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- 14 janvier 1982 : La société japonaise SEKISUI (ci-apres : SEKISUI) dépose une, puis

cinqg demandes de brevet japonais.

- 14 janvier 1983 : Sous priorité des six demandes précédentes SEKISUI dépose une

demande de brevet européen n.83 100 303.3.

- 20 mai 1987 L'OEB délivre le brevet européen

- 19 février 1988 : La société OWENS-ILLINOIS Inc (ci-aprés : OWENS) forme
opposition au brevet au motif que l'objet revendiqué n'implique ni
nouveauté ni activité inventive en se fondant essentiellement sur :
. l'utilisation antérieure de l'objet de la revendication 11,
. les divulgations contenues dans de précédents brevets.

- 29 avril 1992 : La division d'opposition rejette 'opposition.

- 20 mai 1992 La requérante forme un recours et demande 1'annulation de la décision

attaquée et la révocation du brevet européen.

* La décision débute par un rappel du principe de la doctrine de 'OEB en matiére de preuve des

antériorités :

«Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, les critéres
applicables en matiére de preuve doivent étre exactement les mémes, qu'il s'agisse
de preuves concernant le bien-fondé d'objections relatives a une utilisation
antérieure ayant rendu l'invention accessible au public ou de preuves concernant
le bien-fondé d'autres objections soulevées au titre de l'article 100 CBE : les
preuves sont appréciées en fonction de ce qui parait le plus probable (cf. par
exemple la décision T 270190, JO OEB 1993, 725). Dans cette affaire, la chambre
compétente avait expressément refusé d'admettre qu'il y avait lieu d'appliquer un
critére beaucoup plus rigoureux, celui de la certitude ne laissant place a aucun
doute raisonnable, méme si, comme c'était le cas en l'occurrence, les parties
pouvaient l'une et l'autre se procurer et invoquer les preuves concernant une
question d'une importance capitale, celle du caractére confidentiel des activités qui
auraient constitué une utilisation antérieure ayant rendu l'invention accessible au
public.

La Chambre fait sienne cette interprétation. . .;




- Dans les cas ou il est allégué l'existence d'une utilisation antérieure aui aurait
rendu l'invention accessible au public, les preuves de cette utilisation antérieure se
trouvent la plupart du temps presque toutes en la possession de ['opposant et ne sont
connues que de lui seul, si bien que le titulaire du brevet ne peut que difficilement, ou
méme ne peut absolument pas se les procurer. Tout ce qu'il peut faire en pratique,
c'est contester ces preuves en faisant ressortir les contradictions qu'elles
contiennent, ou signaler toute lacune dans la succession des activités commerciales
dont l'opposant doit apporter la preuve, afin de montrer le bien fondé de son motif
d’opposition.

Par conséquent, c'est a l'opposant de produire la preuve incontestable du bien
fondé de ses allégations, car le titulaire du brevet ne dispose guére ou ne dispose
pas de moyens de preuve pour montrer d l'inverse qu'il n'y a pas eu utilisation
antérieure ayant rendu l'invention accessible au public».

- La décision énonce, les conditions pratiques d'accessibilité d'une information :

«Lorsqu'il s'agit de savoir si une invention a été rendue accessible au public du fait
d'une utilisation antérieure, c'est le critére susmentionné qui doit étre appliqué pour
l'appréciation de la preuve des faits suivants :
. la date a laquelle a eu lieu l'utilisation antérieure ("quand”),
. en quoi exactement a consisté cette utilisation antérieure ("quoi”)
les circonstances dans lesquelles a eu lieu cette utilisation antérieure
(confidentialité)».

A défaut d'obligation expresse de secret entre le breveté et sa co-entreprise, est admise :

«la présomption de l'existence dans cet accord de co-entreprise fondant Sun-Lily
d'obligations de secret ou de clauses garantissant le respect du secret imposées a
Sun-Lily pour les activités commerciales correspondantes, comme c'est le cas
normalement dans un tel accord, qui vise a protéger les fruits des activités de
recherche et de développement de chacune des parties.

En l'absence de preuves contraires suffisamment convaincantes, la Chambre est
conduite la encore a admettre que ces activités commerciales couvertes par le secret
englobaient les livraisons en cause».

* La divulgation a un client non expressément tenu au secret vaut antériorité :

«Alors que l'accord de co-entreprise avait créé des relations spéciales entre Owens-
Illinois et Sun-Lily, il ressort clairement des preuves fournies au sujet des livraisons
d'Owens-Illinois a Gerresheimer (expéditions G1, G2 et G3) que ces livraisons ont
eu lieuw dans le cadre d'une opération normale de vente entre partenaires
indépendants, vente a la suite de laquelle, a la réception des marchandises,
l'acheteur acquiert la pleine propriété des marchandises livrées sans étre lié par des
obligations antérieures de l'ancien propriétaire, telles que l'obligation de secret».

L'obligation de secret entre A et B ne se transmet pas automatiquement par le contrat A-C.




* L'opposant doit, alors, établir que les matériaux communiqués étaient bien exactement les
matériaux brevetés. A défaut, la preuve de l'antériorité ne sera pas rapportée :

«Ainsi, il ne peut étre considéré que les critéres qui ont été posés ci-dessus au point
3.1. sont respectés dans le cas des preuves produites par la requérante pour montrer
que les matériaux testés par Owens-1llinois le 10 septembre 1981 présentaient les
caractéristiques de retrait prévues dans la revendication 11».

«Etant donné que, comme la Chambre l'a constaté ci-dessus au point 7.3.3., les
manchons étiquetés imprimés fabriqués avec les matériaux des expéditions G1, G2
ou G3 ne faisaient pas partie de l'état de la technique accessible au public avant le
14 janvier 1982, et que, comme il en a ét¢ discuté ci-dessus au point 7.34.
l'imprimabilité desdits matériaux ne faisait pas partie elle non plus du domaine
public avant cette date, la Chambre en conclut qu'a l'époque, 'homme du métier ne
disposait d'aucune information au sujet de l'imprimabilité des matériaux composant
les expéditions G1, G2 et G3.

Par conséquent, avant la date de priorité du 14 janvier 1982, I'homme du métier qui
connaissait les matériaux composant les expéditions G1, G2 et/ou G3 ne pouvait a
partir de la se faire la moindre idée des caractéristiques que pouvaient présenter ces
matériaux apreés avoir été rétractés de maniére a recouvrir des bouteilles, a savoir
U'aspect lisse et uni de la surface.

Il en résulte que I'homme du métier qui aurait cherché a résoudre sous tous ses
aspects le probléeme ayant trait au produit a obtenir n'aurait pu, connaissant les
matériaux qui avaient fait selon la requérante l'objet d'une utilisation antérieure
ayant divulgué l'invention au public, en déduire qu'il valait mieux choisir le
polystyréne comme matériau des couches sans mousse du stratifié, plutot que les
composés de polymeére d'éthyléne utilisés selon le document (5).

En conséquence, l'objet des revendications indépendantes de produit 1 et 11 du
brevet en cause ne découlait pas a l'évidence de la divulgation contenue dans le
document appartenant a l'état de la technique le plus proche. . .».

Appliquant une doctrine retenue depuis I'entrée en vigueur de la Convention de Munich, la
décision €nonce, a juste titre :

«Les revendications 2 a 10 dépendant de la revendication indépendante 1, et les
revendications 12 a 13 dépendant de la revendication indépendante 11, les
objections formulées a l'encontre de ces revendications doivent elles aussi étre
considérées comme mal fondées».

