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Exposé des faits et concl usions

1420.D

Le présent recours concerne |a demande de brevet
européen n° 94 913 644.4 (n° de publication 0 694 032)
correspondant a | a demande i nternationale publiée sous
le n° WO 94 124 103, dont |a soci été anonyne RhOne-
Poul enc Rorer était titulaire.

Dans une notification en date du 3 décenbre 1997 établie
conforménment a |"article 96(2) et a la régle 51(2) de la
CBE, |a Division d exanen, sur |a base des docunents
cités dans | e rapport de recherche, a informé le
titulaire de | a demande de ce que |'objet des
revendications 1 a 5 nanquait d'activité inventive au
regard de |'ensei gnenent du docunent D4 et qu' ainsi ces
revendi cati ons n' étai ent point adni ssibles aux ternmes de
| "article 52(1) de |la CBE

Dans sa réponse du 30 mars 1998, la titulaire de la
denmande a répondu a ces objections et nmintenu que

| " obj et de ses revendications était en |'état inventif
au regard des divul gations du docunent D4 représentant
|" état de la technique |e plus proche.

Par décision en date du 15 mai 1998, |a Division

d' exanen a rejeté | a denande de brevet pour défaut

d activité inventive des revendications 1 a 5, en se
fondant sur |'enseignenent du docunent D4.

Par lettre du 28 nmai 1998, la titulaire a forné un
recours contre cette décision et a payé |a taxe de

recours.

Dans son nménoire de recours du 17 juin 1998, |a
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requérante a :

1) demandé |'annul ation de |a décision entreprise et |la
délivrance d' un brevet sur |a base de revendications
nodi fiées 1 et 5 telles que déposées en néne tenps
gue |l e ménoire exposant les nmotifs du recours ;

2) requis |le renboursenent de |l a taxe de recours sur le
fondenment de la régle 67 de la CBE, notif tiré d' un
vi ce substantiel de procédure pour défaut de respect
par |la preniére instance du principe du
contradictoire édicté a |l'article 113(1) de la CBE

Par décision en date du 22 juillet 1998, |a premnieéere

i nstance, par voie de révision préjudicielle, a fait
droit au recours sur le fond et a déféré a |a Chanbre de
recours la requéte en renboursenent de | a taxe de

recours.

Motifs de | a déci sion

Sur | a conpétence de | a Chanbre de recours

1420.D

Le recours, régulier en |la forne, est recevable.

La décision entreprise ayant, quant au fond, fait

| ' obj et d une révision préjudicielle par la prem ére
i nstance, ne deneure en litige que |a seule requéte
rel ative au renboursenent de |a taxe de recours.

Il appartient néannoins a |a Chanbre de recours, come a
toute instance juridictionnelle de vérifier |les
condi ti ons de sa sai sine.
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A cet égard, en droit, la regle 67 de | a CBE di spose que
| e renboursenent de |la taxe de recours est ordonné en
cas de révision préjudicielle ou lorsqu'il est fait
droit au recours par |la Chanbre de recours, si tel
renbour senent est équitable en raison d un vice
substanti el de procédure.

Le renboursenent est ordonné, en cas de révision
préjudicielle, par |'instance dont |a décision a été
attaquée et, dans |les autres cas, par |a Chanbre de
recours.

L'"article 109(2) CBE di spose pour sa part que s'il n'est
pas fait droit au recours par voie de révision
préjudicielle dans un délai déternminé, |le recours est

i medi at enent déféré a | a Chanbre de recours sans avis
sur | e fond.

Miutatis mutandis il appartenait donc a |'instance du
prem er degré de ne statuer sur ce chef de demande que
si elle adnettait la révision préjudicielle de la
déci si on attaquée d' une part, et entendait faire droit
au renboursenent d' autre part.

En fait, dans le cas de |'espéce, |la Division d exanen
aprés avoir accordé la révision préjudicielle a statué
ainsi qu'il suit : "la requéte en renboursenent de |la
taxe de recours est déférée a |a Chanbre de recours pour
déci si on".

Une telle décision s'anal yse nécessairenment en une
décision inplicite de non adm ssion de |a requéte,
entrainant ainsi de plein droit son examen par

| "i nstance contentieuse du second degré que constitue la
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Chanbre de recours, de néne que, nmutatis nutandis, en
cas de refus de la révision préjudicielle e fond du
litige est de plein droit déféré a cette nénme instance,
ainsi qu' il est disposé a |'article 109(2) de |la CBE
Reconnaitre a la premi ére instance | e pouvoir de refuser
| e renboursenent de |a taxe de recours, ce qui n'aurait
rien que de trés ordinaire en droit processue

pui squ' ainsi elle statuerait sur |'ensenble des requétes
constitutives de sa saisine, reviendrait néannmoins a
obliger la requérante a user d' un degré suppl énentaire
de juridiction de nature contentieuse succédant au degré
graci eux et expédient que constitue |'instance en
révision préjudicielle, et ainsi a payer une nouvelle
taxe de recours pour obtenir renboursenent de |a

prem ére, et ce but achevé n'étre en rien garanti du
renbour senent de | a seconde, ce qui équivaudrait a un
résultat absurde. De néne que |'essence de procédure

d' expédient de la révision préjudicielle serait
dénat ur ée.

