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Exposé des faits et concl usions

0349.D

La denande de brevet européen n° 95 402 181.2 déposée |le
28 septenbre 1995, revendiquant |la priorité du

5 octobre 1994 fondée sur un dépdt antérieur en France
(FR 9411898) et publiée sous |le nunéro O 705 876, a eté
rejetée par décision de la Division d exanen signifiée
e 30 mars 2000.

Les revendi cations en vigueur étaient un jeu de
revendications 1 a 9 déposées | e 23 décenbre 1998, dont
la revendication 1 s'énoncait come suit

"1. Conposition renforcante pour polynere

t her nopl asti que conprenant au noins un additif choc,
caractérisée en ce qu'elle conprend en outre une silice
préci pit ée ayant une teneur pondérale en silice
supérieure a 98% et en ce qu'elle est forngée

d' aggl omérats qui ont des grandeurs noyennes allant de 3
a 80 mcrons."

Les revendications 2 a 9 étaient des revendications
dépendant es portant sur des nodes de réalisation
préférés de | a conposition renforcante selon | a
revendi cation 1.

Les notifs invoqués dans cette décision étaient a la
fois |l e défaut de nouveauté et |le défaut d activité
i nventive.

i) L' obj ecti on de défaut de nouveauté s'appuyait sur
| es conpositions divul guées dans D1
(US-A-4 956 398). Bien que |'enseignenent de ce
docunent portat sur des conpositions renforcantes
ternaires conprenant (a) 5 a 95 parties en poids
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de PVC, (b) 95 a 5 parties en poids de caoutchouc
nitrile et (c) 5 a 40 parties en poids de silice
pr éci pit ée enrobée d' une couche de pol ynere
acrylique, les exenples conparatifs 20 et 21

fai saient état de conpositions dans |esquelles |la
silice n" était pas enrobée. Comme les silices
utilisées pour le renforcenent des pol yneres

avai ent général ement une teneur élevée en silice,
en pratique supérieure a 98% ces deux
conpositions anticipaient |es conpositions
revendi quées.

Une activité inventive ne pouvait pas davantage
étre reconnue.

Partant de D1, dont |'objectif était d' angliorer
la résistance a la fissuration des conpositions a
base de PVC, |'homme du nétier désireux

"d' enpécher |l e nottage de poudres a caractere

€l ast oneri que" ne pouvait que prendre en conpte

| " ensei gnement de D3 (Taschenbuch der Kunststoff-
Addi tive, Gachter/Miller, 3e édition, 1991), ou

| es probl énes |iés au manque de glissenent des
filmse en mati ére plastique étaient résolus par
addition de silice.

Partant de D2 (US-A-3 985 703), qui décrivait une
conposition a base (a) d un polynere

t her nopl astique, tel le PVC, (b) d un agent
renforcant du type polynere acrylique et (c)

d' une silice anorphe dont les particules
primaires avaient une taille de 0,012 mcrons, le
probl éme technique a résoudre se réduisait a un
enrichissement de |'état de |a technique. En
effet, |la seule nodification requise, a savoir
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une augnentation de la taille des particul es de
silice sans avantage apparent, était un travail
de routine pour un homre du nétier.

Le 15 nmai 2000 | a requérante (demanderesse) a forné un
recours a |'encontre de cette décision et acquitté
simultanénent |a taxe prescrite a cet effet. Le nénoire
de recours, auquel était jointe en annexe une

revendi cation 1 nodifiée, a été déposé le

28 juillet 2000.

Qutre des considérations relatives au caracteéere
évent uel | erent thernopl asti que du PVC censé constituer
une différence entre | es conpositions selon D1 et |les
conpositions renforcantes revendi quées, |la requérante a
présenté | es argunents suivants contestant a la fois |la
définition du probléene technique et |'interprétation des
docunents de |'art antérieur

i) Le probl éme techni que ne se réduisait pas a
"enpécher |l e nottage de poudres a caractere
él ast ongéri que" ; selon |l a demande telle que
déposée, il consistait en plus "a améliorer
| " écoul ement desdites poudres". L'enseignenent de
D1, qui portait sur |'anelioration de |la
résistance a la fissuration de conpositions a

base de PVC, n'était assim |l able a aucun de ces
probl émes, ni a fortiori a |eur conbinaison.

