demandeur, I'examen est effectué sur la base des pieces
de la demande internationale telle que publiée ou des modifications
apportées lors de I'entrée dans la phase européenne. Si les déclarations
du demandeur ne sont pas suffisamment claires a cet égard, il appartient
a I'examinateur de les clarifier.

6.3.3 Prise en considération du contenu du rapport d'examen
préliminaire international lors de I'examen quant au fond

Si le rapport d'examen préliminaire international a été établi par 'OEB, ce
rapport doit étre considéré comme une opinion (un avis) aux fins de
I'examen et, généralement, la premiére notification fait uniquement
référence a l'opinion exprimée dans ce rapport. Lorsque l'on est en
présence de faits nouveaux, déterminants pour l'appréciation de la
brevetabilité (par exemple, si d'autres documents de I'état de la technique
doivent étre cités ou si la preuve d'effets inattendus est apportée) ou
lorsqu'il y a divergence entre les conditions de brevetabilité prévues par le
PCT et celles prévues par la CBE, il est possible de s'écarter de cette
opinion.

Les rapports d'examen établis par d'autres administrations internationales
chargées de l'examen préliminaire international doivent étre examinés
minutieusement. Les raisons invoquées dans le rapport d'examen
préliminaire international ne doivent pas étre négligées si elles sont
pertinentes.

6.4  Inspection publique

En sa qualité d'office élu, I'OEB autorise également l'acceés aux dossiers
qu'il détient (y compris a la totalité des dossiers relevant du chapitre Il
PCT) concernant les demandes internationales déposées a compter du
1% juillet 1998, a condition que la publication internationale ait été
effectuée et, en ce qui concerne les dossiers du chapitre Il PCT, que le
rapport d'examen préliminaire international ait été achevé. Il en va de
méme pour la communication d'informations contenues dans les dossiers.
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CHAPITRE X

DECISIONS

1. Fondement des décisions

1.1  Généralités

Les décisions de I'OEB ne peuvent étre fondées que sur des motifs au  Art. 113(1)
sujet desquels les parties ont pu prendre position.

Cette disposition vise a éviter qu'une partie ne soit prise au dépourvu par
des motifs au sujet desquels elle n'a pu prendre position et qui sont
invoqués dans une décision prise a lI'encontre de sa demande.

Lors de I'examen quant au fond, le demandeur doit donc pouvoir prendre
position sur tous les motifs invoqués a I'encontre de sa demande.

Si, a l'issue d'une procédure d'opposition, le brevet doit étre révoqué, il
convient de veiller a ce que le titulaire du brevet en particulier ait eu
suffisamment de possibilités de prendre position et de se défendre et,
inversement, il convient de veiller a ce que les opposants en particulier
aient eu les mémes possibilités lorsqu'il y a lieu de rejeter les oppositions
ou de maintenir, malgré leur requéte, le brevet sous une forme modifiée.

1.2 Exemples

Si les faits et les motifs déterminants pour la décision ont déja été
exposés par l'une des parties et si la partie dont la demande doit étre
rejetée a disposé de suffisamment de temps pour prendre position, la
décision est conforme aux dispositions de l'art. 113(1) relatives au droit
d'étre entendu. Si la décision a prendre au terme de la procédure
d'opposition est fondée sur des motifs qui, bien qu'ayant été invoqués au
cours de la procédure d'examen, ne l'ont été ni dans les actes
d'opposition, ni dans les observations des parties, ni encore dans les
notifications de la division d'opposition, la division d'opposition doit, avant
de rendre sa décision, introduire ces motifs dans la procédure
d'opposition ; en d'autres termes, elle doit mettre ces motifs en discussion
pour permettre aux parties de prendre position. Si l'opposition est fondée
sur une absence d'activité inventive, le titulaire du brevet doit s'attendre a
ce que l'état de la technique nouvellement invoqué dans la procédure
d'opposition soit considéré en combinaison avec ['état de la technique
décrit dans le préambule d'une revendication indépendante. Toutefois, si
de nouveaux faits et motifs sont introduits dans la procédure ou si les faits
et les motifs sur lesquels doit reposer la décision envisagée n'ont pas été
exposés dans les mémoires des parties d'une maniére assez évidente et
claire pour permettre a la partie intéressée de prendre position, il convient
de donner a celle-ci, avant que la décision ne soit prise, la possibilité de
formuler ses observations et de fournir des preuves.

2. Observation des délais

Une décision ne peut étre prise avant I'expiration d'un délai fixé, a moins
gue toutes les parties auxquelles un délai a été accordé n‘aient renoncé
expressément a en faire usage ou aient pris définitivement position avant
I'expiration du délai. La décision de délivrer le brevet peut étre prise une
fois que le demandeur est réputé avoir approuvé le texte qui lui a été
notifié conformément a la régle 71(3) et a satisfait a toutes les autres
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exigences de forme, et ce méme si le délai qui lui a été imparti dans la
notification établie au titre de la regle 71(3) n'a pas encore expiré.

De plus, afin de garantir que des documents recus a la fin des délais
accordés officiellement soient versés aux dossiers et qu'ils puissent étre
pris en considération dans la décision, il conviendrait, en régle générale,
qu'une décision ne soit prise qu'aprés I'expiration d'un délai interne propre
a I'OEB (de 20 jours par exemple), s'ajoutant au délai officiel, mais dont
les parties ne peuvent cependant tirer aucun droit.

En ce qui concerne les requétes et autres documents parvenant apres
I'expiration des délais, cf. le point VIII, 1.8.

