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Exposé des faits et concl usions
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La denande de brevet européen n° 94 400 198.1 déposée |le
31 janvier 1994 et publiée sous | e nunéro de

publication 0 610 122, pour laquelle a été revendi quée
la FR-priorité du 5 février 1993, a été rejetée par

déci sion de la Division d exanmen signifiée le

9 mars 2001.

La décision était basée sur les revendications 1 a 9
soum ses avec la lettre du 9 février 2000.

Les revendi cations indépendantes 1, 7 et 9 s'énoncai ent
conme suit

"1. Conposition de revétenent pour des profilés en PVC
conpr enant

a) un liant réticul abl e contenant éventuel | enent des
groupes hydroxyl es et/ ou carboxyliques, de préférence
sol ubl e dans | e sol vant,

b) un agent de réticul ation,

c) une résine thernoplastique finenent divisée en
suspensi on, éventuel | enent des pignents, colorants et
char ges,

d) un sol vant,

le liant étant tel qu'il |aisse exsuder les additifs et
plastifiants du PVC a travers le filmde peinture qu' on
obtient en réticulant ladite conposition tout en formant
un filmadhérant au profilé PVC "

"7. Procédé de revétenment de profil és ou nenuiseries et

| eurs accessoires en PVC par enduction de |a conposition
telle que définie a |'une quel conque des revendi cations
1 a 6 puis réticulation de |ladite conposition."
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"9) Profil és ou nenuiseries et ses accessoires en PVC

revétus avec |l a conposition des revendications 1 a 6

réticul ée. "

Comme notifs du rejet, la Division d exanen a fait

valoir que la caractéristique de la revendication 1 "le
liant étant tel qu'il |aisse exsuder les additifs et
plastifiants du PVC a travers le filmde peinture qu' on
obtient en réticulant | adite conposition" ne

satisfaisait pas aux exigences des articles 83 et 84 CBE

En ce qui concerne |'article 83 CBE cette concl usion se
fondait d'une part sur la prétendue incapacité d' une
poudre de di oxyde de titane, additif "nornmal enent
utilisé dans Ie PVC', d'exsuder a travers |la couche du
mat ériau réticul é dont les nmailles étaient de taille
inférieure a celle des particules de |a poudre et

d' autre part, en ce qui concerne |'exsudation des
additifs liquides et des plastifiants, sur |"information
mangquant e dans | a demande sur |es conditions spécifiques
et sur la mani ére dont |e résultat peut étre atteint
(paragraphes 2.2 et 2.3 des Mtifs).

Le notif par rapport a |'article 84 CBE repose sur

| "argunment que la description n'indiquait pas |a nmaniére
dont le résultat de |I'invention revendi quée, a savoir le
fil madhérant au profil é de PVC et |aissant exsuder |es
additifs et plastifiants du PVC, devrait étre déterm né
(paragraphes 3.2 et 3.3 des Mdtifs).

Le 24 mars 2001, |a requérante (demanderesse) a formé un
recours a |'encontre de cette décision, en acquittant

simul tanénent |la taxe prescrite.
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Avec | e nménoire de recours déposé le 17 juillet 2001, la
requérante a soum s deux nouveaux jeux de revendi cations
dont les revendications 1 ne conprenaient plus la
caractéristique "le liant étant tel qu'il |aisse exsuder
les additifs et plastifiants du PVC a travers le filmde
pei nture qu' on obtient en réticulant |adite conposition
tout en formant un filmadhérent au profilé PVC' et a
constaté que |'objet de la revendication 1 n'était

décrit dans aucun des docunents cités dans |le rapport de
recherche et qu'il inpliquait une activité inventive par

rapport a |'état de la technique | e plus proche énoncé
dans | e docunent JP-A-55 157 661

Dans |la notification du 19 septenbre 2003 | a chanbre de

recours, entre autres, a fait |les commentaires suivants

"6. La présente denande a été rejetée aux notifs que |la
caractéristique de la revendication 1 "le liant étant

tel qu' il |aisse exsuder les additifs et plastifiants du
PVC a travers le filmde peinture qu' on obtient en
réticulant ladite conposition" ne satisfaisait pas aux
exi gences des articles 83 et 84 CBE

Cette caractéristique ne figure plus dans |es
définitions de |'invention revendi quée selon | es deux

] eux nouveaux.

