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Sommaire 

I. Pour l'appréciation de l'activité in

ventive d'une invention chimique (en 
l'occurrence des microcapsules pour un 
papier copiant sans carbone), il y a lieu 
de procéder à la recherche du problème 
technique selon des critères objectifs. Si 
l'étal de la technique cité indique que ce 
problème doit être vu dans l'élaboration 
d'un moyen autre, nouveau, rentrant 
dans une classe connue (les polyurées), 
on peut en général faire valoir égale

ment encore plus tard que le problème 
réside dans la préparation d'un moyen 
étonnamment meilleur. 

^ II. Une telle modification du problème 
est, suivant les cas, encore possible dans 
la procédure de recours; les moyens de 
preuve qui l'étayent doivent être con

sidérés, après examen du cas d'espèce, 
'< comme présentés en temps voulu au 

sens de l'article 114(2) de la CBE 
lorsqu'ils sont produits avec le mémoire 
exposant les motifs du recours. 

Exposé des f a i t s et conc lu .s ions 

I. La demande de brevet européen n° 
7 8 1 0 0 6 3 4 . 1 , déposée le 9 août 1 9 7 8 et 
publ iée le 7 mars 1 9 7 9 (numéro de 
publ icat ion 0 0 0 0 9 4 3 ) , a été rejetée par 
décis ion de la divis ion d 'examen 0 1 2 de 
l 'Office européen des brevets du 16 
novembre 1 9 79. Cette décis ion se fonde 
sur les revendicat ions init iales 1 et 2, la 
revendicat ion 1 ayant la teneur su ivante ; 

"Papier copiant sans carbone, qui 
cont ient une solut ion d'un agent 
chromogène sous f o rme de mic ro 

cspsules, caractérisé en ce que la sub

stance chromogène est encapsulée sous 
fo rme de solut ion dans un solvant 
organique hydrophobe et que les parois 
des capsules sont composées du crodu i t 
de po lyadd i t ion d'un di isocyanate de 
fo rmule (I), 
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dans laquel le R représente un reste al i 

phat ique divalent, et d'une d iam ine . " 

II. Le rejet est fondé sur ce que l 'objet 
des revendicat ions 1 et 2 n' impl igne pas 
d'act iv i té invent ive. Il serai t , plus 
préc isément d'après la DE—OS (de

mande de brevet allemand publiée avant 
examen) 2 251 381, connu de préparer 
des papiers copiants sans carbone c o n 

tenan t des so lu t ions de co lorant en 
microcapsu les , pour lesquels lés parois 
des microcapsu les seraient cons t i tuées 
d 'un produ i t de po lyadd i t ion d 'un d i  ou 
t r i isocyanate contenant des groupes 
urée ou de orodu i ts d 'add i t ion de ceux

ci et d'une po lyamine, en part icu l ier 
d'une d iamine . 

. Par rapport à cet état de la techn ique , 
l ' invent ion ne pourra i t résider que dans 
ia sélect ion de l ' isocyanate. Il serait en 
outre connu d'après le brevet US 
3 748 329 et la DE—OS 2 221 756 que 
les di isocyanates d'oxadiaz inet r ione 
sélect ionnés par la demanderesse 
pourra ient être t rans fo rmés avec des 
d iamines à part i r de leur so lu t ion dans 
les solvants les plus divers en des 
couches de produ i ts de po lyadd i t i on 
cor respondants . C o m m e les m i c r o 

capsules représenteraient éga lemen t un 
certa in type de couche, on aurai t di j 
s 'a t tendre que les so lu t ions décr i tes 
dans les deux documen ts ci tés en 
dernier soient par t i cu l iè rement appro 

priées pour Is préparat ion de mic ro 

capsules selon la D E — o s 2 2 5 1 3 8 1 . Si 
préc isément un produi t étai t r e c o m 

mandé pour la préparat ion d 'endu i ts , il 
serait évident pour l ' homme du mét ier 
que de tels endui ts fo rmera ient des pel l i 

cules cont inues et non pas des pel l i 

cules perméables . Pour la sé lec t ion de 
poly isocyanates pour la mic roencapsu 