3. Texte faisant foi

L'OEB ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le
brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur
ou par le titulaire du brevet et qui constitue la derniére version utilisée
comme base au cours de la procédure. Par exemple, un texte modifié,
proposé par la division d'examen ou par la division d'opposition (cf. C-VI,
14.1 et 14.2 ainsi que D-VI, 4.2 et 7.2) ne peut par conséquent servir de
base a la décision que s'il a été approuvé par le demandeur ou le titulaire
du brevet.

Lorsqu'une ou plusieurs requétes subsidiaires portant sur différentes
versions du texte proposé en vue de la délivrance ou du maintien du
brevet ont été présentées, chacune de ces versions peut étre considérée
comme étant un texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le
titulaire du brevet au sens de l'art. 113(2) (cf. T 234/86, JO 3/1989, 79) ; il
y a donc lieu de les traiter dans l'ordre indiqué ou approuvé par le
demandeur ou par le titulaire du brevet, jusques et y compris la requéte
admissible venant en téte dans I'ordre de ses préférences, s'il en existe.

Il est essentiel de traiter de telles requétes dans l'ordre approprié. Ainsi,
lorsque l'unique requéte admissible est une requéte subsidiaire, mais que
cette derniére est accompagnée d'une requéte subsidiaire en procédure
orale de rang supérieur (par exemple une requéte visant a la tenue d'une
procédure orale s'il ne peut étre fait droit a la requéte principale), une
notification au titre de la régle 71(3) ne peut pas étre établie sur la base
de la requéte admissible ; en revanche, il convient d'organiser une
procédure orale conformément a la requéte de rang supérieur, ou bien
d'établir une nouvelle notification au titre de la regle 71(1) (cf. X, 5). Si
I'ordre des requétes ne ressort pas clairement des moyens invoqués par
le demandeur, il est nécessaire, avant de poursuivre lI'examen, de
contacter le demandeur pour clarifier la situation.

4, Formulation par écrit

4.1 Généralités

Les décisions doivent étre formulées par écrit. Cela vaut également pour
les décisions prononcées a l'issue de la procédure orale (cf. lll, 9).

Il n'est pas possible d'édicter des régles complétes en ce qui concerne la
forme et le contenu des décisions, ceux-ci variant en fonction des
exigences propres a chaque cas d'espéce.

La décision écrite comporte :
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- la désignation des parties a la procédure (demandeur, titulaire du
brevet, opposants) et, le cas échéant, de leurs mandataires,

- le dispositif et, le cas échéant,
- I'exposé des faits et les conclusions,
- I'exposé des moatifs,

- l'avertissement selon lequel la décision en cause peut faire I'objet
d'un recours (regle 111(2)), et

- la signature et le nom du (des) agent(s) responsable(s).

Si la décision est produite par I'agent responsable a l'aide d'un ordinateur,
le sceau de I'OEB peut remplacer la signature. Si elle est produite
automatiguement par ordinateur, il n'est pas non plus nécessaire
d'indiquer le nom de l'agent responsable (régle 113(2)). La copie versée
au dossier doit comporter le nom et la signature de l'agent ou des agents
responsables.

L'exposé des faits et les conclusions, I'exposé des motifs et l'indication
des voies de recours ne sont généralement pas nécessaires lorsque la
décision se borne a faire droit aux requétes présentées par toutes les
parties. Ceci vaut tout particulierement pour la décision de délivrance, qui
est prise sur la base des pieces qui ont été approuvées par le demandeur
(regle 71(3)). Il en est de méme lorsque le brevet est maintenu sous une
forme modifiée, car dans ce cas, une décision intermédiaire, prise
conformément a l'art. 106(2) et devenue définitive, a été rendue au
préalable en ce qui concerne les pieces sur la base desquelles le brevet
est maintenu (cf. D-VI, 7.2.2). Dans certains cas particuliers, les décisions
qui se bornent a faire droit aux requétes présentées par les parties
peuvent elles aussi comporter un exposé des motifs. Si, par exemple, un
certain nombre de motifs sont invoqués a l'appui d'une requéte en
restitutio in integrum et qu'un seul de ces motifs justifie l'octroi de la
restitutio in integrum, il peut étre opportun de motiver la décision de
restitutio in integrum pour expliciter la pratique suivie par I'Office.

Méme dans les cas ou la décision ne contient pas d'indication des voies
de recours, un recours peut étre formé si la décision est erronée, par
exemple, si la décision de délivrance n'a pas été prise sur la base des
pieces au sujet desquelles le demandeur avait marqué son accord.

4.2  Dispositif
Le dispositif peut par exemple étre libellé comme suit :

"La demande de brevet européen... est rejetée conformément a l'art. 97(2)
CBE";

"L'opposition formée contre le brevet européen ... est rejetée” ; ou
La requéte en restitutio in integrum est rejetée".
4.3 Exposé des faits et conclusions

Il convient d'exposer les faits et les conclusions dans la mesure ou ils
revétent une importance pour la décision.

L'exposé des faits doit présenter sommairement le cas et donner un
résumé des motifs essentiels sur lesquels la décision est fondée et des

Décembre 2007

CHAPITRE X

Regle 113(1)



PARTIE E

Art. 113(1)
Regle 111(2)

X-4 CHAPITRE X

réponses les plus importantes des parties. Toutefois, ces points doivent
étre traités en détail dans I'exposé des motifs qui suit I'exposé des faits.
Les faits et les conclusions qui n'ont pas d'importance pour la décision,
par exemple les requétes en modification non maintenues, n'ont pas a
étre mentionnés.

