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Exposé des faits et concl usions

1186.D

La denande de brevet européen n° 94 870 026.5 déposée |e
10 février 1994, pour laquelle a été revendi quée |a
priorité du 15 février 1993 (BE 9300142), a donné lieu
le 7 octobre 1998 (Bulletin 1998/ 41) a |l a délivrance du
brevet européen n° 0 611 787 sur |a base de

6 revendi cati ons.

Les revendications 1 a 6 s'énoncai ent conme suit

"1l. Usage d'au noins un agent de coupl age conportant de
3 a 7 groupenents époxy par nole pour obtenir |a

décol orati on de copol yneres séquencés branchés par

coupl age de copol yneres de base séquencés term nés par
un atone de lithiumde formule type S-B-Li dans |aquelle
S est une séquence d' hydrocar bure nonovi nyl aronmati que et
B une séquence de di éne conjugué, et dans laquelle la
séquence S est présente pour un pourcentage pondéral
allant de 20 a 60 par rapport au poi ds des séquences S
et B.

2. Usage selon la revendication 1 caractérisé en ce que
| " agent de coupl age posséde de 4 a 6 groupenents époxy
par nol e.

3. Usage selon |'une quel conque des revendications 1 et
2 caractérisé en ce que |'agent de couplage est utilisé
a raison de 0,1 a 1 phr par rapport a |I'ensenbl e des
pol yneres obt enus par coupl age.

4. Usage selon |'une quel conque des revendi cations
précédentes caractérisé en ce que |'agent de coupl age
est choisi parm |les huiles végétal es époxydées, |es
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pol ybut adi énes époxydés ou | e pentaérythritol
tétrallyl éther époxydé.

5. Usage selon |la revendication 4 caractérisé en ce que
| ' agent de coupl age est choisi parm les huiles
végeéet al es pol yépoxydées, de préférence les huiles de
soja ou de |in époxydées.

6. Usage selon |'une quel conque des revendications 1 a 5
caractérisé en ce que |la séquence B de di ene conj ugué
est une séquence de but adi ene. "

Le 5 juillet 1999, une opposition a été forme a

| "encontre du brevet européen précité dans laquelle |a
révocation du brevet était requise au titre des notifs
énoncés a |'article 100a) CBE (manque de nouveaut é et
d activité inventive), et a l'article 100b) CBE

(i nsuffisance de description). L' objection

d' i nsuffisance de description fut ultérieurenent
abandonnée par |'opposante au cours de |a procédure
oral e devant |la Division d opposition. En support de ses
obj ections de manque de nouveauté et d' activité

i nventive, |'opposante a cité, entre autres, |les

docunents suivants :

D1 : US- A-4 051 197
D2 : US- A-4 239 806 ; et
D5 US- A-3 281 383.

Par décision en date du 29 novenbre 2001, signifiée le
11 janvier 2002, la Division d opposition a révoqué |e
brevet européen au notif que |'objet des

revendications 1 a 6 telles que délivrées était dépourvu
de nouveauté au vu des docunents D1, D2, et D&5.
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Selon | a décision, toutes |les caractéristiques
structurelles de la revendication 1 étaient décrites
dans ces docunments.

La seule différence résidait dans |a présence de |a
caract éristique fonctionnelle "pour obtenir |a
décoloration". La Division d' opposition a considéré que
| a revendi cation concernait une deuxi ene application non
t hérapeutique et s'est référée a la décision G 2/88 de

| a Grande Chanbre de Recours (JO OEB, 1990, 093). Elle a
estimé que |'home du nétier aurait observé que |es

pol yneres coupl és ne jauni ssai ent pas et donc que cette
caractéristique fonctionnelle avait été rendue

accessi ble au public. La D vision d' opposition s'est, en
outre, référée aux deécisions T 279/93 du

12 décenbre 1996 (non publiée dans | e JO CEB) et

T 892/94 (JO OEB 2000, 001). Elle a considéré qu'un
nouvel effet technique était nécessaire pour établir la
nouveaut € d' une caractéristique fonctionnelle. Selon |a
décision, |'effet technique dans |l e brevet était
cependant |le néne que dans |'état de | a technique,
c'est-a-dire | a production de copol ynéeres en utilisant
un agent de coupl age. Pour ces raisons, |a Division

d' opposition est donc parvenue a |la conclusion que

| " obj et des revendications 1 a 6 nanquait de nouveaut é.

