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Exposé des faits et concl usions

1223.D

La nention de | a délivrance du brevet européen

n° 518 779 basé sur |a demande de brevet européen

n° 92 401 637.1 déposée le 12 juin 1992, a été publiée
le 01 mai 1996.

Le libellé de la revendication 1 du brevet s'énoncait

"Conposition de revétenent destinée a protéger, |les

gl aces en mati ére plastique, plus particuliérenent pour
| es dispositifs d'éclairage et de signalisation des
véhi cul es aut onpbil es, caractérisée en ce qu'elle
conprend un pol yur ét hane- pol yur ée réticul é obtenu par
action d un exces de triisocyanate sur un

pol yest er pol yol et/ou sur un pol yét herpol yol et action
de |'"humdité de |"air."

L' opposante a fait opposition a |la délivrance de ce
brevet européen, denmandant |a révocation du brevet dans
son intégralité en application de |'article 100 (a) CBE
pour manque de nouveauté et d'activité inventive, en se
basant, entre autres, sur |es docunents suivants

El : fiche techni que Desnmodur N / Desnophen 670,
RR 2541/ 1, Bayer AG Leverkusen, janvier 1988

E3 : fiche techni que Desnodur / Desnophen, "Erganzende
H nwei se zu den Produkt - Merkbl attern" Bayer AG
Lever kusen

Section Al, pages 1 a 9, 01.12.1975
Section A2, pages 1 a 4, 01.01.1980
Section Bl, pages 1 a 4
Section B2, pages 1 et 2
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section Cl, pages 1 a 5, 01.09.1978
section D4, pages 1 a 4, 01.04.1978

E4 : copie d un télex daté du 01 avril 1985 de Bayer
LS- Anwendungst echni k a | a soci été BASF, Farben
und Fasern AG Bereich Herbol, K&ln.

ES5 : copie d un télex daté du 21 mars 1984 de Bayer
LS- Anwendungst echnik a | a soci été Westfalische
Metal l'i ndustrie, Hella, Lippstadt

E7 : Hans Kittel, Lehrbuch der Lacke und
Beschi chtungen, volune 1, Edition WA. Colonb in
der H Hennemann GrbH, Berli n- Gber schwandor f,
1973, pages 512 a 515, 546 a 557, 570 a 575.

E8 : fiche techni que Desnodur / Desnophen / Desnol ac,
RR 2520/ 7, Bayer AG Leverkusen, janvier 1988

Par | a décision rendue a |'issue de | a procédure orale
en date du 17 février 1998 et renise a |la poste |le

04 mars 1998, |l a division d opposition a révoqué |e
brevet pour absence de nouveauté de |a conposition selon
la revendication 1 du brevet tel que délivré (requéte
princi pale) et pour absence d'activité inventive du
procédé selon la revendication 1 de |la seule requéte
auxi liaire.

Les notifs de |a décision de | a division d' opposition
peuvent se reésuner conmme suit

i) La conposition CON0522/1 décrite dans le
docunment E4 était caractérisée par un rapport
NCO OH de 1,2 et conduisait aux conpositions
selon la revendication 1 telle que délivrée
lorsqu' elle était utilisée selon | es nodes
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d' application décrits dans ce docunent. Le
docunment E4 était accessible au public. La
conposition selon la revendication 1 de |a
requéte principale n' était donc pas nouvelle.

Le procédé selon la requéte auxiliaire était
nouveau par le fait que |le revétenent subissait
une réticul ati on dans une atnosphére chargée

d' humi dité, donc une action intentionnelle

d' hum dification, alors que selon E4 on |aissait
seulenment vieillir le filma tenpérature

anbi ant e.

Ce procédé n'inpliquait toutefois pas d activité
inventive. E4 représentait |'état de |la technique
l e plus proche et |le problénme a résoudre était

d' améliorer |'étape d' humidification de mani ére a
rendre | e procédé de revétenment plus perfornmant
en augnentant | es cycles de production par unité
de tenps. La solution qui consistait a exposer le
substrat préal abl enent revétu, séché et traité

t herm quenment a un air anbiant chargé d humidité
était déja suggérée en particulier par le
docunent E3. En outre, il n'avait pas été établ
gue |"action intentionnelle de |I'humdification
inmpliquait un effet qui allait au dela de ce que
| " homre du nétier pouvait en attendre.