L'objet de la demande ainsi que les pieces (notamment les
revendications) sur lesquelles est fondée la décision doivent ressortir
clairement de I'exposé des faits et des conclusions. Le texte de la ou des
revendications indépendantes et d'autres revendications ou passages de
la description particulierement importants sur lesquels la décision est
fondée doit étre reproduit littéralement dans la langue de la procédure (cf.
régle 3(2)). En ce qui concerne les revendications dépendantes, il peut
étre suffisant de se référer au contenu du dossier.

4.4  Décision rendue en I'état du dossier

Les demandeurs ont la possibilité de demander qu'une décision soit
rendue en I'état du dossier. Tel peut étre par exemple le cas lorsque tous
les arguments ont été suffisamment exposés au cours de la procédure, et
que le demandeur souhaite qu'une décision susceptible de recours soit
rapidement rendue. La décision revét alors la forme standard et se borne,
dans l'exposé des motifs, a faire référence a la ou aux natifications
antérieures ainsi qu'au fait que le demandeur a sollicité ce type de
décision.

5. Exposé des motifs

L'exposé des motifs doit contenir, dans un ordre logique, les arguments
qui justifient le dispositif. 1l doit étre complet et pouvoir se comprendre par
lui-méme, c'est-a-dire en principe sans recours a des renvois. Toutefois, si
une question a déja été traitée en détail dans une seule notification
présente dans le dossier, il est possible de résumer dans la décision les
motifs se rapportant a cette question et de faire référence a la notification
en cause pour les détails.

Les conclusions tirées des faits et des moyens de preuve, par exemple
des documents publiés, doivent étre énoncées clairement. Les passages
d'un document publié qui revétent une importance pour la décision doivent
étre indiqgués de maniére telle que les conclusions auxquelles ils
conduisent puissent étre vérifiées sans difficulté. Il ne suffit donc pas, par
exemple, d'affirmer simplement que les documents cités prouvent que
I'objet du brevet est déja connu ou n'implique pas d'activité inventive, ou a
l'inverse gu'ils ne mettent pas en doute sa brevetabilité. Il faut au contraire
montrer, en se référant a des passages précis des documents publiés,
pourquoi il en est ainsi.

Il importe en particulier d'accorder la plus grande attention aux faits et
arguments importants qui pourraient étre opposés a la décision rendue,
faute de quoi il pourrait se dégager I'impression que ces points ont été
omis ou négligés. Des documents présentés a l'appui des mémes faits ou
arguments peuvent étre traités sous une forme résumée, ceci afin d'éviter
d'allonger inutilement I'exposé des motifs.

En ce qui concerne les points litigieux qui revétent une importance
essentielle pour la décision, il est particulierement important que l'exposé
des motifs soit complet et détaillé. Néanmoins, des détails inutiles ou des
motifs supplémentaires destinés a apporter une nouvelle preuve de ce qui
a déja été prouvé ne devraient pas étre mentionnés.
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Si, au cours de la procédure d'examen, le demandeur a déposé une
requéte principale et une ou plusieurs requétes subsidiaires (cf. X, 3), et
gu'aucune de ces requétes n'est admissible, il convient, dans la décision
de rejet de la demande conformément a l'art. 97(2), d'indiquer non
seulement les raisons pour lesquelles la requéte principale n'est pas
admissible, mais aussi celles pour lesquelles chacune des requétes
subsidiaires ne l'est pas. Si l'une des requétes est admissible, la
notification prévue a la régle 71(3) doit étre établie sur la base de la
(premiere) requéte admissible, et expliquer pourquoi les requétes qui la
précédaient dans l'ordre des préférences du demandeur ne sont pas
admissibles. Si le demandeur, en réponse a la notification émise en
application de la regle 71(3), maintient les requétes non admissibles qui
précédent dans l'ordre de ses préférences, la demande doit étre rejetée
conformément a l'art. 97(2). Dans la décision de rejet, il convient
d'exposer les raisons pour lesquelles aucune des requétes précédant la
requéte jugée admissible dans l'ordre des préférences du demandeur
n'est admissible, et de préciser que celui-ci n'a pas donné son accord sur
la requéte qui avait été jugée admissible. Si, aprés I'établissement de la
notification au titre de la régle 71(3), le texte des requétes maintenues
n'est pas modifié par rapport au texte consigné dans le dossier, I'exigence
visée a la regle 71(4) en ce qui concerne la production des traductions et
le paiement des taxes ne s'applique pas. Ces questions sont également
traitées dans le renseignement juridique n° 15/05 (rév.2), JO 6/2005, 357.

De la méme maniére, si, au cours d'une procédure d'opposition, le
titulaire du brevet a présenté une ou plusieurs requétes subsidiaires en
sus de sa requéte principale, et qu'aucune de ces requétes n'est
admissible, le brevet doit étre révoqué, et il convient d'exposer dans la
décision les raisons pour lesquelles aucune des requétes présentées et
maintenues par le titulaire du brevet n'a été jugée admissible. Si I'une des
requétes du titulaire du brevet visant au maintien du brevet sous une
forme modifiée est jugée admissible, la division d'opposition doit rendre
une décision intermédiaire sur la base de la (premiére) requéte
admissible. Dans cette décision, elle doit expliquer pourquoi cette requéte
remplit les conditions de la CBE et pourquoi les requétes qui la précedent
dans l'ordre des préférences du titulaire du brevet ne les remplissent pas.