i) L' assertion de | a Division d exanen selon
| aquel I e "une poudre qui coule |ibrenment n'a pas
de probl éene de nottage et une poudre qui a des
propri étés d' anti-nottage a automati quenent une
coulabilité anéliorée" était a cet égard quel que
peu réductrice.
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La silice mse en oeuvre dans | es conpositions
selon D2 ne se présentait pas sous forne

d' aggl omérats de silice précipitée de taille
supérieure conforménent a |a denande, mais sous
forme de particules él énentaires de silice
pyrogénée ayant une taille égale a 0,012 um Elle
correspondait donc a la silice Aerosil R 805
fabriquée et commercialisée par |la Sociéteée
Degussa.

Pour |'appréciation de |"'activité inventive i
convenait par conséquent de prendre en conpte |es
résultats des essais conparatifs soums |le

29 octobre 1999 qui dénontraient que |es

conposi tions revendi quées assurai ent un conprom s
optimal entre les propriétés d anti-nottage et de
coul abilité.

A la suite d un entretien tél éphoni que en date du

10 octobre 2000 destiné a dégager |es grandes |ignes

d' une revendi cati on de conposition acceptable aussi bien

du point de vue fornmel que quant au fond, |a requérante

a déposé le 2 novenbre 2000 Il e jeu de revendications 1 a

9 sui vant

"1.

Conposi tion renforcante pour polynere
t her nopl asti que conpr enant

au noins 80% en poids d au noins un additif choc
pol yméri que dont |la teneur en €l astonere est
supérieure ou égale a 60% en poids, caractérisée en
ce qu' elle conprend :

au plus 20% en poids de silice précipitée

consi stant en particules primaires de |'ordre de
10 a 60 nm qui s'associent pour forner des
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aggl omérats de grandeurs nobyennes allant de 3 a
100 um

- dont la teneur en SiO, déterm née par rapport a
| a substance cal ci née pendant 2 heures a 1000°C,
est supérieure a 98%

- ayant une surface spécifique BET allant de 25 a
700 nt/ g, de préférence allant de 50 a 500 nt/g.

2. Conposition selon |a revendication 1, caractérisée en
ce qu' elle conprend de 95 a 99% en poids d' au noins un
additif choc et de 5 a 1% de silice précipitée.

3. Conposition selon |a revendication 1 ou 2,
caractéri sée en ce que |l es agglonérats de silice

pr éci pit ée posseédent des grandeurs noyennes allant de 3
a 80 um et de préférence de 5 a 60 um

4. Conposition selon |'une quel conque des
revendications 1 a 3, caractérisée en ce que la silice
préci pitée est hydrophile.

5. Conposition selon |'"une quel conque des
revendications 1 a 3, caractérisée en ce que la silice
préci pit ée est hydrophobe.

6. Conposition selon |"une quel conque des
revendications 1 a 5, caractérisée en ce que |la teneur
en élastonere de |'additif choc est conprise entre 70 et
90% en poi ds.

7. Procédé de préparation d une conposition telle que
définie aux revendications 1 a 6 par nelange a sec de

ses constituants.

8. Conposition de pol ynere(s) thernoplastique(s)



- 6 - T 0919/ 00

caractérisée en ce qu' elle conprend de 1 a 15 de
préférence de 4 a 9 parties en poids de conposition
renforcante telle que définie aux revendications 1 a 6
pour 100 parties en poids d un ou plusieurs polyneres
t her mopl asti ques.

9. Conposition de polynere(s) thernoplastique(s) selon

| a revendi cation 8 dans | aquelle au noins un des

pol yneres thernopl asti ques est un honp- ou un copol ynere
de chlorure de vinyle."

La requérante conclut a |I'annul ation de |a décision
contestée et a la délivrance d' un brevet sur |la base des
revendications 1 a 9 déposées | e 2 novenbre 2000.

Motifs de | a déci sion

Le recours est recevabl e.

