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EXPOSE DES FAITS ET CONCLUSIONS

La demande de brevet européen n° 79 400 579.3, déposée le

20 aolit 1979, pour laquelle a été revendiquée la priorité d'une

demande antérieure frangaise du 29 aout 1978, a donné lieu le

h

9 septembre 1981 3 la délivrance du brevet européen n°® 0 010 007

sur la base de B8 revendications. Les revendications indépendantes

1 et 8 s'énongaient comme suit :

1.

Procédé d'isolation de fonds de peinture, en vue notamment de
l'application de nouvelles couches de peinture sur ceux-ci,
caractérisé en ce qu'on applique sur le fond a isoler une cou-
che formant barriére d'une composition filmogéne d'une résine
de polyamide & base d'acide dicarboxylique et de diamine en
solution alcoolique ou hydro-alcoolique et on laisse sécher la

couche protectrice ainsi obtenue.

8. Application du procédé suivant la revendication 1 & la répara-

tion de fonds de peinture, en particulier sur les carrosseries
de véhicules, caractérisée en ce gu'on applique sur le fond a
réparer une couche de la composition liquide filmogéne, on
laisse sécher la couche protectrice obtenue et on applique en-
suite sur celle-ci la nouvelle peinture servant d la répara-

tion.

La requérante (opposante) a formé opposition au brevet européen
et requis sa révocation pour absence de nouveauté et d'activité
inventive, le 19 mai 1982. Les motifs de l'opposition s'ap-
puyaient sur un état de la technique nouvellement cité, a sa-

voir les documents :
(1) DE-A-25 19 559
(2a) Abrégé n°® 01236 U-AG, publié le 22 février 1973 dans le

Central Patents Index, Basic Abstracts Journal Section A -

Plasdoc, Derwent Publication Ltd., Londres, Angleterre

ceofeen
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(2b) ainsi que le brevet japonais publié qui est a la base de cet

abrégé.

(3) Notice "Ultramid 1 C" de la Société BASF Badische Anilin und
Soda-Fabrik AG, Ludwigshafen am Rhein, RFA, publiée en
avril 1965.

Au cours de la procédure orale tenue le 12 avril 1983, la requé-
rante présente une traduction en langue allemande du brevet japo-
nais 51563/72 (document (2b)) cité avec 1'abrégé brevet (docu-

ment (2a)) produit avec le mémoire d'opposition.

En se prévalant de l'article 114(2) CBE, la Division d'opposition
refuse de prendre le brevet japonais et sa traduction en considé-
ration.

A l'issue de la procédure orale, la Division d'opposition conclut
qu'elle envisage le maintien du brevet modifié de telle sorte que
la seule revendication indépendante gqui subsiste est une combina-

tion des revendications 8 et 1 antérieures.

Aprés le délai prévu a la régle 58(4) CBE, au cours duquel la re-
quérante communique son désaccord et envoie la traduction en
langue anglaise, certifiée conforme, du brevet japonais (2p), 1la
Division d'opposition rejette l'opposition par sa décision

intermédiaire du 28 février 1984.

Dans l'exposé de ses motifs, la Division d'opposition fait valoir
que le procédé revendiqué n'est décrit dans aucun des documents
opposés et gqu'aucun des documents cités, pris seul ou en combi-

o » . 14 [ . I d
naison avec les autres, ne suggérait le procede revendique.
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Le 18 avril 1984, la reqguérante forme un recours contre cette
décision et acquitte simultanément la taxe de recours prescrite.
Un mémoire exposant les motifs de recours est regu le

28 juin 1984, en confirmation d'un télex.

Dans sa correspondance, la requérante avance gue le document (2b)
a &té cité suffisamment t&t pour étre pris en considération par
la Division d'opposition et qu'il appartenait d cette derniére
d'en demander la traduction si elle le jugeait utile. Dans la me-
sure od la traduction d'un document explicitement cité dans le
mémoire d'opposition a été présentée par elle au cours de la pro-
cédure orale, de son plein gré, la requérante estime qu'il ne
s'agit pas 13 de faits ou preuves qui n'ont pas été produits en
temps utile. Ce document, considéré avec les documents (1) et (3)
devrait détruire l'activité inventive de l'objet des revendica-

tions du brevet attagqué.