Dés lors qu'une décision implique le rejet de toutes les requétes, elle ne
peut pas étre prise avant que le demandeur ou le titulaire du brevet ait été
informé des raisons pour lesquelles aucune de ces requétes n'a été jugée
admissible, de maniére a ce qu'il ne soit pas privé de la possibilité de
prendre position (art. 113(1) - droit d'étre entendu). De la méme maniere,
le ou les opposants doivent avoir la possibilité de faire part de leurs
observations avant que l'admissibilité d'une requéte subsidiaire ne soit
constatée dans une décision intermédiaire (cf. D-VI, 7.2).

Pour déterminer a quel endroit de la décision il convient de traiter la
requéte subsidiaire, on se fondera sur des considérations d'ordre pratique.
L'accent doit étre mis sur le traitement des revendications indépendantes,
alors qu'il n'est pas nécessaire que l'exposé des motifs relatif aux
revendications dépendantes soit aussi détaillé, & moins que ces derniéres
ne revétent, dans un cas d'espéece, une importance particuliére.

Si une division d'examen ou d'opposition a exercé le pouvoir
d'appréciation qui lui est conféré par la régle 116 pour refuser des faits,
preuves ou requétes présentés tardivement, elle doit exposer dans la
décision les motifs de son refus. Une simple référence au pouvoir
d'appréciation conféré par la régle 116 ne suffit pas. Il en va de méme
lorsque la division d'examen exerce son pouvoir d'appréciation pour
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refuser des modifications au titre de la regle 137(3) (cf. T 755/96, JO
4/2000, 174).

Il n'existe aucune régle stricte exigeant qu'une décision traite tous les
points litigieux ou susceptibles de le devenir entre l'instance qui statue et
les parties concernées. Pour des raisons d'économie, il est cependant
approprié de fonder un rejet sur plusieurs motifs distincts afin d'arriver le
plus rapidement possible a une décision définitive. Par conséquent, une
division d'examen ou d'opposition devrait traiter les questions qui
pourraient étre pertinentes en seconde instance, dans la mesure ou cela
n'‘entraine pas d'importants travaux supplémentaires, pour éviter, dans le
cas ou la chambre de recours ne maintient pas la décision, que l'affaire ne
soit renvoyée devant l'instance qui a pris celle-ci.

6. Décisions ne mettant pas fin a une procédure - décisions
intermédiaires

En principe, il est possible de prendre des décisions intermédiaires. Il
convient cependant de signaler a cet égard que, conformément a
I'art. 106(2), une décision qui ne met pas fin a une procédure a l'égard
d'une des parties ne peut faire I'objet d'un recours qu'avec la décision
finale, a moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.

Il incombe a l'instance concernée d'apprécier s'il convient de prendre une
décision intermédiaire (cf. cependant D-VI, 7.2.2 pour ce qui est de la
décision intermédiaire de maintien d'un brevet sous une forme modifiée,
rendue lors d'une procédure d'opposition). Afin d'empécher le
fractionnement de la procédure, les décisions intermédiaires ne devraient
pas constituer la régle. En outre, elles ne devraient étre prises que
lorsqu'elles sont de nature a rendre l'ensemble de la procédure moins
colteuse ou plus courte. Il conviendrait dans ce contexte de prendre
également en considération, le cas échéant, les intéréts des parties a la
procédure. En général, une décision intermédiaire ne sera opportune que
si elle prévoit la possibilité de former un recours indépendant, puisque ce
n'‘est que de cette maniere que la décision sur la question préliminaire
acquiert force de chose jugée avant que ne soit rendue la décision
mettant fin a la procédure. (La procédure doit étre suspendue jusqu'a ce
que la décision ait acquis force de chose jugée.) Il est particulierement
important de permettre un recours indépendant si la poursuite de la
procédure dépend d'une décision préliminaire sur une question juridique
fondamentale, par exemple si plusieurs chambres de recours ont statué
dans un sens différent ou si des décisions divergentes ont été rendues
par plusieurs divisions d'examen ou d'opposition sans qu'une décision ait
été rendue a ce sujet par une chambre de recours. Les décisions
intermédiaires doivent étre motivées. Si la décision intermédiaire ne
prévoit pas la possibilité de former un recours indépendant, les motifs de
cette décision peuvent n'étre exposés que dans la décision finale.

7. Autorité des décisions des chambres de recours dans la
méme affaire

Si une instance doit rendre une décision dans une affaire qui lui a déja été
renvoyée pour suite & donner par la chambre de recours, elle est liée par
les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour
autant que les faits de la cause, par exemple I'objet du brevet et I'état de
la technique & prendre en considération, soient les mémes.
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La division d'opposition n'est pas liée par une décision rendue par une
chambre de recours & la suite d'un recours formé contre une décision
d'une division d'examen (cf. T 167/93, JO 6/1997, 229). Cela ressort trés
clairement de la derniére phrase de l'art. 111(2), qui dispose uniqguement
gue la division d'examen est liée par les décisions rendues sur les recours
formés a l'encontre des décisions de la section de dép6t. La procédure
d'opposition est une procédure entierement distincte de la procédure
d'examen, et la division d'opposition est habilitée a examiner a nouveau
les faits, les moyens de preuve et les arguments invoqués, d'autant plus
gu'une autre partie ('opposant) est alors impliqguée. Ce faisant, elle doit
cependant tenir compte de l'appréciation de ces faits, moyens de preuve
et arguments donnée dans l'exposé des motifs de la décision de la
chambre de recours.

8. Indication des voies de recours

Les décisions de I'OEB contre lesquelles un recours est ouvert doivent
étre accompagnées d'un avertissement selon lequel la décision en cause
peut faire I'objet d'un recours. L'avertissement doit également appeler
I'attention des parties sur les dispositions des art. 106 a 108 et des regles
97 et 98 dont le texte doit étre annexé. Les parties ne peuvent se prévaloir
de I'omission de cet avertissement.