L' absence d'activité inventive résultait

égal enent de | a conbi nai son du docunment E1, qu

di vul guait une conposition avec un rapport NCO OH
de 1, avec |le docunment E3 qui nentionnait

| "hum dification de |'air, la possibilité d' un
rapport NCO OH supérieur a 1, des nel anges a base
de Desnodur et de Desnophen, |e séchage des
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| agues conprenant | e Desnodur N et |e revétenent
sur | e pol ycarbonate.

Le 14 avril 1998 la propriétaire (requérante) a

introduit un recours contre cette décision en acquittant

e ménme jour la taxe correspondante. Le ménoire exposant

les notifs du recours a été déposé le 03 juillet 1998.

L' argunentation de |a requérante peut se résuner ainsi

i)

iii)

Les docunments E4 et E5 exposai ent des essais
réalisés entre différentes soci étés privées qu
confornménent aux pratiques courantes étaient de
nature a étre couverts par des accords de
confidentialité inplicites. Ces docunents

n' étai ent pas accessibles au public et ne

pouvai ent donc renmettre en cause |a nouveauté des

revendi cati ons du brevet.

De ce fait seul E1l aurait pu étre val abl enent
opposé a | a nouveauté des revendications. O la
formul ation décrite dans E1 était caractérisée
par un rapport NCO OH de 1 alors que |es
revendi cati ons du brevet exigeaient un excés de
triisocyanate. L'objet des revendications du
brevet tel que délivré était donc nouveau.

Selon |l es revendications du brevet en litige un
pol yur ét hane réticul é était obtenu par |'action
d' un excés de triisocyanate sur un polyol, suivie
d' une réticulation suppl énentaire produite a
partir des groupes isocyanates (NCO
excédentaires et |'humdité de |'air. La réaction
des isocyanates avec |'eau n'était pas décrite
dans |'état de |a technique pour I|es
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triisocyanates tel que | e Desnodur N pour |equel
|"art antérieur nettait en évidence un préjugé de
" homre du nétier a réaliser une double
réticulation. L'invention revendi quée qu
consistait justenent a conbiner |es deux types de
réticulation inpliquait donc une activité

i nventi ve.

L' opposante (intimée) a répondu au nénoire de recours |e

12 novenbre 1998 en présentant en résunme |es argunents

sui vants

i)

Les docunments E4 et E5 n'étaient pas des
docunents publics, mais constituaient |es preuves
d' un usage antérieur qui lui était publique et
préjudiciable a | a nouveauté de |' objet des
revendi cations selon | e brevet litigieux.

En ce qui concerne |'activité inventive, |'home
du métier savait du docunent E3 qu' une "sous-
réticulation" conduisait a des films flexibles
mai s nNoins résistants aux intenpéries, alors

qu' une "sur-réticul ation", obtenue en présence
d' un exces de groupes NCO réagi ssant avec

["hum dité de |"air, donnait des filns plus durs
et plus résistants. O, il était évident pour

| " homre du nétier que |la résistance aux

i ntenpéries était inportante pour |a production
de gl aces en matiere plastique. Bien que |le
docunent E3 indiquait que pour |e Desnmodur N un
rapport NCO' OH de 1 était préférable, |e docunent
ne nmentionnait pas qu' une réaction avec |'eau

n' était pas souhait ée.

Le docunent E8 envisageait une réticulation en
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présence d'un excés de groupes NCO Le fait que
ce rapport non stozhionétrique était utilisé pour
des isocyanates aromati ques n' était pas
pertinent. Les résultats obtenus nontraient
clairenent |es avantages qu'il était possible de
tirer d une sur-réticulation en présence d' un
exces de |'isocyanate aliphatique Desnodur N

Le docunent E7 ne dénontrait en aucun cas

| " exi stence d' un préjugé contre une sur-
réticulation par action de |'humdité. Le
docunent mentionnait que ce principe de
réticulation devait étre évité dans certains cas
mai s pouvait égal enent étre inportant et donc
souhai té dans d' autres cas.