Dans une notification, la Chambre exprime des réserves sur la
brevetabilité de 1l'objet des revendications. En particulier, la
Chambre met l'accent sur le document (2pb) qu'elle considére comme
le plus pertinent vis-a-vis du brevet attaqué, et a partir duquel
le probléme soulevé dans la demande doit &tre déterminé. Selon
elle, il apparait que le seul probléme que 1l'intimée (titulaire
du brevet) se propose de résoudre est celui de fournir une alter-
native au procédé décrit dans le document (2b). En outre, la
Chambre insiste sur 1'absence, dans le dossier, de données con-
crétes permettant une comparaison objective avec l'art antérieur
de référence. Enfin, elle introduit dans la procédure le manuel
"Lehrbuch der Lacke und Beschichtungen - Band IV - 1976" (Docu-
ment (4)) qui signale une tendance générale a l'abandon des ré-

sines naturelles (page 105).

L'intimée (titulaire du brevet) réfute 1'interprétation donnée
par le requérant au brevet japonais (document (2b)). Elle consi-
dére gque ce document enseigne que les solutions envisagées doi-

vent contenir au moins 50% de gomme lague et que ce document ne
suggére en rien que l'on puisse supprimer la gomme laque, bien au

contraire. Dans ces conditions, méme combiné aux documents (1) et

ced/ e



IX.

-4 - T 94/84

(3), ce document (2b) ne saurait amener un technicien a la solu-

tion revendiquée dans le brevet attaqué, sans effort inventif.

En réponse 4 la notification de la Chambre, 1l'intimée souligne
que l'amélioration de la tenue au vieillissement fait partie du
probléme soulevé dans le brevet attaqué. Elle communique des ré-
sultats d'essai de tenue aux intempéries effectuées sur des sys-
témes de peinture de réparation isolés par la composition iso-

lante de l'exemple 2 (lettre regue le 10 avril 1986).

La requérante sollicite la révocation du brevet attagué et le

remboursement de la taxe de recours.

L'int1mée demande le rejet du recours et le maintien du brevet

dans sa forme actuelle, la revendication indépendante unique

" 2 .
s enongant comme sult :

Procédé de réparation de fonds de peinture, en particulier sur
les carrosseries de véhicules, caractérisé en ce qu'on applique
sur le fond & réparer une couche de la composition liguide filmo-
géne d'une résine de polyamide & base d'acide dicarboxylique et
de diamine en solution alcoolique ou hydro-alcoolique, on laisse
sécher la couche protectrice obtenue et on applique ensuite sur

celle-ci la nouvelle peinture servant a la réparation.

Y A
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MOTIFS DE LA DECISION

Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106 & 108

ainsi qu'a la régle 64 de la CBE ; il est donc recevable.

L'objet des revendications ne s'étend pas au deld du contenu de la

demande telle que déposé a l'origine.

Le brevet européen attaqué concerne la réparation des fonds de
peinture, et en particulier des fonds de peinture appliqué sur des
carrosseries d'automobiles.

Le document de 1'état de la technique le plus proche, notamment
gquant 3 son objet, est le brevet japonais 51 563/72(2b). (Par la
suite, lorsqu'il sera fait mention du document (2b), référence sera
faite & la traduction certifiée du brevet japonais, présente dans

le dossier).

Comme le fait le brevet attaqué, ce document (2b) a trait ala
réparation des revétements de peinture sur des supports tels que
des piéces d'automobiles. Selon le document (2b), une application
directe de peinture sur la couche ancienne entraine de maniére non
exceptionnelle la contraction et le fendillement du revétement par-
ce que le solvant de la couche nouvelle pénétre dans la couche an-
cienne et la détache. En outre, 1l arrive que les pigments des cou-
ches inférieures migrent, lors de la nouvelle application d'une la-
que, vers la couche supérieure (voir description de (2b), page 1,

et 6 premiéres lignes de la page 2).

Le reméde A ces inconvénients, proposé par le document (2b), con-
siste & isoler la couche ancienne de la couche nouvelle par un film
intermédiaire imperméable au solvant de la couche nouvelle. Pour la
réalisation du film imperméable, le document 2b) propose, entre
autres, un mélange de nylon N-methoxymethylé et de résine Shellac

(page 6). Ce mélange est soluble dans l'alcool ou des mélanges eau-

eee/ e
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alcool, mais insoluble dans d'autres solvants (voir page 2, dernier
alinéa). Selon tous les exemples du document (2b), la couche inter-
médiaire est séchée préalablement & 1'application de la couche exté-

rieure.