9. Signification

Les décisions sont signifiées d'office (cf. I, 2).

10. Rectification d'erreurs dans les décisions

Il convient d'opérer une distinction trés nette entre la rectification d'erreurs
contenues dans les décisions et la correction d'erreurs, conformément a la
regle 139, dans les piéces soumises par le demandeur (ou le titulaire du
brevet). Pour ce dernier point, cf. A-V, 3 et C-VI, 5.4. Il n'est pas possible
de corriger indirectement des erreurs commises dans les pieces de la
demande ou dans les documents du brevet par le demandeur ou le
titulaire du brevet en rectifiant la décision de délivrance (ou de maintien du
brevet sous une forme modifiée).

La rectification d'une décision n'est admissible que si le texte de cette
décision est manifestement différent de ce que l'instance concernée avait
l'intention d'exprimer. Par conséquent, dans les décisions, seules les
fautes d'expression, de transcription et les erreurs manifestes peuvent
étre rectifiées.

Les piéces sur lesquelles le demandeur a donné son accord en vue de la
délivrance d'un brevet ou sur lesquelles le titulaire du brevet a donné son
accord en vue du maintien du brevet sous une forme modifiée font partie
intégrante de la décision de délivrance (cf. T 850/95, JO 4/1997, 152) ou
de maintien du brevet sous une forme modifiée. Si une décision porte sur
des pieces erronées ou incomplétes, par exemple lorsque des
revendications, des parties de la description ou des dessins qui avaient
été déposés a titre de remplacement, et dont la recevabilité n'avait a
aucun moment été mise en cause durant la procédure antérieure, ont été
omis dans le brevet délivré, il convient d'autoriser la rectification du texte
de la description, des revendications ou des dessins.
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Il n'en reste pas moins que le demandeur ou le titulaire du brevet doit
soigneusement contrdler les piéces qui lui sont proposées en vue de la
délivrance d'un brevet ou du maintien du brevet sous une forme modifiée.

La rectification des décisions est effectuée par décision prise sur requéte
motivée de I'une des parties ou d'office par I'OEB. S'il n'est pas fait droit a
la requéte en rectification, la décision de rejet doit étre motivée (cf.
T 850/95, JO 4/1997, 152). Les motifs de ce rejet doivent avoir été
préalablement notifiés au requérant (art. 113(1)).
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RECOURS

1. Effet suspensif

Les chambres de recours n'étant liées par aucune instruction, le présent
chapitre ne traite en détail que les questions se rapportant a la révision
préjudicielle. A ce stade de la procédure, l'instance du premier degré reste
compétente.

Les décisions de la section de dépdt, des divisions d'examen, des
divisions d'opposition et de la division juridique sont susceptibles de
recours.

Le recours a un effet suspensif. Il empéche ainsi la décision de passer en
force de chose jugée et a, en outre, pour conséquence de suspendre les
effets de la décision. Etant donné que la décision ne peut pas étre
exécutée, il en résulte que l'inscription au Registre européen des brevets,
la mention dans le Bulletin européen des brevets et, le cas échéant, la
publication d'un nouveau fascicule du brevet européen n'ont pas lieu.

2. Recours formé aprés renonciation au brevet européen ou
apres extinction de celui-cl

Un recours peut étre formé contre la décision de la division d'opposition,
méme s'il a été renoncé au brevet européen pour tous les Etats désignés
ou si celui-ci s'est éteint pour tous ces Etats.

3. Recours formé contre la répartition des frais

Aucun recours ne peut avoir pour seul objet la répartition des frais de la
procédure d'opposition. Une partie qui s'estime |ésée par la répartition des
frais ne peut, par conséquent, attaquer la décision rendue sur les frais que
si elle forme également, pour d'autres motifs recevables, un recours
contre la décision rendue sur |'opposition.

4, Recours formé contre la décision de la division d'opposition
relative a la fixation des frais

Les décisions de la division d'opposition relatives a la fixation des frais de
la procédure d'opposition sont susceptibles de recours, conformément a la
regle 97(2), si le montant des frais dépasse le montant de la taxe de
recours.

5. Personnes admises a former un recours et parties ala
procédure

Toute partie a la procédure ayant conduit a une décision peut recourir
contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit a ses
prétentions. Les autres parties a ladite procédure sont de droit parties a la
procédure de recours.

6. Délai et forme

Le recours doit étre formé aupres de I'OEB dans un délai de deux mois a
compter du jour de la signification de la décision. Le recours n'est
considéré comme formé qu'aprés le paiement de la taxe de recours dont
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le montant est fixé par le reglement relatif aux taxes afférent a la CBE. Un
mémoire exposant les motifs du recours doit étre déposé par écrit dans un
délai de quatre mois a compter de la date de la signification de la
décision.

7. Révision préjudicielle

7.1  Généralités

Si l'instance dont la décision est attaquée considére le recours comme
recevable et fondé, elle doit y faire droit. Cette disposition ne s'applique
pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours a une
autre partie.

C'est pourquoi l'obligation ou la possibilité de faire droit au recours par
voie de révision préjudicielle peut étre liée a une décision de la section de
dépbt, de la division juridiqgue ou de la division d'examen. Dans la
procédure d'opposition, elle ne se présente que dans le cas particulier ou
toutes les oppositions ont été retirées et ou le titulaire du brevet forme un
recours.