7. Dans sa notification du 23 septenbre 1999 | a Division
d' exanen s' est opposée a |a suppression de cette
caractéristique au notif d' une infraction de

["article 123(2) CBE en disant qu'elle est "considérée
conme une limtation [= caractéristique essentielle] de
| ' obj et revendi qué".
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8. O, le Rapporteur est de |'avis que cette objection
de la Division d' exanen n'est justifiée qu' en partie, a
savoir en ce qui concerne |'exsudation des plastifiants,
parce que |l a seule référence concréte dans |la

description se rapportant au probl éne de décol | enent du

filmde revétenment concerne |le plastifiant contenu dans
le PVC (page 4, lignes 12 & 20). C est bien cet effet
qui est au coar de |'invention réclamée parce que sans
adhésion durable il n'y a pas de produit susceptible

d' expl oitation.

9. L'objection de la Division d exanen que le TiG, qu
tonbe sous le sens "additifs du PVC', aurait tendance

d' exsuder, nais ne pourrait pas - a cause des dinensions
trop larges des particules - passer a travers |les
mailles trop serrés du revétenent, ne tient pas conpte
du fait que "l'exsudation"” du TiG, , si elle se produit,
n' entraine pas une pression suffisanment él evée pour
faire décoller le filmdu revétenent. Cela ne peut se
produire qu' avec |l a pression hydraulique d un |iquide, a
savoir d' un plastifiant. Selon toute apparence la taille
des particules d un additif solide comme le TiG, n'a
rien a voir avec |le probl énme d' un décoll ement provoqué

par | es dinmensions inadéquates des nailles du revétenent.

10. Par conséquent, il est proposé de (ré-)insérer dans
le libellé de la revendication 1 | e passage anendé : "le
liant étant tel qu'il |aisse exsuder les plastifiants du

PVC a travers le filmde peinture qu' on obtient en
réticulant ladite conmposition".

11. Il senble qu' en vue de |la situation exposée ci -
dessus | a suppression dans ledit passage des nots
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initialenment inclus "additifs et" ne conduit pas,
contrai rement aux dispositions de |"article 123(2) CBE

a étendre |'objet de |a demande au-dela du contenu de la
demande telle qu' elle a été déposée.

12. Cet anmendenent satisfait aussi aux trois critéeres
posés par rapport a la suppression d une caractéristique
dans une revendi cation dans T 331/87 (JO CEB 1991, 22,
notifs 6)

- la caractéristique supprimée n'est pas présentée
comme essentielle dans | a divulgation de |'invention
(voir point 9 ci-dessus),

- elle n'est pas indispensable en tant que telle a la
réalisation de |'invention eu égard au probl éne
t echni que fondanental que celle-ci se propose de
résoudre, a savoir |'enpéchenent du décol |l ement du

filmde revétenent, et

- elle n"inpose pas de vrainment nodifier en conséquence
d' autres caractéristiques."

Suite a la notification citée ci-dessus |la requérante a
soum s, avec lettre en date du 21 novenbre 2003, un seu
jeu de revendi cati ons anendé dont |a revendication 1

s' énonce comme Suit

"1. Procédé de revétenment de profil és ou nenuiseries et
| eurs accessoires en PVC
(1) par enduction d' une conposition conprenant

a) un liant réticulable,

b) un agent de réticulation,
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c) une résine thernoplastique finenment divisée en
suspensi on,

d) un solvant,

e) et ne conprenant aucun produit du type huile
de silicone [.]

(i) puis réticulation de cette conposition par
chauffage a une tenpérature conprise entre 20 et
80°C pendant 2 a 24 h dans un four ou par cuisson
sous infra-rouge a une tenpérature conprise entre
50 a 100°C en surface pendant 5 a 30 mnutes, le
liant étant tel qu'il |aisse exsuder |es
plastifiants du PVC a travers le filmde peinture
qu' on obtient en réticulant |adite conposition.A

VI1. La requérante conclut a |"'annulation de | a décision

attaquée.

Motifs de | a déci sion

1. Le recours est recevabl e.

2. Article 123(2) CBE

2.1 La revendication 1 est fondée sur |es divulgations

sui vantes de |l a demande initiale :

- "procédé de revétenent de profil és ou menuiseries et
| eurs accessoires en PVC' : revendication 8,

- (i) "par enduction" : page 7, lignes 2 a 10,

- caractéristique a) "liant réticul able" : page 3,
i gnes 29 a 30,
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- caractéristiques b) a d) : revendication 1

- caractéristique e) : page 6, lignes 33 a 34,

- (ii) "puis réticulation de cette conmposition ... en
surface pendant 5 a 30 mnutes" : page 7, lignes 6 a
10, et

- "leliant étant tel qu'il |aisse exsuder |es

plastifiants du PVC a travers le filmde peinture
qu' on obtient en réticulant |adite conposition"

revendi cation 1.

