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Exposé des faits et conclusions

0093.D

La demande de brevet internationale n°® PCT/FR98/02635
déposé le 7 décembre 1998, pour laquelle a été
revendiquée la priorité du 5 décembre 1997 fondée sur un
dépbt antérieur en France (FR 9715389), comprenait 31
revendications, les revendications 1 et 12 & 24

s 'énong¢ant comme suit

“1. Composition destinée a étre formée en un matériau
ou un objet et comprenant

- une résine thermoplastique semi-cristalline X, ou
plusieurs résines thermoplastiques compatibles X, & X,
dont au moins une X, est semi-cristalline, et

- au moins un copolymere & blocs (séguences),

- n étant un nombre entier égal ou supérieur a 1,
caractérisée en ce que,

- le copolymére a blocs comporte au moins trois blocs
A, B et C reliés entre-eux dans cet ordre, chaque bloc
étant soit un homopolymére soit un copolymére obtenu a
partir de deux ou plusieurs monomeres, le bloc A étant
relié au bloc B et le bloc B au bloc C au moyen d'une
liaison covalente ou d'une molécule intermédiaire reliée
a l'un de ces blocs par une liaison covalente et a
l'autre bloc par une autre liaison covalente, et en ce
que

- le bloc A est compatible avec la ou les résines
thermoplastiques X, a X,

- le bloc B est incompatible avec la ou les résines
thermoplastiques X, a X,, et incompatible avec le bloc A,
- le bloc C est incompatible avec la ou les résines
thermoplastiques X, a Xn; le bloc A et 1le bloc B."

"12. Composition selon l'une des revendications 1 &
11, caractérisée en ce qu'elle contient en poids

- au moins 50 % et de préférence de 65 a 95 % de

poly(carbonate),
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- le complémept a 100 % du copolymére tribloc PMMA-PB-
PS, et ces pourcentages étant calculés par rapport au
poids total de résine(s) thermoplastique(s) et du

copolymére a blocs."

3

“13. Composi%ion selon 1l'une des reveﬁdications 1a

11, caractéris?e en ce qu'elle contient en poids

- au moins 50% et de préférence de 65 a 95 % de
poly(carbogate) PC, et

- le complément a 100 % du copolymére tribloc
poly(méthaﬁrylate de cyclohexyle)-PB-PS,

ces pourcentag?s étant calculés par rapport au poids

total de résine(s) thermoplastique(s) et du copolymére a

blocs."

¥
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"14. ComposiFion selon l'une des revendications 1 a

11, caractérisée en ce qu'elle contient en poids

- au moins 50% et de préférence de 65 a 95 % de
poly(butyléne téréphtalate) PBT, et

- le complément & 100 % du copolymere tribloc PMMA-PB-
PS,

ces pourcentages étant calculés par rapport au poids

total de résiné(s) thermoplastique(s) et du copolymére a

blocs. " :

"15. Composition selon 1'une des revendications 1 a

11, caractéris%e en ce qu'elle contient en poids

- - au moins 50 % et de préférence de 65 a 95 % de
poly(oxyét%yléne) POE, et

- le complém?nt a 100 % du copolymére tribloc PMMA-PB-
L

ces pourcentages étant calculés par rapport au poids

total de résine(s) thermoplastique(s) et du copolymére a

blocs."

1
{
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"16. Composition selon l'une des revendications 1 a

11, caractérisée en ce qu'elle contient en poids

- au moins 50% et de préférence de 65 a 95% de
poly(propyléne) PP, et

- le complément a 100% du copolymére tribloc
poly(méthacrylate de nonyle)-PB-PS,

ces pourcentages étant calculés par rapport au poids

total de résine(s) thermoplastique(s) et du copolymére a

blocs."

“17. Composition selon l'une des revendications 1 a

11, caractérisée en ce qu'elle contient en poids

-~ au moins 50 % et de préférence de 65 & 95 % de
poly (amide) PA,

- le complément & 100 % du copolymére tribloc
poly(caprolactone)-PB-PS,

ces pourcentages étant calculés par rapport au poids

total de résine(s) thermoplastique(s) et du copolymére a

blocs.*

"18. Composition selon l'une des revendications 1 a

11, caractérisée en ce qu'elle contient en poids au

moins 50 % et de préférence de 65 a 95 % de résine(s)

fluorée(s) thermoplastique(s) semi-cristalline(s) et le

complément (a 100 %) en poids d'au moins un copolymére a

blocs de masse moléculaire moyenne en nombre (M)

supérieure ou égale a 20000 g.mol™?, et de préférence

comprise entre 50000 et 200000 g.mol™, constitué de

- 20 a 93 et avantageusement de 30 & 60 parties en
poids de séquences A,

- 5 a 50 et avantageusement de 10 & 40 parties en poids
de séquences B, '