On sait qu'aprés un flottement de pres de vingt années, la jurisprudence frangaise parait
depuis deux ans s'établir dans le méme sens que la jurisprudence européenne.




‘ Erdcizsion de la Chambre
de recours technique 3.3.3,
en date du 20 novembre 1996
T472/92 - 3.3.3"

| (Traduction)

Composition de la Chambre

C. Gérardin
P. Kitzmantel
J. A. Stephens-Ofner

Président :
Membres :

Titulaire du brevet/intimée :
SEKISUI KASEIHIN KOGYO
KABUSHIKI KAISHA

Opposante/requérante :
Owens-lllinois, Inc.

Référence : Coentreprise/SEKISUI

Article : 54, 56, 117, 125 CBE
Reégle : 72 CBE

Mot-clé : "Nouveauté {oui) - pas de
preuve incontestable d'une utilisa-
tion antérieure ayant rendu l'inven-
tion accessible au public - présomp-
tion de confidentialité fondée sur
V'existence d’'un accord de coentre-
prise {joint venture)” - "Activité
inventive (oui) - absence de tout
élément ayant pu donner |'idée de
Finvention - les propriétés extrinsé-
ques d’un matériau qui a fait I'objet
d’une utilisation antérieure ayant
rendu Finvention accessible au public
ne sont pas divulguées au public du
simple fait de la livraison de ce mateé-
riau a la société destinataire (cf. déci-
sion G 1/92)”

Sommaire

|. Bien que les critéres applicables en
matiére de preuve soient les mémes
pour toutes les objections soulevées
au titre de I'article 100 CBE (cf. déci-
sion T 270/90, JO OEB 1993, 725),
dans le cas ou il est allégué I'existen-
ce d’une utilisation antérieure ayant
rendu l'invention accessible au public

et ol pratiquement toutes les preu-

ves étayant cette allégation se trou-
vent en la possession de l'opposant,
qui est le seul a en avoir connaissan-
ce, c’est & cet opposant qu'il incombe
de fournir la preuve incontestable

du bien-fondé de ce qu'il affirme (cf.
ci-aprés, point 3.1 des motifs).

II. L'aptitude a l'impression présentée
par un matériau, de méme que ses
caractéristiques de surface aprés
exposition a des conditions provo-
quant un retrait thermique, ne sont
pas des propriétés "intrinséques”

* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de
la décision compléte dans la langue de la procédure
peut étre obtenue aupreés du Bureau d'information de
1'OEB a Munich moyennant versement d’une taxe de
photocopie de 1,30 DEM par page.

qui, conformément a la décision

G 1/92, doivent étre considérées com-
me ayant été divulguées au public du
simple fait de la livraison & un client
dudit matériau (cf. ci-aprés, points
7.3.4 4 7.3.7 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

|. La demande de brevet européen

n° 83 100 303.3 qui a été déposée le
14 janvier 1983 au nom de Sekisui
Kaseihin Kogyo Kabushiki Kaisha et
revendiquait la priorité de six deman-
des de brevet japonais dont la pre-
miére avait été déposée le 14 janvier
1982, a abouti a la délivrance, le

20 mai 1987, du brevet européen

n° 84 360 sur la base de 13 revendica-
tions.

Les revendications indépendantes 1,
10 et 11 ont la teneur suivante :

”1. Manchon comprenant une feuille
stratifiée (S) ayant deux films, la
feuille stratifiée ayant des taux de
retrait différents dans des directions

- différentes, caractérisé en ce que les

films sont formés de polystyréne,
I'un des films (1) étant un film rela-
tivement rétractable de mousse, et
un autre film étant un film (2) rela-
tivement moins rétractable ne for-
mant pas de mousse, le film de
mousse ayant une peau superficielle
{11) plus épaisse du cdté opposé a
celui qui est lié au film ne formant
pas de mousse,

les extrémités de la feuille stratifiée
(S), dans la direction d’écoujement,
étant collées mutueliement afin que
la peau superficielle relativement
épaisse du film de mousse (1) soit
tournée vers l'intérieur du manchon,
et

la feuille stratifiée (S) ayant, dans la
direction d’écoulement, un taux de
retrait inférieur ou égal a 60% et, en
direction transversale, un taux de
retrait inférieur ou égal a 10%, le taux
de retrait dans la direction d’écoule-
ment étant supérieur au taux de
retrait en direction transversale, les
taux de retrait pouvant étre obtenus
par chauffage a 130°C pendant 12 s,
dans une étuve.”

”10. Procédé de fabrication d'une
feuille {ou de plusieurs) destinée a
former un manchon, selon tequel un
film (1) de mousse et un film (2) ne
formant pas de mousse sont extru-
dés simultanément, caractérisé en ce
que le film de mousse et le film ne
formant pas de mousse sont des
films de polystyréne, et le procédé

~ comprend le refroidissement du film

de mousse (1) plus rapidement que le

* film (2) ne formant pas de mousse si

bien que le film de mousse (1) a un

~ taux de retrait supérieur a celui du

film {2) ne formant pas de mousse, et
le film (1) de mousse a une couche
(11) formant une peau superficielle
plus épaisse du cote opposé a celui
qui est collé au film ne formant pas
de mousse (2), et

I'étirage de la feuille stratifiée (S)
avec des taux différents dans les
directions longitudinale et transver-
sale de la feuille stratifiée si bien que
le taux de retrait résultant dans la
direction longitudinale est supérieur
au taux de retrait dans la direction
transversale et est inférieur ou égat
4 60%, et le taux de retrait en direc-
tion transversale est inférieur ou égal
4 10%, les taux de retrait pouvant
étre obtenus par chauffage a 130°C
pendant 12 s dans une étuve.”

”11. Stratifié comprenant une feuille
(S) ayant un film (1) de mousse et un
film {2) ne formant pas de mousse,
caractérisé en ce que les films sont
constitués de polystyréne, le film de
mousse étant relativement rétrac-
table et le film ne formant pas de
mousse étant relativement peu
rétractable, car le film de mousse a

" une peau superficielle (11) plus

épaisse du coté opposé a celui qui
est collé au film ne formant pas de
mousse, et

la feuille stratifiée (S) a un taux de

- retrait en direction longitudinale

inférieur ou égal & 60% et un taux de
retrait en direction transversale
inférieur ou égal & 10%, le taux de
retrait en direction longitudinale
étant supérieur au taux de retrait en
direction transversale, les taux de
retrait pouvant étre obtenus par
chauffage a 130°C pendant 12 s a
'étuve.”?

Les revendications dépendantes 2 2 9
concernent des modes de réalisation
préférés de I'objet de la revendication
1; les revendications dépendantes

12 et 13 concernent des modes de
réalisation préférés de |'objet de 1a
revendication 11.

Il. Une opposition a été formée le

19 février 1988 par la sociétée Owens-
lllinois Inc., qui a requis la révocation
du brevet dans sa totalité au motif
que |'objet revendiqué n’était pas
nouveau et/ou n‘impliquait pas
d’activité inventive.