Le 6 mars 2002 | a requérante (titulaire du brevet) a
formé un recours a |'encontre de cette décision et a
acquitté en nméne tenps |l a taxe correspondante. Elle a
requis la révision de la décision et le rejet de

| ' opposi tion.
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Avec |l e ménoire de recours recu le 17 mai 2002 |a
requérante a présenté un jeu de 6 revendications et un
jeu de 5 revendi cations représentant respectivenent une
prem ére et une seconde requéte auxiliaire. Elle a en
outre sounm s un rapport expérinental ainsi qu' un nouveau

docunent

D8 : ASTM St andard D 6290-98 "Standard Test Method for
Col or Determ nation of Plastic Pellets".

La revendication 1 de la prem ére requéte auxiliaire se
différenciait de la revendication telle que délivrée en
ce que | e pourcentage pondéral de |a séquence S avait

été restreint au domaine 40 & 60 au lieu de 20 a 60. Les

revendi cati ons dépendantes 2 a 6 correspondai ent aux
revendications 2 a 6 telles que délivrées.

La revendication 1 de |a deuxiénme requéte auxiliaire

s' énoncait conme suit

"Usage d'au noi ns un agent de coupl age conportant de 3 a
7 groupenents époxy par nole pour obtenir |a

décol orati on de copol yneres séquencés branchés par

coupl age de copol yneres de base séquencés term nés par
un atonme de lithiumde formule type S-B-Li dans |aquelle
S est une séquence d' hydrocar bure nonovi nyl aromati que et
B une séquence de di éne conjugué, et dans laquelle la
séquence S est présente pour un pourcentage pondéral
allant de 20 a 60 par rapport au poids des séquences S
et B, caractérisé en ce que |'agent de couplage est le
pentaérythritol tétrallyl éther époxydé."

Les revendi cati ons dépendantes 2 a 3 correspondai ent aux

~

revendications 2 a 3 telles que délivrées.
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Les revendications 4 et 5 s'énoncai ent comme suit

"4. Usage selon | a revendication 3 caractérisé en ce que
| ' agent de coupl age est choisi parm les huiles
végét al es pol yépoxydées, de préférence | es huil es de
soja ou de |in époxydées.

5. Usage selon |'une quel conque des revendications 1 a 4
caractérisé en ce que |la séquence B de di ene conj ugué
est une séquence de but adi ene. "

Les argunents présentés par |a requérante dans son
menoi re de recours peuvent étre résumes de |la facon

sui vant e

a) Concernant |a requéte principale :

i) La revendi cation 1 concernait une deuxiéne
application non thérapeutique, c' est-a-dire
[ "utilisation d agents de coupl age pour
obtenir | a décol oration de pol ynmeres connus.

i) L'utilisation de ces agents de coupl age
améliorait |es propriétés optiques des
pol yneres.

iii) Il n'était pas évident d'observer |la
coloration des polyneres. Cela requérait des
prot ocol es expérinmentaux spécifiques tels que
ceux préconi sés dans D8.

i V) En outre cet effet de coloration n'était pas
i Mmediat et variait avec |le tenps.

1186.D
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b)

Vi)
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Les essais conparatifs soum s dans |e rapport
expérinental (voir exenples 7, 8, 9, et 10)
nontraient que le trouble était amélioré par

| "utilisation des agents de coupl age

spéci fiques et qu' aucun produit de réaction de
couplage n' était rel &ché dans le nilieu

r éacti onnel .

L' horme du métier n'aurait pas inévitabl ement
constaté ces effets. La nouveauté de |' objet

des revendi cati ons devait donc étre reconnue.

