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Exposé des faits et concl usions

1621.D

Le brevet européen n° 0 592 308 (n° de dépbt

93 402 456.3) a fait |'objet d' une opposition fondée,
notamment, sur le notif que son objet n'était pas
nouveau ou n'inpliquait pas d activité inventive au vu
de six docunents dont |e docunent

Dl : US- A-4 661 189.

En réponse a |'acte d' opposition, la titulaire du brevet
a déposé un jeu de revendications nodifiées, dont |es
revendi cations 1 et 5, seules revendications

i ndépendant es, s'énoncent come suit

"1. Un ruban a étiquettes auto-adhésives pour nachine a
affranchir formé d' une prem ere bande continue d' un
support inprimable (2) s'étendant | ongitudi nal enent et
ayant une face encoll ée garnie d' une nmatiére

adhésive (3), cette bande étant destinée a étre coupée
transversal ement sur sa |ongueur par un couteau pour
former des segnents définissant des étiquettes auto-
adhési ves, caractérisé par des zones d' épargne (5) sur

| adite face encoll ée fornmées par des bandes
transversal es sans mati ere adhésive, |es zones

d' épargne (5) étant espacées régulierenent entre elles
sur la | ongueur de | a bande continue, des notifs (6)
dét ect abl es par machine étant en outre prévus en regard
des zones d' épargne (5) pour pernettre |le repérage

aut omat i que des zones d' épargne.

5. Un distributeur automatique d'étiquettes pour

prél ever sél ectivenent des étiquettes auto-adhésives de
méme | ongueur ou de | ongueur différente d' un ruban a
étiquettes (1) selon la revendication 1, conprenant des
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noyens d' entrainement intermttent (14, 15, 21) du ruban
pour le faire défiler sur un chem n de gui dage (11)
lorsqu'ils sont actionnés, un couteau (16, 22) nonté sur
| e chem n de gui dage du ruban pour couper

transversal ement |l e ruban lorsqu'il est actionné, et un
noyen de conmande (20) des nobyens d'entrainenment et du
cout eau, caractérisé en ce qu'il conprend un

capteur (12, 13) pour fournir au noyen de commande un
signal de détection de |la présence ou |'absence d' un
nmotif sur le ruban (1) défilant devant lui, |e noyen de
commande est agencé pour saisir une valeur entiére de
conptage représentatif d' une |ongueur d' étiquette a

prél ever sur |e ruban, conptabiliser |le nonbre de fois
gue le capteur lui fournit un signal de détection de la
présence d un notif a partir d un instant de référence
et commander |'actionnenent du couteau quand | e nonbre
conptabilisé est égal a la val eur de conptage, de facon
a couper le ruban au droit d' une zone d' épargne.”

Dans une notification en date du 23 février 1998, jointe
a la convocation a une procédure orale, |la Division

d' opposition, apres avoir exam né |e contenu de deux des
docunents cités par |'opposante et précisé qu'ils ne |ui
senbl ai ent pas nettre en question |a nouveauté n
|"activité inventive de |'objet du brevet, indiquait que
tous | es autres docunents, en particulier |e docunent

D1, lui apparaissaient encore plus |ointains de

[ "invention puisqu'ils ne décrivaient que quel ques
caract éri stiques non essentielles et isolées de

| "invention, sans pour autant qu' une quel conque
conbi nai son de ces caractéristiques puisse indiquer ou
suggérer a |'home du nétier ni le problene, ni la
solution telle que revendi quées dans | e brevet. En
conclusion, elle ne voyait aucun notif val able de
révocation du brevet.
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Dans une lettre du 25 septenbre 1998, |'opposante citait
al ors quatre nouveaux docunents, dont |es docunents

D19 : US-A-3 621 964 et
D22 : EP-A-0 301 155.

Seul s deux de ces docunents, dont |e docunent D19,

étai ent anal ysés, |'opposante se réservant sinplenent |le
droit de présenter des argunents suppl énentaires sur |a
base des deux autres, dont |e docunent D22.