Pour fonder son opposition, la socié-
té Owens-lllinois avait invoqué
- gssentiellement :

(i) une utilisation antérieure de |’objet
. de la revendication 11 du brevet en
cause qui aurait rendu I'invention
accessible au public, du fait de la

' livraison du matériau”General Pur-
pose Plastishield” de _I’0pposante )
{protection plastique a usage géne-
' ral) a la société Sun-Lily C_ompany,
Japon {(ci-aprés dénommee "$un-
Lily") et a la société Gerresheimer
Glas AG., Allemagne {ci-apres
dénommée nGerresheimer”)
comme } attestaient

- une premiére déclaration sous ser-

ment de M. J.A. Karabedian, en date

du 8 février 1988, avec, 8 'appui, les

annexes A et B (dénommée ci-aprés

»Kara-1"), apportant des preuves de
la livraison a

" —Sun-Lily de 40 rouleaux de matériau
"General Purpose Plastishield”, n° de
commande 69-8452 (ci-aprés dénom-
més "expédition S3” ; voir annexe A
de Kara-1),

eta

- Gerresheimer de 40 rouleaux du
matériau "General Purpose Plasti-
shield”, n° de commande 69-8_515
(ci-aprés dénommeés "expeédition
G3” ; voir annexe B de Kara-1),

déclaration complétée, a un stade
ultérieur de la procédure d'oppo-
sition devant la premiére instance,
par

|
|
i
|
1
1
{
[
|
|
|
|
t
‘

_ une seconde déclaration sous ser-

' ment de M J.A. Karabedian, en date
' du 13 décembre 1989, avec, a l'appul,
les annexes C a Q, {dénommee Ci-
aprés "Kara-2"), apportant des preu-
ves supplémentaires des expeditions
S3 et G3 et de nouvelles preuves de
la livraison a Sun-Lily

— de 6 rouleaux du matériau ”"General
Purpose Plastishield”, n° de com-
mande 69-8464 (ci-aprés dénommes
"expédition S1" ; voir annexes N, O,
P de Kara-2),

et

— de 40 rouleaux du matériau "Gene-
ral Purpose Plastishield”, n° de com-
mande 69-8427 (ci-aprés dénommes
"expédition S$2” ; voir annexe Q de
Kara-2),

— une déclaration de M. JA )
Karabedian, en date du 27 janvier
1992,

- une premiére déclaration sous ser-
ment de M. M. Yoshida, en date du
1¢ novembre 1989, avec, a |'appui,

i les annexes SL-1 a4 SL-5 (ci-aprés

‘ dénommeée "Yoshida-1"),

- une seconde déclaration sous ser-
ment de M. M. Yoshida, en date du
22 janvier 1992 (ci-aprés dénommée
"Yoshida-2"),

-~ une premiére déclaration sous ser-
ment de M. H. Takahashi, en date du
8 décembre 1989, avec, a I'appui, les
annexes NKG1 et NKG2 (ci-aprés
dénommeée "Taka-1"),

~ une seconde déclaration sous ser-
ment de M. H. Takahashi, en date du
21 février 1991, avec, a 'appui, les
annexes NKG3 & NKG7 (ci-aprés
dénommeée "Taka-2"),

~ une troisieme déclaration sous ser-

ment de M. H. Takahashi, en date du
22 janvier 1992 (ci-aprés dénommeée
"Taka-3"),

et

— une déclaration tenant lieu de ser-
ment {"Eidesstattliche Erklarung”) de
M. K. Kricheldorf, en date du 23 jan-
vier 1992, avec des annexes (" Ania-
gen”) 1 a 3, apportant la preuve de
I'expédition G3 mentionnée dans
Kara-1, ainsi que de nouvelles preu-
ves concernant la livraison a
Gerresheimer de

-3 rouleaux du matériau ”General
Purpose Plastishieid”, n° de com-
mande 69-8393 (ci-aprés dénommés
"expédition G17), et de

- 40 rouleaux du matériau "General
Purpose Plastishield”, n° de com-
mande 69-8414 (ci-aprés dénommeés
"expédition G2”)

et

{ii) les divulgations contenues, entre
autres, dans les documents

{1) US-A-3 979 000 et
{2) GB-A-1 383 622.

Ill. Par sa décision prononcée orale-
ment le 28 janvier 1993 et communi-
quée par écrit aux parties le 29 avril
1992, la division d’opposition a rejeté
I'opposition, considérant que :

IV. l'opposante (requérante) a formé
le 20 mai 1992 un recours contre la
décision susmentionnée ...

V...

! V1. Dans ses conclusions présentées

| par écrit, de méme que lors de la pro-

_cédure orale, la requérante a avancé

' essentiellement les arguments
suivants :

VIl. Dans ses conclusions présentées
par écrit, de méme que lors de la
procédure orale, I'intimée (titulaire
du brevet) a avancé essentiellement
les arguments suivants :

VIil. La requérante a requis I'annu-
lation de la décision attaquée et la
révocation du brevet européen

n° 84 360.

Lintimée a requis le rejet du recours.

Motifs de la décision
1. Le recours est recevable.

2. Preuves soumises au stade du
recours

3. Utilisation antérieure ayant rendu
I’invention accessible au public

3.1 Selon la jurisprudence constante
des chambres de recours, les critéres
applicables en matiére de preuve
doivent étre exactement les mémes,
qu’il s'agisse de preuves concernant
le bien-fondé d’objections relatives a
une utilisation antérieure ayant rendu
I'invention accessible au public ou de
preuves concernant le bien-fondé
d’autres objections soulevées au titre
de l’article 100 CBE : les preuves sont
appréciées en fonction de ce qui
parait le plus probable (cf. par
exemple la décision T 270/90 (JO
OEB 1993, 725)). Dans cette affaire, ia
chambre compétente avait expres-
sément refusé d’admettre qu’il y
avait lieu d’appliquer un critére beau-
coup plus rigoureux, celui de la
certitude ne laissant place a aucun
doute raisonnable, méme si, comme
c’était le cas en 'occurrence, les par-
ties pouvaient I'une et 'autre se pro-
curer et invoquer les preuves concer-
nant une question d'une importance
capitale, celle du caractére confiden-
tiel des activités qui auraient consti-
tué une utilisation antérieure ayant
rendu Vinvention accessible au pu-
blic.

La Chambre fait sienne cette interpré-
tation, en signalant toutefois que
lorsque I'on applique le critére sus-
mentionné pour juger de tel ou tel
fait, I'on est tenu de choisir entre les
deux propositions opposées soute-
nues par les parties celle que I'on




: eé‘.%me étre la plus vraisembla_b_le,

i étant donné que deux propositions
opposées ne peuvent en bonne Io_gl_-
que — et donc en droit — étre f:on51de-
rées toutes deux comme vraies ou
comme fausses. L'exactitude ou la
fausseté de chacune de ces propo-
sitions devra étre appréciée eu égard
a la nature, au contenu et a la source
probable des preuves disponibles
qui peuvent étre invoquées par les
parties.

D’une maniére générale, dans les
affaires ou il ne s’agit pas d’une utili-
sation antérieure ayant rendu l'inven-
tion accessible au public, les deux
parties sont en mesure de se procu-
rer et d’invoquer les preuves sur
lesquelles elles appuient leurs con-
clusions respectives. En revanche,
dans les cas ou il est allégué I'exis-
tence d’une utilisation antérieure qui
aurait rendu l'invention accessible au
public, les preuves de cette utilisation
antérieure se trouvent la plupart du
temps presque toutes en la posses-
sion de I'opposant et ne sont con-
nues que de lui seul, si bien que le
titulaire du brevet ne peut que diffi-
cilement, ou méme ne peut absolu-
ment pas se les procurer. Tout ce
. qu’il peut faire en pratique, c’est con-
. tester ces preuves en faisant ressortir
les contradictions qu’elles contien-
| nent, ou signaler toute lacune dans la
i succession des activités commercia-
! les dont I'opposant doit apporter la )
i preuve, afin de montrer le bien fondé
de son motif d’opposition.

