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Exposé des faits et concl usions

1944.D

La denande de brevet européen n° 86 402 042.5, déposée |le
18 septenbre 1986, pour laquelle a été revendi quée |a
priorité du 20 septenbre 1985 fondée sur un dépot

ant éri eur en France (FR 8513951), a donné lieu le

3 janvier 1990 a la délivrance du brevet européen

n° 0 239 706 sur | a base de 6 revendications, |es
revendi cati ons i ndépendantes 1 et 4 s'énoncant conme

sui t

"1. Mt hode de préparation de pol yurét hanes exenpts
d'inclusion gazeuse, par nelange de deux conposants
sépar énent conservabl es sans variation inportante de
réactivité, le conposant renfermant le réactif
hydr oxyl € cont enant un déshydratant constitué par une
zéolite, caractérisée en ce que |la zéolite, sous sa
forme anhydre, répond a la formule générale :
a Na;O b KO ¢ MO A 0. mSiG
ou b est un nonbre conpris entre 0,1 et 0,5,
c est un nonbre conpris entre 0,1 et O,5;
ou a est un nonbre tel que |'on ait

a+b+c=1;

ou mest un nonbre conpris entre 1,35 et 2,35; ou M

représente le calciumou | e nmagnési um
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4. Conposant stable au stockage, pour polyuréthanes

exenpts d'inclusion gazeuse, constitué d' au npins un
réactif organi que pol yhydroxyl é et une zéolite,
caractérisé en ce que la zéolite, sous sa forne

anhydre, répond a la formule générale :

a Na,O b KO ¢ I\/D.Ale:,. m Si O

ou b est un nonbre conpris entre 0,1 et 0,5,

c est un nonbre conpris entre 0,1 et O,5;

ou a est un nonbre tel que |'on ait

a+b+c=1;

ou mest un nonbre conpris entre 1,35 et 2,35; ou M

représente le calciumou | e nmagnési um"

Les revendications 2 et 3 étaient des revendi cations
dépendant es concernant des nodalités de m se en oeuvre
particuliéres de |a méthode selon |a revendication 1.

Les revendications 5 et 6 étaient des revendi cations
dépendant es portant sur des conposants préférés du
conposant pour pol yuréthane selon | a revendication 4.

Le 2 octobre 1990, deux oppositions ont été fornees par

| es Soci ét és Bayer AG (Opposante |) et Grace GrbH
(Opposante I1) a |'encontre du brevet européen précité,
dans | esquelles | a révocation du brevet était requise au
titre des notifs énoncés a |'article 100a) CBE

Les objections de défaut de nouveauté pour utilisation

ant éri eure accessible au public et de défaut d' activité
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i nventive s'appuyaient en particulier sur |es docunments

sui vant s
B4 : DE- A-1 905 020 ; et
&S brochure conmmerciale "Baylith Powder and

Paste - Drier for plastics and coating systens”
portant la référence AC 13586e, E 35-863/851329,
publi ée le 1% septenbre 1981.

Par décision signifiée le 7 décenbre 1993, | a Division
d' Opposition a révoqué | e brevet au notif que |'objet de

toutes |les revendications était dépourvu de nouveaut é.

Le 1° février 1994, |la Requérante (Titulaire du brevet)

a formé un recours a |'encontre de cette déci sion.

Par | a décision T 0097/94 en date du 15 juillet 1997 |la
Chanbre de Recours a annul é | a décision de |la Division
d' Qpposition, et a renvoyé |'affaire a |'instance du
prem er degré afin de poursuivre | a procédure.

Par lettre datée du 29 mars 2000, |a Cessionnaire de
| " Opposante | a indiqué qu' elle ne prendrait pas part a
| a procédure d' opposition.

Par déci sion annoncée a |l a procédure orale du
15 septenbre 2000 et signifiée e 2 novenbre 2000, |la
Di vision d' Qpposition a révoqué |e brevet pour nanque

d activité inventive.