I1l1. Une procédure orale s'est tenue devant |a Division
d' opposition le 27 octobre 1998, au cours de laquelle la
titulaire arequis atitre principal le maintien du
brevet sous fornme nodifiée, sur |la base du jeu de

revendi cati ons nodi fi ées présenté en réponse a |'acte
d' opposi tion.

Atitre de requéte subsidiaire, elle sollicitait le
mai ntien du brevet sur |a base d un jeu de

revendi cations ne différant du jeu selon |la requéte
princi pale que par quel ques clarifications m neures de
| a revendi cation i ndépendante 5.

Atitre de requéte subsidiaire 2, elle sollicitait le
mai ntien du brevet sur |la base d un jeu de

revendi cations nodifiées se distinguant essentiell enent
du jeu de revendications selon |la requéte principale en
ce qu'il est précisé dans |la revendication 5 visant un
di stributeur automatique d' étiquettes que ce dernier
conprend effectivenent un ruban a étiquettes selon |a
revendi cation 1, alors que |la revendication 5 de la
requéte principale indiquait sinplenent que ce
distributeur était destiné a prélever des étiquettes
d'un tel ruban a étiquettes.

1621.D Y A
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Le brevet a été révoqué a |'issue de |la procédure orale.

Dans sa décision du 17 novenbre 1998, |la Division

d' opposition indiquait que |e distributeur automatique
d' étiquettes selon la revendication 5 de |a requéte
principale n était pas nouveau au vu du docunent D19 et
gue le ruban a étiquettes selon la revendication 1
n"inpliquait pas d activité inventive au vu des
docunents D22 et DLI.

En ce qui concerne la requéte subsidiaire 1 de la
titulaire, la D vision d opposition indiquait que |es
considérations et |a conclusion énoncées en |iaison avec
| a requéte principale restaient val abl es puisque | es
préci sions ajoutées a |la revendication 5 ne
constituai ent que des détails pouvant aussi bien étre
attribués au distributeur de tinbres ou d' étiquettes du
docunent D19.

Enfin, en ce qui concerne |la requéte subsidiaire 2, la
Division d' opposition indiquait sinplenment que |la
revendi cation 5 était dépendante de |la revendication 1
Cette revendication 5 était par conséguent sujette a la
nméne obj ection de manque d'activité inventive que la
revendication 1 (voir le point 7 des notifs).

La requérante (titulaire) a formé un recours contre |la
révocati on du brevet.

Atitre principal, elle requiert |"'annulation de |la
décision contestée et le renvoi de |'affaire devant |a
Di vi sion d' opposition pour un nouvel exanen - avec le
souhait d'une conposition différente de |Ia Division

d' opposition - ainsi que |e renboursenent de |a taxe de
recours.
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Atitre subsidiaire, elle requiert |"annulation de |la
déci sion contestée et le maintien du brevet sous une
forme nodifiée sur |a base de |a requéte subsidiaire 2
présentée lors de |a procédure orale devant |a D vision
d' opposi tion.

L'intimée (opposante) denande le rejet du recours, et a
titre subsidiaire, dans |'hypothése ou | a Chanbre
déciderait de renvoyer |'affaire a |l a prem ere instance,
gu'elle n'" énette pas de recommandati on quant a | a
conposition de la Division d opposition.

Une procédure orale s'est tenue e 20 juin 2001 devant
| a Chanbre, a |'issue de laquelle cette derniére a
annoncé sa deéci sion.

A | " appui de sa requéte principale, la requérante a
essentiellenent fait valoir que |le respect du droit

d' étre entendu, établi par |'article 113(1) CBE
inpliquait, d une part, que les notifs sur |esquels se
fondent une décision aient été dament portés a la
connai ssance des parties avant que |a décision ne soit
prise, et que, d autre part, ces parties aient

ef fectivenent eu | ' opportunité de s'expriner sur ces
notifs.