lat ion de solut ions hydrophobes , ce qui 
impor te ra i t , out re le choix des •solutions 
appropr iées, c'est avant t ou t la for

ma t ion de couches étanches, ce pour 
quo i l ' homme du mét ier aurai t préféré 
des i socyanates t r i fonc t ionne ls , c o m m e 
les di isocyanates d 'oxadiaz ine t r ione 
chois is par la demanderesse, à cause de 
leur apt i tude à la re t icu la t ion . La de

f manderesse ne serait ainsi pas par

venue, en rendant vra isemblab le un 
, avantage i na t tendu ou d 'une autre 
; manière , à mont re r que la sé lect ion 
\ n'étai t pas évidente. 

III. Contre cet te décis ion du 16 n o v e m 

bre 1 9 7 9 , la demanderesse a f o r m é un 
recours le 21 décembre 1 9 7 9 et mot i vé 
celu i c i le 2 7 février 1 9 8 0 . Elle fait 
valoir, en s 'appuyant à chaque fo is sur 
des essais compara t i f s , que les di iso

cyanates d'oxadiaz ine t r ione uti l isés 
c o n f o r m é m e n t à la demande ne ser

aient pas t r i fonc t ionne ls c o m m e le 
pré tend la div is ion d 'examen, mais 
d i fonc t ionne ls et en outre qu' i ls seraient 
supér ieurs de façon ina t tendue pour la 
prépara t ion de papier copiant sans car

bone par microencapsu la t ion à tou te une 
série d 'aut res isocyanates, éga lemen t 
t r i fonc t ionne ls . 

IV Sur l ' inv i ta t ion de la chambre de re

cours techn ique à produire d'aut res 
expl icat ions et à complé te r l 'exposé des 

fai ts, le requérant a répondu dans les 
délais et a présenté la rédact ion 
suivante, plus l imi tée, des reven

d ica t ions ; 

" 1 . Pépier copiant sans carbone, qui 
cont ient une solut ion d'un agent 
chromogène sous fo rme microencap

sulée, cet agent chromogène étant 
encapsulé en solut ion dans un solvant 
organique hydrophobe, caractérisé en ce 
que les parois des capsules sont c o m 

posées du produit de polyaddi t ion d'un 
di isocyanate de fo rmule I 
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dans laquel le R représente un resta 
alkylène ayant de 2 à 10 atomes de car

bone, et d'une diamine. 

2. Appl ica t ion de microcapsules con

tenant c o m m e matér iau essentiel une 
so lu t ion d'un agent chromogéne dans un 
solvant organ ique hydrophobe et dont 
les parois sont composées du produi t de 
po lyadd i t ion d'un di isocyanate de 
fo rmu le I 

/\ 
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dans laquel le R désigne un reste alkylène 
ayant de 2 à 10 atomes de carbone, et 
d'une d iamine, pour la fabr icat ion de 
papiers copiants sans carbone. " 

La demanderesse requiert que soit 
annulée la décis ion contestée et que le 
brevet soit accordé avec pour base cet te 
rédact ion des revendicat ions. 

Motifs de la décision 
1. Le recours répond aux condi t ions 
éconcées aux art ic les 1 0 6 à 108 et à la 
règle 64 de la CBE; il est donc recevable. 

2. La réduct ion présentée des reven

dicat ions ne prête pas à contestat ion 
quant à la fo rme, car elle t rouve un 
support suff isant dans les pièces 
d'or ig ine (cf. les deux revendicat ions 
in i t ia les en l iaison avec la page 5, 
deux ième l igne et dernier paragraphe 
des documen ts init iaux). La nouvel le 
rédact ion du préambule de la reven

d icat ion 1 a été proposée con fo rmé

men t à la règle 29(1 )a) de la CEE eu 
égard a l 'état de la technique tel qu' i l 
découle de la DE—OS 2 251 3 8 1 . 

