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Exposé des faits et concl usions

2458. D

La denande de brevet européen n° 92 102 313.1 déposée le
12 février 1992, pour laquelle a été revendi quée |a
priorité du 25 février 1991 fondée sur un dépot
antérieur en France (FR 9102433), a donné lieu le

6 décenbre 1995 (Bulletin 95/49) a la délivrance du
brevet européen n° 0 501 227 sur |a base de 19

revendi cations, |la revendication 1 s'énoncant come

sui t

"Conposi tion de caoutchouc vul cani sabl e au soufre a base
d' un copol ynere dé di éne conjugué et d' un conposé vinyle
aromati que conportant de la silice a titre de charge,
caractérisée en ce qu' elle est obtenue par travail

mécani que d' un copol ynere de di éne conjugué et d'un
conposé vinyle aronatique préparé par polyneérisation en
sol ution dans un sol vant hydrocarboné, ayant une teneur
gl obal e en conposé vinyle aromati que conprise entre 5 %
et 50 % et une tenpérature de transition vitreuse (Tg)
conprise entre & C et -80°C avec 30 a 150 parties en
poi ds pour 100 parties en poids d' élastonmere d' une
silice présentant une surface BET conprise entre 100 et
250 n¥/ g, une surface CTAB conprise entre 100 et

250 n¥/ g, une prise d huile nmesurée en DBP conprise entre
150 et 250 m /100 g et une aire projetée noyenne des
agregats supérieure a 8500 nnt avant m se en oeuvre et
conprise entre 7000 et 8400 nnt apreés meél angeage

t her romécani que ainsi que les additifs
conventionnel l enent utilisés, a |'exception du systene
de vul cani sation, conportant au noins une étape

t herm que atteignant une tenpérature maxi mal e conpri se
entre 130°C et 180°C pendant une dur ée appropriée qu

est fonction de |la tenpérature choisie pour le travail
mécani que, de la nature et du volune des constituants
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soum s audit travail thernop-mécani que et qui est
conprise entre 10 secondes et 20 m nutes, suivie d une
étape de finition durant laquelle est ajouté |le systene
de vul cani sation par travail mécani que a une tenpérature
inférieure a la tenpérature de vul cani sation."

Les revendications 2 a 10 étai ent des revendi cations
dépendant es portant sur des conpositions de caoutchouc
préférées telles que définies dans |a revendication 1

La revendi cation i ndépendante 11 s' énoncait come suit

"Bande de roul enent de pneunatique, caractérisée en ce
gu' el l e conporte une conposition de caoutchouc obtenue
par travail mécani que d'un copol ynere de di éne conjugué
et d' un conposé vinyle aromati que préparé par

pol ymeéri sation en solution dans un sol vant hydrocarboné
ayant une teneur globale en conposé vinyle aronatique
conprise entre 5 % et 50 %en poids et une tenpérature
de transition vitreuse (Tg) conprise entre O C et -80°C
avec 30 a 150 parties en poids pour 100 parties en poids
d' él astonere d'une silice présentant une surface BET
conprise entre 100 et 250 nt/g, une surface CTAB conprise
entre 100 et 250 nt/g, une prise d huile mesurée en DBP
conprise entre 150 et 250 ml /100 g et une aire projetée
noyenne des agregats supérieure a 8500 nnt avant mise en
oeuvre et conprise entre 7000 et 8400 nnt dans | a bande
de roul enment ainsi que les additifs conventionnel |l enent
utilisés, a |'exception du systene de vul canisation,
conportant au npins une étape therm que attei gnant une
tenpérature maxi mal e conprise entre 130°C et 180°C
pendant une durée appropri ée qui est fonction de |la
tenpérature choisie pour le travail nécanique, de |a
nature et du volume des constituants soum s audit
travai |l therno-nmécani que et qui est conprise entre 10
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secondes et 20 minutes suivie d une étape de finition
durant laquelle est ajouté | e systéme de vul cani sation

par travail nécanique a une tenpérature inférieure a la
t enpérature de vul cani sation."

Les revendications 12 a 16 étai ent dépendantes de |a
revendi cation 11.

La revendi cation indépendante 17 était |ibell ée come
suit

"Pneunmati que caractérisé en ce qu'il posséde une bande
de roul enment vul cani sée au soufre conportant une

conposi tion de caout chouc obtenue par travail nécani que
d' un copol ynere de di éne conjugué et d' un conposé vinyle
aromat i que préparé par polyneérisation en sol ution dans
un sol vant, hydrocarboné ayant une teneur gl obale en
conposé vinyle aromati que conprise entre 5 % et 50 % et
une tenpérature de transition vitreuse (Tg) conprise
entre & C et -80°C avec 30 a 150 parties en poids pour
100 parties en poids d' élastonere d une silice

pr ésentant une surface BET conprise entre 100 et

250 n¥/ g, une surface CTAB conprise entre 100 et

250 n¥/ g, une prise d huile nmesurée en DBP conprise entre
150 et 250 m /100 g et une aire projetée noyenne des
agregats supérieure a 8500 nnt avant m se en oeuvre et
conprise entre 7000 et 8400 nnt dans | e pneu ainsi que

l es additifs conventionnellenent utilisés, a |'exception
du systene de vul cani sation, conportant au noins une
étape therm que attei gnant une tenpérature nmaxinal e
conprise entre 130°C et 180°C pendant une dur ée
appropri ée qui est fonction de |la tenpérature choisie
pour | e travail nmécanique, de |a nature et du vol une des
constituants soum s audit travail therno-nmécani que et

qui est conprise entre 10 secondes et 20 m nutes suivie
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d' une étape de finition durant laquelle est ajouté |le
systeéne de vul cani sation par travail nmécani que a une
tenpérature inférieure a |la tenpérature de

vul cani sation."

La revendi cation i ndépendante 18 s' énoncait come suit

"Procédé de préparation d' une conposition de caoutchouc
vul cani sabl e au soufre a base d'un copol ynere de di ene
conj ugué et d'un conposé vinyle aromati que conportant de
la silice atitre de charge, caractérisé en ce que |'on
mel ange par travail mécani que sur outil un copol ynere de
di éne conjugué et d'un conposé vinyle aromatique préparé
par pol ymérisation en solution dans un sol vant

hydrocar boné ayant une teneur en styrene conprise entre
5 %et 50 % et une tenpérature de transition vitreuse
conprise entre O C et -80°C, seul ou en association avec
un autre él astonere di éni que, avec 30 a 150 parties en
poi ds d' él astonmere d' une silice présentant une surface
BET conprise entre 100 et 250 n¥/ g, une surface CTAB
conprise entre 100 et 250 nt/g et une prise d huile
mesur ée en DBP conprise entre 150 et 250 m /100 g et une
aire projetée noyenne des agrégats supérieure a 8500 nnt
avant m se en oeuvre et éventuel |l enent une autre charge
renforcante présente en quantité pondérale mnoritaire
par rapport a la silice ainsi que les additifs
conventionnel l ement utilisés a |'exception du systene de
vul cani sation de nani ere a ce que |le travail nmécanique
conporte au noins une étape therm que attei gnant une

t enpérature maxi mal e conprise entre 130°C et 180°C
pendant une durée appropri ée qui est fonction de |a
tenpérature choisie pour le travail nécanique, de |la
nature et du volunme des constituants soum s audit

travail therno-nmécanique qui dimnue |'aire projetée
noyenne des agrégats de silice pour qu' elle soit
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conprise entre 7000 et 8400 nnt apreés mel angeage

t her romécani que, | adite durée étant conprise entre 10
secondes et vingt mnutes et que |'on incorpore ensuite
par travail nécanique de finition au nélange obtenu le
systéne de vul canisation a une tenpérature inférieure a
| a tenpérature de vul cani sation."

