BESCHVWERDEKAMVERN  BOARDS OF APPEAL OF
DES EUROPAI SCHEN THE EUROPEAN PATENT
PATENTAMI'S OFFI CE

Code de distribution interne :
(A [ ] Publication au JO

(B) [ ] Aux Présidents et Menbres
(O [X] Aux Présidents

(D) [ ] Pas de distribution

DECI SI ON

du 26 octobre 2001

N° du recours : T0547/ 97 -
N° de | a demande : 91403501. 9
N° de la publication : 0493231
Cl.B. : D21H 21/ 40
Langue de | a procédure : FR

Titre de |'invention

CHAMBRES DE RECOURS
DE L' OFFI CE EUROPEEN
DES BREVETS

3.3.6

Feuille inprinmable pour fabriquer des docunents de sécurité
conportant un noyen contre |a contrefagon ou

d' authentification

Titulaire du brevet
ARJIO WGE NS S. A

Opposant
Si hl Zaricher Papierfabrik an der Sihl

Réf érence :
Bill et de banque/ W GE NS

Nor mes juri di ques appli quées :
CBE Art. 56

Mot -cl é :

"Activité inventive (oui) : premere solution concréte d' un
probl énre déj a posé dans |'état de |la technique"

Déci sions citées :

Exer gue

EPA Form 3030 11.93



9

Européaisches European
Patentamt Patent Office

Beschwerdekammern Boards of Appeal

Office européen
des brevets

Chambres de recours

N° du recours : T 0547/97

- 3.3.6

DECI SI1 ON

de | a Chanbre de recours technique 3.3.6

Requérante :
(Titulaire du brevet)

Mandat ai re :

Intinée :
(Opposant e)

du 26 octobre 2001

ARJO WGE NS S. A
117 Quai du Président Roosevelt
F-92130 | ssy-Ies-Mulineaux (FR)

Donmange, Maxi me

Cabi net Beau de Longnie

232, Avenue du Prado

F- 13295 Marseill e Cédex 08 (FR)

Si hl Ziricher Papierfabrik
an der Sihl

G esshubel str. 15

CH 8021 Zirich (CH)

Mandataire : Lauer, Joachim Dr.
Hug Interlizenz AG
Nor dstrasse 31
CH 8035 Zirich (CH)
Déci sion attaquée : Décision de la division d opposition de |'Ofice

européen des brevets signifiée par voie postale le

17 mars 1997 par laquelle |le brevet européen
n° 0 493 231 a été révoqué conforménent aux

di spositions de |'"article 102(1) CBE

Conposition de | a Chanbre

Pr ési dent : P. Krasa

Menbr es G Di schi nger - Hoeppl er

J. H Van

Moer



- 1- T 0547/ 97

Exposé des faits et concl usions

3022.D

Ce recours est formé a |'encontre de |a décision rendue
par |la Division d opposition révoquant |e brevet
européen n° 0 493 231. La décision était relative aux
revendi cati ons du brevet délivré dont |es

revendications 1 a 6 portaient sur une feuille de
securité inprimable et la revendication 7 portait sur un
docunment de sécurité obtenu par inpression d une feuille
selon | "une des revendi cations précédentes.

L' opposition contre ce brevet européen a été fornee sur
base de |"article 100 a) CBE, aux notifs que son objet
n' était pas nouveau au sens de |'article 54(2) CBE et
n"inpliquait pas d activité inventive au sens de
|"article 56 CBE. Ces objections s'appuyai ent notamment
sur | es docunents suivants

(1) FR-A-2 429 292 ;

(2) Merck Prospekt "lriodin fur Polyvinylchlorid
(PVO)™", juillet 1981 ;

(3) Merck "lriodin Information", 19 mai 1982 ;

(5) The Mear| Corporation, "Technical |Informtion",
Mear| Data Sheet No. M 181A Revised, mai 1987 ;
et

(6) Ronpp, Chem e-Lexi kon, 9. Auflage, Band 2 (1990),
page 1046.