Concernant | es requétes auxiliaires

i)

iii)

La premi ére requéte auxiliaire restreignait le
taux de styréne a un donmai ne conpris entre 40
et 60%

L'art antérieur ne divulguait que des exenpl es
de copol yneres conprenant environ 30% de
styreéne.

Les exenples 2 a 7 du rapport expérinental
nmontrai ent un effet surprenant par rapport aux
conposi tions conprenant un copol ynere ayant
seul enent 30% de styréne (exenple 11).

La deuxi éne requéte auxiliaire a été

restreinte a |'utilisation de pentaérythritol
tétrall yéther époxydé. Ce conposé n' était pas
mentionné dans |'art antérieur. L'exenple 10

nontrait un effet surprenant.
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Les argunents présentés par |'intimée (opposante) dans

sa lettre datée du 19 septenbre 2002 peuvent étre

résunés de |la facon suivante :

i)

iii)

Les argunents présentés par |a requérante se
référaient a la coloration des polyneres et non a

| eur décol orati on.

Les effets présentés dans |e rapport expérimental
étaient en relation avec la coloration due au
vieillissenent. Ces effets étaient liés a des
propri étés inhérentes aux polyneres. |ls ne

repr ésentai ent donc pas une deuxi ene application
non t hérapeuti que.

Les requétes auxiliaires n'étaient pas

adm ssibles selon ["article 123(2) CBE, puisque
la limte inférieure de 40% de styréne n'était
pas supportée et puisque |'usage du
pentaérythritol tétrallyéther époxydé n'était pas
présent € come une caractéristique préférée dans

| a demande tell e que déposée.

En outre, la premere requéte auxiliaire n'était
pas nouvel |l e par rapport au docunent D2
(Exemple 1, polynere 1).

De plus, il n'"était pas clair coment |es

pol yneres des exenples 7 a 10 du rapport
expérinental avaient été préparés et quel effet
surprenant devait étre dénontré par |'exenple 10.
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Au cours de | a procédure orale qui s'est tenue le

28 avril 2004, la requérante, faisant suite aux
observations prélimnaires de Chanbre concernant |a
nouveaut € de |'objet de la requéte principale et de |la

prem ere requéte auxiliaire, a retiré ces deux requétes.

La discussion s'est ensuite focalisée sur le libellé des
revendi cati ons de | a deuxi éne requéte auxiliaire,.
Concernant cette requéte |la requérante a essentiell ement
argunenté qu'elle était supportée par |a demande telle
gue déposée au vu de |l a revendication 4 d' origine.
L'"intimée s'est pour |'essentiel référée aux argunents
qu' elle avait présentés sur ce point dans sa lettre du
19 septenbre 2002.

Consécutivenent a des observations de |a Chanbre au
titre des articles 84 et 123(2) CBE concernant |a

deuxi éne requéte auxiliaire, la requérante a soum s une
troi siéne requéte auxiliaire.

Les revendications 1 a 3 de cette requéte s'énoncent

conmme suit

"1l. Usage d'au noins un agent de coupl age conportant 4
groupenents époxy par nole pour obtenir |a décol oration
de copol yneres séquencés branchés par coupl age de

copol yneres de base séquencés term nés par un atone de
[ithiumde fornule type S-B-Li dans |laquelle S est une
séquence d' hydrocar bure nonovi nyl aromati que et B une
séquence de di éne conjugué, et dans laquelle |a séquence
S est présente pour un pourcentage pondéral allant de 20
a 60 par rapport au poids des séquences S et B,
caractérisé en ce que |'agent de couplage est |e
pentaérythritol tétrallyl éther époxydé.
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2. Usage selon la revendication 1 caractérisé en ce que
| "agent de couplage est utilisé a raison de 0,1 a 1 phr
par rapport a |'ensenbl e des pol yneres obtenus par

coupl age.

3. Usage selon |I'une quel conque des revendications 1 et
2 caractérisé en ce que |la séquence B de di ene conjugué
est une séquence de butadi ene. "

Concernant cette troisiéne requéte auxiliaire, |'intinmée
n"a pas fait d objections au titre des articles 84 et
123(2) CBE.