Par conséquent, c’est & 'opposant de
produire la preuve incontestable du
bien-fonde de ses allégations, car le
titulaire du brevet ne dispose guére
ou ne dispose pas de moyens de )
preuve pour montrer & I'inverse qu’il
n'y a pas eu utilisation antériet_xre
ayant rendu l'invention accessible au

public.

3.2 Lorsqu’il s’agit de savoir si une
invention a été rendue accessible au
public du fait d’une utilisation _anté—_
rieure, c’est le critére susmentionne
qui doit &tre appliqué pour I'apprécia-
tion de la preuve des faits suivants :

|
|
|
!
x
|
r
|

(a) la date a laquelle a eu lieu I'utilisa-
tion antérieure (question "quand”),

(b) en quoi exactement a consisté: -
cette utilisation antérieure (question
"quoi”), et

(c) les circonstances dans Iesq_uelles
a eu lieu cette utilisation antérieure
(question de la confidentialite).

Livraisons a Sun-Lily ; revendication
11 du brevet en cause

33..

La premiére question a trancher est
celle du caractére confidentiel qu’au--
rait eu la livraison par Owens-lllinois
a Sun-Lily des matériaux constituant
les expéditions S1, S2 et S3 qui,
selon la requérante, auraient permis
la fabrication de plus de 10 millions
de manchons étiquetés ; la requé-
rante a soutenu qu’en eux-mémes ‘
ces matériaux constituaient une utili-
sation antérieure qui avait rendu I'in-
vention accessible au public. Les
preuves écrites concernant la ques-
tion de savoir ce qui avait été livré et |
quand cette livraison avait eu lieu |
sont particulierement longues, com- |
plexes et détaillées ; en revanche,
elles sont relativement succinctes
pour ce qui est de la premiére ques-
tion a trancher, revétant une impor-
tance décisive, celle de savoir si ces
livraisons provenaient d’une opéra-
tion commerciale de vente entre
deux sociétés sans lien de dépen-
dance, Owens-lilinois et Sun-Lily, ou
d’une opération réalisée dans le
cadre de quelque coentreprise (ayant
néanmoins un caractére commercial) |
qui impliquait que Sun-Lily soit sou-
mise a une obligation de secret ou
qui lui imposait expressément une
telle obligation. Dans ce dernier cas,
il n"est bien évidemment pas néces-
saire de trancher la question de
savoir "ce qui” avait été livré et
"quand” cette livraison avait eu lieu.

3.4 Selon le témoignage de M. Yoshi-'
da, qui n"a pas été contesté (Yoshida-
2), Sun-Lily était une société com-
merciale fondée dans le cadre d’une
coentreprise entre la société Owens-
lllinois et Mitsui Toatsu, une autre
société japonaise. Pour réfuter I’allé-
gation de I'intimée suivant laquelle
les livraisons & Sun-Lily avaient été
effectuées sous réserve que celle-ci
respecte une obligation de secret,
soit expresse soit automatique, résul-
tant directement ou indirectement de
la "parenté” de Sun-Lily, c’est-a-dire
de la coentreprise créée par la requé-
rante Owens-lllinois et la sociéte
japonaise, M. Yoshida s’est borné a
affirmer qu’en ce qui concernait ses
activités commerciales, Sun-Lily était
"indépendante” d’Owens-lllinois.

Lors de la procédure orale, la Cham-
bre a invité la requérante a expliquer
brievement quel était le contenu de
I"accord de coentreprise. Si le texte
de cet accord avait été communiqué
plus tot au cours de la procédure, il
aurait peut-étre été possible d’appor-
ter une réponse a une question
essentielle, celle de savoir s’il existait
ou non une obligation expresse de
secret entre Sun-Lily et I'un de ses

"parents”, ou il aurait été possible
tout au moins de tirer de cet accord
considéré dans son ensemble, et
notamment du préambule habituel
définissant les objectifs de la coentre-
prise, un certain nombre de conclu-
sions en ce qui concerne l'existence
probable d’obligations implicites de
secret. Malheureusement, la produc-

i tion de cet accord se faisait attendre ;
. en fait, le mandataire de la requé-

rante a reconnu qu’il n"avait jamais
vu le texte de I'accord de coentre-
prise, bien qu’il ait ensuite soutenu
que l'obligation de secret qui avait pu
étre prévue dans cet accord ne valait
pas pour ces livraisons qui avaient
été effectuées.

Etant donné qu’il n"a été fourni
aucune preuve de la nature et du
contenu de |I'accord ayant fondé
Sun-Lily, et qu’il ressort des décla-
rations de M. Yoshida, considérées
dans leur ensemble, que ce dernier
semble avoir été employé dans un
département technique de Sun-Lily, il
semble qu’on ne puisse guére se fier
a la connaissance que M. Yoshida
aurait eue de la nature et du contenu
de 'accord et de ses implications
légales. |l en résulte que ce témoi-
gnage, considéré dans son ensemble,
n’a pas suffisamment de poids pour
pouvoir répondre aux critéres rigou-
reux applicables dans la pratique en
matiére de preuve (cf. ci-dessus,
point 3.1), si bien qu’il ne saurait en
soi permettre de renverser la pré-
somption de I'existence dans cet
accord de coentreprise fondant Sun-
Lily d’obligations de secret ou de
clauses garantissant le respect du
secret imposées a Sun-Lily pour les
activités commerciales correspon-
dantes, comme c’est le cas normale-
ment dans un tel accord, qui vise &
protéger les fruits des activités de
recherche et de développement de
chacune des parties. En I'absence de
preuves contraires suffisamment
convaincantes, la Chambre est con-
duite la encore 4 admettre que ces
activités commerciales couvertes par
le secret englobaient les livraisons en
cause.

3.6 La requérante a fait valoir en
outre deux ensembles de faits con-
vaincants qui permettaient selon elle
de conclure que ces livraisons avaient
été effectuées entre des sociétés

ne dépendant pas I'une de l'autre.

3.5.1 En premier lieu, la grande quan-
tité de matériau livré, suffisante pour
confectionner plus de 10 millions de
manchons étiguetés, témoignait
d’une relation normale vendeur-ache-
teur. L'intimée a répliqué a cet argu-
ment en signalant que Sun-Lily tout
d'abord, puis NKG s’étaient livrées
régulierement a toute une série d’es-
sais sur le matériau livré, NKG étant




méme soumise par contrat a une
obligation expresse de secret pour
#|'utilisation de la machine” dont elle
avait besoin, ce qui, selon l'intimée,
montrait bien que les matériaux li-
vrés a Sun-Lily en étaient encore au
stade du développement. Selon elle,
dans un programme d’essais a gran-
de échelle, le nombre de manchons
étiquetés qui étaient fabriqués pou-
vait étre tout aussi important que
dans une vente normale, si bien que
les moyens de preuve invoqués par
la requérante ne répondaient pas aux
critéres en matiére de preuve définis
ci-dessus au point 3.1 pour les cas ou
il y a eu utilisation antérieure ayant
rendu l'invention accessible au pu-
blic.