La revendication 19 était une revendi cati on dépendante
de | a revendi cation 18.

Deux oppositions ont été fornées a |'encontre du brevet
européen précité, le 4 septenbre 1996 par | a soci été The
Goodyear Tire & Rubber Conpany (opposante 1), et le

6 septenbre 1996 par |a soci été Bridgestone Corporation
(Opposante I1), dans lesquelles |a révocation du brevet
était requise au titre des notifs énoncés aux

Articles 100(a) (nmanque de nouveaut é, nanque d'activité
inventive) et 100(b) (insuffisance de |'exposé de

| "invention) CBE. Au cours de |a procédure d' opposition
| es docunments suivants ont été, entre autres, pris en
consi dération

D2: EP-A-0 217 701,
D6: EP- A-0 157 703,
D8: Nor me ASTM D 3849- 80,

D20: EP-A-0 170 579,

D31: US- A-5 403 570,

D31bi s: FR-A-2 678 259,

D36: Décl aration de M. Leo Porter de | a Société
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Goodyear Tire & Rubber Conpany, datée du
28 décenbre 1998,

D37: Déclaration du Dr. John P. Bradley de | a Société
MVA I nc., datée du 30 décenbre 1998.

D38: Seconde déclaration du Dr. John P. Bradley de |la
Soci été MVA Inc., datée du 30 décenbre 1998,

D40: Troi si éne déclaration du Dr. John P. Bradl ey de
la Soci été WA Inc., datée du 30 décenbre 1998,

El12: EP- A-0 520 862,

E13: Avis du Professeur Dr. C aus D. Ei senbach daté du
5 janvier 1999 et Annexe | a cet avis,

E14: Annexe |1 de |"avis du Professeur
Dr. Claus D. Eisenbach daté du 5 janvier 1999, et

E17: Décl aration de M. NMarc Del enne de | a Soci été
Rhodi a datée du 26 février 1999.

Par déci sion annoncée a |l a procédure orale du

10 mars 1999 et signifiée le 5 mai 1999, |a Division

d' opposition a revoqué | e brevet au notif qu'i

n' exposait pas |'invention de facon suffisament claire
et conpl éte pour qu'un honme du neétier puisse |'exécuter
(Article 100 (b) CBE)

La décision de la Division d Qpposition était basée sur
| es revendications 1 a 16 telles que soum ses avec |a

lettre du 26 février 1999 de la titulaire du brevet.

Les revendi cations indépendantes 1, 10, 15 et 16 de ce
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jeu de revendications se différencient respectivenment
des revendi cations i ndépendantes 1, 11, 17 et 18 telles
que délivrées par |'incorporation de |'expression "et

s' acconpagne d'une maxi m sation du rapport nodul e

d' al | ongenent a 300% / nmodul e d' al | ongenent a 100% entre
les termes "20 minutes" et "suivie d une étape de
finition" dans le libellé des revendications 1, 10, et
15 et entre les ternes "vingt mnutes" et "et que |'on
i ncorpore” dans celui de la revendication 16.

Les revendi cati ons dépendantes 2 a 9 et 11 a 14
correspondent respectivenent aux revendications 3 a 10

~

et 12 a 16 telles que délivrées.

Dans | a décision, il a été constaté que |e brevet ne
conportait pas une divulgation suffisanment claire et
conpl ete de |Ia nméthode de nesure de |'aire projetée
noyenne des agrégats (en abrégé APA) pour pernettre a
" homme du nétier de détermner |'APA de la silice de
mani ére fiable et reproductible avant mnmise en oeuvre et
apreés nel angeage thernomécanique. Il en résultait donc
que le critére de' sélection des silices spécifiées dans
| es revendi cations du brevet qui se basait sur |es
nmesures de |'APA n' était pas utilisable.

En particulier, |le brevet ne contenait aucune indication
relative aux seuils d'exclusion inférieur et supérieur a
utiliser pour déterm ner 11APA, dont |a val eur, come
adms par la titulaire du brevet, dépendait des seuils
d' excl usi on sél ecti onnés.

Selon | a décision, nménme si |'on avait adms qu'il était
naturel d'avoir recours a |la norne ASTM D 3849-80 pour
déterm ner 11APA, bien qu'elle n'eut pas été nmentionnée
dans |l e brevet en cause, il n'aurait pas été évident
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d' adopter les nodifications de cette norne preéconi sées
par la titulaire, en particulier | e choix du seui
inférieur d exclusion fixé a 1256 nnt, plutdét que celles
di vul guées dans | es docunents D2 ou D20 publi és
antérieurement a la date de dép6t du brevet et qui se

réf éraient a un seuil d'exclusion inférieur de 500 nnt.

La référence faite par la titulaire du brevet a la
silice particuliére obtenue selon |e procédé décrit dans
| e docunent D6 ne pernettait pas de surnonter

| "insuffisance de description, puisque ce docunent
décrivait des silices ayant des prises d' huiles DBP
supérieures a celles des silices a utiliser selon le
brevet contesté. Cette référence était donc soit erronée

soit insuffisante.

De nménme, la référence a la silice zéosil 1165 M
comerciali sée par |a société Rhone Poulenc faite par |a
titulaire du brevet ne pouvait pas étre pertinente

pui sque cette silice avait été produite selon | e procédeé
décrit dans | e docunent D31 publié apres |a date de
dép6t du brevet et que ce procédé ne correspondait pas a
celui de De6.

Le 25 mai 1999, |la Requérante (titulaire du brevet) a
formé un recours a |'encontre de |a décision de |a

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

Avec |l e nménoire de recours recu le 10 Septenbre 1999, |a
Requérante a soum s sept jeux de revendi cations
subsidiaires. En particulier, la revendication 1 de la
troi siénme requéte subsidiaire (la seule maintenue a |la
procédure orale du 26 juin 2002 ; voir Chapitre VIII ci-
apres) s'énonce conme suit



2458. D

-9 - T 0569/ 99

"Conposi tion de caoutchouc vul cani sabl e au soufre a base
d' un copol ynere de di éne conjugué et d' un conposé vinyle
aromati que conportant de la silice a titre de charge,
caractérisée en ce qu' elle est obtenue par travail

mécani que d' un copol ynere de di eéne conjugué et d'un
conposé vinyle aronmati que préparé par polyneérisation en
sol uti on dans un sol vant hydrocarboné, ayant une teneur
gl obal e en conposé vinyle aromati que conprise entre 5 %
et 50 % et une tenpérature de transition vitreuse (Tg)
conprise entre & C et -80°C avec 30 a 150 parties en
poi ds pour 100 parties en poids d'élastonere d' une
silice présentant une surface BET conprise entre 100 et
250 nt/ g, une surface CTAB conprise entre 100 et