3. La demanderesse p a n el le même de 
ce qu 'un papier copiant sans carbone qui 
cont ien t une solut ion d'un agent 
ch romogène sous forme de microcap

sules est déjà connu (cf. le [ i réambule de 
la revendicat ion 1 en l iaison avec la 
descr ip t ion ini t iale allant de la page 1, 
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deux ième al inéa à la page 3, deux ième 
alinéa). Elle considère c o m m e Désavan
tageux que les papiers copiants qu 'on 
peut obteni r selon le procédé du brevet 
US 3 4 3 2 3 2 7 cont iennent l 'agent 
ch romogéne microencapsulé dissous 
dans un solvant hydrophi le , tel que l 'eau, 
car on ne pouvai t jusqu ' ic i p ra t iquement 
pas préparer de pellicules de capsules im
perméables à l 'eau. Il en résulte que les 
capsules ne sont pas stables au stockage 
et que les papiers copiants préparés 
avec de tel les capsules perdent très vi te , 
leur apt i tude au transfert d 'écr i ture. Les 
papiers cop iants connus d'après la , 
D E ~ O S 2 3 1 1 712 avaient, o u t r e ' 
d 'autres inconvén ients , une tendance à ; 
se tacher par sui te de l ' agg loméra t ion ! 
des capsules, 
4 Selon la d e m a n d e , on doit préparer 
des papiers cop iants sans carbone don t 
les microcapsules a) sont imperméables 
à l 'agent ch romogène et à son solvant, 
b) n 'éclatent que sous la pression de 
• 'écri ture, c) ne fo rment pas d 'agg lo
mérats et d) se laissent fac i lement appl i 
quer et aussi tôt f ixer sur la surface du 
papier (cf. la descr ip t ion ini t iale, page 3, 
l ignes 2 4 à 3 3 et page 4 , l ignes 1 à 6 et 
1 1 à 2 0 ) . 

5. Dans la D E — O S 2 2 5 1 3 8 1 citée au 
cours de la procédure d 'examen et qui 
est la plus proche de l 'objet de la de
mande, on décr i t déjà des papiers • 
cop iants qu i , t ou t c o m m e ceux qui sont 
con formes à la demande , cont iennent 
l 'agent ch romogéne microencapsulé 
sous fo rme d 'une so lut ion dans un 
l iquide hui leux (cf. page 12, deux ième 
alinéa, en l ia ison avec la page 6, l ignes 
2 5 à 34) et don t les parois des capsules 
sont const i tuées du produi t de poly
add i t ion d 'un po iy isocyanate avec une 
d iamine (cf. revend icat ions 1 et 2 3 en , 
l iaison avec la page 12, deux ième | 
al inéa). 

Ces papiers, qui sont éga lement des ^ 
papiers copiants sans carbone (cf. page 
1 1 à part i r de la t ro is ième l igne jusqu 'à 
Is page 12 , premier alinéa) rempl issent 
aussi les cond i t ions indiquées plus haut 
au point 4 : pour a) cf. page 10, deux ième 
à quat r ième al inéas; pour b) cf. page 5 • 
dernière phrase en l iaison avec la page : 
14, avant-dern ière phrase: pour c) cf. : 
page 5, qua t r i ème al inéa; pour d) cf. 
page 1 1 , deux ième alinéa en l iaison 
avec les exemples. 

6. Les papiers cop iants sans carbone 
faisant l 'objet de la demande , incontest 
ab lement nouveaux, se d is t inguent des 
précédents par le fait que l'on uti l ise 
c o m m e poiy isocyanate un dii.socyanate 
d 'oxadiaeine- t r ione plus préc isément 
déf in i c o n f o r m é m e n t à la fo rmu le . Sur ce 
point , le p rob lème ne pourra i t être vu 
que dans \» préparat ion d'un autre papier 
copiant sans carbone. 

7. Cependant la demanderesse a dé
posé, avec le mémo i re exposant les 
mot i fs du recours s l 'appui de l 'act ivi té 
invent ive de l 'objet de la demande , toute 
une série d'essais comparat i fs . Il n'y a 
aucune ob jec t ion à formuler contre la 
présentat ion de tels nouveaux moyens 
de preuve dans une procédure de 

recorjrs. Par sui te du dérou lement large
ment s imi la i re de la procédure d 'examen 
et de la procédure de recours, c o m m e 
cela ressort c la i rement des art ic les 
110(1 et 2) et 111(1 ) , ainsi que de la 
part ie sur las d ispos i t ions c o m m u n e s (cf. 
en part icul ier les art ic les 113 à 1 17) et 
des règles 6 5 et 66(1 ) de la CBE, il ne 
semble y avoir aucune raison qui puisse 
just i f ier le refus d 'un nouveau moyen de 
preuve dans le cas présent dans l'instance 
de recours. 

