
Décis ion de ia Chambre de 
recours techn ique 3.3.1 du 
16 mai 1983 
T 5 4 / 8 2 * 

l i x p o s é dos f a i t s e t c o n c l u s i o n s 

I. La demande de brevet européen n° 
78 3 0 0 4 2 3 . 7 déposée le 2 7 sep tembre 
1 9 7 8 et publ iée le 1 8 avril 1 9 7 9 sous le 
numéro 0 0 0 1 4 9 2 , pour laquelle est 
revendiquée la pr ior i té d 'une demande 
(le brevet US n" 8 3 8 5 9 1 déposée le 3 
i)Ciobr(; 1 9 7 7 , a été rejetée par décis ion 
de la Division d 'examen do l'Office euro
péen des brevets en date du 2 6 oc tobre 
1 9 8 1 . Cotte décis ion a été rendue sur la 
base des revendicat ions 1 et 2 reçues 
le 2 1 mai 1 9 8 0 . 

La Division d 'examen a mot ivé le rejet 
par le tai t que la mod i f i ca t i on proposée 
en ce qui concerne la revend ica t ion 2 
enfreint les d ispos i t ions de l 'art icle 
123(2) en ce sens qu'e l le in t rodu i t des 
é léments nouveaux s 'é tendant au-delà 
du contenu de la demande tel le qu 'e l le 
a é té déposée. 

II. Le 14 décembre 1 9 8 1 , la requérante 
a f o rmé un recours con t re cet te déc is ion 
et déposé un mémo i re en exposant les 
mot i f s le 10 février 1 9 8 2 . La taxe de 
recours a d û m e n t été acqu i t tée. 

Les revendicat ions déposées la 21 ma i 
1 9 8 0 et la descr ip t ion tel le que modi f iée 
à cet te date étaient encore valables à la 
date à laquelle a été fo rmé le recours. Le 
17 novembre 1 9 8 2 , une mod i f i ca t i on 
mineure a été ef fectuée par la de 
manderesse à la page 1, l igne 8 et à 
la page 5, l igne 6 de la descr ip t ion , de 
m ê m e que dans la revend ica t ion 1 , l igne 
5, en vue de remplacer " une m o n o -
oxazol ine alcényl (0 ,3^^^) succir i ique 
dimère" par "une mono-oxazoline alcényl-
succin ique dans laquel le le groupe 
alcényle cont ient de 18 à 2 4 a tomes de 
carbone" , li a été convenu , lors d 'une 
c o m m u n i c a t i o n té léphon ique le 2 1 
f<;vrier 1 9 8 3 , d 'annuler la mod i f i ca t i on 
de l<3 page 5, l igne 6. 

Les revendicat ions actuel les s 'énoncent 
c o m m e sui t ; 

1, Compos i t i on lubr i f iante c o m p r e n a n t 
une propor t ion prépondérante d 'une 
lui i lo ayant une viscosi té adaptée à la 
lubr i f icat ion ou d'une graisse ayant une 
viscosité adaptée à la lubr i f ica t ion et 
une moindre propor t ion d 'une oxazol ine 
en tant qu 'addi t i f , caractér isée en ce 
que l 'additif de type oxazol ine est une 
mono-oxazol ine a lcény isucc in ique ou 
une bis-oxazol ine a lcény isucc in ique 
dans laquelle le groupe alcényle cont ien t 
de 18 à 2 4 , a tomes de carbone, et est 
présent en une quant i té apte à suppor ter 
une charge. 

2. Compos i t i on selon la revend ica t ion 1 , 
caractér isée en ce que l 'addit i f est une 
isooctadécénylsucc iny l b is-oxazol ine. 

Les revendicat ions in i t ia les se l isaient : 

1. Compos i t i on lubr i f iante comprenan t 
une propor t ion prépondérante d 'une 
huile ayant une viscosi té adaptée à la 
lubr i f icat ion ou de graisses de cel le-c i 
et une quant i té apte à suppor ter une 
charge d 'un addi t i f chois i parmi une 
naphtény l oxazol ine, une mono-oxazo 
line a lcényisucc in ique et une bis-oxazo
line a lcényisucc in ique. 