La requérante denmande |'annul ation de |a décision
contestée et le maintien du brevet sur |a base de la
deuxi éne requéte auxiliaire soum se avec |l e nénoire du
recours, dans |'alternative sur |la base de |la troisieéne

requéte auxiliaire soum se lors de |a procédure orale.

L'inti mee denande le rejet de recours, ou dans
|"alternative que |'affaire soit remise a la prem ére
i nstance pour poursuite de |la procédure sur |a base de

la troisiénme requéte auxiliaire.

Motifs de | a déci sion

1186.D

Le recours est recevabl e.

Conmme nentionné ci-dessus dans |'exposé des faits et
concl usi ons (voir paragraphe VIl), la requérante a
retiré sa requéte principale (mintenance du brevet tel

que délivré) et sa prem ere requéte auxiliaire soum se
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avec |l e ménoire de recours. Elle donc requis |la

mai nt enance du brevet sur |a base soit de |a deuxi éne
requéte auxiliaire sounm se avec |l e nénoire de recours,
ou dans |"alternative sur |a base de la troisiéne
requéte auxiliaire soum se a |la procédure orale du

28 avril 2004.

Deuxi éne requéte auxiliaire

3.2

3.3

1186.D

Article 123(2) CBE

La conformté des revendications 1 a 6 telles que
dél i vrées aux dispositions de |"article 123(2) CBE n'a
pas été contestée par |'opposante (intinmée). Il s'en

suit donc que |'exanen de |'adnissibilité des

revendi cations de la requéte au titre de |'article 123(2)
CBE se limte a la question d' établir si les
nodi fi cati ons proposées génerent une objection sur |a
base de cet article.

Dans ce contexte, la revendication 1 de |la requéte se

di stingue de la revendication 1 telle que délivrée par
le fait que |'agent de couplage a été limté au
pentaérythritol tétrallyl éther époxydé, et |la requérante
a soum s que cette nodification trouvait son support
dans |l a revendication 4 telle que déposée a |'origine.

A cet égard, |a Chanbre constate cependant, que, s'i

est vrai que |a revendication 4 originelle divul gue
["utilisation du pentaérythritol tétrallyl éther époxydé
conme agent de couplage, elle e fait prem erenent au
sein d une liste d agents de coupl age conprenant

égal ement | es huil es végétal es pol yépoxydées et |es

pol ybut adi énes époxydés, et deuxi enenment sans préci ser
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| e nonbre respectif de groupes époxy portés par chaque
agent de coupl age de cette |iste.

La Chanbre constate en outre que le libellé de |a
revendi cation 1 de | a deuxiene requéte auxiliaire
requéte a pour effet de définir une conbi nai son

spéci fique du pentaerythritol tetrallyl éther époxydé
avec un nonbre spécifique de groupes époxy (c'est-a-dire
3) et donc de définir un conposé pentaérythritol
tétrallyl éther époxydé ayant 3 groupes €époxy.

Il est cependant évident au vu de |a denande telle que
déposée a |'origine que ce conposé spécifique n'y était
pas di vul gué.

Pour ces raisons et en accord avec |es principes édictés
dans |la décision T 615/95 du 16 décenbre 1997 (non

publi ée au JO OEB), |a Chanbre parvient donc a |la
conclusion que |la revendication 1 de |a deuxiénme requéte
auxiliaire contrevient aux exigences de |'article 123(2)
CBE.

Par conséquent, |a deuxienme requéte auxiliaire doit étre

rej et ée.

Troi si énme requéte auxiliaire

1186.D

Article 123(2) CBE

La revendication 1 de la requéte se différencie de |la
revendication 1 telle que délivrée par |'indication que
| "agent de coupl age conporte 4 groupes époxy et qu'i
s'agit du pentaérythritol tétrallyl éther époxydé.
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Comme i ndi qué plus haut au paragraphe 3.3, |'utilisation
de pentaérythritol tétrallyl éther est nentionnée dans |la
revendi cation 4 telle que déposée a |'origine.