8 D'après les essais comparat i fs 2 0 à 
2 2 , la demanderesse s'est posée, par 
rapport à l 'état de la technique le plus 
imméd ia t , le problème de préparer, non 
pas s imp lemen t d 'autres papiers 
copiants , mais de meilleurs. Dans le cas 
orécis les essais 2 0 et 21 cor respondent 
à l 'état de la techn ique tel du' i l résulte de 
la D E — O S 2 2 5 1 3 8 1 ; on décr i t c o m m e 
par t i cu l iè rement avantageux dans ce 
documen t des produi ts d 'add i t ion de 
po ly isocyanates et de composés avec 
des groupes hydrophi les (cf. page 3, 
t ro is ième al inéa, page 10, deux ième 
al inéa et page 4 en l iaison avec l 'en
semble des exemples) , de sorte que le 
produi t a 'add i t ion t r i fonc t ionne l uti l isé 
dans les essais 2 0 et 21 et formé à part i r 
de 3 moles de to luy lènedi isocyanate (cf. 
aussi l 'exemple 4 de la DE—OS susdite) 
ou d 'hexaméthy lèned i i socyana le (cf. 
également l 'exemple 1 de la D E — O S 

.susdite) et de 1 mole de t r imé thy lo l -
propane apparaî t bien appropr ié si l 'on 
part du doma i ne d 'appl icat ion et de la 
st ructure pour un essai comparat i f . La 
div is ion d 'examen a aussi considéré 
c o m m e ut i le une compara ison avec un 
isocyanate t r i fonc t ionne l (cf. no t i f i ca t ion 
du 12 .9 .79) . 

. 9. Les résul tats de ces essais compara 
t i fs font apparaî t re qu 'un papier copiant 
préparé c o n f o r m é m e n t à la demande 
(essai 22) est supér ieur aux papiers 
élaborés de façon analogue selon la 
DE—OS susdi te (essais 2 0 et 21) pour 
u n e i m p e r m é a b i l i t é c o m p a r a b l e 
(rubr ique 10), en ce qui concerne la 
stabi l i té au s tockage (rubr ique 9). Con 
fo rmémen t à l 'essai de v ie i l l issement mis 
au po in t par la demanderesse e l le -même 
(0, 3, 6 et 12 jours de s tockage à 7 0 ' C 
et 7 5 % d 'humid i té relative) du fait de 
l 'absence d 'un test reconnu, les papiers 
con fo rmes ê la demande subissent une 
d im inu t i on du pouvoi r de décalque, la 
valeur de réf lex ion pour le Sème double , 
qu' i l est imposs ib le de contester 
ac tue l lement , étant constante à envi ron 
3 9 % et é tant donc supérieure à la valeur 
exigée de 3 5 % . 

Les papiers cop iants préparés selon 
l 'état de la techn ique le plus imméd ia t 
p e r d e n t p a r c o n t r e , p o u r u n 
v ie i l l issement comparab le , env i ron un 
tiers de leur capaci té de décalque, la 
valeur de réf lexion tomban t après un 
stockage de 12 jours à 20 ,8%, c 'es t -à-
dire ne t temen t en dessous de la valeur 
exigée. 

10. L ' impor tance de la stabi l i té au stock
age des microcapsu les et par l à -même 
des papiers cop iants avait déjà été 
soul ignée dans la descr ipt ion ini t iale (cf. 
page 3, premier alinéa et l ignes 2 4 à 30) 

et les moyens de preuve ont , dans le c.3s 
présent, été appor tés à l 'appui de la 
brevetabi l i té en ten ips vou lu au sens de 
l 'art icle 1 14(2) de la CBE. du fait qu' i ls 
on t été déposés avec les mot i fs de 
recours. 