Dans sa décision la Division d' Opposition a considéré
que |"art antérieur |le plus proche était représenté par
| e docunent G3 qui se rapportait certes a plusieurs
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zéolites de conpositions différentes telles que |la
Baylith L et la Baylith T et a leur utilisation come
additif dans |a conposante polyol afin de fixer |'eau et
de limter par conséquence |la formation de bulles de gaz
dans le produit final, mais donnait clairenent
["indication que la Baylith L présentait des avantages
par rapport a la Baylith T du fait qu'elle ne contenait
pas de gaz absorbé et donc contribuait a anéliorer |a
surface du produit final et du fait qu'elle conduisait a
une stabilité de la vie en pot aprés stockage prol ongé.
Prenant en considération qu'il avait été établi dans |la
décision T 0097/94 (cf. point 6.6 des Mdtifs de |la

Déci sion) que les zéolites Baylith L, a partir de 1977,
contenai ent du cal ciumet que |eur conposition était
susceptible de varier dans des limtes relativenent
étroites telles que la somme a + b + ¢ fOt conprise
entre environ 0.9 et environ 1, la Division d Opposition
a estimé que la titulaire du brevet avait opéré une
sélection (c. a. d choisir les zéolites telles que |la
sonme a + b + ¢ soit égale a 1) parm |a plage de
valeurs nmise a |la disposition de |'homre du métier qu
achetait le produit Baylith L. Constatant d' une part que
la Titulaire du brevet n"avait pas fourni d'indication
ni de preuves concernant |e probléne résolu par cette
sélection, et qu' en outre |' Qpposante |l avait soum s
des essais conparatifs, non contestés par la Titulaire
du brevet lors de |a procédure orale, nmontrant que |es
zéolites de la plage 0.9 a 1 avaient sensiblenent |a
méne vie en pot aprés stockage, la Division d Opposition
est parvenue a la conclusion que cette sélection était
arbitraire et donc que |'invention telle que revendi quée

manquait d'activité inventive.
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Le 9 janvier 2001, la Requérante (Titulaire du brevet) a
formé un recours a |'encontre de |a décision de |la

Di vision d' Qpposition. La taxe de recours a éte
acquittée le méne jour.

Avec |l e nénoire de recours recu le 2 mars 2001, |a
Requérante a soum s un jeu de revendications 1 a 6 en
tant que nouvell e requéte principale. Dans | e nénoire de
recours |la Requérante a essentiell enent argunenté de |a

facon suivante

i) L' objet de ce jeu de revendications avait été
l[imté en ce que Mreprésentait uniquenent le

magnési um

i) Il n'y avait aucune référence pertinente citée
suscepti bl e de s'opposer a la brevetabilité de ce

j eu de revendi cati ons.

i) L' objet de ce jeu de revendications était donc

nouveau et inventif.

Dans sa lettre en date du 13 juillet 2001, |'Intinmée
(Opposante Il) a soums que |le jeu de revendications
présenté par |a Requérante avec son ménoire de recours
n'était pas en fait limté aux conposés contenant du
magnésium Elle a en outre requis |la tenue d' une

procédure orale.

Fai sant suite aux notifications de |a Chanbre en date du
14 aodt 2001, du 20 mars 2003 (annexée a la citation a

| a procédure orale fixée au 24 juillet 2003), et du

15 mai 2003, |a Requérante a soum s avec sa lettre datée
du 17 juin 2003 un jeu de revendications 1 a 4 en tant



1944.D

- 6 - T 0019/ 01

gue nouvelle requéte principale. La Requérante a en
outre indiqué par lettre du 7 avril 2003 qu'elle n'avait
pas |'intention d' assister a |la procédure orale.