2. Compos i t i on selon la revendicat ion 1 , 
caractér isée en ce que l 'addit i f est une 
naphtény l oxazol ine. 

3. Compos i t i on selon la revendicat ion 1 , 
caractér isée en ce que l 'addit i f est une 
isooctadécény lsucc iny l b is-oxazol ine. 

4 . Compos i t i on selon la revendicat ion 1, 
caractér isée en ce que l 'addit i f est une 
alcényl (C , j _24 ) succ iny l mono-oxazo l ine 
d imére . 

III. La requérante d e m a n d e l 'annulat ion 

de la décis ion de la Div is ion d 'examett 
et la remboursemen t de la taxe de 
recours. 

M o t i f s de la d é c i s i o n 

1. Le recours répond aux cond i t ions 
énoncées aux art ic les 1 0 6 , 107 et 108 
et à la règle 6 4 de le CBE; il est donc 
recevable. 

2. La cons idéra t ion qui sous- tend la 
décis ion de la Divis ion d 'examen est 
qu' i l n'est pas permis de comb iner 
l ' indicat ion f iguran t à la page 1 de la 
description telle qu' ini t ialement déposée, 
à savoir que les oxazol ines sont pré
parées par réact ion d 'une mole de 
l'acide avec une ou deux moles d ' am ino -
méthane, et l ' ind icat ion, f igurant dans 
l 'exemple 3 or ig inai re, de l 'ut i l isat ion 
d'un acide en C,8,^24- Cet te cons idérat ion 
se fonde sur la doub le hypothèse que 
la mise à l 'épreuve du cr i tère relat i f à 
l 'extension du con tenu de la demande 
cor respond à l 'examen de la nouveauté 
et que, dans ce dernier cas, il n'est 
pas permis de comb ine r des é léments 
d ' i n fo rmat ion séparés inclus dans des 
part ies d is t inc tes du m ê m e documen t . 

La requérante contes te les deux hypo
thèses. Elle a l lègue que, dans cer ta ines 
c i rconstances, il devra i t être ( jermis de 
combiner des é léments d ' i n fo rmat ion 
séparés, quand bien m ê m e .ils p rov ien
draient de d o c u m e n t s d i f férents . L' inter
préta t ion selon laquel le il ne serait pas 
permis de combiner des parties distinctes 
du même d o c u m e n t ne serait pas étayée 
par la Convent ion et irait à rencon t re de 
règles essent iel les pour l ' in torprétat ion 
de documen ts , qui veu lent que ceux-ci 
soient lus do façon ob jec t ive çt c o m m e 
fo rman t un tout . 

3. Rien dans la Conven t ion — la 
Chambre l 'accorde à la requérante — 
n' interdi t d 'associer en tout état de 
cause d i f férentes par t ies d 'un même 
document. Au reste, la Division d'examon 
l'a e l l e -même déclaré dans sa décis ion 
(page 2 , l ignes 2 2 — 2 7 ) . "Une mod i f i 
ca t ion est considérée c o m m e in t ro
duisant des é léments qui é tendent le 
contenu de la d e m a n d e tel le qu'e l le a 
été déposée, si le changemen t global 
apparu dans la teneur de la demande a 
pour effot que les in fo rmat ions pré 
sontôes à l ' homme du mét ie r di f fèrent 
da celles qui étaient p récédemmen t 
d ivu lguées dans la desc r i p t i on " . Cela 

signif ie ind iscu tab lement que c'est le 
point de vue de l ' homme du mét ier qui 
permet de trancher la quest ion de savoir 
s'il est permis ou non de combiner ce 
que d ivu lguent deux part ies dist inctes 
de la descr ip t ion. Par conséquent , on 
ne saurait dédui re de la déclarat ion 
susdite l ' in terd ic t ion absolue d u n e telle 
combina ison . 