250 n¥/ g, une prise d huile nmesurée en DBP conprise entre
150 et 250 m /100 g, obtenue par |e procédé qui conprend
| es étapes suivantes :

a) formation d un pied de cuve renfermant une partie du
silicate total,

b) addition d' un acide jusqu'a apparition du gel,

c) observation d un arrét de |'ajout d' acide et
niri ssenent du gel

d) addition d' acide,

e) post-traitenent,

f) filtration, |avage et séchage de | a suspension et
récupeération du produit obtenu,

- |le pied de cuve a |'étape (a) renfermant de 60% a
100% en poids de silicate,



2458. D

- 10 - T 0569/ 99

~

- le couple tenps/tenpérature a |'étape (b) étant
régl é de nani éere a provoquer la gélification
entre 10 et 50 m nutes,

- un arrét ala gélification de 5 a 30 m nutes
ét ant observé,

- apreés arrét, |'addition d' acide étant reprise
jusqu'a obtenir un pH au plus égal a 9, suivie du
post-traitenent, consistant en |'addition
simul tanée des réactifs a une val eur de pH
conpris entre 7 et 9 ou en un traitenent acide a
pH décroi ssant,

- un électrolyte étant introduit dans au noins une
des étapes (a), (b), (c), (d) et (e),

ainsi que les additifs conventionnellenment utilisés, a

| " exception du systéene de vul cani sation, conportant au
noi ns une étape therm que atteignant une tenpérature
maxi mal e conprise entre 130°C et 180°C pendant une durée
appropri ée qui est fonction de |la tenpérature choisie
pour | e travail nmécanique, de |a nature et du vol une des
constituants soum s audit travail therno-nmécani que, qu
est conprise entre 10 secondes et 20 minutes, suivie

d' une étape de finition durant laquelle est ajouté |le
systeéne de vul cani sation par travail nmécani que a une
tenpérature inférieure a |l a tenpérature de

vul cani sation, de nmani ére a maxin ser |e rapport nodul e
d' al | ongenent a 300% nodul e d' al | ongenent a 100% "

Avec | e nménoire de recours, |a Requérante a égal enent
soum s | es docunents suivants:

E22: R K [I1LER "The Chem stry of Silica"” John WI ey,
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1979, page 464,

EP-A-0 018 866,

EP- A-0 396 450,

Revue Général e du Caout chouc et Pl astiques,
Vol une 47, No. 11, 1970, pages 1307-1314,

Décl arati on du Professeur Jean Baptiste Donnet,
dat ée du 2 septenbre 1999,

Décl aration de M Jean Machurat, datée du
| er septenbre 1999,

F. Bono et al, "Quantitative Determ nation of the
Mor phol ogy of Precipitated Silica. Relationship
Bet ween Mor phol ogy Specific Surface Area And
Mechani cal Properties O Filled El astonmers”
présenté a |' American Society, Ceveland, Onio,

| er-4 octobre 1985, pages 1 - 13,

A. Voet et al "Reinforcenent O El astoners By
Silica", Rubber Chem stry and Technol ogy,
Vol une 50, No.2, Mai-Juin 1977, pages 342- 350,

"I nformations Chim e" No.243, Novenbre 1983,
pages 287-298, et

Phot ogr aphi es de conpositions de caout chouc
conprenant de la'silice zeosil 1165 MP, apres
travail thernonécani que.
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Les Intimées | et |l (Qpposantes | et I11) ont présenté

| eurs observations par |'ettres datées respectivenent du
2 et du 5 juin 2000.'L'Intinée | a en outre cité, entre
autres, |es docunents suivants :

a: Décl arati on du Dr. John Bradl ey datée du
9 mars 2000,
K: Deuxi éne déclaration du Dr. John Bradl ey datée du

9 mars 2000, et

&@: Décl arati on du Dr. John Bradl ey datée du
10 mars 2000.

Avec sa lettre du 28 mars 2002, |a Requérante a répondu
aux observations des Intinmées | et Il et a égal ement
soum's, parm d' autres, |e docunment suivant

E37: "The Particle Atlas" Edition 2, Ann Arbor Science
Publ i shers Inc., Ann Arbor M chigan, Volune I,

1973 ; pages 204-271,

Fai sant suite a |la réponse datée du 29 nmai 2002 de

["Intimée |, |la Requérante présenté ses contre-argunents
par lettre du 12 juin 2002. Avec sa lettre du

21 juin 2002, I'Intimée | a, quant a elle fourni une
déclaration du Dr. Walter M. Crone, |'un des auteurs du

docunent E37.

Au cours de | a procédure orale qui s'est déroul ée |le
26 juin 2002, |la, Requérante a retiré les requétes
subsidiaires 1, 2, 4, 5, 6, et 7.

Lors de cette procédure orale, |a discussion s'est
focalisée sur la divulgation de | a méthode de
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déterm nation de |' APA par |le brevet en cause en ce qui
concerne la requéte principale, et sur la substitution
de la référence a |' APA avant et apres travail

t her romécani que des silices utilisées selon |'invention
par | eur procédé d' obtention, en ce qui concerne |la

troi siéne requéte auxiliaire.

Les parties ont dével oppé | eurs argunments sur ces deux
poi nts en se basant essentiellenent sur |eurs

soum ssions faites durant |la procédure écrite.

L' ensenbl e des argunents des parties peut étre résungé de
| a fagon suivante

(1) Concernant | a requéte principale :
(i.2) De la part de | a Requérante :
(i.1.1) La Requérante a indiqué que |la déterm nation

de | ' APA selon |l e brevet en cause ne devait
pas étre consi dérée comme une net hode
scientifique mais comre un instrunment
statistique pour |'homre du nétier.

(i.1.2) Dans |l e cas présent |'homre du métier était
représenté par un groupe de personnes
conprenant des fabricants de silice, des
fabricants de conpositions de caoutchouc et de
pneus, des techniciens de I a mcroscopie
él ectroni que et de |la caractérisation des
mat éri aux.

(i.1.3) La seul e méthode existante a |a date de dépot
du brevet en cause pour |la déterni nation de
| "aire projetée des agrégats pour une charge
renforcante pour |e caoutchouc, c'est a dire

2458. D Y A
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|l e noir de carbone, était |la norne
ASTM 3849-80. Celle ci était d ailleurs
utilisée dans | es docunents D2 et D20.

Il était égal ement évident (voir document E22)
gue la technol ogie des silices finenment

di visées était en évol ution rapide pendant |a
péri ode précédant |'invention faisant |'objet
du brevet en cause. Il en découlait, come

i ndi qué dans | a décision T 676/94 du

6 février 1996 (non publiée dans | e JO CEB)
gque les fascicules de brevet et |es
publications scientifiques faisaient partie
des connai ssances général es de |' homme du
metier.

Par conséquent, bien que |la nornme ASTM

D 3849-80 n' elt pas été explicitenent

menti onnée dans | a description du brevet en
cause, elle faisait donc partie des

connai ssances général es de |'homme du nétier
(voir en particulier docunents D2 et D20).

Il en découlait, selon |la Requérante, que le
seui | d'exclusion inférieur pour |la nmesure de
déterm nation de |' APA selon |l e brevet en
cause devait étre naturellenent fixé par
rapport aux plus petits agrégats présents dans
I e noir de carbone, c'est a dire correspondant
a un dianetre de 40 nmet donc a une surface
proj et ée de 1256 nnt.