Li bel | é des revendi cati ons

0349.D

Cette question sera exam née en consi dérant
successivenent les articles 123(2) et 84 CBE

Article 123(2) CBE

La revendication 1 se distingue de |a version d'origine
par (i) les quantités relatives de |'additif choc et de
la silice précipitée, (ii) la teneur en él astonere de
|"additif choc, (iii) la taille des particules prinmaires
de silice précipitée et les agglonmérats formés, (iv) la
teneur en Si0, et (v) la surface spécifique BET de |la
silice. Ces divers ajouts se fondent sur |es passages
sui vants de | a demande d' ori gi ne :
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- caractéristique (i) : page 3, lignes 8 a 10 ou
revendi cation 6 ;

- caractéristique (ii) : page 3, lignes 5 a 7 ;

- caractéristique (iii) : page 2, lignes 1 a 4 ;

- caractéristique (iv) : page 2, lignes 8/9 et

- caractéristique (v) : page 2, lignes 10 a 12 ou

revendi cations 3 et 4.
2.1.2 Les autres revendications sont supportées come suit

- revendication 2 : page 3, lignes 8 a 10 ou
revendi cation 7 ;

- revendication 3 : page 2, lignes 5 a 7 ;

- revendications 4 et 5 : page 2, lignes 13/14 ;

- revendi cation 6 page 3, lignes 5 a 7 ;

- revendi cation 7 page 4, lignes 19 a 21 ;

- revendi cation 8 : page 3, lignes 33 a 35 et

- revendi cation 9 revendi cation 9 et page 3,

lignes 16 a 21.
2.2 Article 84 CBE

Ces diverses nodifications satisfont égal enent aux

di verses exigences de |"article 84 CBE. En particulier,
| a conbi nai son des ajouts (i) a (v) dans la

revendi cation 1, qui a pour fonction d'incorporer |es
caractéristiques de |'additif choc et de la silice
décrites conme essentielles, pernet de définir de

mani ére claire et concise |'objet de |la protection
demandée.

2.3 Il s'ensuit que le jeu de revendications en vigueur

satisfait aux dispositions des articles 123(2) et
84 CBE.

0349.D Y A
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Docunents consi dér és
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Ces docunents peuvent s'analyser conme suit.

Docunent D1

L' ensei gnenent général du docunent D1 (cf.

revendi cation 1) porte sur des conpositions ternaires
conprenant (i) 5 a 95 parties en poids de PVC, (ii) 95 a
5 parties en poids de caoutchouc nitrile et (iii) 5 a 40
parties en poids pour 100 parties en poids des
constituants (i) et (ii) d une silice enrobée par un

pol ynere acrylique. Cet enrobage est obtenu par un
procédé de pol ynéri sati on aqueuse en émnul si on consi st ant
a

(A aj outer dans un réacteur
(a) 20 a 80 parties en poids d' un nononere
pol ymeéri sabl e ou mél ange de nononeres
pol ymeéri sabl es contenant au noins 80% en poids de
nononere acrylique,
(b) 100 parties en poids de silice non traitée,
(c) un émul sifiant non-ionique et
(d) un générateur de radicaux |ibres,

et a

(B) pol ymeéri ser au noi ns 50% en poi ds du nononere ou
des nononeres en présence de la silice non
traitée.

Cette silice est définie corme étant une silice de
précipitation dont les particules ont une taille noyenne
inférieure a 325 nesh et une surface spécifique de 120 a
180 nt/g (cf. colonne 2, lignes 44 a 47)
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Les conpositions conparatives 20 et 21 décrites dans le
cadre de |'exenmple 2 (cf. tableau 2), qui sont destinées
a apprécier |'effet de |'enrobage de la silice ou de son
absence sur diverses propri étés necani ques de ces
conpositions ternaires, conprennent (i) 626 parties en
poids de PVC, (ii) 324 parties en poids d un caoutchouc
acrylonitrile/butadi ene ayant une teneur en
acrylonitrile de 33%en poids et (iii) 98 respectivenent
196 parties en poids d' une silice de précipitation non
enr obée.