La Division d opposition a conclut que |'objet de |la
revendication 1 n'était pas nouveau par rapport aux
docunents (2) ou (3) car les caractéristiques "feuille
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de sécurité" et "inprimable" n'étaient pas limtatives
pour | e produit protégé. De plus, |'objet des
revendications 1 et 7 ne renplissait pas |les conditions
énoncées par |'article 56 CBE au vu d'une conbi nai son du
docunent (1) considéré conme |'état de la technique le
pl us proche avec | es docunents (2) ou (3).

Pendant | a procédure de recours, |a requérante
(titulaire du brevet) a plusieurs fois soum s des jeux
de revendi cations nodifi ées et pour |la derniéere fois par
lettre du 24 octobre 2001 un jeu a titre de requéte
principale et 5 jeux a titre de requétes auxiliaires.

Les revendi cations i ndépendantes de |a requéte
princi pal e s' énoncent comme suit

"1l. Feuille de papier pour billets de banque, inprimable
par inpression taille-douce, conportant comme noyen de
sécurité contre la contrefacon par reproducti on avec un
phot ocopi eur ou un scanner, et/ou conme nobyen

d' identification, un revétenent iridescent disposé au
noins partiellement a la surface de ladite feuille sur

| equel il est possible de réaliser une inpression
taille-douce, ledit revétenment iridescent étant obtenu a
partir d' une conposition constituée d' au noins une
substance iridescente et au noins un liant, ledit

revét ement ayant une bonne résistance a la circulation
et ledit liant étant choisi parm |es polyuréthanes, |es
honb- ou co-pol yneres d' hal ogénure d' al céne et | eur

mel anges, et ladite conposition contient

- de 30 a 70 parties en poids sec d' au noins une
substance iridescente,

- de 30 a 70 parties en poids sec de liant, |le total
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fai sant 100 parties, et

- éventuel l enent d' autres additifs choisis parm un
agent siccatif, un plastifiant et un nodificateur de
r héol ogi e.

4. Billet de banque obtenu a partir d une feuille selon
" une des revendications précédentes.”

De plus, la requérante a soun s des essais conparatifs
et | es nouveaux docunents (A) a (G au cours de la
procédure de recours, dont uniquenment |es docunents

(A Nornme International |1SO 4046, 1978, page 29,
no. 6.100 ; et

(B) The Dictionary of Paper, 3rd edn., Anerican Paper
and Pul p Associ ation, New York, 1965, pages 58 a
59 et 150 a 151

ont joué un réle dans cette déci sion.

De méne, par lettre du 16 octobre, |'intimée (opposante)
a soum s six nouveaux docunents (dénonmes Beilagen 1 a
6) mais |'intimée ne s'est plus, en fin de conpte,
appuyée sur ceux-ci conpte tenu des dernieéres
revendi cati ons.

Une procédure orale a eu lieu |l e 26 octobre 2001, au
début de laquelle Ia requérante a indi qué de ne pas
avoir recu |la derniere page du docunent (2). La Chanbre
de recours lui a dés lors rem s cette page.

Les argunments présentés par |a requérante pendant |a
procédure de recours peuvent étre résunes conme sSuit
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Elle a contesté que | es docunents (2) et (5)
faisaient partie de |'état de |a technique.

Les docunents (2) et (3) ne nentionnaient pas des
feuilles pour billets de banque. Comme il ressort des
docunments A et B, ces feuilles doivent présenter des
caract éristiques techniques tres spécifiques.

L'art antérieur le plus proche était |e docunment (1)
et le problene a résoudre vis-a-vis de cet art était
de fournir un billet de banque résistant au transfert
en inmpression taille douce et aussi résistant au
froissenment et au frottenent pendant |a circul ation.
De plus il était nécessaire que |le revétenent
conporte une |large quantité de substance iridescente.
Conme il était établi par des exenples conparatifs
donnés dans | e brevet et des essais conparatifs
fournis pendant |a procédure de recours, ce probl ene
est résolu par une sélection spéciale de liants, qui
pernmettait d'incorporer une quantité d' au noins 30
parties en poids sec de substance iridescente. Aucun
des docunents cités par |'intime ne suggérait

| " application d' une conposition contenant un tel

| i ant pour résoudre ce probléne.