- 2 a 50 et avantageusement de 5 a 40 parties en poids
de séquences C,

les pourcentages étant calculés par rapport au poids

total de résine(s) fluorée(s) avec le copolymére a

blocs. "
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"19. Composition selon la revendication 18,
caractérisée en ce qu'elle comprend du poly(difluorure.
de vinylidéne) |(PVDF) en tant que résineé fluorée
thermoplastiqu% et un copolymére tribloc
poly(méthacryl%te de méthyle)-poly(butadiéne)-

poly(styréne).?
1

“20. Composiéion selon 1l'une des revendications 1 a
11, caractérisée en ce qu'elle contient en poids au
moins 50 % et ée préférencé de 65 a 95 % de résine(s)
vinylique(s) tﬁermoplastique(s) semi-cristalline(s) et
le complément (a4 100 %) en poids d'au moins un
copolymere a blocs de M_supérieure ou égale a 20000
g.mol?, et de préférence comprise entre 50000 et 200000
g.mol’?, consti?ué de
- 20 a 93 et!avantageusement de 30 a 60 parties en

poids de séquences A,
- 5 & 68 et avantageusement de 11 & 55 parties en poids

de séquences B, '
- 2 a 50 et avantageusement de 5 a4 49 parties en poids

de séquenc%s C,
les pourcentagés étant calculés par rapbort au poids
total de résine(s) vinylique(s) avec le copolymére a
blocs."

?
"21. Composipion selon la revendication 20,
caractérisée eh ce qu'elle comprend du poly(chlorure de
vinyle) (PVC) én tant que résine vinylique
thermoplastiqu? semi-cristalline et un copolymeére
tribloc poly(m%thacrylate de méthyle)-poly(butadieéne)-
poly(styreéne) ./
|

n22. Composifion selon la revendication‘zo,
caractérisée en ce qu'elle comprend du poly(chlorure de
vinyle) chloré, (PVCC) en tant que résine vinylique
thermoplastique semi-cristalline et un copolymere
tribloc poly(méthacrylate de méthyle)-poly(butadiéne)-
poly(styréne) .}"
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"23. Composition selon l'une des revendications 1 a

11, caractérisée en ce qu'elle contient en poids au

moins 50 % et de préférence de 65 a 95 % de résine(s)

thermoplastique(s) styrénique(s) semi-cristalline(s) et

le complément (a 100 %) en poids d'au moins un

copolymére a blocs de M, supérieure ou égale a 20000

g.mol™?, et de préférence comprise entre 50000 et 200000

g.mol™?, constitué de A

- 20 a 93 et avantageusement de 30 & 60 parties en
poids de séguences A,

- 5 a 50 et avantageusement de 10 a 40 parties en poids
de séquences B, =

- 2 a 50 et avantageusement de 5 & 40 parties en poids
de séquences C, |

les pourcentages étant calculés par rapport au poids

total de résine(s) styrénique(s) avec le copolymére a

blocs." |

"24. Composition selon la revendication 23,
caractérisée en ce qu'elle comprend du poly(styréne).en
tant que résine styrénique thermoplastique semi-
cristalline et un copolymére tribloc poly(styréne) -
poly (butadiéne) -poly (méthacrylate de méthyle) .

Les revendications 2 a 11 et 25 dépendent chacune de la
revendication 1, la revendication 26 porte sur un.-
procédé de préparation d'un matériau ou d'un oé%%t a
partir de la composition selon 1'une des revendications
1 & 25, la revendication 27 porte sur un matériau ou un
objet ayant une composition selon 1l'une des
revendications 1 a 25 et les revendications 28 a 31

dépendent chacune de la revendication 27.