Cette val eur de 40 nm correspondait égal enent,
selon elle, a la taille maxi nal e des
particul es él émentaires de silice renforcantes
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(voir docunents E30, E31, E33, et E34), que

| "on désirait donc exclure lors de |la

déterm nation de |' APA des agrégats. Ce choi x
était basé sur |es connai ssances de |'homme du
méti er selon lesquelles |l es objets renforcants
étaient |les agrégats et non les particul es

él émentaires (voir docunents D2, D20, E23,

E28, E29, E30, E31, et E32).

Cette val eur de seuil inférieur élimnait

aussi les pollutions et les artefacts |iés aux
conditions de nmesure (défauts de contraste,
défauts de |l a nmenbrane et de préparation, par
exenpl e).

En outre, tout opérateur de m croscopie

él ectroni que savait avant |la date de priorité
du brevet en cause que | a borne supérieure des
objets quantifiables en mcroscopie

€l ectroni que par transm ssion était |le mcron
(voir E37 ; page 259, figure 324). Il en
découl ait, selon |la Requérante, que |'homme du
meétier aurait naturellenment utilisé cette
borne supérieure qui correspondait a une aire
proj et ée des agrégats de 785 398 nnt.

Le docunent D20 ne faisait pas référence aux
seuils d' exclusion. Le docunent D2 faisait,
certes, référence au seuil mniml d'exclusion
mai s, comme | e document D20, il ne divul guait
aucun des paranetres nentionnés dans

| "annexe | de |'acte d' opposition de

| ' Cpposante 1. Il était donc évident que

" homme du netier pouvait sans effort excessif
ef fectuer les nmesures d' aire projetée sur |la
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base des indications contenues dans | a norne
ASTM D 3849-80 et de ses connai ssances
général es.

Le seuil de 150 a 161 nnt avait été adopté par
| ' Opposante | pour avoir une représentation de
| " APA de tous | es agrégats de silice. Ceci ne
tenait pas conpte du but de |la nmesure de |'APA
selon | e brevet en cause qui était de
discrimner |les silices hautenment dispersables
et renforcantes de celles qui ne |'étaient

pas.

En tout état de cause, |'influence des objets
ayant une APA inférieure a 1256 nnt¥ sur |les
propri étés du caoutchouc était négligeable, vu
qu'ils représentaient noins de 5% en surface
et nmoins de 1% en volune et masse (voir

Annexe 3 du ménoire de recours, voir aussi
E35) .

Le seuil de 500 nnt choisi par |'Opposante |
était certes nentionné dans D2, nais ce
docunent divul guait des particul es

él énmentaires de silice ayant un diametre de 5
a 20 nm

En outre, le choix opéré par |' Opposante |
reposait sur la nesure du dianetre des
particul es des deux seules silices zeosil

1165 MP et zeosil 175 MP visées dans |e brevet
en cause au lieu de considérer |la val eur de
40 nm puisqu'il s'agissait, selon |'invention,
de discrimner les silices hautenent

di spersables parm toutes les silices come
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ensei gné dans E34.

De |la part des Intinges:

Il était évident au vu de | a conparaison entre
| es exenples C (silice classique) et les
exenples S et | (silice selon |'"invention) que
| e paranetre APA avant et apres travail

t her romécani que était |a seule caractéristique
qui pernettait de.sélectionner les silices a
utiliser parm les silices connues. Il était
donc inpératif que la description de |a

mét hode de déterm nation de ce paranetre soit
conpl ete afin de pernettre une nmesure fiable
et reproductible et toute insuffisance dans |a
description de |la néthode de nmesure de |'APA
résultait donc en insuffisance de description
de la silice a enployer pour reproduire

| "invention.

Le recours a |la nornme ASTM 3849-80 n' était
nul | ement évident car la silice différait
total enent du noir de carbone. Le fait que D2
et D20 eussent choisi d'adapter |a nméthode
décrite dans D8 pour |le noir de carbone,
n"inpliquait pas que |la méne démarche dat étre
faite dans | e brevet en cause qui ne contenait
aucune référence a cette norne. En outre, la
présente invention était basée sur |a
distinction a faire entre agrégats de silice
et particules élénmentaires de silice, alors
que | es noirs de carbone renforcgants

cont enai ent uni quenent des agrégats (voir E29)

MEne si |'on partait de |a norme ASTM 3849- 80,
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il manquerait encore |'indication de
paranmetres et de conditions a utiliser pour la
déterm nati on de |'APA.

En fait, de nonbreux paranetres essentiels
pour | a nmesure n'étaient pas indiqués dans le
brevet en cause. En particulier, |a puissance
ul trasoni que appliquée pour | a dispersion, le
niveau de gris, et le chanp de vision utilisés
pour | a déterm nation de |'APA lors de

| " anal yse d'imge avaient une influence
importante sur la valeur de |'APA (voir

Tabl eaux 2 et 3 du docunent E14; Pages 6 et 7
de la lettre de |'Intinée | du

4 septenbre 1996; docunent 8).

De plus, |le brevet ne contenait aucune

i ndi cation concernant la fixation des seuils
d' exclusion qui étaient essentiels pour la
déterm nation de |' APA conme admi s par toutes
| es parties.

Bi en que | a norme ASTM ne di vul guat aucune

val eur pour les seuils inférieur et supérieur
de maniere explicite, il était cependant
possi bl e de déduire un seuil inférieur de

177 nnt de la figure 4 de D8 (voir

docunent d). La val eur de 1256 nnt nentionnée
par | a Requérante n'était donc pas dérivable
de cette norne.

Dans |'annexe |1l du proces verbal de |la
procédure orale du 10 mars 1999

(Docunment E20), |a Requérante avait expliqué
gue |l es objets conprenant plus d' une particule
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él énentaire étaient pertinents pour le
renforcenment. AU vu de |a référence au noir de
carbone N 234 qui avait une dinension de
particule él énentaire de |'ordre de 20 nm le
seui | d'exclusion devait donc étre fixé, selon
| a Requérante, a 2 X 20 = 40 nmsoit un APA de
1256 nnt . Dans son nénoire de recours, la
Requérante argunentait, au contraire, que |la
val eur de 40 nmreprésentait la taille

maxi mal e des particul es él énentaires de
silice.

Les documents E30 et E31 donnai ent des

di rensi ons de particul es él énentaires de
silice variant entre 10 ou 13 nmet 40 nm pour
des silices précipitées. En outre, la val eur
de 40 nm pour |les particules él énentaires de
silice était totalement arbitraire (voir par
exenpl e docunent D20).

Il était égal enent adnmis par toutes |es
parties que seuls |es agrégats avai ent une
action renforcante.

Le seuil de 150-161 nnt utilisé par |'Intinge

| était donc justifié car, pour mesurer |la

val eur noyenne d' APA, il était nécessaire de
tenir conpte de tous |les agrégats présents. En
outre, |l es docunents D36, D37 et D38
nontrai ent que ce seuil était une val eur

rai sonnable car il tenait conpte des petits

agrégats qui étaient inportants pour |'action
renforcante. Le choix effectué par |'lIntinee
Il du seuil inférieur de 500 nnt était, quant

a lui, basé sur celui défini dans D2 qui était
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| e seul document qui divulguait une méthode de
mesure d' APA de silice. Ces deux démarches
différentes étaient toutes |es deux | égitines.