L' objectif visé est d obtenir des conpositions
renforcées a base de PVC et de caoutchouc nitrile
présentant, outre un ensenble équilibré de propriétés
physi ques, une excellente résistance a la fissuration
(cf. colonne 1, lignes 6 a 10 et 47 a 49 ; tableau 2,
propri ét és physi ques).

Docunent 2

Ce docunent a trait a |la préparation de pol yneres
greffés de structure coeur/envel oppe a forte teneur en
él astonere destinés a |la nodification de PVC en vue d'en
améliorer la résistance aux chocs (cf. colonne 1

lignes 12 a 19 et 28 a 35). Les polyneres, qui sont
constitués de 55 a 85 parties en poids d' un coeur

d' él astonere acrylique et de 15 a 45 parties en poids

d' une envel oppe dure, sont préparés par polynerisation
en énul sion, puis séchés par un courant gazeux dans

| equel sont insufflés 0,01 a 1,5%en poids d un nmatériau
pul vérul ent, en particulier une silice de granulométrie
égale a 0,012 microns (cf. colonne 1, ligne 63 a

colonne 2, ligne 56 ; revendication 5). L'addition de ce
mat éri au pul vérul ent a pour effet d améliorer |a

coul abilité des polyneres greffés ayant une teneur
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él evée en élastonere et de faciliter la mse en oeuvre
des conpositions a base de PVC contenant |esdits

pol ymeres comme additifs (cf. colonne 3, exenples | a
11, en particulier lignes 66 a 68 ; col onne 4,

lignes 58 a 68 ; exenple IX).

3.3 Docunent D3
Cet ouvrage de caractéere général rappelle d abord que
| es silices synthétiques sont obtenues sous forne de
particul es prinmaires sphériques qui ont tendance a
s' associ er pour former des agglonérats ou particul es
secondaires ; selon | e procédé de préparation |a surface
spéci fique peut varier entre 50 et 800 nt/g (cf.
page 568, paragraphe 9.3.4.2 "Synthetische Silica").
Utilisées conmme additifs pour polyneres ces silices
synt héti ques permettent de contrdl er certaines
propri étés, en particulier |"anti-blocking des filns
t her nopl asti ques (cf. page 569, paragraphe 9.3.4.2
"Einsatz von Silica in Thernopl asten").

Nouveaut é

4. Les seul es conpositions a prendre en consi dération sont

0349.D

celles décrites dans | es exenples conparatifs 20 et 21
du docunment D1, qui contiennent une silice non enrobée.
| ndépendamment de |' absence de toute information
concernant la taille relative des particules prinmaires
et des aggl onérats, ce docunent ne nmentionne pas |a
teneur en SiO, de la silice mse en oeuvre, de sorte que
| a nouveaut € de | a conposition renforcante selon |a
revendi cation 1 peut étre reconnue sur cette base.

Il en est a fortiori de nméne de |la conposition ternaire
selon la revendication 8. En effet, alors que celle-ci
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i mpose une limte supérieure de 15 parties en poids de
conposition renforcante pour 100 parties en poids de
PVC, |es conpositions conparatives de D1 contiennent
respectivenment 67 et 83 parties en poids pour 100
parties en poids de PVC.

Il n'est donc pas nécessaire d' exam ner |le caracteéere

t her nopl asti que ou non du PVC, telle qu' évoqué par |a
requérante dans |la remarque prélimnaire du nénoire de
recours, afin de trancher |a question de |a nouveauté.

Pr obl éne et sol ution

5.2

0349.D

La demande en cause concerne des conpositions
renforcantes conprenant une silice précipitée pour

pol yneres thernopl asti ques ayant des propriétés d' anti -
nottage et d' écoul ement an®li or ées.

Ces deux propriétés situent clairenment |a denande dans

| e domai ne des poudres. Cela ressort aussi de |la nention
faite des difficultés de mani pulation et de transport
des additifs par voi e pneunati que évoquées dans

| "introduction de | a demande (cf. page 1, |ignes 27/28).
Cet aspect est égalenment illustré par |a nature des
tests ms en oeuvre afin de nmesurer |es propriétés des

conpositions renforgantes (cf. page 5, ligne 25 a
page 6, ligne 29).