L'"intimée a présenté, pour |'essentiel, |les argunents
sui vant s

Il était certain que |les docunents (2) et (5) étaient
accessi bles au public avant |la date de priorité du
brevet contesté.

Dans | e donmai ne technique relatif aux papiers pour
billet de banques, il n'existait pas une définition
nondi al ement reconnue des caractéristiques des
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papi ers appropri és.

- Les objets revendi qués n'inpliquai ent pas une
activité inventive. Les docunents (2), (3), (5) et
(6) divul guaient des liants convenabl es pour donner
en comnbi nai son avec une natiere iridescente des
revétenents reésistants et de bonne adhérence. L'homme
du nmétier, en cherchant un liant pour résoudre le
probl ene techni que vis-a-vis du docunment (1), aurait
donc consi déré ces docunents.

La requérante demande |'annul ation de |a décision
contestée et le maintien du brevet sur |la base de |'un
guel conque des jeux de revendi cati ons déposés par lettre
du 24 octobre 2001.

L'inti mee denande le rejet du recours.

Motifs de | a déci sion

1.1

3022.D

Admi ssibilité des requétes et docunments produits a un
stade avancé de | a procédure

L'intimée a requis de n'adnettre dans |a procédure n

| es nouveaux jeux de revendi cation selon | es requétes
produits par |la requérante par lettre du 24 octobre 2001
ni les docunents (A) a (G produits par lettres du

22 janvier 1999 et 24 octobre 2001.

Requét es
Le fait que la requérante ait sounmi s pendant |a

procédure de recours plusieurs jeux de revendi cations ne
s' oppose pas a leur admissibilité. Ces jeux de
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revendi cati ons correspondai ent chaque fois a des
tentatives de délimtation de |'invention en réponse aux
obj ections soul evées par |'intimée. En effet, les
derniers jeux de revendications soum s par lettre du

24 octobre 2001 représentent une réaction contre |la
réplique exposée par |'intinmée par lettre datée le

16 octobre 2001. La Chanbre ne voit donc pas dans |la
procédure suivie par |a requérante un usage abusif de
son droit de nodifier ses requétes a tout nonent pendant
| a procédure de recours.

Docunent s

Les docunents A a F ont été cités par |la requérante
aprés expiration du délai de recours. Toutefois ces
docunments ont été cités directenent en réponse aux

obj ections soul evées par |'intimée. Dans ces
circonstances, |a Chanbre considére que | es docunments A
a Font été produit en tenps utile et ne doivent pas
étre exclus sur la base de |"article 114(2) CBE

Par contre, |la Chanbre n'adnets pas a |la procédure |le
docurment G un "Conpte rendu de visite des enpl oyés du
G oupe ARJOMARI a | a Banque Nationale d' Autriche", car
| e contenu de ce docunent est de nature confidentielle
et ne peut donc faire partie de |'état de |a technique.
La requérante n'a pas soutenu le contraire.

Accessibilité au public des docunents (2) et (5)

Les docunents (2) et (5) sont datés et contiennent des
conseil s destinés aux clients (docunment (2), page 10 ;
docunent (5), derniere page, point VIl). Il est donc
probable qu'il s'agit de prospectus comrerci aux typiques
destinés a la distribution aux clients intéressés peu de
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tenps aprés avoir ms sous presse ce qui doit avoir eu
lieu au plus tard a |l a date indiquée, c'est-a-dire dans
| "année 1981 ou respectivenment 1987. La requérante n'a
donné aucune raison qui rendrait la distribution des
docunents (2) et (5) inprobable.

Dans ces circonstances, |a Chanbre n'a pas de notif de
douter que |es docunents (2) et (5) étaient, selon toute
probabilité, accessibles au public avant |le

21 décenbre 1990, date de priorité du brevet contesté.