Les revendi cations indépendantes 1 et 3 de | a nouvelle

requéte principale s'énoncent come suit

"1. Mt hode de préparation de pol yurét hanes exenpts
d' i nclusion gazeuse, par nelange de deux conposants
sépar énent conservabl es sans variation inportante de
réactivité, le conposant renfermant le réactif
hydr oxyl € cont enant un déshydratant constitué par une
zéolite, caractérisée en ce que la zéolite, sous sa
forme anhydre, répond a la formule générale :
a Na;O b KO ¢ MO A0 mSiG
ou b est un nonbre conpris entre 0,1 et 0,5,
c est un nonbre conpris entre 0,1 et O,5;
ou a est un nonbre tel que |'on ait

a+b+c=1;

ou mest un nonbre conpris entre 1,35 et 2,35; ou M

représente | e magnési um
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3. Conmposant stabl e au stockage, pour pol yuréthanes

exenpts d'inclusion gazeuse, constitué d au npins un
réactif organi que pol yhydroxyl & et une zéolite,
caractérisé en ce que la zéolite, sous sa forne
anhydre, répond a la formule générale :

a Na,O b KO ¢ I\/D.Ale:,. m Si O

ou b est un nonbre conpris entre 0,1 et 0,5,

c est un nonbre conpris entre 0,1 et O,5;

ou a est un nonbre tel que |'on ait

a+b+c=1;

ou mest un nonbre conpris entre 1,35 et 2,35; ou M

représente |l e magnési um"

Les revendications 2 et 4 sont des revendi cations
dépendant respectivenent des revendications 1 et 3 et
correspondent respectivenent aux revendi cations
dépendantes 3 et 6 telles que délivrées.

Par lettre datée du 20 juin 2003, |I'Intimée a fait part
de son souhait de ne pas assister a |la procédure orale
du 24 juillet 2003.

En réponse a la notification de |a Chanbre indi quant son
intention de maintenir |a procédure orale, |la Requérante
par la lettre du 30 juin 2003, et |'Intimée par lettre
du 2 juillet 2003 ont requis une décision en |'état du
dossier. L'Intinée a en outre retiré sa requéte en
procédure orale. La procédure orale a donc été annul ée
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par | a Chanbre par sa notification en date du
8 juillet 2003.

La Requérante a dermandé |'annul ati on de |a déci sion
contestée et le maintien du brevet sur |a base des
revendi cations 1 a 4 soum ses avec sa lettre du

17 juin 2003.

L' Inti mée a denandé que | e recours soit rejeteé.

Motifs de | a déci sion

2.2

2.3

1944.D

Le recours est recevabl e.

Requét e principal e

Li bel | é des revendi cati ons.

Les revendications 1, 2, 3 et 4 sont supportées
respectivenment par les revendications 1, 3, 4 et 6

~

tell es que déposées a |'origine.

Ces revendi cations sont donc admi ssibles au titre de
|"article 123(2) CBE.

Les revendications 1 a 4 se distinguent des
revendications 1, 3, 4, et 6 telles que délivrées

uni quenent par le fait que la définition de Ma été
[imtée au magnési um dans | es revendi cations

i ndépendantes. Il en résulte donc une restriction de |la

protection conférée par rapport a celle conférée par |es

revendi cations telles que délivrées. Il s'en suit que
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| es revendications 1 a 4 satisfont aux exi gences de
|"article 123(3) CBE.

Clarté

Il est évident que la limtation de Mau magnési um dans
| es revendi cations indépendantes 1 et 3 n'engendre pas
un manque de clarté. Les conditions énoncées a
|"article 84 CBE sont donc renplies par |es

revendi cations 1 a 4.

Nouveaut é

Dans | a décision T 0097/94 |a Chanbre en charge de
|"affaire a déci dé que |'exigence de nouveauté était
satisfaite pour |'objet de toutes |es revendications
telles que délivrées (cf. Mtifs de | a Décision,
points 9 et 10).