Ces consi dérations prélimnaires condui sent a écarter
aussi bien D1, qui concerne des conpositions possédant
une excellente résistance a la fissuration, que D3, qu
vise a |l"anmélioration du glissenent de filns plastiques,
en vue de la détermination de |'état de la technique le
pl us proche. Sur |la base de D2 | e probl éne technique
peut étre vu dans la mse a disposition d' une
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conposition renforcée présentant un neilleur conprom s
en ternes de nottage et de coulabilité (cf. denmande,
page 1, lignes 36 a 39).

Sel on | a denande ce probl éne est résolu en nettant en
oeuvre une silice de précipitation, telle que définie
dans | a revendication 1.

Les données expérinmental es acconpagnant | a réponse du

29 octobre 1999 nontrent qu' une telle silice, nméne en
quantités tres inférieures, anéliore substantiellenent

| "anti-nottage et accessoirenent |a coulabilité. Conmmre
|"a fait valoir la requérante en procédure d'exanen (cf.
réponse du 29 octobre 1999, page 2, paragraphes 1 a 5)
et en procédure de recours (cf. nménoire de recours,

page 4, paragraphes 4 a 6), |es deux propriétés ne sont
pas équival entes et sont d'ailleurs nmesurées dans des
conditions différentes. Ainsi, alors que |le test de
nottage est pratiqué sur de |la poudre tassée, |le test de
coulabilité est ms en oeuvre avec de | a poudre non
tassée. De plus, ces propriétés ne varient pas
paral | el enent, puisque |es conpositions renforcantes des
exenples 3 et 5 de |a demande sont neilleures en anti -
nottage que | es conpositions 6 et 7 qui, elles, sont
neilleures en coul abilité.

Il est par conséquent |égitinme de conclure que |a

sol ution préconi sée résout effectivenent |es deux
aspects du probl éne technique ci-dessus, autrenent dit
pernmet d' atteindre un neilleur conmprom s entre | es deux
propri ét és consi dér ées.

Car act ére évi dent

0349.D

Il reste a décider si pour un homme du nétier |'objet
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revendi qué découl e de nani ére évidente des docunents
consi dér és.

Une caractéristique essentielle du procédé selon D2 est
la nature de la silice mse en oeuvre. Celle-ci y est
décrite comre étant une silice pyrogénée ("fumed
silica") de granulonétrie égale a 0,012 pum (cf.

colonne 2, lignes 44 a 46), c'est-a-dire une silice ne
se présentant pas sous la forme d' aggl omérats (cf. Kirk-
O hrer Encycl opedi a of Chemical Technol ogy, 3e édition,
vol ume 20, page 776 ; Kirk-O hmer Encycl opedi a of

Chem cal Technol ogy, 4e édition, volume 21, page 1023).

En | ' absence de toute autre information dans D2 rel ative
a la structure de la silice, ce docunent ne saurait
inciter |I'home du métier a considérer une silice

pr éci pit ée de norphol ogie particuliére plutét qu' une
silice pyrogénée en vue d' angéliorer le conprom s
nottage/ coul abilité. Il s'ensuit que ce docunent

consi déré isol énent ne peut rendre évidentes |les
caractéristiques de |la conposition renforcante selon |a
revendi cation 1.

L'utilisation de silice de précipitation dans |la
prévention de |'adhésion de filns thernoplastiques,
tell e qu' ensei gnée dans D3, est sans rapport avec le
probl ene technique. En effet, la silice joue dans ce
docunent |l e rdle d un agent anti-bl ocking sphérique qu
a pour fonction d' éviter que les filnms ne se collent |es
uns aux autres et de pernettre ainsi a ces feuilles de
glisser les unes sur les autres. Il s'agit donc d' un
probl éme a | ' échell e macroscopi que sans |iai son aucune
avec les propriétés d anti-nottage et de coulabilité de
poudr es renforcantes.
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Des considérations simlaires s'appliquent au docunent
D1, dont |'ensei gnenent général porte sur des
conpositions a base de PVC et de silice précipitée

enr obée avec un polynere acrylique, qui ont |'avantage
de présenter une résistance élevée a la fissuration.
Cette propriété est attribuée a |I'enrobage qui a pour
effet d' accroitre la conpatibilité entre le PVC et |la
silice (cf. colonne 1, lignes 16 a 21 et 42 a 49).