REQUETE PRI NCI PALE

3.2

3022.D

Modifications et articles 84, 123(2) et (3) CBE

L'intimée n'a pas contesté que |es revendications
nodi fi ées satisfont aux dispositions de |"article 123(2)
et (3) CBE. En effet, la revendication 1 est basée sur

| a conbi nai son des revendications 1, 3 et 5 telles que
déposées avec des caractéristiques divul guées dans | a
description initiale : voir en particulier page 1
lignes 12 a 15 et page 4, ligne 29 a page 5, ligne 6.
Les revendications 2 et 3 correspondent aux

revendi cations initiales 4 et 7 et la revendication 4
correspond a la revendication initiale 8 en conbi nai son
avec | a description (page 1, lignes 12 a 13). De plus,
les nodifications introduites |imtent manifestenent

| " étendue de la protection du brevet délivré.

D autre part, |la Chanbre estine que chacune des
revendications 1 a 4 satisfait aussi aux exigences de
|"article 84 CBE. Ceci n'étant pas contesté par
["intimée, il n'est pas nécessaire d' en donner des
notifs détaillés.
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Nouveaut é

Aucun des docunents cités par les parties ne divulgue |a
conbi nai son des caractéristiques exposées dans |es
revendi cations i ndépendantes. L'objet des

revendi cations 1 et 4 est donc nouveau au sens de
|"article 54(1) CBE. La nouveauté n'ayant plus éteé
contestée par |'intinmée pendant |a procédure orale
devant | a Chanbre, il n'est pas nécessaire de donner des
notifs détaillés.

Activité inventive

Parm tous |es docunents cités pendant |a procédure

d' opposition et de recours, seulenent |le docunment (1)
concerne | e donai ne technique des papiers de sécurité.
Pour cette raison, la Chanbre comme |a D vision

d' opposition et les parties considérent |'enseignenent
du docunment (1) conme un point de départ convenabl e pour
éval uer |"activité inventive.

Le docunent (1), conme |le brevet en cause, vise a
réaliser un papier de sécurité, tel que pour des billets
de banque, qui est prémuni contre |la falsification par
reproduction avec des photocopieurs (voir dans le
brevet, page 2, lignes 3 a 12 ; dans |e docunent (1),
page 1, lignes 18 a 27).

A cet effet, |le docunent (1) divul gue un papier
conportant a la surface ou sur une partie de celle-ci
une inpression ou un couchage renfermant au noins une
substance iridescente, conme |es mcas enrobés de

di oxyde de titane, commercialisée par |a Soci été Merck
AG sous | e nom I R ODI NE, en conbi nai son avec un |iant ou
verni s de couchage (revendications 1, 5 et 8 ; page 1
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ligne 33 a page 2, ligne 5 et page 2, lignes 18 a 34).
En ce qui concerne le liant, |e docunent (1) indique
gu'il peut s'agir d un "vernis usuellenent utilisé dans
| e domai ne de |'héliogravure" (page 2, lignes 28 a 29 et
exemples 1 a 4).

La Chanbre partage |'opinion de |'intinme que

' héliogravure est une méthode d'inpression taille-douce
spéci al e habi tuel | emrent prati quée pour produire de
billets de banque et qui n'est pas exclue par |a

revendi cation 1 contestée. Pourtant, du fait que le
vernis est de préférence appropri é pour |'héliogravure,
on peut conclure qu'il était souhaitable que | es papiers
de sécurité du docunent (1) soient inprinmables par cette
nmét hode taill e-douce spéciale, néne s'ils sont

enti érenment recouverts du couchage ou revét enent

i ridescent.

En tant que liant, |le docunent (1) ne nentionne aucune
substance concréte, ni dans | a description ni dans |es
exenpl es ou dans | es revendi cations. L' home du nétier
doit donc choisir un liant quel conque connu pour

| "héliogravure s'il a l'intention de réaliser

| " ensei gnenment du docunent (1). Pourtant, aucun des
docunents cités ne fait référence a un vernis qualifié
pour cette fonction de vernis hélio, nméne pas le
docurent (6) qui ne décrit que divers liants utilisés
dans | es encres hélioliquides.