Par notification du 29 avril 1999 de 1'OEB (ci-aprés
"invitation'") agissant en tant qu'administration chargée
de la recherche internationale (ISA), la demanderesse a
été informée qu'il était estimé que la demande

internationale ne satisfaisait pas & l'exigence d'unité
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de 1l'invention |selon les régles 13.1, 13.2 et 13.3 PCT,

qu'il était coqsidéré qu'au moins sept inventions
étaient revendiquées dans ladite demande internationale,
et qu'en conséquence, la demanderesse était invitéera
payer dans un délai de 30 jours un montant de FRF
44.237,76 correspondant a six inventions
supplémentaireé.

E
L'ISA a fondé ﬂadite invitation sur une objection de

7 . st . . . '
défaut d'unite:d'invention a posteriori au vu de la

divulgation des documents

D1l: EP-A-0 986 448,

D2: EP-A-0 430 214,

D3: US-A-4 255 534 et

D4: G. Riess et al., "New Morphologiés in Rubber-

| ‘
Modified Polymers", Journal of Macromolecular
Science|Part B Physics, vol. Bl17, no. 2, 1980,
pages 3?5 a 374.

i
Selon ladite invitation la demande était considérée

comme contenant les sept sujets différents suivants

!

1

1. Compositioﬁs, procédé et matériaulou objet selon les
revendicat%ons 1 a 11, 18 a 22 et 25 a 31, ou la
résine theﬁmoplastique est du poly(difluorure de
vinylidéne);, du poly(chlorure de vinyle), ou du
poly(chlor%re de vinyle) chloré et le polymére bloc
est du poly(alkyl méthacrylate)-poly(butadiéne)-
poly(styréne) ; '

2. Compositioés, procédé et matériau ou objet selon les
revendicat%ons 1 a 13 et 25 a 31, ou la résine
thermoplastique est du polycarbonate et le polymére
bloc est du poly(alkyl méthacrylate)-poly(butadiéne)-
poly(styréﬁe) ;
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3. Compositions, procédé et matériau ou objet selon les
revendications 1 a 11, 14 et 25 & 31, ou la résine
thermoplastigque est du poly(butyléne téréphtalate) et
le polymére bloc est du poly(alkyl méthacrylate)-
poly(butadieéene) -poly(styréne) ;

4. Compositions, procédé et matériau ou objet selon les
revendications 1 a 11, 15 et 25 a 31, ou la résine
thermoplastique est du poly(oxyéthyléne) et le
polymére bloc est du poly(alkyl méthacrylate)-
poly(butadiéne)-poly (styréne) ;

5. Compositions, procédé et matériau ou objet selon les
revendications 1 a 11, 16, 20 et 25 a 31, ou la
résine thermoplastigque est du poly(propyléne) et le
polymére bloc est du poly(alkyl méthacrylate)-
poly (butadiéne)-poly(styrene) ; 2

6. Compositions, procédé et matériau ou objet selon les
revendications 1 & 11, 17 et 25 a 31, ou la résine
thermoplastique est du poly(amide) et le polymere
bloc est du poly(caprolactone)-poly(butadiéne) -
poly(styreéne) ;

7. Compositions, procédé et matériau ou objet selon les
revendications 1 & 11, 20 et 23 a 31, ou la résine
thermoplastique est du poly(styréne) et le polymere
‘bloc est du poly(alkyl méthacrylate)-poly (butadiéne) -

poly(styréne) .

Par lettre du 10 mai 1999, la demanderesse a payé
(paiement recu par 1'OEB le 14 mai 1999) les six taxes
additionnelles indiguées dans l'invitation et souligné
que ceci -était fait sous réserve, le montant total des
taxes additionnelles étant estimé excessif. En effet,
les copolyméres a blocs utilisés selon les sept
"inventions" différentes ne comportaient que deux

variantes : d'une part, la variante utilisant comme
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polymere bloc ?u poly(alkyl méthacrylaté)—
poly(butadiéne}—poly(styréne) et, d'autre part, 1la
variante utilisant comme polymére bloc au
poly(caprolacténe)—poly(butadiéne)—polykstyréne).