En outre, la silice zeosil 1165 MP présentait
des di anmetres de particul es él énentaires
conpris entre 10 et 20 nm c'est a dire bien
en dessous de la valeur de 40 nmfixée par la
Requérante. Par conséquent, un grand nonbre
d' agrégats conprenant de 2 a 4 particules

él énentaires et dont le rdéle renforgcant était
prinordial ne serait pas pris en conpte.

Le seuil de 1256 nnt ne pouvait éviter la
prise en conpte de défauts ou de

contam nations car |eur APA (voir docunment Q)
n"était pas linmtée a cette val eur et pouvait
étre bien plus él evée.

Comme nontré par |es docunents D37 et D38 |le
choi x d'un seuil de 1256 nnt élimnpnait 35 a
58% des agrégats. L'argunent de | a Requérante
sel on | equel |'exclusion de 50% des objets en
nonbre représentait nmoins de 5%de |a

popul ati on en surface et noins de 1% en poids
et que ceci n'avait aucune influence sur |les
propri étés macroscopi ques du caout chouc

n' était pas pertinent puisque seul |'APA et
non |la surface ou le volune total était le
critere de sélection des silices.

La val eur de seuil supérieur de 785 398 nnt
utilisé par |l a Requérante, correspondant a un
diametre de 1 micron, ne représentait en
aucune facon | a di nension maxi mal e des objets
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exanm nés en m croscopi e él ectroni que par
transm ssion qui pouvait en fait atteindre

10 microns (voir déclaration du

Dr Valter C. McCrone soum se avec la lettre du
21 juin 2002 de |'Intimée 1).

Concernant la troisieme requéte auxiliaire :

De la part de | a Requérante :

Dans | e brevet en cause il était fait
référence a la silice selon | e procédé décrit
dans | a demande de brevet européen

EP-A-0 157 703 (page 4, lignes 5 a 6 du brevet
en cause).

Le passage dans le tableau 1, lignes 30 a 31
qui se référait a une silice selon | e brevet
EP- A- 157 703 était, selon elle, sinplenent un
raccourci de cette expression. Il ne pouvait
donc étre conclu que | e brevet en cause
faisait référence aux silices exenplifiées
dans D6.

Selon | a Requérante, |l a question qui se posait
était donc de savoir si |e docunment D6
pernettait a |'homme du nétier de préparer une
silice satisfaisant sinultanénent aux

caract éristiques CTAB, BET et DBP spécifi ées
dans | e brevet en cause.

En rai son de la quasi-identité des procédés de
précipitation décrits dans D6 et E12 et de la
quasi -identité des procédés de traitenent de
la bouillie ou de | a suspension de silice
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résultants des procédés de précipitation
décrits dans D6 et E12, il était dénontré,
selon | a Requérante, comment il était possible
a partir du procédé de précipitation de D6
conpl été par la mse en oeuvre des

connai ssances de base de |' homme du nétier

d' ajuster les valeurs de DBP et d' obtenir a
coup sOr la silice particuliére utilisée dans
| es exenples du brevet en cause.

En outre, dans |l e docunent E17 il avait été
attesté que |l es procédés décrits dans ces
brevets pernettaient d obtenir des silices
ayant une aire projetée noyenne des agrégats
avant nise en oeuvre supérieure a 8500 nnt.

La Requérante a égal enemt soum s que le
procédé de D6 pernettait en lui nméne par |les
opérations de séchage et d' atom sation

auxquel les il faisait référence d' obtenir |a
silice a utiliser selon |'invention. Cela
était évident au vu des docunents D2 (voir
page 3, lignes 1 a 10; page 6, lignes 1 a 34 ;
exenple S2) et D20 (voir Exenple 9).

Selon | a Requérante, la silice utilisée dans
| es exenples du brevet en cause était |a
silice S2 de D2 qui correspondait égal enent a
la silice de |'exenple 10 de D6, |les valeurs
de prise d' huile DBP indi quées dans D6 étant
selon elle erronées.
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La substitution de caractéristiques
structurelles (APA) par des caractéristiques
de procédé ("produit par procédé") était,
selon | a Requérante, en accord avec |les
princi pes définis dans |a décision T 552/91
(JO OEB, 1995, 100).

Elle a en outre sounmis que |la caractéristique
APA des silices n'était pas essentielle pour

[ "invention. La valeur de |I'APA aprés travail

t her romécani que était uniquenent |la résultante
de | a maxi m sation du rapport MA300/ MAI OO

Les silices telles que définies dans |la
revendication 1 de la troisiénme requéte
subsidiaire étaient lintées a celles obtenues
par | e procédé décrit dans |e docunent D6. II
ne pouvait donc en résulter, selon |la
Requérante, une extension de |a protection
conf érée par rapport a la revendication 1
telle que délivrée.

Par conséquent, |a Requérante a conclu que |a
revendication | de la troisiénme requéte
subsidiaire était conforme aux exi gences des
Articles 123(2) et 123 (3) CBE

De la part des Intinges :

Il était évident que |le procédé décrit dans D6
ne condui sait pas a des silices ayant |a DBP
requi se par |le brevet en cause. La réduction
de | a DBP exigeait des étapes suppl énentaires
conme | e conpactage, dont il n'était pas exclu
gu' el l es nodifiassent |les autres
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caractéristiques de la silice obtenues sel on
| e procédé de D6 comme | es surfaces BET, CTAB
ai nsi que |"'APA.

L' APA des silices obtenues n'était absol unent
pas nentionné dans D6 et ce docunent n'était
pas du tout concerné par cette
caract éri stique.

Il n'était pas établi que les silices obtenues
par | e procédé de D6 eussent inévitabl ement

| " APA requis avant travail thernomécani que. Le
procédé de D6 ne condui sait donc pas

i névitablement aux silices telles que définies
dans |l e brevet.en cause en ternes de BET,

CTAB, APA et DBP. La référence faite par la
Requérante a |l a décision T 552/91 n' était donc
pas pertinente.

La référence faite par | a Requérante aux
docunents D2 et D20 n'était pas pertinente
pour prouver que |le procédé de D6 condui sait

i névitablement aux silices selon |'"invention.
La silice S2 dans D2 présent ée conme inventive
avait en fait une DBP située entre 400 et

640 m/g. En outre, |e docunent E17 soum s par
| a Requérante nontrait, en fait, que le
procédé de D6 ne condui sait pas nécessairenent
a une silice ayant |es val eurs APA requises
par | e brevet en cause.

La Requérante avait aussi adm s que des étapes
suppl énent ai res par rapport au procédé décrit
dans D6 étaient nécessaires pour obtenir |a
silice a utiliser selon |l e brevet en cause.
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Conme ces étapes suppl énentaires n' étai ent pas
di vul guées dans | e brevet en cause, la
Requérante s' était référée en particulier au
docunment E12, qui n'était méne pas publié a la
date de priorité du brevet en cause.