L'instance du premier degré ne dispose que d'un délai de trois mois pour
faire droit au recours aprés réception du mémoire exposant les motifs du
recours. Elle doit par conséquent instruire le recours en priorité et entamer
sans retard I'examen de recevabilité, et, si elle juge le recours recevable
sous la forme dans laquelle il a été déposé, elle examine immédiatement
apres s'il est fondé.

L'instance concernée fera droit au recours si l'examen des motifs
invoqués a l'appui de celui-ci la convainc que le recours est recevable et
fondé. Cela pourrait se produire lorsque, par exemple,

i) l'instance n'a pas diment tenu compte de certains documents que
comportait le dossier au moment de la décision,

i) l'instance, par suite d'une inadvertance de I'OEB, n'a pas recu des
documents qui ont été fournis a I'Office dans les délais avant
gu'elle ne rende sa décision.

iii) la décision prise par l'instance concernée semble justifiée, mais le
demandeur présente de nouveaux faits ou moyens de preuve ou
soumet des modifications de la demande qui rendent ainsi sans
objet les objections figurant dans la décision contre laquelle est
introduit le recours (cf. T 139/87, JO 3/1990, 68).

Par conséquent, lorsque de nouvelles modifications sont présentées qui
rendent sans objet les objections de fond soulevées dans la décision
attaquée, il y a lieu de faire droit au recours. Cela pourrait étre le cas,
notamment, lorsqu'il s'agit de modifications effectivement proposées par
la division d'examen au cours de la procédure mais que le demandeur
avait alors refusées. Si les modifications présentées rendent sans objet
les objections soulevées dans la décision contestée, mais ameénent a en
soulever de nouvelles, qui n'étaient pas entrées en ligne de compte
jusqu'alors, il convient également de faire droit au recours, le demandeur
ayant droit & deux instances (cf. T 219/93, non publiée au JO). Il se peut
que les nouvelles objections nécessitent I'envoi d'une notification et/ou
l'organisation d'une procédure orale avant qu'une nouvelle décision ne
soit rendue (cf. T 691/91 et T 919/95, non publiées au J.O.).
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En ce qui concerne les avantages d'une décision traitant plusieurs points
litigieux, cf. X, 5, dernier paragraphe.

7.2  Renvoi devant la chambre de recours

S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai de trois mois aprés
réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit étre
immédiatement déféré a la chambre de recours, sans avis sur le fond.

7.3 Remboursement de la taxe de recours

Lorsque l'instance dont la décision a été attaquée fait droit au recours, elle
ordonne le remboursement de la taxe de recours si le remboursement est
équitable en raison d'un vice substantiel de procédure. Tel est surtout le
cas lorsque la décision a été prise sans tenir compte de faits ou de
moyens de preuve essentiels, notamment, par exemple, lorsqu'une piece
déposée dans les délais a 'OEB par la partie concernée n'a pas été
versée au dossier avant la décision, ou lorsque la décision est fondée sur
des faits ou des moyens de preuve au sujet desquels la partie concernée
n'a pas pu se prononcer.

S'il est fait droit au recours par voie de révision préjudicielle non pas en
raison d'un vice substantiel de procédure mais, par exemple, parce que la
partie concernée présente des modifications au moment ou elle introduit
le recours, la taxe de recours ne sera pas remboursée.

Si l'instance dont la décision est attaquée considére que les conditions
requises a l'article 109 CBE pour l'octroi de la révision préjudicielle sont
remplies, mais pas celles requises a la regle 103(1)a) CBE pour le
remboursement de la taxe de recours, elle doit faire droit au recours et
déférer a la chambre de recours, pour décision, la requéte en
remboursement de la taxe de recours (cf. J 32/95, JO 12/1999, 7/3).

La requéte en remboursement de la taxe de recours ne sera déférée a la
chambre de recours que si elle a été présentée en méme temps que le
recours (cf. G 3/03 et T 21/02).

Lorsque des modifications ont été présentées (c’est-a-dire qu’une révision
préjudicielle doit étre effectuée), mais qu’un vice substantiel de procédure
s'est produit, la taxe de recours doit étre remboursée, méme si cela n'a
pas été explicitement demandé par le requérant (cf. G 3/03).

8. Réglements de procédure des instances du second degré

Les modalités de la procédure suivie devant les chambres de recours sont
fixées dans leur reglement de procédure (JO 3/2003, 89). La Grande
Chambre de recours a, elle aussi, arrété un réglement de procédure
(JO 5/2007, 303).
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CHAPITRE XII

REQUETE D'UN TRIBUNAL NATIONAL EN VUE D'OBTENIR UN AVIS
TECHNIQUE SUR UN BREVET EUROPEEN

1. Généralités

A la requéte du tribunal national compétent saisi de l'action en  Art. 25
contrefacon ou en nullité, 'OEB est tenu de fournir, contre paiement d'une
redevance appropriée, un avis technique sur le brevet européen en

cause. Les divisions d'examen sont compétentes pour la délivrance de

ces avis.

Seules les requétes présentées par un tribunal national d'un Etat
contractant seront acceptées par I'OEB. Toutefois, il n'appartient pas a
I'OEB de vérifier si le tribunal qui a présenté la requéte est "compétent” ou
non pour statuer sur l'action en contrefacon ou en nullité. La division
d'examen doit s'assurer cependant que "l'objet de l'action" est bien un
brevet européen.