1 1 . Pour la résolution de ce prob lème, 
la demanderesse propose d'encapsuler 
le composé ch romogène en solut ion 
dans un solvant organique hydrophobe 
et d'ut i l iser c o m m e mat ière pour les 
parois des capsules un produi t de poly
addi t ion d 'un d i isocyanate plus précisé
ment déf in i par une formule ayant le 
squelet te de base de la 2 ,4 .6- t r icé to-
1,3,5-oxadia2ine et d'une d iamine. Il 
était déjà connu d'après la DE—OS 
2 2 5 1 3 8 1 que , pour la fabr icat ion de 
papiers cop iants à base d'agent ch romo
gène mic roencapsu lé , il est, d'une part, 
avantageux de procéder à la mise en 
oeuvre de l 'agent chromogène sous 
fo rme d 'une so lu t ion dans un l iquide 
hui leux, donc aussi d 'un solvant organ i 
que hyd rophobe (cf. les revendicat ions 
1 et 2 3 en l iaison avec la page 2, 
deux ième al inéa), et que, d'autre part , 
il est ut i le d 'emp loyer pour la fo rmat ion 
de capsules en pr incipe tout produi t de 
po lyadd i t ion d 'un poiy isocyanate, par 
exemple d 'un d i - ou t r i - isocyanate, et 
d 'une po l yamine , par exemple d'une d i 
amine (cf. les revend ica t ions 1, 5 et 12), 
donc aussi les produ i ts de polyaddi t ion 
de d iamines et du d. isocyanate de 1,3,5-
oxadia2 ine-2.4,6- t i ' ione décri t dans la 
DE—OS 2 2 2 1 7 5 6 (cf. les revendica
t ions 1 et 9 en l ia ison avec la page 18). 
Vu le problème posé qui était de pré
parer un papier copiant amél ioré en ce 
qui concerne la stabi l i té au stockage, 
l 'état de la techn ique ci té dans la pre
mière instance ne pouvai t cependant 
procurer aucun indice permet tant de 
sélect ionner, pa rm i l ' immense mul t i tude 
de po ly isocyanates possibles pour la 
m ic roencapsu la t i cn d 'agents ch romo-
gènes,' justement les diisocyanates d'oxa
diaz ine- t r ione p!us précisément déf inis 
con fo rmémen t à la demande. 

12. M ê m e si l 'on voulai t considérer la 
m ic roencapsu la t i cn d 'agents ch romo-
gènes aux f ins de la préparat ion de 
papiers cop ian ts , d 'une part, (cf. la 
DE—OS 2 2 5 1 3 8 1 ) , et la product ion 
d 'endui ts de po lyuré tnane sur des sub
strats text i les, du cuir ou du cuir art i 
f iciel, d 'aut re part , (cf. la DE—OS 
2 2 2 1 756 ) c o m m e des domaines 
voisins rapprochés, ce sur quoi il n'y a 
pas lieu de conc lu re ici, le dernier des 
documen ts susdi ts ne fournit aucune 
suggest ion quan t à l 'ut i l isat ion de d i iso
cyanates d 'oxadiaz ine- t r ione pour la pro
duc t ion de papiers copiants améliorés; 
en effet, cet te classe spéciale de c o m 
posés n'est ment ionnée qu ' inc idem
ment (cf: de la page 1 7, deuxième al inéa, 
à la page 18 uu mi l ieu de page, et la 
revendicat ion 9) et aucun exemple ne la 
fait ressortir. Une s imple ment ion d 'un 
groupe de p rodu i t s avec de nombreux 
autres groupes de produi ts laisse tout au 
plus supposer une apt i tude et une 
ef f icaci té comparab les pour l 'objecti f 
d 'app l icat ion visé lorsqu'on échange 
tous ces groupes de produi ts. 