L'"introduction du procédé de D6 dans |a
revendi cation 1 ne répondait pas aux criteres
exposés dans | a décision T 689/90 pour une
nodi fi cati on basée sur un docunent de

réf érence cité dans |la description de
["invention en particulier puisque D6 n'était
pas du tout concerné par |'APA et que |es
nodi fi cati ons nécessai res pour obtenir une
basse DBP auraient entrainé une nodification
de | a norphol ogi e spécifique des silices selon

D6, contraire a |'ensei gnenent de ce docunent
(voir D6, page 6, lignes 30 a 33).

Il n'y avait aucune preuve que |les val eurs de
DBP obt enues dans | es exenples de D6 fussent
erronées. Au contraire, la val eur obtenue dans
| ' exenpl e 10 pour une CTAB de 165 était

total enent en accord avec |la fourchette de

val eurs définies dans | a revendication 1 de
D6.

Il n'"y avait pas non plus de correspondance
exacte entre |a maxi m sation du rapport
MA300/ MAI OO et | a fourchette de val eurs de

| " APA aprés travail thernomécani que telle que
définie dans la revendication 1 telle que
délivrée. Il s'agissait de deux
caractéristiques différentes et la
maxi m sation du rapport MA300/ MAI OO ne pouvai't
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se substituer a |'indication des,val eurs d' APA
apreés travail thernomécani que. En outre, la
maxi m sation de ce rapport était sinplenent
une caractéristique préférée selon | e brevet
tel que délivré. Sur ce point, il convenait de
noter que seul |'exenple 4 du brevet en cause
faisait référence au rapport MA300/ MA10O, sans
qu' il fat clair qu' une maxi m sation et été
obt enue pui sque seul enent deux val eurs de ce
rapport avai ent été di vul guées dans cet
exenpl e.

(i1i.2.9) l es Intimées ont donc conclu que |la
revendication 1 de la troisiénme requéte
auxiliaire contrevenait aux exigences des
Articles 123(2) et 123(3) CBE

| X. La Requérante a dermandé |'annul ati on de |a déci sion
contestée et le maintien du brevet sur |a base des
revendications 1 a 16 de | a requéte datée du
26 février 1999, ou sur la base de la troisiénme requéte

auxiliaire soum se avec |le ménoire de recours.

Les intimées ont denandé le rejet du recours.

Motifs de |a décision

1. Le recours est recevable.

Docunents soum s tardi venent

2. La Chanbre a été confrontée a un grand nonbre de

docunents soum s pour la premére fois dans |a phase
de recours. A |'exception des déclarations faisant

2458. D Y A
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| ' obj et des docunents E30 et E31, qui représentent,
selon | a Chanbre, de nouveaux argunents et non des
preuves et des faits nouveaux, il ne s'est pas aveéeré
nécessaire de se référer aux autres docunments tardifs
dans les notifs de la présente décision. Il n'est
donc pas nécessaire pour |a Chanbre de statuer sur

| eur adnmi ssion dans |a procédure.

Requét e principal e

Le jeu de revendications 1 & 16 de cette requéte
correspond a celui sur lequel |a décision de la

Di vision d" Opposition était basée. Ces revendications
ont été jugées conformes aux dispositions des
Articles 123(2) et 123(3) CBE par |la Division

d' Opposition et ceci n'a pas été contesté par |es
Opposantes (I ntinmées). La Chanbre ne voit aucune

rai son de ne pas partager cette concl usion.

Article 100(b) CBE

2458. D

La revendication 1 de la requéte principale a trait a
une conposition de caoutchouc vul cani sabl e conprenant
en tant que charge de la silice, cette silice étant
caractérisée en ce qu'elle présente :

(1) une surface BET conprise entre 100 et
250 nt/ g,

(i) une surface CTAB conprise entre 100 et
250 nt/ g,

(iii) une prise dhuile mesurée en DBP conprise entre
150 et 250 nml/100g et,
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(iv) une aire projetée noyenne des agrégats (APA)
supérieure a 8500 nnt avant m se en oeuvre et
conprise entre 7000 et 8400 nnt apreés
mel angeage t her nomécani que.

Comme indi qué dans | a description du brevet en cause,
la silice particuliére utilisée dans |es conpositions
selon |"invention est une silice connue en soi et

sél ectionnée sur |la base des criteres (i) a (iv)
nmentionnés ci dessus (voir page 2, lignes 39 a 44 ;
page 3, lignes 50 a 58).

Il est évident au vu de |'exenple 1 du brevet en
cause et de |l a conparaison faite avec |es
conpositions conprenant une silice classique

(silice RP 175 de |l a soci été Rhone Poul enc) que |les
val eurs APA sont des facteurs essentiels de sélection
de la silice a utiliser pour |'obtention du conprom s
des propriétés recherché pour |es pneumatiques
obtenus a partir des conpositions revendi quées, c'est
a dire une faible résistance au roul enent, une bonne
adhérence tant sur sol sec que sur sol hum de, une
bonne résistance a | 'usure, et un bruit de roul enent
réduit.

Il en résulte donc que la m se en oeuvre de

| "invention présuppose que |les valeurs de |la
caract éri stique APA nentionnées dans | a

revendi cation 1 de |la requéte principal e puissent
étre déterm nées de mani ére fiable et reproductible
afin de pernmettre la sélection de la silice a
utiliser.

Ceci inplique que |'home du netier connaisse |a
mét hode et | es conditions opératoires essentielles a
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utiliser pour déterm ner ce paranetre, sinon i

serait |aissé dans une incertitude consi dérabl e quant
au choix de la silice appropriee pour nmettre en
oeuvre |'invention et égalenent quant a |'intensité
du travail thernomécani que a appliquer pour obtenir

| a conposition désirée (voir aussi décision T 805/93

du 20 février 1993, non publiée dans | e JO CEB)

S'il est exact que |le brevet en cause décrit une

met hode de détermination de |' APA de la silice ayant
recours a la microscopie électroni que par

transm ssion, il est égalenment vrai que |la Requérante
a adm s que |la description faite dans |e brevet
devait étre conpl étée au vu des consi gnes données
dans | a norme ASTM D 3849-80, en ce qui concerne |es
conditions de |'agitation ultrasoni que (nméthode A de
cette norne) et |la technique de dépdt sur la grille,
qu'il fallait s'en remettre a | a conpétence de

| " opérateur en ce qui concerne |le choix des chanps de
mesure et |'analyse d inmage et qu'il fallait adopter
un seuil d'exclusion inférieur de 1256 nnt et un

seui | d'exclusion supérieur de 785 398 nnt (voir
lettre du 16 juin 1998 de | a Requérante,

par agraphe I1).

Il est égalenent établi qu'il n'existait pas a la
date de dépdt du brevet de procédure standard
accept ée et reconnue pour |la déterm nation de |'APA
de la silice. Au contraire, il est évident au vu des
seul s docunments de |l a procédure publiés avant |a date
de dépbt du brevetet faisant référence a cette
caractéristique de la silice, c'est a dire D2 et D20,
que | a détermination de cette caractéristique était
ef fectuée sel on une néthode propre a |' opérateur

concerné et basée sur ses propres adaptations de |la
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nmet hode de |a norme ASTM 3849-80 éetablie pour le noir
de carbone au caractére spécifiquede la silice.