Sur e premer point, |a jurisprudence des chanbres de
recours dénontre clairenent que le ternme "notifs" au
sens de |"article 113(1) CBE ne doit pas s'interpréter
au sens étroit, mais qu'il couvre |'essentiel des
argunents de fait et de droit qui justifient la
décision, et en particulier |'interprétation faite d' un
docunment de |'état |a technique.

Sur |l e second point, plusieurs décisions des chanbres de
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recours établissent que, dans |le cas de |'introduction
d' un nouveau docunent décisif pour une décision, ce fait
doit nornmal enent étre porté a | a connai ssance du
titulaire par |'envoi d' une notification, et un dél ai

d' au noins deux nmois doit lui étre accordé pour prendre
posi tion.

En | ' espéce, |e docunent D22 sur |equel la Division

d' opposition a fondé |'objection de défaut d' activité
inventive de |'objet de la revendication 1, avait été
cité sans aucun commentaire par |'intinme un nois

seul enent avant que ne se tienne |la procédure orale
devant | a Division d opposition, et transm s sinpl enent
pour information a la requérante par |la D vision

d' opposition. La |lecture inexacte que |la Division

d' opposition faisait de ce docunment n'avait pas été

pr éal abl enent portée a | a connai ssance des parties, et
elle a surpris |'intime autant que |a requérante,

d' autant plus que ce docunent est constitué par une
demande de brevet ne conportant qu' une description
courte, inprécise et ne s'appuyant sur aucun dessin. Ce
docunent, qui se rapporte a une bandel ette postale se
présentant sous |la forme d' un roul eau débitabl e sel on
des | ongueurs appropri ées, correspondant aux val eurs

d' af franchi ssement souhait ées, évoque en particulier une
alternative. D une part, |'expéditeur peut conpter |ui-
méne des traits formés sur |la bandelette a intervalles
réguliers, |la coupe de |a | ongueur appropriée étant

ef fectuée par déchirure selon des traits de coupe.

D autre part, la |ongueur de | a bande a découper peut
étre déterm née par un conpteur et débitée

aut omati quenent par un systénme de coupe. O, ce n'est
gqu'a la lecture de |la décision que |a requérante s'est
apercue que la Division d opposition avait fait une
interprétation erronée du docunment D22 en nel angeant
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constament | es deux branches de |'alternative et se
référant tant6t au node d' utilisation nmanuel, tantot au
nmode d' utilisation automati que.

Le docunent D22 n'ayant été discuté que dans | es toutes
derni éres mnutes de |a procédure orale devant |a

Di vision d opposition, en |iaison seulenent avec |la
derni ére requéte subsidiaire, et sans que |la Division

d' opposition n'indique clairement |'enseignenent qu' elle
estimait pouvoir étre retiré de son contenu, |a
requérante n'a pas pu réellenment prendre position sur
les motifs de la décision, au sens de |"article 113(1)
CBE.

Par conséquent, |a décision doit étre annul ée et
|"affaire renvoyée a |la prem ere instance pour suite a
donner. Afin de ne pas nettre la Division d opposition
dans une situation délicate si elle devait se déjuger
lors du réexanmen de |a brevetabilité de |'objet de |la
revendi cation 1, ainsi que par souci d' équité envers |la
requérante, il conviendrait que |la Chanbre ordonne que

| e dossier soit confié a une Division d opposition

st at uant dans une conposition différente, conforménent a
la pratique établie par la décision T 433/93 - 3.4.1

(JO CEB 1997, 509).

L'intimée a pour sa part contesté que |la requérante
n"ait pas été |largenent entendue sur les notifs de la
décision lors de |la procédure orale qui s'est tenue
devant |a D vision d opposition.

Afin d éclairer la Chanbre sur |e déroul ement réel de
cette procédure orale, elle a fourni dans sa lettre du
18 mai 2001 une copie partielle d un conpte-rendu de

cette procédure, que son nandataire avait dicté encore
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le méne jour. Ce conpte-rendu ferait apparaitre que |la
Di vision d' opposition a effectivenent informé |es
parties, lors de |la procédure orale, qu'elle considérait
| e docunment D22 comme tres pertinent, et qu elle en a

i ndi qué les raisons. De ce conpte-rendu, ainsi que du
proces-verbal de |la procédure orale établi par la

Di vision d' opposition elle-nméne, il apparaitrait

égal ement que |l a question de |la brevetabilité de |'objet
de la revendication 1 au vu notamment du docunent D22,
gui n'a effectivenent été abordée qu'en |iaison avec |la
requéte subsidiaire 2 de la requérante, a été débattue
pendant preés de 40 m nutes.