La division d'examen chargée de délivrer l'avis technique donne aux
parties la possibilité de soumettre leurs arguments par écrit si le tribunal
l'autorise. Toutefois, les parties ne peuvent se prévaloir du droit d'étre
entendues par I'OEB. Néanmoins, si la division d'examen le juge
nécessaire, elle peut inviter les parties, par l'intermédiaire du tribunal et a
condition que celui-ci l'autorise, soit a étre entendues par la division
d'examen, soit a présenter des observations complémentaires sur des
points particuliers soulevés par la division d'examen. Si les parties sont
entendues, cette audition n'est pas considérée comme constituant une
procédure orale au sens de l'art. 116.

L'avis technique n'est pas une décision de I'OEB. Par conséquent, les
parties a la procédure nationale ne sont pas admises a former un recours
auprés de I'OEB contre un avis défavorable.

2. Etendue de l'avis technique

La division d'examen est tenue de fournir sur requéte un "avis technique”.
Cela signifie qu'elle ne doit fournir un avis que dans la mesure ou les
guestions posées ont un caractére technique. Toutefois, elle ne doit pas
adopter une approche trop restrictive a cet égard, mais s'efforcer au
contraire d'apporter son aide au tribunal national dans des limites
raisonnables, tout en ayant présent a l'esprit que la décision proprement
dite sur la nullité ou la contrefagcon reléeve exclusivement de la
compétence du tribunal national.

D'une maniere générale, la division d'examen doit s'efforcer de donner un
avis technigue sur toute question analogue a celles qui sont normalement
traitées au cours de la procédure européenne d'examen quant au fond,
méme lorsque ces questions revétent a la fois un aspect juridique et
technique. D'autre part, la division d'examen doit s'abstenir de toute
déclaration particuliere concernant la validité du brevet ou sa contrefagon
éventuelle. De méme, elle ne doit formuler aucun avis concernant
I'étendue de la protection (art. 69 et protocole y afférent).

La requéte présentée par un tribunal national devrait étre formulée de
fagon claire et précise, de fagon a ce que la division d'examen n'ait pas de
doutes au sujet des questions sur lesquelles le tribunal souhaite avoir un
avis. Etant donné que c'est au tribunal qu'il appartient de trancher les
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points de droit soulevés par les questions en cause, et que la plupart de
ces questions ont a la fois un caractére juridiqgue et technique, il faut
s'attendre a ce que le tribunal fasse, dans la mesure du possible, une
distinction claire entre les aspects juridiques et les aspects techniques sur
lesquels il requiert I'avis de I'OEB.

3. Composition et taches de la division d'examen

3.1  Composition

La division d'examen examine la requéte dans la composition prévue a
I'art. 18(2). Elle doit donc se composer de trois examinateurs techniciens ;
en regle générale, elle comprend également un examinateur juriste. La
responsabilité principale du traitement de la requéte est confiée, jusqu'a la
formulation de l'avis, a un examinateur technicien, ci-apres dénommeé
"premier examinateur".

Afin de garantir que des procédures antérieures devant 'OEB relatives a
la demande/au brevet en cause n'aient aucune incidence sur l'avis délivré,
les examinateurs qui ont pris part a ces procédures comme membres
d'une division d'examen ou d'opposition ne devraient pas étre membres
de la division d'examen instituée en vertu de l'art. 25. Si cela s'avéere
impossible en pratique, les noms des membres proposés pour constituer
la division d'examen prévue a l'art. 25, et notamment de ceux ayant
participé a la procédure européenne d'examen ou d'opposition relative au
cas d'espece, doivent étre portés a la connaissance du tribunal national et
des parties. Le tribunal doit étre invité a déclarer si, dans ces conditions, il
maintient sa requéte en vue d'obtenir un avis technique.

3.2 Taches

Le premier examinateur agit au nom de la division d'examen et est
chargé, en régle générale, d'établir les notifications destinées au tribunal.
Il doit également rédiger un projet d'avis qu'il transmet pour examen aux
autres membres de la division. S'il est proposé dapporter des
modifications au projet et si ces modifications donnent lieu a des
divergences de vue, le président de la division doit organiser une réunion
afin de trouver une solution a ces divergences. L'avis définitif doit étre
signé par tous les membres de la division.

4, Langue utilisée

En principe, la langue a utiliser doit étre la langue de la procédure relative
au brevet européen. Toutefois, si le tribunal en fait la demande, une autre
langue officielle de I'OEB peut étre utilisée. La requéte proprement dite,
les piéces produites par les parties et les modifications apportées au
brevet doivent au moins étre rédigées ou traduites dans cette langue.
L'avis doit également étre délivré dans cette langue. Toutefois, la division
d'examen doit tenir compte, le cas échéant, des dispositions de I'art. 70(2)
a (4).

En ce qui concerne les documents utilisés comme moyens de preuve, les
dispositions de la régle 3(3) s'appliquent (cf. A-VIII, 3).

Il appartient au tribunal ou aux parties de produire toutes les traductions

susceptibles d'étre requises pour satisfaire aux conditions énoncées
ci-dessus.
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5. Procédure

La procédure comprend normalement les étapes suivantes :
5.1  Vérification par I'agent des formalités

L'agent des formalités vérifie si la redevance a bien été acquittée et s'il  Art. 2, point 20 RRT
n'existe aucune irrégularité manifeste en ce qui concerne la langue

utilisée. S'il constate I'existence de telles irrégularités, l'agent des

formalités informe le tribunal, par écrit, qu'aucun travail de fond sur l'avis a

émettre ne peut commencer tant qu'il n'a pas été remédié a ces

irrégularités. Toutefois, aucun délai ne peut étre imposé au tribunal.

S'il est spécifié dans le dossier que le tribunal autorise les parties a
présenter a I'OEB des arguments par écrit, et si ceux-ci ne figurent pas
déja dans le dossier, l'agent des formalités informe les parties, par écrit et
par l'intermédiaire du tribunal, qu'un délai (d'environ deux mois) leur est
accordé pour présenter ces arguments.