L'intimée, sans disconvenir de la proximité des objec-
tifs visés par le brevet attaqué et par le document (2b) souligne

que ce dernier (2b) prévoit l'utilisation d'un mélange de gomme la-

gue et de polyamide pour la réparation de carrosseries d'automobi-

les, et non d'une résine de polyamide. Or, la titulaire a constaté
gque les isolants & base de gomme laque solubilisés dans l'alcool,
bien qu'ils soient efficaces et séchent rapidement, présentent 1l'in-
convéniet d'un mauvais vieillissement dans le temps : craquelures,
décolle - nt.

Compte tenu des considérations ci-dessus, le probléme devrait étre
celui de trouver un isolant ne présentant pas l'inconvénient d'un

mauvais vieillissement dans le temps.

Malgré 1l'incitation, par la Chambre, & donner un support concret a
ses allégations relatives A 1'amélioration de la tenue au vieillis-
sement, 1'intimée n'a présenté que des essais, apparemment satisfai-
sants, portant sur la composition isolante pigmentée de son

exemple 2. En ce qui concerne 1'état de la technique le plus proche,
1'intimée s'est bornée a déclarer que les compositions a base de
gomme laque auraient présenté, dans les mémes conditions, des dé-
fauts de craquelures et de décollements aprés 3 a 6 mois d'exposi-
tion (voir lettre regue le 10 avril 1986, page 3, 2éme et 3éme ali-
néas). La Chambre ne voit 13 qu'une déclaration de caractére spécu-
latif. Elle considére gque 1'intimée n'a pas fourni d'éléments con-
crets permettant une comparaison objective avec l'art antérieur le
plus proche (voir Décision T 20/81 Shell/Aryloxybenzaldéhydes

J.0. 6/1982, 217 et notamment page 221, 2éme paragraphe).

R



-7 - T 94/84

En conségquence, le probléme doit étre ramené & celui de fournir une
simple alternative a l'isolant connu. En d'autres termes, le pro-

bléme est le méme que le probléme soulevé dans le document (2b).

La solution proposée par la titulaire consiste dans l'utilisation
d'une résine de polyamide & base d'acide dicarboxylique et de dia-
mine en solution alcooligue ou hydroalcoolique. Sept exemples de
compositions susceptibles de donner le résultat recherché par la
titulaire ont été donnés dans la description. Toutes ces composi-
tions sont exemptes de gomme lague et sont conformes a la défini-
tion de la revendication, et l'ensemble de la divulgation montre
bien que la solution proposée répond bien au probléme posé, ce qui

n'a pas été mis en doute.

La nouveauté de 1'objet de la revendication 1 n'est pas mise en
cause. Il est vrai gu'aucun des documents cités au cours de la

procédure ne divulgue l'objet de cette revendication.

La guestion qui se pose est celle de savoir si 1l'homme du métier
soucieux de trouver une alternative & l'isolant décrit dans le
document (2b) selon le probléme posé, devait faire preuve d'une
activité inventive pour utiliser une résine de polyamide a base
d'acide dicarboxylique et de diamine pour réparer des fonds de
peinture, compte tenu de 1'état de la technique, et notamment du

document (2b).

Pour répondre au probléme posé, la composition isolante alternative
devait permettre, comme le faisait la composition isolante connue
du document (2b), d'éviter les inconvénients liés a l'application
directe d'une nouvelle couche de peinture sur une couche ancienne

(fonds de peinture).

Parmi les produits de 1'état de la technique qu'il pouvait prendre
en considération, 1'homme du métier avait & sa disposition le
copolyamide décrit dans la notice "Ultramid 1C - B.A.S.F.
Ludwigshafen - Avril 1965 (document (3)). Selon ce document, 1l'ul-

tramid 1C, est un copolyamide ternaire a base de caprolactame,

ceofonn
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d'hexamethylene diamine/acide adipique et de p, p'-diamine dicyclo-
hexyl-methane/acide adipique. Ce polyamide, qui convient aux revée-

tements, est soluble dans l'alcool et les mélanges eau-alcool, mais
résiste & la plupart des solvants tels que le benzéne, les cétones,
les éthers et les esters, parmi d'autres (voir notice (3), page 1,

titre et 2 premiers paragraphes, et page 2, avant-dernier para-

graphe).