C est ainsi que |e docunent D2 donne une description
détaill ée de |la nméthode a utiliser et fixe notamment
| e seuil d'exclusion inférieur a 500 nn¥, |le nonbre
d' objets par nmaille anal ysée (100) et |le chanp

d' observation a 630 000 pi xels, chaque pi xel
représentant une surface de 10,24 nnt (voir D2,

page 8, ligne 20 a page 9, ligne 22).

Il a été par ailleurs adm s par toutes |les parties
que la val eur déterm née de |' APA est dépendante des
val eurs de seuils d' exclusion inférieur et supérieur
utilisés lors de |a nmesure par mcroscopie

él ectroni que par transmission. A ce sujet, la
Requérante a clairenent indiqué dans sa lettre datée
du 16 juin 1998 (voir page 10, lignes 22 a 23), que
| e passage de |la val eur de seuil de 1255 nnt a

500 nnt change totalenment |les résultats. De nméne, les
docunents D40 (voir "Exhibit B") et E14 (voir

tabl eau 3) nontrent égal enent que |'utilisation de
val eurs de seuil différentes nodifient de nanieére
trés inportante | es val eurs d' APA obtenues. Il en
résulte donc que | a connai ssance de chacune de ces
val eurs de seuil est essentielle pour |a
signification de |la valeur de |'APA obtenue, et par
voi e de conséquence, pour le critére du choix de la
silice appropriée et la fixation de |'intensité du
travail thernmomécani que a appliquer pour obtenir la
conposition selon I e brevet en cause.

Il est patent que ces val eurs de seuil d'exclusion ne
sont pas divul guées de nmani ére explicite dans |e
brevet en cause. |l est donc nécessaire d' exam ner si
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| esval eurs spécifiées par |a Requérante durant |a
procédure d' opposition, c'est a dire 1256 nnt pour le
seuil d'exclusion inférieur et de 785 398 nnt pour le
seui | d'exclusion supérieur peuvent étre déduites
implicitenent de mani ere inévitable du contenu de |la
di vul gation originale, conpte tenu des connai ssances
général es de | ' homme du nétier.

Dans | e cas présent, |'home du nmétier est, selon |la
Chanbre, représenté par une équi pe conprenant un
spéci aliste des fornul ati ons de caout chouc pour
pneumati ques connai ss' ant donc | es charges
renforcantes utilisées dans ce donmi ne, assisté par
un spécialiste de la mcroscopie €l ectronique par
transm ssi on.

La Requérante a argunenté que |l e seui

d' excl usi oni nféri eur de 1256 nnt¥ dérivait

nat urel | enent des connai ssances de |' home du n#ti er,
au vu de la taille mninmale des particules des noirs
de carbone fins (20 nm utilisés dans |e renforcenent
du caout chouc et donc de |a dinmension mninmale des
objets renforcants ayant la taille de deux particules
él énentaires soit 40 nmet donc une aire projetée de
1256 nnt. Durant |la procédure de recours, la
Requérante a en outre ajouté que cette dinmension de
40 nm correspondait égal ement, selon elle (voir en
particulier docunents E30 et E31), a la taille

maxi mal e des particul es él énentaires de silice
renforcante et que la fixation de ce seuil inférieur
découl ait naturellenent de |'intention évidente de

" homme du nétier de ne tenir conpte que des él énents
renforcants, c'est a dire des agrégats, et donc

d élimner de la nmesure les particul es él énentaires.
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Ces argunents ne sont pas, de |'avis de |a Chanbre,
convai ncants pour |es raisons suivantes

Tout d'abord, aucun lien |ogique n' apparait entre |a
réf érence a un seuil inférieur basé sur la taille

m ni mal e de particul es de noir de carbone renforcants
et la fixation d un seuil inférieur basé, au
contraire, sur la taille maxinmal e des particul es

él énentaires de silice et ces deux élénments de |la
justification du choix de | a val eur de seuil doivent
donc étre exam nés séparénent.

D une part, nméne s'il peut étre adm s que |'honme du
métier ait dével oppé -la néthode de déterm nation de
| APA de |a silice pour |e brevet en cause par

réf érence a | a nméthode décrite dans |a

norme ASTM 3849-80 pour |l es noirs de carbone
utilisant |la mcroscopie él ectronique par

transm ssion (cf. T 676/94, exergue), bien que cette
norne ne soit pas nmentionnée dans |e brevet en cause,
cette norne ne fixe aucun seuil inférieur d' exclusion
pour | a nmesure de |'APA des noirs de carbone et

not amment des noirs de carbone fins. Il est aussi
évident au vu du docunent D2, dont |'objet est

préci sénment de nmettre a disposition des silices
renforcgantes pour |e caoutchouc pouvant se substituer
aux noirs de carbone, que la référence aux noirs de
carbone renforcants n'inplique pas de facto |l a
fixation d un seuil inférieur de 1256 nnt pour |a
déterm nation de |' APA de la silice, puisque D2 fixe
au contraire ce seuil a 500 nnf. Il résulte de ces
considérations que le prenier élénent de
justification du choix de |a val eur de seui

inférieur utilisé par |a Requérante ne découl e pas de
mani ére i névitabl e des connai ssances général es de
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| " honme du métier.

Par ailleurs, |les docunents E30 et E31 soum s par |a
Requér ant e i ndi quent égal enent que |le dianmetre des
particul es él énentaires de silice renforcante peut
varier entre respectivenent 10 ou 13 nmet 40 nm De
méne, il est aussi établi que la silice

Zeosil 1165 MP qui serait, selon |la Requérante, |a
silice utilisée dans | es exenples du brevet en cause
présente des dianetres de particul es él énentaires
variant entre 10 et 25 nm (voir docunent D38). En
outre, |l e docunent D20, fait pour sa part référence a
des di anetres noyens de particul es él énentaires de
silice variant entre 10 et 100 nm (voir D20, page 4,
lignes 36 a 37). Il en découl e donc que |l e choix de
| a val eur 1256 nnt, correspondant a un dianetre de
40 nm comre seuil d'exclusion inférieur, conduirait a
éli m ner des agrégats conprenant de deux a quatre
particules de silice et donc des objets ayant une
action renforgcante. Il en résulte donc que le

deuxi ene él énent de justification du choix effectué
par | a Requérante ne se déduit pas d'une naniére

i névitabl e des connai ssances général es de |' home du
metier.

Il s'en suit que la valeur de seuil inférieur fixée
par | a Requérante représente uni quenent une val eur de
seuil inférieur certes concevable, nmis pas

i néluctabl e au vu des connai ssances général es de

" homre du nétier.

Selon I a Chanbre, |a val eur de seuil inférieur
préconi sée par |'Intimée | (150-161 nnt) dans sa
volonté de tenir conpte de tous |les agrégats, et
celle utilisée par I'Intimée Il (500 nnt) par
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référence a |la val eur définie dans | e seul docunent

fi xant une val eur de seuil inférieur, c'est a dire
D2, représentent égal ement des val eurs concevabl es de
fixation de-ce seuil au néne titre que celle définie
par | a Requérante.

Au vu de |'"information divul guée par |e brevet en
cause, rien ne pernet cependant de conclure que

" homre du métier aurait inévitablenent choisi |la

val eur de seuil inférieur de 1256 nnt¥ pour effectuer
la mesure de |' APA, plutdt que celles préconi sées par
[ es Intimées.