4 . La part ie caractér isante de la 
revendicat ion 1 actuel le indique qu'une; 
mono-oxazo l ine a lcényl (C,„ j^) succini -

que ou une 6/s-oxazol ine alcényl (0,^. j^) 
succin ique est présente dans une c o m 
posi t ion lubr i f iante. La discussion por te 
sur la i /s -oxazo l ino alcényl (C , 3^ j , ) 
succinique. 

Dans la descr ip t ion d 'or ig ine sont 
décr i tes de manière générale des mono-
oxazol ines a lcénylsucc in iques ainsi que 
des bis-oxazol ines alcénylsucciniques. 
Con fo rmément à la page 1, l ignes 
1 3 — 1 6 , elles sont préparées par 
réact ion d'une mole d 'un acide alcényl 
(C,o..Bo' succin ique avec une mole (ce 
qui donne une mono-oxazol ine) ou deux 
moles (ce qui donne une bis-oxazol ine) 
de tris (hydroxyméthy l )aminométhane 
(ou THAM) . 

11 y f igure une descr ip t ion spécif ique de 
la bis-oxazoline isooctadécényl succ in i 
que, qui est une bis-oxazol ine alcényl 
(C ,g) succin ique, dans l 'exemple 2 
d'or igine (actuel lement exemple 1) et 
dans la revendicat ion 3 d 'or ig ine (ma in
tenant revendicat ion 2). Dans l 'exemple 
3 (maintenant exemple 2) est décr i te la 
réact ion de .1 mole d 'anhydr ide alcényl 
(C ,g_ j4 ) succ in ique d imère avec 1 mole 
de T H A M , condu isant à une mono -
oxazoline alcényl (C , j ,_24) succin ique 
d imère. Selon la page 1 l ignes 1 3 — 1 6 
de la lettre de la requérante du 17 
novembre 1 9 8 2 , ce produi t est un 
mélange de composés part icul iers en 
C,a_24' ' 3 f ract ion en Cjg^^j^, p rovenant 
d'un mélange d isponib le dans le c o m 
merce et le t î rme " d i m è r e " en ind iquant 
la source. D.ms la lovend ica t ion 1 est 
revendiquée une mono-oxazo l ine alcényl 
(C ,3_24) succin ique, c i ; qui inclut tous les 
membres individuels en C , 3 _ j 4 concernés, 
ainsi que leurs mélanges. L'exemple 3 
(maintenant exemple 2) est considéré 
c o m m e une base sol ide pour cet te part ie 
de la revendicat ion. Pour répondre à 
la quest ion do savoir si la descr ip t ion 
d'une mona-oxazo\'mi' a lcényl ( C . ü . j J 
succinique décr i t ou non imp l i c i tement 
en l 'espèce une ö/'s-oxazoline alcényl 
(C,a--24' succ in ique, il faut se demander 
si une d is t inc t ion a été établ ie entre les 
mono et les bis-oxazol ines. Or, on ne 
peut pas af f i rmer, sur la base de la 
descr ipt ion d 'or ig ine, qu 'une telle 
d is t inc t ion ait été fa i te . 

5. Dans son mémo i re exposant los 
mot i fs du recours, la requérante al lègue 
— à juste t i t re selon la Chambre — que, 
lorsqu'on essaie de résoudre la quest ion 
susment ionnée, il est permis de prendre 
éga lement en c o m p t e l 'état de la tech
nique. D'après l 'état de la technique 
considéré, la seule conc lus ion qu 'on 
puisse t irer est que k s m o n o - et les bis-
oxazol ines alc6nylsih:ciniqu(;s vont do 
concert. Le d o c u m e n t F-A-2 2 8 1 4 2 3 
décri t la réact ion d 'une mole d 'un 



anl iyd i ide a lcényisuccin ique et d 'une 
rnf)l(! (le THAiVl pour fourn i r une m o n o -
oxti/ci l ino dans rox( imi) lo 2 , 0t avec doux 
molot, de T H A M pour fournir une bis-
oxazoline dans l 'exemple 3. D'après la 
page 2, l ignes 2 7 - 2 8 , la quant i té de 
T H A M peut m ê m e varier de 0 ,05 à 5 
moles. Le documen t U S - A - 4 0 3 5 3 0 9 
décri t la préparat ion d 'une m o n o - et 