Comme | 'obj et des revendications 1 & 4 a été encore
limté par rapport a celui des revendications telles que
délivrées (voir paragraphe 2.3 ci-dessus) et qu'aucun
docunent nouveau n'a été cité par |'Intinmée dans |a
présente procédure de recours par rapport a ceux

consi dérés par |a Chanbre en charge du recours T 0097/ 94,
| a ménme concl usi on concernant |a nouveauté s'applique a
fortiori pour les revendications 1 a 4. L'objet de ces

revendi cati ons est donc nouveau (article 54 CBE).
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Probl éne et sol ution

Le brevet en litige concerne | a préparation de

pol yur ét hanes en utilisant une conposition de polyol
contenant une zéolite et |es conpositions de polyol
contenant la dite zéolite.

L'utilisation de conpositions polyol conprenant une
zéolite pour |la préparation de pol yuréthanes est décrite
dans | e docunent G3, que |a Chanbre considére conme
représentant |'état de la technique |le plus proche.

Ce docunent concerne |'utilisation de zéolite de type A
et en particulier celle du produit Baylith L en tant

gu' agent déshydratant dans |es conpositions de

pol yur ét hanes utilisées notament comre revétenents.
L'utilisation de ce produit dans |e conposant polyol a
pour but d'élimner toutes traces d hunmidité, d' éviter
la formation de bulles dues a la réaction de |'eau avec
| 'isocyanate, et de permettre une réticul ation sans
probl éme de | a conposition de pol yuréthane. Ce produit
ne contient pas de gaz absorbé et pernet d' obtenir des
revétenments ayant une grande qualité de surface. 11
assure en outre une vie en pot stable dans |es
conpositions a deux conposants, néne apres un stockage
prol ongé du conposé polyol (voir G3 ; page 2 ; page 4
ligne 6 a page 5, derniére ligne ; page 6, colonne 1
ligne 17 a colonne 2, ligne 11). Quant a la nature du
produit Baylith L, il a été établi que ce produit était
a partir de 1977 une zéolite de type A triconposant
contenant du cal cium (Na-K-Ca) et ayant une conposition
susceptible de varier entre des limtes relativenent
étroites telles que la sonme a + b + ¢ soit conprise
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entre environ 0.9 et environ 1 (voir Décision T 0097/ 94;
Motifs de |a Décision, points 6, 6.4.2, et 6.6).

L' objectif du brevet en litige est de pernettre |a
réalisation de conpositions de pol yuréthanes a deux
conposants exenpts d'inclusion gazeuse et dont la vie en
pot soit peu sensible a un stockage prol ongé du conposé
pol yol (voir page 2, lignes 38 a 40).

En | ' absence de conparai son entre | es conpositions de
pol yur ét hanes a deux comnposants obtenues par
["utilisation de Baylith L et celles obtenues selon le
procédé du brevet en litige, en ternes d' élimnation
d' i nclusion gazeuse et de stabilité de la vie en pot, le
probl éme technique a résoudre peut étre vu dans |la
recherche d' une solution alternative a celle de
["utilisation de zéolite du type Baylith L pour

| " obtention de conpositions de pol yuréthanes exenpts
d'inclusion gazeuse et dont la vie en pot soit peu
sensi bl e a un stockage prol ongé du conposé pol yol

Selon | e brevet en litige cette alternative réside en un
procédé de préparation de pol yurét hanes conprenant
["utilisation d un conposé polyol contenant une zéolite
telle que définie dans |l es revendications 1 et 3.

Bien qu'il n'y ait pas d' exenples dans |e brevet en
litige concernant |la mse en oeuvre du procédé, il est
cependant crédi bl e pour la Chanbre au vu de la faible
différence structurelle entre les zéolites contenant |e
magnési um selon | e brevet en litige et celles contenant
du calciumutilisées dans |les exenples Il et IV du
brevet que | e probl éne technique est effectivenent

résolu par |les nmesures revendi quées. En outre,
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|"efficacité de ces nmesures n'a jamais été contestée au
cours de |l a procédure par |'Intimée.