Selon | " opinion de |a Chanbre, dans |le cas d' une

i nvention reposant en particulier sur |les valeurs

d' un paranetre, pour lequel il n'existe pas dans le
donmai ne techni que concerné de nethodol ogi e de
déterm nation reconnue et acceptée comme standard,
ces valeurs étant essentielles a la solution du
probl éme techni que que se propose de résoudre
["invention, |e déposant ou breveté a |'obligation de
di vul guer toute |'informati on nécessaire pour que

" homme du nétier puisse, sans difficulté
excessive, ' déterm ner |les val eurs requi ses de ce
parametre d' une nmaniére fiable et reproductible afin
de pouvoir nettre en oeuvre |'invention.

Dans | e cas présent |e manque d'information dans |a
description du brevet en cause concernant |a val eur
de seuil d'exclusion inférieur a fixer pour nesurer
| " APA des silices a utiliser place |'home du nétier
dans |'incapacité de sélectionner de nmani ére fiable
| es silices adéquates pour nettre en oeuvre
|"invention, c'est a dire celles ayant |a

di spersibilité requise. La revendication 1 non
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seul enent requiert que la silice ait une val eur
spéci fique d' APA avant incorporation nmais égal enent
qgu' el l e présente une val eur particuliére plus basse
apres travail thernomécani que. Comme | a net hode
décrite dans |l e brevet en cause pour nesurer |'APA
dans | e brevet en cause ne pernet pas, pour |les

rai sons données ci-dessus, de sélectionner de maniére
fiable les silices dispersibles a utiliser, elle ne
pernet pas a |'homre du métier de préparer une
conposition selon | a revendication 1 du brevet en
cause sans difficulté excessive si bien que |es
exigences de |"Article 83 CBE sont pas satisfaites.

L' argument de | a Requérante selon |lequel |le choix du
seuil de 1256 nnt au lieu de ceux préconisés par |es

I ntinmées, bien qu'élimnant prés de 50% en nonbre des
agrégats, ne nodifie que trés peu la surface et le
vol une totaux de la silice et par voie de conséquence
de facon négligeable | es propriétés macroscopi ques de
| a conposition de caoutchouc obtenue, n'est pas
pertinent en |'espéce puisque c'est uniquenent |'APA
des silices et non |l eur surface et volune totaux qui
sert de critére de sélection des silices selon |la
revendi cation 1 du brevet en cause.

Comme | ' absence d'indication du seuil inférieur

d' exclusion suffit a elle seule pour conduire a

| "insuffisance de description de |a requéte
principale, il n'est donc pas nécessaire pour |la
Chanbre d' exami ner en détail les autres conditions
opératoires pour la mesure de |'APA non divul guées
dans | e brevet en cause, telles que |a puissance de
sonification, |e chanp d' observation ou | e niveau de
gris, qui selon les Intinées aurai ent aussi une

i nfluence déterm nante sur | es val eurs d' APA
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obt enues.

Par conséquent, pour |es raisons nentionnées ci-
dessus, |a Chanbre conclut que la requéte principale
doit étre rejetée (Article 100(b) CBE)

Requéte subsidiaire

Libell é de la revendication 1

5.2

5.3

2458. D

La revendication 1 de |a requéte subsidiaire se

di fférencie notanment de la revendication 1 telle que
délivrée par (i) la suppression de toute reéeférence a
| ' APA avant et apres travail thernmonécani que de |a
silice et (ii) par |'incorporation de
caract éri stiques de procédé pour définir la silice
utilisée dans | es conpositions revendi quées.

Selon la revendication 1 telle que délivrée la silice
a utiliser devait présenter une val eur APA avant
travail thernonécani que supérieure a 8500 nnt.

L' admi ssibilté selon les conditions définies a
|"Article 123(3) CBE de | a suppression de cette
caractéristique de la silice et de son renpl acenent
par | a référence a un procédé pour | a fabrication de
la silice présuppose donc tout d'abord que |e procédé
de fabrication tel que défini dans |la revendcation 1
de | a requéte subsidiaire conduise inévitablenment a
une silice ayant une val eur d' APA supérieure a

8500 nnt.

Il est exact que |a description du brevet en cause
i ndique (voir page 4, lignes 5 a 6) que ,la silice
obt enue selon | e procédé décrit dans | a demande de



5.4

5.5

2458. D

- 37 - T 0569/ 99

brevet européen 157 703" convient come silice
particuliére utilisable selon |'"invention.

Il est aussi vrai que |les caractéristiques de procédé
i ncorporé dans |la revendi cation 1 correspondent a
celles du procédé selon la revendication 3 de |la
demande de brevet européen 157 703 (docunent D6).

Bien qu'il ne soit pas clair au vu des autres
expressions utilisées dans |le brevet en cause qu

font égal ement référence au docunment D6

(Cf. Tableau I, "silice selon | e brevet EP 157 703";
cf. page 6, lignes 1 a 2, "parm les silices décrites
selon | a demande de brevet européen 157 703"), si le
brevet en cause fait référence aux silices pouvant
étre obtenues par | e procédé de D6 ou a une silice
particuliére exenplifiée dans D6, il est néannpins
évi dent que |l e docunent D6, qui n'indique aucune

val eur d' APA des silices produites que ce soit dans
ses revendi cations, sa description ou ses exenpl es,

n' est null enent concerné par |'obtention de silices
présentant des val eurs spécifiques d' APA tell es que
définies dans la revendication 1 telle que délivrée
du brevet en cause. En fait, |le procédé de D6 a

uni quenent trait a la mse a disposition de silices
utilisables conme charges renforcantes et présentant
un coupl e surface spécifique CTAB-prise d huile DBP
amél i oré, caractériseées par un rapport DBP/ CTAB
conpris, en particulier, entre 4 et 2,5 pour une CTAB
entre 100 et 200 nt/g et entre 2,5 et 2 pour une CTAB
entre 200 et 250 M2/ g (voir D6, page 3, lignes 15 a
32). Par conséquent, il ne peut pas étre conclu que

| e procédé de D6 conduit inévitablenent a des silices
ayant un APA supérieur a 8500 nnt.
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5.6 On aboutit a |la méne conclusion au vu de |a
décl aration de |la soci été Rhodia (voir E17), puisque
celle-ci indique sinplenent que | e procédé de D6
pernet (c'est a dire rend possible nmais pas forcénment
inévitable) |'obtention de silices ayant un APA
supérieur a 8500 nnt.

5.7 Il s'en suit que |a suppression de la référence a la
val eur de |'APA avant travail thernomécani que (c'est
a dire supérieure a 8500 nnf) dans la revendication 1
de la requéte subsidiaire contrevient aux exigences
de |"Article 123(3) CBE

5.8 Il n'est donc pas nécessaire pour |a Chanbre
d' exam ner les autres notifs d objection au titre des
Articles 123(2) et 123(3) soul evés par |les Intinges,
not amment en ce qui concerne |la valeur de |la prise
d' huile des silices obtenues selon | e procedé de D6,
ou la valeur de |'APA aprés travail thernomécani que.

5.9 Au vu des rai sons exposées ci dessus, |a requéte
subsidiaire doit donc étre rejetée
(Article 100(c) CBE).

Di spositif

Par ces notifs, il est statué comme suit

Le recours est rejeteé.

2458.D
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