La Chanbre conclut que |le probl énme technique a | a base
de | ' objet revendi qué par rapport a cet état de la
techni que ne peut pas étre de trouver un |iant
convenabl e. Contrairenent a |'opinion de |'intinée qu
n'a sounm s aucune preuve a |'appui de son assertion, |a
feuille de papier doit avoir certaines propriétés pour
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étre utilisable comme billet de banque. Qutre d' étre

i mprimabl e par |a nméthode taille-douce ordinairenent
utilisée (ce qui correspond en anglais a |a néthode
"intaglio"), une telle feuille doit étre par exenple
résistante aux frottements et aux froi ssenents pendant
la circulation (voir docunent (A), page 29, point 6.100
et docunent (B), page 58, "Bank-Note Paper" et page 151,
"Currency Paper"). Comme |e docunent (1) ne donne aucun
exenpl e concret quant au liant a utiliser et conme
|"intimée n'a présenté aucune preuve établissant que

| " horme du nétier pouvait conbler cette |acune, |la
Chanbre doit supposer que |'homre du nétier ne pouvait,
sur base du docunent (1), déterm ner conment réaliser
une feuille de papier d une telle qualité. On ne peut
donc adnettre que | e docunent (1) propose une solution
concréte au probl ene de réaliser un billet de banque
prémuni contre la falsification avec des photocopieurs
en utilisant un revétenent iridescent.

5.4.2 Pour |es nménes raisons, |e problene ne peut non plus
consister a fournir une alternative, c'est-a-dire une
autre feuille de papier ayant |es nénes caractéristiques
gue les feuilles insuffisament définies du
docunent (1).

5.4.3 La Chanbre est donc d'avis que, par rapport a cet art
antérieur, le problenme technique a | a base de |' objet
revendi qué était exactement |e nénme que celui a |la base
du docunment (1), c'est-a-dire, proposer une feuille de
papi er pour billet de banque prémunie contre |la
reproduction par photocopieurs (voir 5.2 ci-dessus),
probl éme techni que que | e docunent (1) ne résout pas de
mani ére préci se.

5.5 Dans | e brevet en cause, il est proposé de résoudre ce

3022.D Y A
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probl éme par la feuille de papier telle que définie dans
| a revendication 1. Contrairenent a |'enseignenent du
docunent (1), le brevet en cause indique que le |liant
doit étre choisi parm |es polyuréthanes, |es hono- et
co-pol yneres d' hal ogénure d' al cene et |eurs nélanges. La
requérante a établi que | e problene techni que indi qué

ci -dessus a été résolu, car elle a dénontré que d' autres
liants ne donnent pas |les propriétés désirées pour un
billet de banque. Il ressort des exenples du brevet que
| "utilisation des conpositions de revétenent selon |a
revendi cation 1 donnent des feuilles inprimables par

i mpression taille-douce, tandis que des liants a base de
dérivés de poly(acétate de vinyle) ou de nitrocellul ose
donnent des feuilles ou la conposition iridescente se
transfére sur les plaques d'inpression taille-douce. De
plus il ressort des essais conparatifs soum s pendant |a
procédure de recours que les billets obtenus en
utilisant un liant selon | e brevet contesté sont
résistants au frottenent et au froi ssenent tandis qu' un
liant a base d'un polynere acrylique ne donne pas cette
r ési st ance.

Comre | e docunent (1) ne propose aucune sol ution
concrete du probl ene indi qué ci-dessus (voir aussi
point 5.3.3), il ne contient pas d'information
susceptible d inciter |'home du métier de choisir |es
liants spécifiés dans |a revendication 1. En fait, le
docunent (1) indique que |es conpositions iridescentes
n' étaient pas |le seul noyen de sécurité contre |la
reproduction par photocopieurs. On connaissait d' autres
noyens a cet effet comme les filigranes et les fils ou
pl anchettes nétallisés ou magnéti sables (voir page 1
lignes 5 a 13).

Il en résulte gqu'en partant du docunent (1), |'home du
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métier avait plusieurs possibilités pour résoudre le
probl éme techni que. Aucun des autres documents cités
pendant |a procédure d' opposition et de recours n'a un
rapport quel conque avec un de ces autres noyens. L'honme
du métier n'avait donc aucun notif inpératif pour

conbi ner |'ensei gnenent du docunent (1) avec celui d'un

autre docunent cité par |'intinmée.