5.2  Examen préliminaire

Lorsque les conditions de forme sont remplies et que, le cas échéant, les
arguments présentés par les parties figurent au dossier, l'affaire est
transmise a la direction compétente pour le domaine technique dont
releve le brevet, en vue de constituer la division d'examen. A supposer
gu'une division d'examen composée entierement de nouveaux membres
puisse étre formée ou, si cela n'est pas possible, que le tribunal
maintienne sa requéte (cf. Xll, 3), le premier examinateur effectue un
examen préliminaire pour déterminer si :

i) la division d'examen est compétente pour répondre, au moins en
partie, aux questions posées par le tribunal national ;

ii) les documents déposés sont suffisamment complets et les
traductions nécessaires ont été également produites.

Si le premier examinateur constate des irrégularités sur ces points, il en
informe par écrit le tribunal national.

5.3 Retrait de la requéte

Si la requéte en vue d'obtenir un avis technique est retirée avant que la  Art. 10 RRT
division d'examen n'entame le travail de fond sur l'avis a émettre, la taxe
sera remboursée a 75 %.

5.4  Etablissement et délivrance de l'avis technique

Lorsqu'il a été remédié aux irrégularités visées au point 5.1 ou 5.2
ci-dessus, la division d'examen doit établir l'avis technique le plus
rapidement possible.

Cet avis doit étre adressé au tribunal national. Tous les documents faisant
partie de la procédure nationale, qui ont été envoyés par le tribunal,
doivent lui étre retournés avec l'avis.

5.5 Inspection publique
Le dossier relatif a une requéte en vue d'obtenir un avis technique n'est

pas un dossier au sens de l'art. 128 et n'est donc pas ouvert a l'inspection
publigue.
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5.6 Comparution devant le tribunal national

Si, apres la délivrance de l'avis, le tribunal national invite la division
d'examen & comparaitre devant lui, le tribunal doit étre informé que I'OEB
est disposé a envoyer I'un des membres de la division, a condition que
ses frais soient remboursés et étant entendu que ce membre ne devra
répondre qu'aux questions relatives a l'avis technique délivré, sans qu'il
puisse lui étre demandé de donner un avis sur des aspects
complémentaires, sauf si ceux-ci ont été communiqués par écrit a la
division d'examen au moins un mois avant la comparution devant le
tribunal.
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INSCRIPTION AU REGISTRE DE TRANSFERTS, LICENCES ET
AUTRES DROITS, ETC.

1. Transfert de la demande de brevet européen

Une demande de brevet européen peut étre transférée pour un ou
plusieurs des Etats contractants désignés.

Sans préjudice de I'art. 72, le transfert d'une demande de brevet européen
est inscrit au Registre européen des brevets a la requéte de toute partie
intéressée, si des documents prouvant ce transfert ont été fournis a 'OEB.
La requéte n'est réputée présentée qu'aprés le paiement de la taxe
d'administration prescrite.

Toute piéce écrite de nature a prouver le transfert est recevable. Il est
possible de produire une déclaration signée des deux parties, mais une
déclaration signée du cédant est en tout état de cause suffisante, dans la
mesure ou I'OEB notifie de toute fagcon au cessionnaire l'inscription au
Registre. Les preuves littérales officielles (originaux ou copies certifiées
conformes), comme l'acte de transfert ou des documents officiels
établissant le transfert ou des extraits de cet acte ou de ces documents,
sont également valables.

Si la preuve produite n'est pas suffisante, 'OEB en informe la partie
demandant le transfert et l'invite a remédier aux irrégularités constatées.

Si la requéte satisfait aux conditions de la régle 22(1), le transfert est
inscrit a la date a laquelle 'OEB a recu la requéte, la preuve requise ou la
taxe, la date la plus récente étant applicable.

A la date susmentionnée, le transfert prend effet a I'égard de I'OEB, ce qui
signifie qu'a compter de cette date, le demandeur nouvellement inscrit est
habilité a exercer le droit au brevet européen dans les procédures devant
'OEB (art. 60(3)). L'art. 118 est applicable lorsque le transfert ne concer-
ne que certains Etats désignés.

La division juridique est compétente pour les décisions défavorables
concernant les inscriptions au Registre européen des brevets.

2. Transfert du brevet européen

Les dispositions ci-dessus sont applicables a l'inscription d'un transfert du
brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure
d'opposition.

3. Licences et autres droits

Une demande de brevet européen peut donner lieu a la constitution de
droits réels et peut faire I'objet de licences ainsi que d'une exécution
forcée. Les dispositions de la régle 22(1) et (2) sont applicables a
l'inscription de la concession, de la constitution ou du transfert de ces
droits (cf. XIII, 1).

Une licence est inscrite au Registre européen des brevets en tant que
licence exclusive si le demandeur et le licencié le requierent. Une licence
est inscrite en tant que sous-licence, lorsqu'elle est concédée par le
titulaire d'une licence inscrite au Registre européen des brevets.
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Sur requéte et sous réserve du paiement de la taxe d'administration
prescrite, les licences et autres droits inscrits sont radiés sur présentation
de documents prouvant a I'OEB que le droit s'est éteint ou d'une
déclaration par laquelle le titulaire du droit consent a la radiation.

4, Changement de nom

Tout changement de nom du demandeur ou du titulaire d'un brevet
européen doit étre inscrit au Registre sur présentation des piéces
justificatives (par exemple une copie du registre du commerce).

Décembre 2007
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