Comme |'a fait valoir la requérante en procédure

d' exanen (cf. réponse du 23 décenbre 1998, point 2.1),
["interprétation de D1 sur |la base de |la nodalité de

m se en oeuvre préférée, a savoir |'encapsulation de |la
silice par hétérocoagul ation a partir d' une conposition
conprenant | es nononeres n-butyl acrylate, diéthylene

gl ycol di méthacrylate et acide méthacrylique dans |es
proportions 90 a 95/3 a 9/1 a 5% en poids, nmet en

lum ére que | es propriétés bénéfiques ci-dessus reposent
sur un effet technique qui est dianétral enent opposé a
celui recherché dans |a demande. En effet, la
tenpérature de transition vitreuse rel ati venent basse du
pol ymere acrylique fornmé a pour conséquence de rendre
collantes les particules de silice enrobées. Il va de
soi que ce résultat ne saurait inciter |'home du nétier
désireux d anméliorer le nottage et la coulabilité de
procéder dans cette direction.

MEnme un rai sonnenent a posteriori, c'est-a-dire une
tentative ciblée de définir |es conpositions
revendi quées a partir des caractéristiques de |'art
ant éri eur faisant abstraction des différences de
contexte technique, serait voué a |'échec.

En effet, dans |la nesure ou | es docunents consi dérés ne
f our ni ssent aucune i nformation sur certains des
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paranetres de structure et de conposition des silices de
précipitation mse en oeuvre, on peut tout au plus

conpl éter |eur enseignenent en se référant a un ouvrage
de portée générale. Ainsi le tableau 1 de | a page 768 de
Ki rk- G hmer Encycl opedi a of Chem cal Technol ogy, 3e
édition, volune 20, nontre que si la taille des
particules prinmaires et des agglonmérats ainsi que la
surface spécifique des silices précipitées correspondent
général enment aux plages de val eurs inposées dans |a
revendication 1, il n'en est pas de néne de | a teneur en
Si 0. Alors que selon |'ouvrage de référence celle-ci est
conprise entre 80 et 90% elle doit étre supérieure a
98% dans | a denande en litige. Quelle que soit |a
conbi nai son de docunents et de caractéristiques

envi sagée, ce paranetre ne peut donc en tout état de
cause se déduire des él énents du dossier

Il ressort de ces considérations que pour un home du
meétier |la conposition renforcante selon |la

revendi cati on 1 ne découl e pas de mani ére évi dente des
docunents consi dérés, que ce soit isol énent ou en
conbi nai son, et qu'elle inplique par conségquent une
activité inventive.

Pour | es nénes raisons, les revendications 7 et 8, qui
portent respectivenent sur |la préparation d' une
conposition renforcante et sur la mse en oeuvre d' une
conposition renforcante inpliquant toutes deux |a nméne
conbi nai son de caractéristiques que |la revendication 1
sati sfont égal ement aux dispositions de

|"article 56 CBE.

Il en est de méne des revendi cati ons dépendantes 2 a 6
et 9, qui visent des conpositions particuliéres selon
les revendications 1 et 8 et, a ce titre, bénéficient de
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| a brevetabilité de ces derni éres.

7. Bi en que | es revendi cati ons exam nées sati sfassent aux
di verses exigences de |la CBE, un brevet ne peut étre
délivré a ce stade en raison du renani enent profond de
| a description rendu nécessaire par |les nodifications
apportées au libellé des revendications. A cette fin,
| "affaire est renvoyée devant |'instance du prem er
degré pour suite a donner.

Di spositif

Par ces notifs, il est statué comme suit

1. La décision attaquée est annul ée.

2. L'affaire est renvoyée devant |'instance du prem er
degré avec mission de délivrer un brevet sur |a base des
revendications 1 a 9 déposées | e 2 novenbre 2000, apres
adaptation de | a description.

Le Geffier : Le Président

E. Gorgmaier C. Gérardin