La Chambre accepte 'largumentation
de l'intimée sur ce point, car 'on peut
raisonnablement nourrir des doutes
suffisamment importants au sujet
des conclusions que la fabrication de
ce grand nombre de manchons éti-
quetés — si tant est que 10 millions
constitue un chiffre élevé eu égard
aux dimensions du marché potentiel/
effectif des bouteilles — permet de
tirer quant a la nature exacte des
relations juridigues existant entre les
deux sociétés.

Dans le méme ordre d’idées, il est
clair également que l'obligation de
secret a laquelle était soumise NKG
pour l'utilisation de ses machines
devait valoir aussi pour la nature
méme du matériau que la machine
servait a fabriquer, étant donné qu'il
n’aurait pas été possible d’utiliser ces
machines sans avoir une connais-
sance approfondie des propriétés du
matériau lui-méme.

3.5.2 Second argument sur lequel
avait insisté la requérante, Sun-Lily
avait également testé a I'époque des
matériaux que d’autres fournisseurs,
sans aucun doute des concurrents
d’Owens-lllinois, lui avaient soumis
pour essai, dans |'espoir de décro-
cher par la suite des commandes.

|l s’agissait la d'une situation tout a
fait normale. |l arrive fréquemment
en effet que dans I'espoir de décro-
cher des commandes, les fournis-
seurs d’'un matériau soumettent des
échantillons de leur marchandise a
des utilisateurs possibles, et, inversg-
ment, que des utilisateurs aient envie
de tester des échantillons de produits
provenant de leurs concurrents.

De méme, il n’est pas inhabituel que
des fournisseurs de matériaux proté-
gent par des accords de secret les
fruits des activités de leurs propres
départements de recherche et de
développement, ceci afin de les -
préserver des effets dont traite la

"springboard doctrine”? bien connue
des juridictions anglo-saxonnes, dans
le cas présent les juridictions des
Etats-Unis, ou la requérante a son
siége et exerce ses activités. |l en
résulte que |'existence d’'essais effec-
tués “en toute indépendance” par
Sun-Lily sur les manchons étiquetés
fabriqués par des concurrents de la
requérante dans ces conditions habi-
tuelles, essais dont I'existence n'a
pas été contestée par la requérante
pendant toute la durée des procé-
dures d’opposition et de recours,
plaide plutét en faveur que contre
I'existence d’essais semblables dans
des conditions de secret entre
Owens-lllinois et Sun-Lily. Il n’est
certainement pas possible d’arguer
de maniére crédible de I'existence de
ces essais pour conclure a I'existence
de relations d’un total libéralisme ou
d’une totale indépendance entre ces
deux sociétés, qui étaient liées par
les clauses d’un accord de coentre-
prise. C’'est ainsi que Sun-Lily, tout en
étant libre de tester divers manchons
étiquetés pour les comparer, n’était
pas libre de divulguer leur compo-
sition & quiconque.

Ce moyen de preuve invoqué par la
requérante ne peut donc pas non
plus étre retenu.

3.6 Par conséquent, la Chambre esti-
me que la requérante n’a pas respec-
té les critéres fixés en matiére de
preuve lorsqu’elle s’est efforcée de
montrer que I‘une guelconque des
expéditions S1, S2 et S3 ou que ces
trois expéditions provenaient d’'une
opération normale de vente qui
s’était déroulée entre las partenaires
indépendants qu’étaient selon elle la
requérante et Sun-Lily. Ces argu-
ments sur lesquels s’était appuyée
I'opposante pour objecter que I'in-
vention avait été rendue accessible
au public du fait d’une utilisation
antérieure ne sauraient donc étre
retenus.

Livraisons a Gerresheimer ;
Revendication 11 du brevet en cause

3.7 Alors que |'accord de coentreprise
avait crée des relations spéciales
entre Owens-lllinois et Sun-Lily, il
ressort clairement des preuves four-
nies au sujet des livraisons d’'Owens-
Illinois a Gerresheimer (expéditions
G1, G2 et G3) que ces livraisons ont
eu lieu dans le cadre d’une opération
normale de vente entre partenaires
indépendants, vente 3 la suite de
laquelle, a la réception des marchan-
dises, I'acheteur acquiert la pleine
propriété des marchandises livrées
sans étre lié par des obligations anté-

2 Ndt: la "springboard doctrine” traite de I'utilisation
illicite faite par une personne d'informations confiden-
tielles obtenues dans le domaine technique par ex.

4

rieures de I'ancien propriétaire, telleg
que l'obligation de secret. La encore,
ceci permet de tirer des conclusiong
au sujet de |'état de la technique quij
avait été rendu accessible au public
au sens de |'article 64(2) CBE.

3.8 En ce qui concerne les dates aux-
quelles Gerresheimer aurait regu les.
matériaux constituant les expéditions
G1, G2 et G3, il n"a été produit aucun
document indiquant une date pré-
cise. Les documents soumis avec la
déclaration de M. Kricheldorf {an-
nexes 1a 3) permettent cependant de

. conclure avec une quasi-certitude

' que ces matériaux étaient tous en la
possession de Gerresheimer avant le
14 janvier 1982 :

en particulier :

Au vu de I'ensemble de ces moyens
de preuve, la Chambre conclut que
Gerresheimer avait regu les maté-
riaux en cause avant le 14 janvier
1982.

3.9 Enfin, derniére question litigieuse
a trancher a propos de I'utilisation
antérieure qui aurait rendu accessi-
bles au public les matériaux des
expéditions G1, G2 et G3, il convient
de se demander quels étaient exacte-
ment ces matériaux.

La requérante a admis au cours de la
procédure orale ne pas avoir produit
de compte rendu d’essais se rappor-
tant directement aux différents mate-
riaux dont étaient composées ces
expéditions ; au lieu de cela, elie s’est
bornée a citer ce qui avait simple-
ment été affirmé dans la partie 2 de
Kara-3, a savoir que tous les maté-
riaux de ces expéditions avaient été
produits sur la méme machine 3
Toledo, Ohio et avaient été fabriqués
conformément au "Manuel”.

Pour les raisons exposées ci-aprés,
les documents écrits que la requeé-
rante avait produits pour montrer
que les matériaux livrés présentaient
toutes les caractéristiques prévues
dans la revendication 11 du brevet en
cause ne peuvent étre considérés
comme suffisamment convaincants
ni probants.

3.9.1 Rétractibilité relative du film en
mousse et du film sans mousse

oen

3.9.2 Rétractibilité dans le sens de
I'écoulement (sens de la machine)

3.9.3 Rétractibilité dans le sens de la
largeur (sens transversal)

Je—




9.4 Ainsi, il ne peut étre considéré
ue les critéres qui ont été posés ci-
essus au point 3.1 sont respectés
ans le cas des preuves produites par
i requérante pour montrer que les
1atériaux testés par Owens-lllinois le
septembre 1981 présentaient les
aractéristiques de retrait prévues
ans la revendication 11.

.10 En conséquence, la Chambre ne
eut retenir non plus I'objection que
1 requérante avait formulée a I'en-
ontre de la nouveauté de I'objet de
1 revendication 11 au motif que,
elon elle, la livraison des matériaux
omposant les expéditions G1, G2 et
i3 constituait une utilisation anté-
eure qui avait rendu l'invention
ccessible au public.

ivraisons au Laboratory of Forming
lastics, a Furubayashi Shiko, a NKG
t a Tokyo Canada Dry ;

avendication 11 du brevet en cause

soir annexe L de Kara-2, annexe
L-5 de Yoshida-1 ; annexe SL-4 de
oshida-1 ; déclarations sous ser-
ient Taka-1 et Taka-2)

.11 Pour les raisons qui viennent
‘étre exposées, la Chambre peut
stimer, sans avoir a faire appel a
‘autres considérations allant dans le
1éme sens (obligation de secret,
ossibilité de déterminer sur les
nanchons rétractés les caractéris-
iques de retrait du stratifié avant le
etrait), que les livraisons susmen-
ionnées n’ont pas permis une
tilisation antérieure qui aurait rendu
ccessibles au public les stratifiés
elon la revendication 11 du brevet
N cause.

ivraisons a Fintérieur des USA ;
evendication 11 du brevet en cause

.12 Les preuves de ces livraisons ont
ité produites a un stade tardif de la
yrocédure de recours.