L' obj et des revendications du brevet litigieux
n'inpliquait donc pas d'activité inventive.

Par la citation datée du 15 novenbre 2002 | a chanbre a
invité les parties a conparaitre a une procédure orale
devant se tenir e 10 avril 2003. Les points a discuter
| ors de cette procédure orale ont été nentionnés dans
une notification de |a chanbre datée du

19 décenbre 2002.

L'intimée et |la requérante ont déclaré respectivenent
avec les lettres datées du 11 décenbre 2002 et du

06 mars 2003 qu'elles n'assisteraient pas a | a procédure
oral e.

La procédure orale s'est tenue devant |a chanbre |e

10 avril 2003 en |'absence des parties. Conforménent a
["article 11 (3) et (4) du Reglenent de Procédure des
Chanbres de Recours et la regle 71 (2) CBE, |a présente
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décision a été prise a |'issue de |a procédure orale.

La requérante demande |'annul ation de |a décision
contestée et le maintien du brevet tel que délivré. La
requéte auxiliaire sur laquelle se fonde égal enent |a
déci sion contestée n'a pas été présentée au stade du
recours.

L'intimée requiert le rejet du recours.

Motifs de | a décision

1223.D

Le recours est recevabl e

L'intimée a objecté |a nouveauté des conpositions selon
le brevet litigieux sur |a base du docunent E1 et en

i nvoquant d'autre part un usage antérieur public
illustré en particulier par |e docunent E4. Ces deux
attaques de nouveauté ont été contestées par la
requérante qui a fait valoir que | e docunment El1 ne

di vul guait pas un exces de triisocyanate et que |'usage
ant érieur devait étre couvert par des accords de
confidentialité et n'était par conséquent pas accessible
au public. Comre nmentionné dans la notification de |a
chanbre datée du 19 décenbre 2002, ces deux points
auraient du étre discutés lors de |a procédure orale. En
| " absence des parties a la dite procédure orale la
chanbre n'a pas été en nesure d' élucider toutes |es
guestions se rapportant a ces objections de nouveaut é.
Cependant, au vu du résultat de |'analyse de |'activité
inventive par |a chanbre (voir |e paragraphe ci-
dessous), il n'est pas nécessaire de trancher |a
question litigieuse de | a nouveauté puisqu'elle
n'influence pas le résultat final du recours.
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Activité inventive

Etat de la technique | e plus proche

Le brevet litigieux concerne des conpositions de
revétement destinées a protéger |es glaces en natiere
pl astique, plus particuliéerenent |es dispositifs

d' éclairage et de signalisation de véhicul es

aut onobi | es.

Le docunent E1 concerne égal enent une conposition de
revétement destinée au néne donai ne d' application que

| es conpositions du brevet litigieux. L'usage antérieur
illustré par |le docunment E4 pourrait représenter un état
de | a technique plus proche de |'invention que |le
docunent E1. Toutefois, en |'absence des parties a |la
procédure orale, la chanbre n'a pas été en nmesure de

| ever les derniers doutes qu'elle avait au sujet de

| "accessibilité au public de cet usage antérieur. Dans
ces circonstances, et come le résultat final de

| " éval uation ne s'en trouve pas nodifié, il est
appropri é de partir du docunent E1 pour |'analyse de
|"activité inventive.