Il n"appartenait ainsi donc pas a |'instance du premer
degré de statuer par une décision pure et sinple de
rejet de cette requéte si elle |'estimait non fondée,
mais plutét come elle |'a fait judicieusenent de
choisir de fait d en réserver |a connaissance a |la
Chanbre de recours, des lors qu' elle n"a par anal ogi e
avec |"article 109(2) CBE que |le pouvoir de faire droit
ou de transnettre.

Agi ssant ainsi, alors que les directives d' exanen de

| ' époque deneurai ent sinon silencieuses du noins

équi voques sur la conduite a tenir en cas de rejet d' une
requéte en renboursenent de | a taxe de recours alors
méne qu'il venait d étre fait droit a la révision
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préjudicielle, |I'instance du prem er degré a pu en toute
bonne foi vouloir éviter de se prononcer sur un vice
substanti el de procédure dont elle serait |'auteur,

d' une part, et, d autre part, vouloir éviter en ayant
épui sé sa sai sine par une deécision de rejet, de priver

| a requérante d'un double degré de juridiction. En
effet, une interprétation étroite de la regle 67, second
alinéa, rendait plausible une telle issue processuelle.

Ainsi |a Chanbre de recours est elle seule conpétente
pour statuer sur la requéte restant en litige. La
présente déci sion est donc en conformté avec |a
jurisprudence résultant de la décision J 32/95 en date
du 18 février 1999, dont |a publication est prévue au
Journal officiel de |I'Ofice européen des brevets.

Sur le fond

3.2
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Pour que soit ordonné | e renboursenent de |a taxe de
recours, il faut et il suffit que soient renplies trois
condi tions :

- qu'il ait été fait droit au recours ou a la révision
préjudicielle ;

- gu' un vice substantiel de |la procédure ayant abouti a
| a déci sion attaquée soit avéré,

- que tel renboursenent soit conforme a |'équité.

En | ' espéce, si la premére de ces conditions est
renplie | es deux autres deneurent faire défaut.

En effet, il est constant d' une part que, dans sa



3.3

1420.D

- 6 - T 0790/ 98

notification du 3 décenbre 1997, la Division d exanen
informait la titulaire de | a demande de ce que, au
regard du docunent D4 cité dans | e rapport de recherche,
|l es revendications 1 a 5 telles qu' elles lui étaient
soum ses ne satisfaisaient pas aux critéres d activité
inventive définis a |l'article 56 de la CBE, nmis que,

par contre, une activité inventive pouvait étre reconnue
a la revendication 6. Plutdét que de nodifier sa demande
en tenant conpte de ses observations, la titulaire, dans
sa réponse du 30 mars 1998, a choisi de contester |a
pertinence des objections a |a brevetabilité soul evées
par la Division d exanen et a maintenu gqu'en |'état sa
demande satisfaisait aux critéeres d activité inventive.

Ai nsi, sans manquer au princi pe du contradictoire

gu' i nposent | es dispositions de |"article 113(1), la

Di vi sion d' exanmen se fondant sur |es seul es objections
soul evées dans sa précédente notification a-t-elle pu
refuser la délivrance du brevet européen, puisqu' aussi
bien la titulaire de | a demande n' avait point dans sa
réponse apportée d' él énents nouveaux qui pernettent

rai sonnabl enent d' envi sager cette délivrance. Aucun vice
substanti el de procédure ne saurait découl er du refus
par |la Division d exanmen de réitérer ses menes

obj ections dans une nouvelle notification, |la précédente
étant suffisamment claire et explicite.

Ce n'"est qu' au stade de |'appel que |la requérante a
renmédi € a ces objections en déposant un nouveau jeu de
revendi cations dans | equel |a caractéristique faisant

| ' obj et de |a précédente revendi cati on 6 auquel une
activité inventive avait été reconnue, était désormais
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i ncluse dans |les revendications 1 et 5. Il s'en est
suivi la révision préjudicielle par |a Division
d' exanen.

Il n"est donc point inéquitable que |a requérante
conserve a sa charge le colt de |la taxe de recours.

Di spositif

Par ces notifs, il est statué comme suit

La requéte en renboursenent de |la taxe de recours est rejetée.

Le Greffier : Le Prési dent

E. Gorgnmuaier A. Nuss

1420.D