La jurisprudence des chanbres de recours invoquée par |la
requérante relativenment a |l a nécessité d' accorder un
délai d' au nmoins deux nois au titulaire d un brevet pour
gu'il se prononce sur |la pertinence d un nouveau
docunment ne concerne que |a procédure écrite. Mais dans
|l es cas ou a lieu une procédure orale, la pratique bien

établie de |' OEB consiste a accepter |'introduction de
nouveaux documents jusqu'a un stade treées tardif.

Dans | e cas d' espéece, |e docunent D22 avait été
conmuni qué a | a requérante bien avant |a procédure
orale, de sorte qu' elle disposait de tout le tenps
nécessai re pour en étudier |a portée.

Si I'intimée n'avait pas indiqué par le détail les

rai sons pour lesquelles elle estimait | e docunment D22
pertinent, c'est tout sinplenent parce que |le jeu de
revendi cations en vigueur avant |a procédure orale
conportait égal enent une revendi cation indépendante 5
portant sur un distributeur automatique d' étiquettes,
dont |'objet n'était pas nouveau pour d' autres raisons.
Ce n'est que dans |le cadre de |la requéte subsidiaire 2
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présentée |lors de |la procédure orale par |a requérante,
dans laquelle cette revendication 5 a été nodifiée de
facon a conprendre effectivenent un ruban a étiquettes
selon | a revendi cati on i ndépendante 1, que |a question
de la brevetabilité de cette revendication 1 était
devenue essentielle, et donc aussi |e docunent D22.

En ce qui concerne la question de |la conposition de |la
Di vi sion d' opposition dans le cas ou |'affaire serait
renvoyée a la prem ere instance pour suite a donner,
["intimée a indiqué qu' a son avis il n'y avait pas de
rai son de nodifier cette conposition. R en ne s' opposait
en effet a ce que la Division d opposition change

d' opi nion dans |' hypot hése ou elle serait convai ncue par
| es nouveaux arguments présentés par |la requérante, et

not amment par son anal yse de |'enseignenent a retirer du
docunent D22.

Motifs de | a déci sion

1621.D

Le recours est recevable.

Remar ques prélimnaires

L' exanen du procés-verbal de |a procédure orale qu

s' est tenue devant |la Division d opposition fait
apparaitre gu' apres |l a discussion de |la requéte
subsidiaire 2 et une interruption de séance, |le
président a sinultanénent déclaré que | e docunent D22
était introduit dans |a procédure et que |'objet de la
revendication 1 n'inpliquait pas d activité inventive,
ce qui conduisait a la révocation du brevet (cf. le
poi nt 13 du procés-verbal).
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L' annonce simul tanée de |'adm ssion du docunment D22 dans
| a procédure et de la révocation du brevet, confirmée
par | es deux parties lors de |a procédure oral e qui

s' est tenue devant |a Chanbre, est du noins fornellenent
di scutable. Il elt été indiqué que |la Division

d' opposition informat d' abord clairenent |es parties du
sort qu'elle conptait réserver au docunent D22, et

qu' elle |l eur donnat ensuite une opportunité de présenter
ou de conpl éter |eur argunentation conpte tenu de cette
information, ou de requérir |le cas échéant un report de
| a procédure orale.