Dans une deuxiéme lettre datée du 3 juin 1999 la
demanderesse aiformulé des réserves supélémentaires, en
faisant valoir!que 1'état de la technique divulgué dans
les documents él a D4 n'antériorisait pas l'objet de la
revendication 1, parce que lesdits documents ne se
référaient paslé des résines thermoplastiques semi-
cristallines; la réserve était donc justlflee et,
conformément a.la régle 40.2.c PCT, le remboursement des

taxes addltlonnelles devrait étre ordonne

Par notificati?n du 22 juillet 1999 de 1'ISA la
demanderesse alété informée du résultat! du réexamen

préalable conformément a la régle 40.2.¢ PCT indiquant

1
|

(1) que l‘invitation a payer six taxes de recherche
additionnelles était justifiée parce que la
présente demande se référait a plus de sept
inventi?ns différentes, qui ne ppuvaient pas étre
rassemb}ées en un nombre plus restreint de
groupem?nts, et

%

(ii) qu'‘en cas de non-consentement la demanderesse
était i%vitée a payer dans un délai d'un mois la
taxe deiréserve prévue a la régle 40.2.e) PCT.

| ‘

Quant a la letére de la demanderesse du 3 juin 1999,

ladite notific%tion conclut 'qu'elle a été regue hors

des délais pre?crits selon l'article 17.3)a) et les
régles 40.1 a 40.3‘PCT ..., et que, par conséquent, le
comité n'est pés tenu de prendre en compte les
argumentations{qui y sont présentées." Néanmoins le
comité de réex?men préalable a fait part de son avis,

que l'expression "résine semi-cristalline" était une
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expression relative et non-limitative vis-a-vis l'art
antérieur et que, par conséquent, le raisonnement exposé
dans cette lettre n'était pas fondé.

Par lettre du 3 aolit 1999, la demanderesse a payé

(paiement regu par 1'OEB le 9 aolit 1999) la taxe de
réserve.

Motifs de la décision

0093.D

La réserve est recevable.

L'argumentation comprise dans l'invitation ne fait
aucune allusion aux caractéristiques de compatibilité ou
de non-compatibilité entre la résine thermoplastique
semi-cristalline et les blocs A, B, C du copolymére
tribloc et fonde son raisonnement uniquement sur” une

comparaison structurelle.

Cependant, la compatibilité entre les deux polyméres est
une caractéristique fondamentale de 1l'objet de la

revendication 1 et, par conséguent, du concept inventif
général.

Lors de la formﬁlation de l'objection de défaut d'unité
de l'invention il aurait donc fallu tenir compte de cet
éspect. En l'absence d'une telle référence l'objection
soulevée ne satisfait pas a la régle 40.1 PCT qui
dispose notamment que l'invitation "précise les raisons
pour lesguelles i1l est considéré que la demande
internationale ne satisfait pas a l'exigence applicable

d'unité de l'invention".

Le fait que la demanderesse dans ses lettres de réserve
n'a pas insisté sur l'importance de la compatibilité est

sans importance pour trancher la question de l'unité de
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1l'invention, car il ressort de la regle 40 1 PCT que
c'est la téche de 1'ISA d'établir un raisonnement
objectivement concluant.

|
A ce sujet la éhambre insiste aussi sur l'avis émis au
paragraphe 8.2:de la décision G 2/89 de la Grande
Chambre de Recours (JO OEB 1991, 166)

"On peut encore ajouter que lorsqu'elle examine l'unité
de l‘invention‘l'ISA devrait bien entendu toujours
s'efforcer de ﬁraiter le déposant de maniére équitable,
le paiement de?taxes.additionnelles en vertu de
l'article 17.3¥a) PCT ne devant étre exigé que dans des
cas ol la situation est parfaitement claire. En
particulier, ééant donné que selon le PCT, l'unité de
1'invention esé examinée sans que le déposant puisse
présenter d'obéervations, 1'ISA devrait faire preuve de
prudence lorsqé'elle apprécie la nouveauté et l'activité
inventive, et dans des cas limites, s'abtenir plutdt de
considérer qu'&ne demande ne satisfait pas a l'exigence
d'unité d'inveﬁtion au motif qu'elle n'est pas nouvelle

et n'implique pas d'activité inventive."

Au contraire d% l'invitation de 1'ISA au paiement de six
taxes addition?elles, qui n'était donc pas justifiée, la
réserve de la Qemanderesse est entiérement justifiée. Il
s'ensuit, conformément & la régle 40.2e), dernieére

phrase PCT, qu? la taxe de réserve doit.é&tre remboursée.
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Dispositif
Par ces motifs, il est statué comme suit :
1. . Il est ordonné le remboursement du montant de six taxes
de recherche additionnelles acquitté par la

demanderesse.

2. I1 est ordonné le remboursement de la taxe de réserve

acquittée par la demanderesse.

Le Greffier : : Le Président :
3 / .

C. Gérardin

\L 3. 4.
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