Le docunent E1 décrit un revétenent auto-cicatrisant

(sel f-healing) pour des surfaces en pol ycarbonate obtenu
a partir d une solution (1) de Desnophen 670 et d'une
solution (I1) de Desnmodur N 100 (page 1, titre et

par agr aphes " Desnophen- Konponent e" et Desnodur -
Konponente"). Il n'a pas été contesté que | e Desnophen
670 est un pol yesterpolyol et que |le Desnodur N 100 est
un triisocyanate, et que | e nél ange des deux sol utions
donne nai ssance par pol ynérisation a un pol yurét hane.
Avant |'application sur |a surface en pol ycarbonate, |es

deux sol utions sont mél angées dans un rapport solution
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(1)/ solution (I1) d environ 100/15. Dans |e nel ange
ainsi préparé |l es groupenents isocyanates (NCOH et
hydroxy (OH) se trouvent dans un rapport nolaire
stozhiométrique (1:1) ou selon les calculs de |'intimée
dans un rapport molaire NCO OH de 1,005:1 donc treés
proche de |la stozhionmétrie. L' application du nél ange est
ef fectuée par trenpage de la surface a traiter dans le
mel ange des deux solutions ou par pul vérisation du

mel ange sur | a surface (page 2, "Verarbeitungs-

hi nwei se"). Le revétenent ainsi obtenu offre une bonne
adhési on sur différents types de pol ycarbonates et
confere a la surface ainsi traitée une neilleure

rési stance a | 'abrasion et une résistance aux sol vants
sati sfai sante (page 3, "Filneigenschaften").

Probl énme techni que a résoudre

A des fins de conparaison, |les exenples 1 a 6 du brevet
[itigieux ont été réalisés avec un rapport nolaire
NCO CH de 1, correspondant au rapport stoehi onétrique de
|a réaction de formation du pol yur ét hane. Ces exenpl es
ne reprodui sent pas exactenment |a conposition selon le
docunment E1 nais reprennent |a caractéristique qu

di stingue cette conposition des conpositions selon le
brevet litigieux, notanment un rapport nolaire NCO OH de
1. Le brevet litigieux nmentionne pour |es revétenments
obt enus selon ces exenples différents inconvénients

not amrent, des traces |aiteuses aprés un séjour en

at nosphére industrielle (exenple 1), une perte

d' adhérence sur la surface traitée (exenple 3), un

j auni ssenent rapide (exenples 2 et 3), une dureté
superficielle trop faible (exenple 4), une nauvai se

rési stance aux solvants (exenple 5) et des défauts du
revétenment tels que cratéeres et mcrobulles (exenple 6)
(brevet, page 5, lignes 1 a 8).
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Le probl éme technique a résoudre par |'invention objet
du brevet litigieux était d améliorer |les propriétés des
conpositions de revétenent en particulier |eur

rési stance a |'abrasion, au jauni ssement et a

| ' exposition aux solvants et a |'atnospheére industrielle
(brevet page 2, ligne 57 a page 3, ligne 2 ; page 5,

lignes 9 a 11).

Solution et activité inventive

La chanbre est satisfaite au vu des exenples 7 et 8 du
brevet litigieux, que le probléne tel que défini ci-
dessus a bien été résolu par |es conpositions de
revétement objet de la revendication 1 du brevet opposé
(page 5, lignes 9 a 11). Ceci n'a pas été contesté par
["intinée.

La question qui se pose est donc de savoir si la
solution au probl ene techni que énoncé ci-dessus, qu
consi ste en une conposition de revétenent selon |l a
revendi cation 1 du brevet litigieux, découlait a

| ' évidence pour |'homre du métier de |'état de la

t echni que di sponi bl e.

La conposition selon |a revendication 1 du brevet opposé
se distingue de | a conposition de |'état de | a technique
| e plus proche E1 uniquenent par le fait qu elle
présente une réticul ati on suppl énent ai re obtenue par

| "action de |"hum dité sur un exces de groupes NCO par
rapport aux groupes OH.

Sel on | e docunent E3, les propriétés des revétenents
obtenus a partir de conposants "Desnophen" contenant des
groupes OH et de conposants "Desnodur” contenant des
groupes isocyanate sont dépendantes du rapport nolaire
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NCO CH. En présence d'un excés de groupes NCO

(NCO OH > 1), les groupes NCO excédentaires réagi ssent
avec |'"humdité de |"air pour produire des revétenents
plus durs et plus résistants aux conposés chim ques (E3,
section Bl, page 3). Le méne ensei gnenent peut étre tiré
du docunment E8 qui nentionne pour |es conpositions a
base de Desnodur et de Desnmophen, qu'un rapport NCO OH
de 1,2 désigne une "sur-réticulation" par |laquelle on
obtient des filns plus durs et particuliérenment
résistants aux solvants (page 9, paragraphe 4).