Selon la notice, l1'Ultramid 1C convient & la fabrication des la-
ques. Les films d'Ultramid 1C résistent 4 de nombreux solvants et
tiennent sur de nombreux supports tels que les métaux et les ma-
tiéres systhétiques, entre autres (voir notice (3), paragraphe re-

liant les pages 5 et 6).

I1 ressort a 1'évidence de la notice (3) que les propriétés du pro-
duit présenté sont pratiquement celles recherchées dans le document
(2b) A tel point que ce produit doit, & 1'évidence, convenir pour
résoudre aussi le probléme soulevé ici. L'alternative devrait, de
prime d'abord, s'imposer 4 1'homme du métier. Il ne lui reste, som-
me toute, qu'd faire 1'essal pour vérifier les capacités d'isola-
tion qu'offrirait un film de copolyamide entre une couche ancienne

de peinture et une couche normale.

or, la demande de brevet allemand DE-A-2 519 559 (1) décrit préci-
sément des revétements de peintures sur support métallique ou non
métalligue constitués de plusieurs couches. Entre 1l'émail final et
la couche d'apprét, est intercalée une couche intermédiaire de po-
lyamide non réticulée qui permet le renouvellement de 1'émail final
seul sans toucher & la couche d'apprét. Dans ce cas, 1'émail final

est éliminé sans qu'il soit nécessaire d'éliminer la couche inter-

médiaire.

La couche intermédiaire résiste aux solvants permettant de décaper
1'émail extérieur et protége donc la couche d'apprét (document (1),
page 2, 2&éme alinéa, et 3éme alinéa ; page 3, premiéres lignes et

3éme et 7éme paragraphe).

Y AN
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En résumé, la solution consistant 3 remplacer la couche intermé-
diaire décrite dans le document (2b) par une résine de polyamide a
base d'acide dicarboxylique et de diamine en solution alcooligue ou
hydro-alcoolique pour réparer des fonds de peinture découle de ma-
niére évidente de 1'état de la technique. Cette solution va d'ail-
leurs dans le sens de la tendance générale & abandonner les résines
naturelles (voir, par exemple, Document (4), page 105, paragraphe
4.2.2.1.4, lére phrase).

Puisque toutes les revendications du brevet attaqué doivent satis-
faire aux conditions de la Convention, il est inutile de vérifier
la validité des autres revendications, d4'autant gqu'aucune caracté-
ristique inventive ne peut &tre décelée ou n'a été valablement

avancée par ailleurs.

La requérante sollicite le remboursement de la taxe de recours en
raison de la non-considération par la Division d'opposition du bre-
vet japonais cité dans le mémoire d'opposition.

Le remboursement de la taxe de recours ne peut &tre ordonné qu'au
titre de la régle 67 CBE. La question se pose donc, de savoir s'il

y a eu vice substantiel de procédure.

Au titre de l'article 113(1) CBE, les décisions de 1'Office europé-
en des brevets ne peuvent étre fondées que sur des motifs au sujet
desquels les parties ont pu prendre position : s'agissant d'une aé-
cision de rejet d'une opposition, il va de soi que les

motifs d'opposition ainsi que les faits et justifications invoqués
4 l'appui de ces motifs soient intégralement considérés par la Di-
vision d'opposition. Ce n'est que si la Division d'opposition es-
time que tous les motifs d'opposition bien considérés ne s'opposent

pas au maintien du brevet gqu'elle rejette l'opposition.

Dans le cas d'espéce, la Division d'opposition a refusé de prendre
en considération & la fois le brevet japonais (document (2b)) et
sa traduction en allemand, proposée au cours de la procédure orale

par l'opposante. En dehors de l'allégation selon laquelle ces docu-

ceifenn
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ments auraient été produits pour la premiére fois au cours de la
procédure orale, aucune autre raison du refus de prendre connais-
sance du contenu de ces documents ne ressort ni de la décision ni
du compte rendu de la procédure orale. Or la Chambre fait observer
que, contrairement 4 ce qui est avancé par la Division d'opposition
dans sa décision attaquée (voir chapitre I, page 2, 3éme alinéa),
le brevet japonais a bien été mentionné dans le mémoire d'opposi-

tion (voir mémoire, page 2, citation (2), deux derniéres lignes.