1.12.1 La Chambre conclut, comme
ians la décision T 1002/92 (7° para-
yraphe du point 3.4 des motifs), que,
{ans la procédure devant les cham-
res de recours, les faits et justifica-
ions nouveaux qui vont au-dela de
:eux qui ont été invoqués dans |'acte
Yopposition a "appui des motifs sur
esquels I'opposition se fonde, con-
ormément a la régle 55c) CBE, ne
jevraient étre admis qu’a titre tout a
‘ait exceptionnel dans la procédure,
;i ces nouveaux moyens se révelent
Yemblée éminemment pertinents, en
:e sens que |’on peut raisonnable-
nent s’attendre a ce qu’ils changent

I'issue de |'affaire et fassent ainsi
obstacle au maintien du brevet atta-
que.

3.12.2 Alors que dans les déclarations
sous serment de MM. Blackwelder,
Syperski, Hinckley et Karabedian

(= Kara-4), ainsi que dans les annexes
qui les accompagnent, il est fait un
long rappel de I'histoire de la mise au
point par Owens-lilinois du matériau
coextrudeé Plastishield, la seule preu-
ve concréte qui y est donnée de
Vexistence alléguée des livraisons de
matériaux étiquetés en polystyréne
coextrudé sont des photocopies de
factures adressées par la société “Lily

- 0l, Division of Owens-lilinois” aux
- sociétés Laurens Glass Co. et Brock-

way Glass Co. (déclaration sous
serment de M. Hinckley, respective-
ment annexes A1a A3,B1aB3,C1a
C3, et annexes D1 a D3 et E1 3 E3).

Ces factures ne fournissent toutefois
que de maigres informations au sujet
de ce qui avait été vendu, telles que
les indications "CO-EXT REX RT BR”,
”"CO-EXT SPRITE” OU "CO-EXT
MELLO YELLO".

3.12.3 Ces moyens de preuve étant
bien trop vagues et insignifiants, la
Chambre ne peut en conclure que le-
matériau livré avait effectivement éte
fabriqué conformément aux spéci-
fications du “Manuel” ou bien ace
que prévoit le texte actuel de la
revendication 11.

3.12.4 La requérante n’a pu ainsi
montrer que ces moyens de preuve
déposés tardivement étaient suffi-
samment pertinents pour ce qui est
de la question de la nouveauté de
I'objet de la revendication 11 du
brevet en cause, c’est-a-dire perti-
nents au point de faire trés probable-
ment (ou probablement) obstacle au
maintien du brevet (cf. décision

T 1002/92 citée supra).

3.12.5 En appilication de {'article
114(2) CBE, il ne sera donc pas tenu
compte dans la procédure de recours
de ces moyens qui ont été produits
tardivement.

3.13 Par conséquent, il convient de
rejeter totalement I'objection selon
laquelle I'objet de la revendication 11
du brevet en cause est dépourvu de
nouveauté, du fait qu’il aurait été
rendu accessible au public par une
utilisation antérieure. :

Revendications indépendantes
1et10 ‘

3.14 Bien que les considérations qui
précédent se rapportent 3 I'objet de
la revendication 11 du brevet en cau-
se, elles valent également pour |'ob-

* jet des revendications indépendan-

tes 1 et 10, qui comportent les
mémes caractéristiques de structure
et de retrait que I'objet de la reven-

_ dication 11, caractéristiques qui ont
i amené la Chambre a conclure que la

nouveauté de |'objet de cette reven-
dication n’était pas détruite du fait
d’une utilisation antérieure qui aurait
rendu l'invention accessible au
public.

Objections basées sur les documents

. existant en la matiére

4, ..

4.1 Document (5)

5. Nouveaute

La Chambre conclut des faits qui
viennent d’étre rappelés au point qui
précéde que dans toutes les revendi-
cations indépendantes du brevet en
cause, |'objet de la revendication est
nouveau par rapport a celui divulgué
dans le document constituant I’état
de la technique e plus proche (docu-
ment 5).

6. Le probléme et sa solution

6.1 Le probléme que vise a résoudre
l'objet des revendications de produit
1 et 11 du brevet en litige, a partir de
I’enseignement du document (5), est
celui de la réalisation d’un stratifié
composite semblable 3 celui divulgué
dans ce document, pouvant étre uti-
lisé pour la fabrication de manchons
qui peuvent étre thermorétractés de
maniére a recouvrir des bouteilles,
ledit stratifié comprenant une couche
de polystyréne mousse thermorétrac-
table, la surface extérieure du stratifie
(c’est-a-dire la surface & I'opposé de
la paroi du récipient lorsqu’un man-
chon formé a partir du stratifié est
thermorétracté de maniére a recou-
vrir un récipient (tel qu’une bouteille),
devant avoir une bonne imprimabilité
et - lorsque le manchon a été rétracté
de maniére a recouvrir un récipient -
devant étre lisse et unie.

En ce qui concerne la revendication
de procédé 10, un autre aspect du
probléme était la mise au point d’'un
procédé pour la fabrication d’un tel
stratifié. :

6.2 Selon le brevet en cause, la solu-
tion du probiéme ci-dessus consiste,
dans le cas des revendications de
produit 1 et 11, a utiliser du poly-




styréne comme matériau de la
souche sans mousse, en faisant en
sorte que cette couche présente une
certaine (faible) capacité de retrait ;
dans le cas de la revendication de
procédé 10, un autre élément de la
solution est la fabrication du stratifié
3 deux couches par coextrusion.

6.3 Il ressort de fa description du bre-
vet en cause que les stratifiés prépa-
rés conformément aux revendica-
tions indépendantes de ce brevet ont
de trés bonnes caractéristiques d’im-
primabilité et que les manchons
fabriqués a partir des ces stratifiés
ont une surface extérieure lisse et
unie (page 7, ligne 51 ; page 10,
tableau I}, essai 1; page 15, lignes
44 a 46). Il apparait que, combinée
avec les autres mesures prises, la
technique de coextrusion permet
d’obtenir ces propriétés intéres-
santes des stratifiés.

Au cours de la procédure orale, la

requérante a admis que la couche de

; polystyréne sans mousse des strati-

i fiés du brevet en cause présentait

une meilleure imprimabilité et que

. ceci n’était pas en accord avec le con-

tenu du document {5}, lequel, en fait,

I déconseiliait 'impression directe de

" |a surface extérieure du stratifié en
recommandant que {'impression soit
recouverte par un film protecteur de
la couche sans mousse. De méme, ii

. est évident, et la requérante ne l'a

_ d'ailleurs pas contesté, que du fait de
la tension créée par le procédé de

- rétractation, la rétractabilité de la
couche sans mousse contribuait a
empécher la formation des inégalités

. de surface qu’aurait pu engendrer un

deésequilibre entre les rétractabilités

de la couche en mousse et de fa

couche sans mousse.