Par ailleurs, contrairenment au proces-verbal qui fait
apparaitre que le rejet de la requéte subsidiaire 2
aurait été notivé par le défaut d activité inventive de
| " objet de la revendication 1 (cf. le point 13), la
déci sion attaquée fait apparaitre pour seul notif du
rejet de cette requéte "il faut remarquer que |la
revendi cation 5 est transforngée en revendi cation
dépendant e puisqu' ell e conprend dans son objet non
seul enent le distributeur mais aussi |e ruban a
étiquette de la revendication 1. Donc cette nouvelle
revendi cation 5 est sujette a |la néne objection de
manque d' activité inventive que celle de |la

revendi cation 1" (cf. le point 7 des notifs).

Ce notif est mani festenent inexact, puisque le fait que
| " objet d une revendication (la revendication 1) soit
dépourvu d' activité inventive n'inplique aucunenent que
| ' obj et de toute revendication qui en dépendrait en soit
égal enent dépourvu.

La requérante, interrogée sur ces deux points par la
Chanbre lors de |la procédure orale qui s'est tenue
devant elle, n'a pas tenté de tirer argunment de ces
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apparentes faiblesses de |a décision attaquée. Elle a au
contraire indiqué que pour elle, lors de |la procédure
orale devant |la D vision d opposition, elle avait au
noins conpris que |la Division d opposition avait

ef fectivenent adm s | e docunent D22 dans | a procédure,
ménme si elle n'a annoncé sa décision sur ce point gqu'a
la fin de la procédure orale. Par ailleurs, elle

dédui sait de | a décision attaquée, consi dérée dans son
ensenble, que le rejet de sa requéte subsidiaire 2 était
notivé en fait par le défaut d activité inventive de

| ' objet de la revendication 1, pour |es raisons

i ndi quées dans | a décision en liaison avec |la requéte
principale, et non par celui de |a revendication 5 conme
i ndi qgué dans | e passage susnentionné.

Dans ces conditions, et conformenent aux concl usions de
la requérante, la Chanbre Iimtera son exanen de |a
conformté de |a décision avec | es dispositions de
|"article 113(1) CBE a |la question de savoir si le droit
de la requérante a étre entendue a été respecté en ce
qui concerne les notifs pour |lesquels |'objet de |a
revendication 1 de |la requéte principale a été considéré
dépourvu d' activité inventive au vu du contenu des
docunents D22 et Dl1. Bien que ce notif de |a décision
attaquée ne soit pas essentiel pour le rejet de la
requéte principale en |liaison avec laquelle il est
exposé, ce rejet étant égal ement notivé par | e défaut de
nouveaut €, non contesté par |la requérante, de |'objet de
| a revendi cation indépendante 5, il constitue en effet,
du noins inplicitenment, le seul notif qui ait pu étre
val abl enent opposé au rejet de la requéte subsidiaire 2.
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La requérante a contesté |'admssibilité dans |a
procédure de recours du conpte-rendu partiel de la
procédure oral e devant |la Division d opposition, qu
avait été rédigé par le mandataire de |'intimée a
["intention de son client le jour néne de cette
procédure orale. Selon elle, ce docunent a été fourn
tardi vement, un nois seul enent avant |a procédure orale
gqui s'est tenue devant |a Chanbre.

O, les griefs soulevés par la requérante a |'encontre
de | a décision attaquée sont basés excl usivenent sur des
all égations relatives au déroul ement de |a procédure
oral e devant |a Division d opposition, dont |e procés-
verbal établi par la Division elle-méne ne fournit qu' un
apercu inconplet. Le conpte-rendu partiel fourni par
["intimee est beaucoup plus explicite, il ne couvre que
deux pages et ne présente aucune difficulté de

conpr éhension. La requérante elle-néne n"a d ailleurs
fait état d' aucune contestation najeure guant a

| "exactitude des faits rapportés dans ce conpte-rendu.

Dans ces conditions, |la Chanbre a estimé que rien ne

s' opposait a |'introduction de ce docunent dans |a
procédure de recours, et elle a fait part de ce point de
vue aux parties a un stade précoce de |a procédure orale
qui s'est tenue devant elle.