La Chambre reconnait qu'il ne saurait y avoir violation des normes
procédurales dans une évaluation éventuellement erronée de 1'état
de la technique. Elle a déjd émis l'opinion que 1l'évaluation objec-
tive de la pertinence de tout document de 1l'état de la technique
relédve de l'activité normale d'examen et ne peut en aucun cas,
consti‘ ier un vice de procédure (voir décision T28/81 du 11 juin
1985, _-int 11 des motifs). Mais ceci ne s'applique pas au cas pré-
sent puisque la Division d'exameghn'a méme pas pris connaissance du
contenu du document (2b), se contentant seulement de l'information
incompléte de 1'abrégé (document (2a)). Tout se passe donc comme si
la Division d'opposition avait délibérément empéché 1l'opposante de
développer compldtement ses motifs sur un élément de 1l'opposition
non négligeable puisqu'il s'agissait de 1l'un des quatre textes ci-
tés & l'appui de l'opposition. Ce manquement vis-a-vis de l'article
113(1) peut, seul, suffire 3 conclure & un vice substantiel de pro-

cédure.

En outre, dans son refus de considérer le document (2b), la Divi-
sion d'opposition fait référence & l'article 114(2) CBE. Or, dans
son paragraphe (1), l'article 114 CBE dispose aussi que, au cours
de la procédure, 1'Office européen des brevets procéde 3 1'examen

d'office des faits.

Ainsi, dans sa jurisprudence, la Chambre a reconnu gque la tolérance
de l'admissibilité d'un document produit hors des délais d'opposi-
tion pourrait &tre une source d'abus difficilement contrdlable.
Elle a déjd reconnu l'inconvénient 1ié & 1l'acceptation d'un tel

document , mais considéré que cet inconvénient est contrebalancé

par l'obli-

nst v/
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gation d'examen d'office (voir décision T 273/84, point 6, 2 der-

niers alinéas, des motifs) lorsgque ce document est susceptible de

conduire au renversement de la décision attaquée.

En 1'occurrence, s'il pouvait &tre admis (ce qui n'est pas le cas)
que le document japonais (document (2b)) avait été cité pour 1la
premiére fois & la procédure orale, une inspection rapide de son
contenu s'imposait pour juger de sa pertinence. La fourniture si-
multanée d'une traduction dans une des langues de 1'Office permet-
tait cette inspection. Cependant, rien dans le dossier d'opposi-
tion, ne permet de croire qu'il en a été ainsi. Or, il a été mis en
&vidence, ci-dessus, que le document (2b) est le document de 1'état
de la technique le plus pertinent et que sa prise en compte met en
cause la décision attaquée (voir points 3 et 4 ci-dessus). En con-
séquence, il peut étre conclu au non respect de l'article 114 CBE

considéré dans son intégralité.

Enfin, il ne pouvait étre argué du fait que 1l'opposante, dans son
mémoire d'opposition, avait mis l'accent sur 1'abrégé Derwent (do-
cument (2a)) et non sur le brevet japonais (document (2b)) a la
base de cet abrégé. En effet, il ne peut &étre nié que le mémoire
d'opposition comporte une référence expresse au document de base
(2b) : "... ainsi que le brevet japonais qui est 4 la base de cet
exposé,”. Or les régles 59 (CBE) et 1(2) (CBE) permettaient a la
Division d'opposition d'exiger la fourniture du brevet japonais et

de sa traduction.

Il n'est pas inutile d'ajouter aussi que la teneur de 1'abrégé
Derwent (document (2a)) n'est pas de nature & laisser croire au

manque de pertinence du brevet de base.
L'ensemble de ces circonstances oblige a conclure au vice subs-

tantiel de procédure et & faire droit a la requéte de l'opposante

portant sur le remboursement de la taxe de recours.

Y N
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Par ces motifs, il est statué comme suit

1. La décision attaquée est annulée.

Le brevet est révogqué.

2.
ordonné.

Le remboursement de la taxe de recours est
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