' En Vabsence de preuve du contraire,

: la Chambre admet que les mesures

E prévues dans les revendications 1, 10

. et 11 du brevet en cause permettent

" effectivement de résoudre sous tous

. ses aspects le probleme technique
susmentionné.

7. Activité inventive qu'implique I'ob-
jet des revendications indépendantes
1, 10et 11

7.1 Le document {5} lui-méme ne
saurait en rien inciter 'homme du
maétier a utiliser une couche sans
mousse en polystyréne a la place de
la couche sans mousse a base d’une
composition de polymére d’éthyléne
utilisée selon ce document.

7.2 Au cours de la procédure écrite, la
requérante s’est fondée sur le docu-
ment (4) pour montrer qu’un homme
i du métier spécialisé dans les tech-

; niques de '’emballage connaissait
)

!

i
|
{
|
i
/
I

bien les stratifiés comprenant une
t couche cellulaire et une couche non

|
!

| Bien qu’il soit exact que le document
{4} divuigue un matériau d’emballage

" stratifié comprenant une couche

" intérieure en mousse de polystyréne

1 et deux couches opposées {(extérieu-

: res) sans mousse composées d’'un

- copolymeére de styréne et de buta-

: diéne (revendications 1et4 36 ;

, page 2, lignes 16 a 47), ce matériau

1 est supposeé rigide comme les strati-

i fiés en carton qu’il remplace, mais

' sans la tendance de ces derniers 3

| absorber les liquides (page 1, lignes

118 437 ; page 2, lignes 114 & 122).

I

' Dans le document (4), il n’est nulle-
ment question des caractéristiques
de retrait des stratifiés ni par consé-
quent du probléme de {'obtention,
aprés |'étape de rétractation, d’'une
surface lisse et unie ; il n'y est pas

. question non plus des caractéristi-
ques d’imprimabilité des couches

' sans mousse.

Ce document ne saurait par consé-
quent inciter 'homme du métier a
utitiser du polystyréne au lieu du

" composé de polymére d’éthyléne

comme matériau de la couche sans
mousse des stratifiés divulgués dans
le document (5).

Pour cette raison, la Chambre ne
saurait retenir I'objection selon
laquelle les revendications 1 et 11
n‘impligquaient pas d’activité inven-
tive par rapport aux documents (4)
et () considérés en combinaison.

7.3 Cependant, pour compléter les
caractéristiques qui manquaient dans
la divulgation du document (5) et
prouver que Vinvention n‘impliquait
pas d’activité inventive, la requérante
s’est fondée également sur les faits
qu’elle avait invoqués pour montrer
que I'objet de l'invention avait été
rendu accessible au public en raison
d’une utilisation antérieure. Elle a
soutenu qu’il ne faisait aucun doute
que des stratifiés en polystyréne
coextrudé composeés d’une couche
de mousse de polystyréne et d’'une
couche sans mousse de polystyréne
avaient été livrés a Gerresheimer
avant le 14 janvier 1982 (date de la
premiére priorité du brevet en cause),
sans que cette société soijt tenue de
respecter le secret. Ces stratifiés fai-
sant donc partie de I’état de la tech-
nique visé a l'article 54(2) CBE, un

cellulaire, toutes deux en polystyréne.

homme du métier aurait eu connais-
sance de leurs bonnes qualités d’'im-
primabilité, ce qui 'aurait incité a
remplacer, dans les stratifiés du
document {5), la.couche non cellu-
faire a base d’'un composé de poly-
meére d’éthyléne par une couche sans
mousse a base de polystyréne.

Bien qu’a premiére vue cet argument
paraisse assez convaincant, il ne peut
pas non plus étre retenu par la Cham-
bre, ceci pour les raisons suivantes :

7.3.1 Dans les expeditions G1, G2 et

. G3, les matériaux dont on peut
. admettre gu'ils étaient en possession
- de Gerresheimer et dont la compo-

sition et la structure interne avaient
éteé ainsi rendues accessibles au
public au sens ou 'entendait la Gran-
de Chambre dans son avis G 1/92 (JO
OEB 1993, 277) étaient des stratifiés
comprenant deux couches de poly-
styréne, I'une sans mousse et ’'autre
en mousse, cette derniére ayant une
peau superficielle plus épaisse du
coté opposé au coté collé a la couche
sans mousse et les deux couches du
stratifié présentant certaines caracté-
ristiques de rétractation qui pour-
raient ou non étre couvertes par les
définitions données dans les reven-
dications 1, 10 et 11 du brevet en
cause.

7.3.2 Au point C de ta déclaration de
M. Kricheldorf, les affirmations selon
lesquelles

- les feuilles avaient été imprimées
par la société Cito Kunststoff und
Verpackung GmbH en vue d’étre
utilisées comme manchons étiquetés
entourant des bouteilles en verre,

- des bouteilles avaient été sous son
contrdle recouvertes par un manchon
étiqueté dans I'usine de Disseldorf
de Gerresheimer, et

— un certain nombre de bouteilles
ainsi recouvertes avaient été livrées
a Teutoburger Mineralbrunnen en
1981,

ne sont pas étayées par un document
écrit susceptible d’en apporter une
confirmation ou d’en prouver la
véracité, alors que vu le caractére
subjectif de ce type de déclaration,
une confirmation écrite serait néces-
saire, compte tenu notamment des
dix années qui se sont écoulées
depuis la date & laquelle les faits se
seraient produits jusqu’a la date a
laguelle ont été fournies les preuves
correspondantes.

La requérante n’est donc pas parve-
nue a prouver que les stratifiés en
polystyréne coextrudés des expédi-
tions G1, G2 et/ou G3 avaient été




livrés a Cito Kunststoff und Verpak-
kung GmbH avant le 14 janvier 1982.
Elle n’a pas pu prouver non plus que
les bouteilles recouvertes d’'un man-
chon étiqueté avaient été livrées a la
société Teutoburger Mineralbrunnen
avant cette date. La société Cito
Kunststoff und Verpackung GmbH
étant liée par contrat 8 Gerresheimer
pour 'impression d’étiquettes, il est
par ailleurs raisonnable de penser
qu’elle n’était pas libre de divulguer
les connaissances qu’elle avait
acquises en effectuant des travaux
rémunérés pour le compte de
Gerresheimer, mais qu’elle était au
contraire soumise a une obligation
de secret, soit explicite, soit implicite,
comme il est normalement d’usage
en affaires dans ce type de trans-
actions.

7.3.3 ll résulte de ce qui précéde que
les moyens produits par la requéran-
te ne permettent pas a celle-ci de
prouver que les manchons étiquetés
imprimeés fabriqués avec les maté-
riaux des expéditions G1, G2 et G3
étaient déja dans le domaine pubilic
avant le 14 janvier 1982.