Article 113(1) CBE

La décision attaquée est fondée, en ce qui concerne |la
revendi cation 1 comune aux différentes requétes de |la
requérante, relative a un ruban a étiquettes auto-
adhésives, sur le notif que |'objet de cette

revendi cation est dépourvu d' activité inventive au vu du
contenu des docunents D22 et Dl1. En particulier, il est
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consi déré que | e docunent D22 divul gue toutes |es
caractéristiques de la revendication 1 a |'exception des
zones d' épargne ne conportant pas de mati ére adhésive,
de facon a enpécher |'encrassenent du couteau. L'homme
du métier face a ce probl éne particulier d' encrassenent
du couteau aurait résolu ce problene en suivant

| " exenpl e donné dans | e nméne donmi ne des étiquettes par

| e docunent D1, sinplenment en prévoyant de ne pas nettre
d' adhésif la ou | e couteau coupe (cf. les points 5.4 a

5.8 des notifs de | a décision attaquée).

Ces notifs n'ayant pas été invoqués dans |a procédure
écrite, il convient de vérifier s'ils ont été portés a
| a connai ssance de |la requérante |ors de |a procédure
orale, et dans des conditions telles que cette derniere
était effectivenment en nesure de se prononcer sur |eur
pertinence, ce qu'elle conteste.

Le proces-verbal de |la procédure orale établi par |a
Di vision d' opposition n'est pas d' un grand secours sur
ce point, puisqu'il se linmte a constater, dans une
seul e phrase, que "la discussion se poursuivit sur la
requéte subsidiaire 2 et tourna a |"activité inventive
de la revendication 1 dans |e contexte des D22 et Dl1"
(cf. le point 11).

3.2 La Chanbre constate tout d'abord que |e docunent D22,
une demande de brevet francais, ne conporte qu'une page
de description peu explicite et non illustrée par des
dessins. L'intimée qui avait nentionné ce docunment un
noi s avant | a procédure orale tenue devant |la Division
d' opposition, ne |'avait aucunenment commenté, a |'instar
d ailleurs de douze autres docunents nentionnés de |a

ménme facon sonmmaire dans son acte d' opposition.

1621.D Y A
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La Division d opposition est néannpins parvenue a la
concl usi on que ce docunent était tres pertinent, a la
surprise évidente des deux parties dont |'intimée qu
rappel ait expressénment a la Division lors de |la
procédure oral e que nonobstant son attaque fondée sur

| es docunents D22 et D1, elle ne devait pas perdre de
vue | a dénonstration faite par |'intinmte du défaut

d activité de |'objet de |a revendication au vu des
docunents D1 et D19 (cf. | e 2ene paragraphe de |a page 7
du conpte-rendu partiel fourni par |'intime). |
convenait donc que la Division d opposition prét
particuliérement soin d expliquer |es raisons de son
poi nt de vue, et en particulier dindiquer aux parties
guel I es caractéristiques définies dans |a

revendi cation 1 étaient sensées étre divul guées par
quel s él énents du docunment D22, et ceci d'une naniere
suf fi samment cl aire pour que ces parties, et notanment
|l a requérante, titulaire du brevet, puissent conprendre
ces explications et |l e cas échéant |es contester.

O, d' une part, si le conpte-rendu établi par le
mandataire de |'intinmée nontre que | a Division

d' opposition a effectivenent attiré |'attention de |a
requérante sur |e docunent D22 et indiqué que |a seule
caractéristique de |la revendication 1 non décrite était
cell e des zones d' épargne, il ne fait aucunenent
apparaitre que les raisons pour |esquelles |a Division

d' opposition était arrivée a cette concl usion aient
ef fecti venent été exposées.