La Chanbre note égal enent que cette revendication 4
était dépendante de |la revendication 2. La

revendi cation 2, quant a elle, était dirigée sur
["utilisation d un agent de coupl age conportant de 4 a 6

groupes époxy.

Il en résulte donc que la revendication 4 d' origine, qu
contenait toutes les caractéristiques de |a
revendication 2 du fait de sa dépendance a cette
revendi cation (voir regle 29(4) CBE), divulguait donc

i mplicitenent pour |'agent de coupl age pentaérythritol
tétrallyl éther époxydé nmentionné dans cette

revendi cati on un nonbre de groupes époxy de 4, puisque
c'est |le seul nonbre conpatible a la fois avec |les

exi gences de la revendication 2 et |les possibilités
fonctionnell es de ce conposé.

Par conséquent, |a Chanbre parvient a | a conclusion que
la nodification effectuée dans |la revendication 1 de |a
troi siéeme requéte auxiliaire est supportée par |la
demande tell e que déposée a |'origine.

La revendi cati on dépendante 2 est supportée par |la
revendi cation 3 originelle et |la revendication 3 trouve
son support a la page 5, lignes 10 a 11, de | a denmande
tell e que déposée a | ' origine.

Il résulte donc de ce qui précede que |es
revendi cations 1 a 3 sont confornes aux exigences de
|"article 123(2) CBE.
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Article 123(3) CBE

Il est évident que les nodifications apportées a la
revendi cation 1 par rapport a la revendication 1 telle
que délivrée conduisent a une linmtation de |la
protection conférée par rapport a celle du brevet tel
que délivré.

Par conséquent, |es exigences de |'article 123(3) CBE
sont renplies par les revendications 1 a 3.

Article 84 CBE

L'intimée n'a soul evé aucune objection au titre de

|"article 84 CBE a |'encontre des revendications 1 a 3.

La Chanbre est égal enent satisfaite que |es
nodi fi cations effectuées n'entrainent pas d' objections
fondées sur |'article 84 CBE

Renvoi

Il n'"apparait pas, prima facie, que |es docunents

nmenti onnés come destructeurs de nouveauté par |a

Di vision d' opposition (D1, D2 et D5) a |'encontre des
revendications 1 a 6 telles que délivrées fassent
réeférence a |'utilisation de pentaérythritol tétrallyl-
ét her époxydé ayant 4 groupes époxy come agent de
coupl age de pol yneres séquencés du type de S-B-Li,
conprenant de 20 a 60% en poi ds de séquence de type S.
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Selon | " opinion de |la Chanbre, il ne peut donc étre
exclu que les nodifications apportées dans |a
revendication 1 de la troisiéne requéte auxiliaire

pui ssent étre de nature a déplacer |'inportance des
probl enes par rapport a ceux qui furent au centre de
|"affaire tranchée par |la preniére instance, c'est-a-
dire de | a nouveaut é d' une deuxi éme application non

t hérapeuti que, vers de nouvel |l es questions conprenant,
éventuel l ement, |'exanen de |'activité inventive liée a

["utilisation d un nouvel agent de coupl age.

Prenant donc en considération que |les nodifications

ef fect uées peuvent reésulter en un nouveau cas et tenant
conpte de la requéte formul ée par |'intinme, |a Chanbre,
estine qu'il est approprié de faire usage de son pouvoir
d' appréciation conforménent a |'article 111(1) CBE et de
renvoyer |'affaire a Ia Division d opposition pour
poursuite de la procédure sur |a base de la troisiene

requéte auxiliaire.
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Di spositif

Par ces notifs, 1|l est statué comme suit

1. La déci si on contestée est annul ée.

2. La deuxi éne requéte auxiliaire sounm se avec |le nénoire

du recours est refusée.

3. L'affaire est renvoyée a la prem ére instance pour
poursuite de | a procédure sur |la base de la 3°™ requéte

~

auxiliaire (revendications 1 a 3) soumise lors de la
procédure oral e

Le Geffier : Le Président

E. Gorgnmuaier R Young
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