7.3.4 Dans l'avis G 1/92, la Grande
Chambre, aprés avoir constaté au
point 1.4 que :

“Tout enseignement technique a
essentiellement pour objet de per-
mettre a ’'homme du métier de fabri-
quer ou d’utiliser un produit donné
en appliquant cet enseignement.
Lorsque celui-ci découle d’un produit
mis sur le marché, 'homme du
meétier doit compter sur ses connais-
sances techniques générales pour
réunir toutes les informations lui
permettant de préparer ledit produit.
Si I’'homme du métier parvient a
découvrir la composition ou la
structure interne du produit et a la
reproduire sans difficulté excessive,
alors le produit et sa composition ou
sa structure interne sont compris
dans |'état de la technique.”

poursuit au point 3 :

”Peut-étre convient-il d’ajouter qu’en
soi, un produit accessible sur le mar-
ché ne divulgue rien d’autre, impli-
citement, que sa composition ou sa
structure interne. Les caractéristiques
extrinséques, qui n’apparaissent que
lorsqu’il y a interaction entre le pro-
duit et des conditions externes spéci-
fiquement choisies, par exemple des
réactifs ou des produits du méme
genre, afin d’obtenir un effet ou un
résultat particulier ou de découvrir
des résultats ou moyens potentiels,
conduisent au-dela du produit en soi,

{
dans la mesure ol elles dépendent

de choix délibérés. Des exemples

| typiques sont I'utilisation comme
produit pharmaceutique d’une subs-
tance ou d’une composition connue
(cf. article 54(5) CBE), ou l'utilisation
d’un composé connu dans un but

| précis reposant sur un effet techni-
gue nouveau (cf. G 2/88, JO OEB
1990, 93 et 469). En conséquence, de
telles caractéristiques ne peuvent
étre considérées comme ayant déja
été rendues accessibles au public.”

. En accord sur ce point avec les pas-

. sages précités de I'avis G 1/92, la
Chambre conclut que I'imprimabilité

, des matériaux composant les expédi-
_tions G1, G2 et G3 n’était pas une
propriété qui avait pu étre divulguée

, au public du simple fait de la livrai-

| son de ces matériaux a Gerreshei-

© mer, étant donné qu'il s’agit la mani-

~ festement d’une caractéristique

" extrinséque supposant une interac-

" tion avec des conditions externes
spécifiquement choisies.

La Chambre renvoie également a ce
propos a la décision T 267/92 du

4 juin 1996 (non publiée au JO OEB),
dans laquellie il avait été constaté que
la résistance au cisaillement a courte
portée SBSS (short-beam shear
strength) d’un matériau composite
renforcé par des fibres, de méme que
la résistance a la traction et la limite
d’élasticité du matériau formant la
matrice du matériau composite
devaient étre considérées comme
des propriétés extrinséques, étant
donné qu’elles dépendaient d'une
interaction avec un milieu environ-
nant externe. }| avait été jugé par
conséquent qu’un paramétre faisant
intervenir un rapport entre les
valeurs de ces propriétés ne faisait
pas partie du contenu implicite de la
divulgation d’'un document antérieur
qui exposait par ailleurs les caracté-
ristiques essentielles de I'objet consi-
déré (cf. points 4.6.2 a 4.7 des motifs
de {adite décision).

7.3.5 Etant donné que, comme la
Chambre I'a constaté ci-dessus au
point 7.3.3, les manchons étiquetés
imprimés fabriqués avec les maté-
riaux des expéditions G1, G2 ou G3
ne faisaient pas partie de |’état de la
technique accessible au public avant
le 14 janvier 1982, et que, comme il
en a été discuté ci-dessus au point
7.3.4, 'imprimabilité desdits maté-
riaux ne faisait pas partie elle non
plus du domaine public avant cette
date, la Chambre en conclut qu’a
'époque, I'homme du métier ne dis-
posait d’aucune information au sujet
de I'imprimabilité des matériaux
composant les expéditions G1, G2
et G3.




7.3.6 Par conséquent, I’homme du
meétier qui, connaissant les matériaux
livrés a Gerresheimer, aurait vouiu
améliorer I'imprimabilité du matériau
stratifié selon le document (5) (la
recherche d’une telle amélioration
était I'un des aspects du probleme
qu’entendait résoudre la présente
invention (voir point 6.1 ci-dessus))
ne pouvait avoir l'idée de remplacer -
ou d’essayer de remplacer par du
polystyréne le composé de polymeére
d’éthyléne de la couche sans mousse
du stratifié selon le document (5).

7.3.7 En ce qui concerne |'autre
aspect du probleme gu’entendait
résoudre I'objet du brevet en cause, a
savoir /'obtention d’une surface lisse
et unie de la couche non cellulaire du
matériau rétracté recouvrant des
bouteilles (voir a nouveau le point 5.1
ci-dessus), il s’agit Ia encore d’une
caractéristique extrinséque, que I'on
ne peut connaitre que s'il y a inter-
action avec des conditions extérieu-
res (retrait thermique). En outre,
comme la Chambre I’a signalé
ci-dessus, il apparait encore fort
douteux que Gerresheimer ait été
réellement en possession avant le

14 janvier 1982 d'un matériau éti-
queté rétracté pour 'emballage de
bouteilles.

Appliguant les critéres qui ont été
définis en matiére de preuve (cf. ci-

. dessus, point 3.1), la Chambre con-
clut qu’il ne peut étre considéré que
les propriétés de surface du matériau
étiqueté rétracté pour 'emballage
des bouteilles faisaient partie du
domaine public avant cette date.

Par conséquent, avant la date de

. priorité du 14 janvier 1982, 'homme
du métier qui connaissait les mateé-
riaux composant les expéditions G1, .
G2 et/ou G3 ne pouvait a partir de la

. se faire la moindre idée des caracté-
ristiques que pouvaient présenter ces
matériaux aprés avoir été rétractés
de maniére a recouvrir des bouteilles,
4 savoir |'aspect lisse et uni de la
surface.

7.3.8 Il en résulte que I’'homme du
métier qui aurait cherché a résoudre
sous tous ses aspects le probléme
ayant trait au produit a obtenir n'au-
rait pu, connaissant les matériaux qui
avaient fait selon la requérante I'objet
d’une utilisation antérieure ayant
divulgué l'invention au public, en
déduire qu’il valait mieux choisir le
polystyréne comme matériau des
couches sans mousse du stratifie,
plutét que les composés de poly-
meére d’éthyléne utilisés selon le
document (5).

- En conséquence, 'objet des revendi-

cations indépendantes de produit 1 et
11 du brevet en cause ne découlait

" pas a I'évidence de la divulgation

contenue dans le document apparte-
nant a |'état de la technique le plus
proche (document 5), considérée en
combinaison avec les informations
concernant les caractéristiques sus-
mentionnées des matériaux des

| expéditions G1, G2 et G3, lesquels

devaient étre considérés comme
devenus accessibles a I’lhomme du
métier, en vertu de |'article 54(2) CBE.

7.3.9 li y a lieu de tirer les mémes
conclusions dans le cas de la reven-
dication indépendante de procédé 10,
dans laquelle les caractéristiques
essentielles, présentées sous la for-
me de définitions en termes de des-
tination ou de fonction, sont les
mémes que dans les revendications
let 11.

7.4 Par conséquent, il convient de
rejeter comme mal fondées toutes les
objections, rappelées ci-dessus, que
la requérante avait formulées 3 I'en-
contre de |'objet des revendications
indépendantes 1 et 11, jugé par elle
évident.

7.5 Les revendications 2 a 10 dépen-
dant de la revendication indépendan-
te 1, et les revendications 124 13
dépendant de la revendication indeé-
pendante 11, les objections formu-
lées a I'encontre de ces revendica-
tions dépendantes doivent elles aussi
étre considérées comme mal fon-
dées.

8. En résumé, ducune des objections
soulevées par la requérante, avec
preuves a I'appui, ne saurait faire
obstacle au maintien du brevet sans
modification.

En conséquence, le recours doit étre
rejeté.
Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme
suit :

Le recours est rejeté.