De fait, force est de constater que nméne | a décision

attaquée n' établit encore aucune correspondance claire
entre |l es caractéristiques de la revendication 1 et le
contenu du docunent D22. En particulier, le point 5.4
des nmotifs, dans lequel il est affirnmé que | e docunent

1621.D Y A
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D22 illustre une bandel ette postal e dévoilant toutes |les
caract éri stiques essentielles du ruban a étiquettes de
la revendication 1 a |'exception des zones d' épargne
sans adhésif, est suivi d'un paragraphe sensé
explicatif, présentant une liste de caractéristiques que
|"on pourrait lire dans | a description du docunent D22.
Ces caractéristiques reprennent toutefois les ternes et

| a présentation du docunent D22, sans qu'il apparaisse
clairement dans quelle nesure elles recouvrent celles de
| a revendication 1. Au contraire, de nonbreuses
caract éri stiques relevées ici sont manifestenment
étrangéres au libellé de I a revendication 1, conme par
exenpl e | " enroul enent des bandel ettes dans des
cartouches standard contenant des |ongueurs fixes, le
report du code postal du destinataire, |la commande de |a
coupe par un conpteur. L'indication a la fin de ce
passage que les détails de réalisation font partie de |la
pratique courante de |'home du métier, senble illustrer
égal enent une certaine confusion entre |es
caract éri stiques revendi quées effectivenent divul guées
par | e docunent, et celles dont |la mse en oeuvre rel éve
pl utdt d'une question d activité inventive (cf. le

point 5.5 des notifs).

Ce paragraphe est suivi par |e paragraphe 5.6 qu
réaffirme de facon pérenptoire que tout ce qui précéde
correspond au ruban de |la revendication 1, a |'exception
des zones d' épargne.

Quant au docunent D1, |a D vision d opposition indiquait
encore dans sa notification jointe a la convocation a la
procédure orale qu'il lui paraissait trées éloigné de
["invention puisqu'il ne décrivait que des
caract éri stiques non essentielles et isol ées de

| "invention, sans pour autant qu' une quel conque



3.4

1621.D

T 0071/99

conbi nai son entre elles puisse indiquer ou suggérer a

| " homme du nétier |le probléene ou la solution telle que

revendi quée dans | e brevet (cf.

page 3 de la notification du

encore, si la Division avait

d’ opinion quant a la pertinence du docunment D1,
convenu qu’ el le en indiquat clairenent

de la procédure orale. Cec

| e 2ene paragraphe de |a
23 février 1998). La
radi cal emrent changé
il
| es raisons lors

aussi
e(t

senbl e d’ autant noins avoir

été le cas que |la décision attaquée reprend ell e aussi

au point 4 des notifs les conclusions de |la notification

guant a la non-pertinence du
que | es caractéristiques non
| "invention décrites dans ce
| absence d’ adhésif dans |es
contradiction flagrante avec

docunent D1, précisant néne

essentielles et isol ées de
docunent engl obai ent
zones de découpage, en

son argunEntation au

point 5.6 ou cet enseignenent du docunent D1 est

ef fecti venent conbi né avec cel ui

justifier

Le conpte-rendu de | a procédure orale fourn

du document D22 pour

|l e défaut d’ activité inventive.

par |e

mandataire de |'intinée net en |um ére une autre

incertitude majeure quant a |'exposé par la Division

d' opposition des notifs de sa déci sion,

| " exposé qu'elle en a fait
concernait effectivenent

relati ve au ruban, ou pl ut 6t

a savoir si

lors de la procédure orale
| a revendi cation i ndépendante 1

la revendication 5 rel ative

a un distributeur automatique d'étiquettes conportant un

tel ruban.

Di vi si on d' opposition, apreés

Sel on ce conpte-rendu,

| e président de |la
avoi r indiqué que |a seule

caract éristique distinctive de |a revendication 1 par

rapport au docunment D22 serait constituée par |es zones

d' épargne, enseignées par le

docunent D1, en aurait

conclu |l e défaut d' activité inventive de |'objet de la

revendi cation 5 ("Therefore,
Auxi | i ary Request

| acks inventive step" ;

claimb5 of the 2nd

cf. page 7,



3.5

1621.D

- 17 - T 0071/99

prem er paragraphe du conpte-rendu). Le passage suivant
du conpte-rendu "For ny part, | pointed out to the Board
that, notwi thstanding the attack on claimb5 based on D22
and D1 ..." senble confirner égal enent que c'est contre
| a revendication 5 que |la Division d opposition avait

i nvogué une conbi nai son des docunents D22 et D1, conme
senblent d'ailleurs |'"indiquer égalenent les notifs

ef fectivenent retenus dans |a décision attaquée (voir le
point 2.2 ci-dessus). Le fait que |le docunent D19, qu
est relatif a une machine d' affranchi ssement, soit citeée
a de nonbreuses reprises dans | e conpte-rendu pourrait

i ndi quer égal enent que |a discussion a porté plus sur |la
machi ne de | a revendication 5 que sur |e ruban de |la
revendi cation 1.