13. Dans le brevet US 3 7 4 8 3 2 9 on dé
crit exc lus ivement la préparat ion de 
2 ,4 ,6 - t r icéto - 1,3,5 - oxadiazines qui 
sont subst i tuées en posi t ion 3 et en 
pos i t ion 5 par des restes contenant des 
groupes isocyanates et sont pour part ie 
des d i isocyanates définis c o m m e dans 
la d e m a n d e ( formule I). De p lus, il est 
fait m e n t i o n de leur apt i tude à ;a réal isa
t ion de po lymères poreux et non-poreux, 
éga lement des polyurées, par réact ion 
avec des po lyamines qui sont éga lement 
des d iamines (cf. co lonne 1 premier 
alinéa en l iaison avec la co lonne 5, 
l ignes 2 5 à 3 0 et l ignes 51 et 52) , ces 
po lymères servant c o m m e endui ts pour 
le bois, le méta l et analogues, ainsi que 
c o m m e masses de moulage et masses 
pour la p roduc t ion de mousses (cf. 
co lonne 10, l ignes 6 0 à 65) . Aussi b ien 
en connaissant cet état de la techn ique, 
l ' homme du mét ier pouvai t tout au plus 
s 'a t tendre que ces d i isocyanates d 'oxa-
d iaz ine- t i rone conduisent , lors de leur 
mise en oeuvre pour ia préparat ion de 
ia mat ière des parois des mic rocapsu les , 
à des résul tats qua l i ta t i vement et q u a n 
t i t a t i vement semblables à ceux de la 
D E — O S 2 2 5 1 3 8 1 . L 'homme du mét ier 
qui se serait fixé pour object i f , c o m m e 
c'est ici le cas, l 'amél iorat ion des papiers 
cop iants selon la DE—-OS 2 2 5 1 3 8 1 ne 

serait par conséquent pas parvenu sur 
la Dase de l'état de la techn ique cité 
à la so lu t ion selon la demande. L'en
se ignement découlant de la présente 

* d e m a n d e que l 'ut i l isat ion des d i isocya
nates d 'oxadiaz ine- t r ione con fo rmes aux 
revend icat ions permet de produi re des 
papiers cop iants ne t tement amél iorés 
do i t , qu ' i l se trouve expr imé sous la 
fo rme de la revendicat ion de produi t 
1 ou sous la fo rme de la revend ica t ion 
d 'app l i ca t ion 2 , être considéré c o m m e 
ina t tendu et donc impl iquant une ac t i 
v i té invent ive au sens de l 'art icle 56 de 
la CBE. 

14. Dans ces condi t ions, on peut laisser 
de côté la ques t ion de savoir si les d i iso
cyanates d'oxadiazine-trione utilisés con
f o r m é m e n t à la demande dans les con 
d i t ions de la mic roencapsu la t ion sont 
d i fonc t ionne ls ou t r i fonc t ionne ls ; en 
effet, dans les essais de la demanderesse 
é tayant la brevetabi l i té de l 'objet de la 
d e m a n d e , on t été choisies c o m m e sub
stances de compara ison connues pour la 
f o r m a t i o n de microcapsules des iso
cyanates t r i fonc t ionne ls qu i , de l 'avis 
de la d iv is ion d 'examen, sont ne t temen t 
supér ieurs pour cet object i f aux iso
cyanates d i fonct ionne ls . 

1 5. Pour les raisons exposées, la chambre 
considère le recours c o m m e fondé. 

16 . Il n'a pas été formulé de requête 
de remboursement de la taxe de recours 
en app l ica t ion de la règle 67 de la CBE; 
dans le cas donné, une telle mesure ne 
serait pas non plus just i f iée. 

Pour ces raisons, il est décidé que: 

* 1 . la décis ion de la d iv is ion d 'examen 
0 1 2 de l 'Office européen des brevets du 
1 6 novembre 1 9 7 9 est annulée. 

2 . l 'affaire est renvoyée à la première 
instance avec ob l iga t ion d 'accorder un 
brevet européen sur la base des pièces 
su ivantes; descr ip t ion , pages 1 et 4 à 6 
du 2 8 . 1 . 8 1 , reçues le 2 9 . 1 . 8 1 ; des
c r ip t ion , pages 2, 3 et 7 à 14 du 
1 2 . 1 . 8 1 , reçues le 1 3 . 1 . 8 1 ; reven
d icat ions, au nombre de 2 , du 2 8 . 1 . 8 1 , 
reçues le 2 9 . 1 . 8 1 . 