Ménme si | ' honme du nétier avait déci dé, pour une raison
guel conque, de poursuivre |'idée des revétenents
iridescents, il ne serait de toute facon pas parvenu a

| ' obj et revendi qué.

Des docunents conbinés par |'intinmee pendant |a
procédure de recours avec |le docunent (1), |'homre du
métier aurait en premer |ieu considéré |e docunent (3)
qui a pour objet des papiers iridescents utilisables par
exenpl e pour |es papiers cadeaux ou |'enball age

(page 1). Des papiers pour billets de banque ne sont pas
mentionnés. Les |liants proposés dans | e docunent (3)
pour |la matiére iridescente consistent en un dérivé ou
acrylique (Acronal) ou nitrocell ul osique
(Coll odi umwl | €) (page 3), qui se sont tous |es deux
avérés étre inpropres pour donner un papier pour billets
de banque (voir 5.5 ci-dessus). Alternativenent, le
liant peut étre un mélange d'environ 50% de natiere
acrylique avec du poly(chlorure de vinylidéene) non
quantifié (contenu dans | e Di ofan) (page 2). Cependant,
ce contenu en poly(chlorure de vinylidéne) qui est une
subst ance selon |a revendication 1, n'est pas une

i nformation susceptible d orienter |'home du nétier
vers | a solution revendi quée, c'est-a-dire renoncer a la
mati ére acrylique, une conposante essentielle dans ce
liant.
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Le docunent (2) concerne essentiellenent |'intégration
d' | R ODI NE dans des masses de poly(chlorure de vinyle)
(PVCQ), par exenple des poudres, des granules, des
feuilles en PVC et des pates (pages 6 a 7). Du papier
est uni quenment nentionné par rapport aux nethodes
utilisables pour transforner |es pates, dont une est

| "enduit sur des supports tels que les textiles,

papi ers, tissus ou toles (page 8, prem er paragraphe).
Rien n'indique qu un tel papier pourrait étre qualifié
pour billets de banque.

Le docunent (5) a pour objet |'utilisation des pignents
i ri descents dans des couches de revétenents en général
(voir titre). Méne si dans |le chapitre concernant |es
techni ques d' application on parle entre autres de

| " endui sage par cal andre ou | ane docteur sur un tissu,
du papier n'est pas nentionné (page 10, "Coating with
rollers or knife blades"). Certes, parm les liants
recommandés, il est une seule fois fait mention de

pol yur ét hane, un liant selon | a revendication 1 du
brevet (voir chapitre VI, point (5)) mais uniquenent
pour des vernis d" autonobiles, c'est-a-dire dans un
dormai ne techni que conpl étenent différent du domai ne des
billets de banques.

L' horme du métier n'avait donc aucun notif de

sél ectionner certains des liants décrits dans |es
docunents (2), (3) et (5) et d envisager qu'ils puissent
en conbi nai son avec la matiére iridescente du

docurnent (1) donner un papier qualifié pour billet de
banque.

Il résulte des considérations précédentes que la feuille
de papier pour billets de banque selon |la
revendi cation 1 est considérée conme satisfaisant a la
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condition d' activité inventive requise par |es
articles 52(1) et 56 CBE.

Les nénmes considérations s'appliquent a la
revendi cation 4 portant sur un billet de banque obtenu a
partir d une feuille selon | a revendication 1.

Les revendi cati ons dépendantes 2 et 3, qui concernent
des nodes de réalisation particuliers de la feuille
selon |l a revendication 1, bénéficient de |la
brevetabilité de cette derniere et sont donc égal enent
accept abl es.

3022.D
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Di spositif

Par ces notifs, il est statué comme suit

1. La décision entreprise est annul ée.

2. La cause est renvoyée a |la Prem ere |Instance avec

|"ordre de naintenir |l e brevet avec | es docunments
sui vants

- revendi cations 1 a 4 (requéte principal e) déposées
par lettre du 24 octobre 2001 ;

- description a adapter en conséquence.

La Geffiere : Le Prési dent

G Rauh P. Krasa
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