Au denmeurant, une discussion détaill ée des docunents D22
et D1 aurait peut-étre perm s que soit prise en conpte
égal enent |’ indication du docunent D22 selon | aquelle
|’intervalle entre les traits de coupe successifs
correspond a une unité nonétaire trés basse, |la |ongueur
total e a découper devant correspondre a |a val eur

d’ af franchi ssenent (cf. colonne 2, lignes 5 a 11). Si ce
passage suggere des traits de coupe faibl enent espacés

| es uns des autres, il conviendrait en particulier de
s'interroger sur |’effet & attendre, sur |a capacité de
col l age de | a bande, d’ une suppression de |’ adhésif a
des intervall es rapprochés.

Dans ces conditions, |la Chanbre a acquis |la conviction
gu' en rai son notament de la surprise causée par |a
prise en conpte du docunent D22 comme état de |la
technique | e plus proche par la Division d opposition,

| ' absence d'une m se en correspondance cl aire des
caractéristiques de la revendication 1 et des él énents
du docunent D22 sensés |es divul guer, et d' une certaine
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confusion quant a |'identité des revendi cations vi sées
par | es objections de |la Division d opposition, |la
requérante n'a pas, a la procédure orale, été mise en
mesure de conprendre clairenent les notifs de la
déci si on envi sagée par la Division d opposition, et d'vy
répondre avant que cette décision ne devi enne
définitive, laquelle a, de ce fait, été prise en

vi ol ation des dispositions de |'article 113(1) CBE

Poursuite de |a procédure

La violation des dispositions de |"article 113(1) CBE
constituant un vice substantiel de procédure, la

déci sion doit étre annul ée et renvoyée a la prem ére

i nstance pour suite a donner, conforménent a |la requéte
principale de la requérante (cf. |'article 10 du

Regl ement de procédure des chanbres de recours).

Dans | ' hypothése d' un tel renvoi, la requérante

s' appuyant sur |les conclusions de |a décision T 433/93 a
formul é | e souhait que |a conposition de |a Division

d' opposition soit nodifiée. L'intinée a pour sa part
contesté la nécessité d une telle nodification de |la
conposi tion.

L' organi sati on des divisions d opposition, en
particulier |leur conposition, releve de la direction de
|" O fice européen des brevets assurée par son Président
(article 10(2) a) et i) CBE), cette responsabilité étant
en pratique dél éguée a un directeur sous |"'autorité du
Vi ce- Président et du Directeur principal concernés.

Par conséquent, si, dans des circonstances particulieres
un changenent de conposition de |la Division
d' opposition, a |la demande d'une des parties, puisse
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étre justifié, |"'opportunité d'y procéder doit de |"'avis
de | a Chanbre étre exam née par |'organe responsabl e de
| a conposition des divisions d' opposition.

5. Renbour senent de |la taxe de recours

Le renboursenent de |la taxe de recours requis par |la
requérante est considéré équitable en raison de |la
violation constatée de |'article 113(1) CBE, qu
constitue une atteinte najeure a ses droits. Ce
rembour senent est donc ordonné, en conformté avec |es
di spositions de la regle 67 CBE

Di spositif

Par ces notifs, il est statué comme suit

1. La déci sion attaquée est annul ée.

2. L'affaire est renvoyée a la prenm ére instance pour suite
a donner.

3. Il est fait droit a la requéte en renboursenent de |la

t axe de recours.

Le Geffier : Le Prési dent

P. Muartorana E. Turrini
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