La requérante a fait valoir que |'état de |la technique
ne preéconisait pas de réticulation suppl énentaire en
présence d hunidité de |'air et d un exces de

groupes NCO dans |le cas des triisocyanates tels que le
Desnmodur N. Pour ce type d'isocyanate |es docunents E3
et E8 indiquaient que le rapport NCO OH était

avant ageusenent égal a 1. L'art antérieur nettait ainsi
en évidence un préjugé de |'homme du métier a utiliser
des rapports nolaires supérieurs a 1 dans | e cas des
triisocyanates. En outre, |e docunent E7 préconisait

d éviter la réticulation intenpestive des isocyanates au
contact de |'eau en faisant remarquer que |'action de
["hum dité de |'"air n"était inportante que quand elle
seule réalisait la formation du film

La chanbre ne peut partager ce point de vue de |la
requérante. En effet |le docunent E3 ne fait qu'indiquer
gue des rapports non stoehi ométriques sont préférabl es
pour des conpositions a base de Desnodur L, IL et HL

al ors que pour |le Desnmodur N un rapport NCO OH de 1 est
la plus part du tenps a favoriser (section Bl, page 3,
avant derni er paragraphe). Le docunent n'exclue donc pas
conpl etenent | a possibilité d un excés de groupes NCO
dans | e cas du Desnodur N. En outre | e docunent
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nmenti onne que pour | e Desnodur L, qui est selon |le néne
docunent un triisocyanate (section Al, page 3) et qu
peut par conséquent étre envisagé pour |es conpositions
objet du brevet opposé, la possibilité d utiliser des
rapports nolaires non stozhi onmétriques. Le docunent E8
traite des polyisocyanates en général sans faire de

di stinction particuliére pour les triisocyanates. Le
docunent E7 nentionne que |la réaction des isocyanates
avec des conposés pol yhydroxyl és doit se faire en

| " absence d'eau sauf lorsque |'action de |'eau sur |es
i socyanates est essentielle et souhaitée pour |a
réalisation des revétenents (page 547).

Selon |l a jurisprudence constante des chanbres de recours
un preéjugé ne peut étre un indice en faveur de

| " exi stence d'une activité inventive que lorsqu'il se
fonde sur un avis |argenent répandu nais inexact a
propos d' un fait technique (La jurisprudence des
chanbres de recours de |'OEB, 4énme Edition 2001

|.D. 7.2, p.153 de la version francaise). Dans |e cas

d' espéce aucun de ces deux critéres n'a été dénontré par
| a requérante. Par conséquent, |a chanbre ne peut
reconnaitre |l e préjugé invoqué par |a requérante.

Il était ainsi évident pour |'homme du nmétier au vu de

| " ensei gnenment des docunents E3 et E8, que les
propriétés, en particulier la résistance a |'abrasion et
aux produits chim ques, de |a conposition de revétenent
connue du docunment E1 pouvait étre améliorée en présence
d' un exces de triisocyanate par |'action de |'humdité
de |I"air. Comme ces propriétés sont d' une inportance

f ondanent al e pour | e domai ne d' application prévu par |e
brevet |itigieux, notament pour |es dispositifs

d' éclairage et de signalisation des véhicul es

aut onobi l es, la solution que propose |le brevet litigieux
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au probl ene technique s'inposait a |'évidence a |'home
du métier.

3.4 L' objet de la revendication 1 du brevet litigieux
n'inplique donc pas d' activité inventive (article 56
CBE)

Di spositif

Par ces notifs, il est statué conmme suit:

Le recours est rejeteé.

Le greffier: Le président:

C. Ei ckhoff R E. Teschenmcher
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