d 'une bis-oxazol ine ( revendicat ion 1 , 
co lonne 3, l ignes 5 5 — 5 9 ) . Une m o n o -
oxazol ine dér ivée de T H A M (colonne 3, 
l ignes 4 9 — 5 0 ) est décr i te dans la 
revendicat ion 8 (voir éga lement co lonne 
5, l ignes 1 6 — 2 0 ) et une bis-oxazol ine 
équiva lente dans les revendicat ions 2 , 6 
et 10. 

6. Or. l 'a rgument de la requérante selon 
lequel la descr ip t ion de C,;,,.;,,, décr i t 
imp l i i i i tomont C , 3 ^ j 4 n'est pas valable. 
La di scr ip t ion do C,u_^o concerno certes 
une s o m m e d 'é léments indiv iduels 
C,(, . . . C , , . . . Cj j , 
toute fo is en ce que C, 
s o m m e des é léments C, 

La di f férence réside 
décr i t la 

abstiaction faite de tous les é léments 
exté i ieurs à ce doma ine , alors que C,o_5o 
décru la s o m m e de tous les c léments 
indiv iduels inclus dans ce doma ine , 
sank qu'il sait fait abstraction de l 'un 
que lconque d'entre eux. 

7. Fn fa i t , la revendicat ion 1 est plus 
large que la revendicat ion 1 valable à 
la date à laquelle le recours a été in t ro 
duit , é tant donné que le te rme " d i m è r e " 
dans l 'expression "une mono-oxazo l ine 
alcényl (C,8_24) succ in ique d i m è r e " est 
suppr imé. La Chambre admet cet te 
correct ion d 'une erreur mani feste . En 
effet, c o m m e l 'expose la requérante 
dans sa lettre du 27 novembre 1 9 8 2 , 
page 1, lignes 1 3 — 1 6 , le terme "d imère" 
désigne l 'origine de la compos i t i on 
plutôt que sa s t ructure f inale. Etant 
donné que les mono et les bis-oxazol ines 
vont de pair, une d is t inc t ion de ce 
type entre elles n'est pas logique. 

les pages 1 et 5 déposées le 1 9 n o v o m -
hro 1 9 8 0 , les pages 2 — 4 déposées le 
^ 1 mal 1 9 8 0 , avec pour seulo di f fôronce 
le rétablis,sement du te rme " d i m é r e " 
à la page 5, l igne 6. 

3. La requête aux f ins de remboursemen t 
de la taxe de recours présentée par la 
requérante dans son mémo i re du 10 
févr ier 1 9 8 2 est rejetée. 

8. Le remboursement de la taxe de 
recours est o rdonné lorsqu' i l est fait 
droit au recours par la chambre saisie, si 
le remboursement est équi table en 
raison d 'un vice substant ie l de pro
cédure (règle 67 de la CBE). La 
décis ion de la Division d 'examen se 
fondant s imp lemen t sur une cons idéra
t ion inexacte, on ne peut pas dire qu' i l 
y ait vice de procédure. Il s 'ensui t que 
la requête aux f ins de remboursement 
de la taxe de recours formulée dans le 
mémo i re exposant les mot i fs du recours 
du 10 février 1 9 8 2 doit être rejetée. 

La Chambre dit que la mod i f i ca t ion 
apportée à la revendicat ion 1 n'enfreint 
pas l 'article 123(2) de la CBE et déclare 
le recours recevable. 

Par ces m o t i f s , 
il es t s t a t u é c o m m e s u i t : 

1. La décis ion de la Division d 'examen 
de l 'Office européen des brevets en 
date du 26 octobre 1 9 8 1 est annulée. 

2, L'affaire est renvoyée devant la pre
mière instance pour réexamen c o m p t e 
tenu de la présente déc is ion. Les 
documen ts à prendre en compte sont : 