En ce qui concerne la recevabilité, selon
|"article 123(2) CBE, de |a suppression dans |le
libell é de ladite caractéristique des nots
initialement inclus "additifs et" il convient de
faire réf érence aux paragraphes 11 et 12 de |la

notification de la chanbre issue |le 19 septenbre 2003,

cités au paragraphe V ci-dessus.

La revendication 1 satisfait donc aux dispositions de
|"article 123(2) CBE.

Article 83 CBE
Par la précision de |la caractéristique portant sur la

capacité d' exsudation du filmde liant réticulé, a
savoir sa limtation a |'exsudation des plastifiants,

| " objection de la Division d' exanen ayant rapport aux
additifs solides comre | e dioxyde de titane devient

caduque.
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En outre, la chanbre ne voit aucune rai son de douter que
| " objet de la revendication 1 satisfasse aux conditions
énoncées a |"article 83 CBE, c'est-a-dire que |'exposé
de |"invention soit suffisanment conplet qu' il pernette
d' effectuer |'invention sur |'ensenble du domaine

revendi qué.

Il ressort clairenent de | a description de | a demande
que la caractéristique technique définissant |a capaciteée
de passage de plastifiants (i.e. additifs liquides) a
travers le filmdu revétement est surtout la taille des
mai | | es obtenues par réticulation du liant. L' homre du
metier n' aura pas de difficulté a exécuter cet

ensei gnenent sur toute | a portée revendi quée,
particuliérement au regard de |'exenplification come
liant d'une résine polyester hydroxyl ée faibl enent
ram fi ée. Ainsi, |'honme du nmétier n'aura pas besoin de
connaitre a |'avance |l es conditions concrétes qu

s' appliqueront et qui naturellement dépendent du |iant
spécifique et du plastifiant spécifique (voir page 3,
lignes 31 a 32 ; page 4, lignes 12 & 20 ; page 9,
"constituant du revétenment”) (T 14/83, JO OEB 1984, 105
T 409/91, JO OEB 1994, 653).

De ménme, |le manque d'information sur une néthode pour
détermner |'effet d exsudation ne contrarie pas
|"article 83 CBE parce que le nérite de cette

caract éristique se nontre clairenment par |'absence de
décol l ement du filmde revétenment du substrat de PVC
(page 4, lignes 12 a 20 de | a denande).

La condition énoncée a |"article 83 CBE est donc renplie
par |a revendication 1.
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Article 84 CBE

La chanbre n' accepte pas |"avis de |a Division d' exanen,
c'est-a-dire que la revendication 1 tentait de définir

[ "invention par un résultat recherché qui ne puisse étre
vérifié directenent et avec succes au noyen de tests et
de procédures spécifiées de mani ére satisfai sante dans

| a description ou connus de |'home du nétier et ne
nécessitant pas une some dérai sonnabl e

d' expérinmentations (T 68/85, JO OEB 1987, 228).

Bien qu'il n'y ait pas dans |a description de tests et
de procédures spécifiées pour déterm ner
gquantitativenent |'effet d' exsudation des plastifiants a
travers le filmdu revétement, |a chanbre est convai ncue
qgue | ' home du nétier nuni de ses connai ssances
général es dans | e donmai ne de polyneres est a méne de
conprendre | a signification de la caractéristique "le
liant étant tel qu'il |aisse exsuder les plastifiants du
PVC a travers le filmde peinture qu' on obtient en
réticulant ladite conmposition".

L' horme du métier connai ssant d'une part les relations
entre nonbre et positions des sites réticul ables, degré
de réticulation et taille de mailles résultante ainsi de
la réticulation et d autre part la structure et |e poids
nol écul aire du plastifiant utilisé n'aura pas besoin

"d' une sonme dérai sonnabl e d' expérinentations" afin de
nettre en aavre cette caractéristique ; il lui suffira
par contre d'un nonbre réduit d'expérinmentations pour
s'orienter et pour la réduire a sa signification

prati que.
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4.3 Il en résulte que la revendication 1 satisfait aux
di spositions de |'article 84 CBE

5. Et ant donné que la Division d exanen n'a pas encore pris
position sur |a nouveauté de |'objet revendi qué au
regard des docunents cités, ni sur son caracteére

inventif, il convient de lui renvoyer |'affaire pour |a

poursuite de |'exanen (article 111(1) CBE)

Di spositif

Par ces notifs, 1|l est statué comme suit

1. La décision attaquée est annul ée.

2. L'affaire est renvoyée devant |'instance du prem er
degré pour suite a donner.

La Geffiere : Le Président

E. Gorgnmaier R Young
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