Activité inventive

Il reste a décider si |la solution proposée découl e d' une

mani ére évidente de |'art antérieur cité.

Comme i ndi qué dans | a description du brevet en litige,
les zéolites utilisées sont connues de |'art antérieur
(c. a. d du docunent FR 2 001 359 citeé dans la
description du brevet (page 2, ligne 59) qui correspond
en fait au docunent B4). Ce docunent B4 décrit
conj oi ntenent des zéolites triconposant de type A de
méne formul e générale (voir revendication 1) contenant
un meétal alcalino-terreux tel que |le nagnésium come
cell es revendi quées dans | e brevet en litige ou le

cal cium comme celles du produit Baylith L et |eur
utilisation conme agents déshydratants. Les zéolites
selon les revendications 1 et 3 du brevet en |litige
présentent donc une grande sinmlarité de structure avec

| es zéolites du type Baylith L

Il est général ment admis que |es propriétés d' un conposé
chi mi que dépendent |argenent de sa structure et que,
donc, |'home du nmétier peut nornal enent esconpter que

| es proprietés de conmposés chim ques soient d'autant

pl us voi sines que |eurs structures sont d'autant plus
proches (voir décision T 939/92, JO OEB 1996, 309

Motifs de |a Décision, point 2.6.2). Les bons reésultats
obtenus tant pour la stabilité du tenps de vie en pot
des conpositions de pol yurét hanes que pour |a réduction
des inclusions gazeuses par |'utilisation des zéolites

de type A triconposant Baylith L représentent donc une
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incitation forte pour |'home du métier, tout au noins,
a essayer si les résultats obtenus avec la Baylith L
sont transférables a des zéolites de structure treés
simlaire et égal enent connues come agents
déshydratants, telles que les zéolites de type A

tri conposant contenant du magnési um décrites
conj oi ntement dans | e docunent B4 avec celles du type
Baylith L. Il s'en suit que |'honmre du nmétier, a la
recherche d' une alternative a |'utilisation des zéolites
telles que la Baylith L, aurait entrepris cette démarche
avec une espérance de reéussite raisonnable (cf. T 149/93

du 23 mars 1995 non publiée dans |e JO CEB)

Il pourrait, certes, étre avancé que |les zéolites selon
| es revendications 1 et 3 représentent une sél ection
parm |es zéolites contenant du magnési um décrites dans
B4. Cependant, il a été dénontré par |les essais
conparatifs soum s par |'Intimée avec sa lettre du

21 juillet 1999 lors de |la procédure devant |a Division
d' Opposition que, concernant |les zéolites contenant du
cal cium aucun effet particulier n'était |ié ala
sélection de zéolites telles que la sotmme a + b + ¢ soit
égale a 1. Il est donc crédible, selon |'opinion de la
Chanbre, au vu de la simlarité structurelle des
zéolites contenant du magnési um selon | e brevet en cause
et les zéolites contenant du cal ciumayant fait |'objet
des essais conparatifs nentionnés ci-dessus, et en

| " absence de preuves du contraire de |la part de |la
Requérante, qu'il en soit de méne pour |le choix de
zéolites contenant du magnésiumet telles que |a somme
a+ b+ c soit égale a 1. Cette sélection doit donc étre

donc consi dérée comme arbitraire.
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6.5 Il en résulte donc que |'objet des revendications 1 et 3

est dépourvu d'activité inventive.

6.6 Pui sque | ' objet des revendications 1 et 3 de |'unique
requéte de |l a Requérante ne satisfait pas |es exigences
de |'article 56 CBE, |l e recours doit étre rejeté.

Di spositif

Par ces notifs, 1|l est statué conmme suit

Le recours est rejeteé.

La Geffiere : Le Président

E. Gorgnmaier R Young

1944.D



