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réservé a I'OEB
V. - L'opposition est formée contre le brevet

— dans son ensemble Ix

— dans la limite des revendi-
cations n°

VI. Motifs d'opposition :
L'opposition est fondée sur les motifs mentionnés ci-aprés :

{a) I'objet du brevet eurapéen n'est pas brevetable (art. 100(a) CBE),
pour les motifs suivants :

— défaut de nouveauté (art. 52(1) et 54 CBE)

— défaut d'activité inventive (art. 52(1) et 56 CBE)

— autres motifs excluant la
brevetabilité, a savoir art.

[ 1 B

(b} le brevet europeen n'expose pas !'invention de fagon suffisamment claire et complete
pour qu'un homme du métier puisse I'exécuter (art. 100(b) CBE ; cf. art. 83 CBE). l:

(c) I'objet du brevet européen s'étend au-dela du contenu de la demande/demande initiale
telle qu'elle a été déposée (art. 100(c) CBE; cf. art. 123(2) CBE). I:

VIl. Exposé des faits et motifs
(regle 55(c) CBE) X

fait I'objet de la déclaration ci-jointe {(Annexe 1)

VIIl. Autres requétes

Je requiers la tenue d'une procédure orale selon I'Art. 116 CBE dans le cas ol la division
d'examen n'envisage pas de revoquer le brevet attaqué dans son ensemble.

OEB Form 23002 04.93 (int. ad. 12/97) 2




réservé & |'oenj. [
X. Paiement de la taxe d'opposition

IX' comme indiqué sur le bordereau de réglement de taxes et de frais (OEB Form 1010) ci-joint

[

Xl. Relevé des pieces

Annexe Nombre d'exemplaires
n°

0 X] Formulaire d'opposition

[Z] eum
1 & Exposé des faits et motifs (cf. VIL.) IZ] (2 au moins)
2 Copies des justifications invoquées (cf. IX.)
2a — Publications ‘Zl {2 au moins pour chaque)
2b D — Autres pigces |_—_] (2 au moins pour chaque)
3 |___| Pouvoir(s) signé(s) (cf. IV} |—_—__—l
4 D Borderau de réglement de taxes et de frais (cf. X.)
5 D Cheque [:]
6 l_—_’ Feuille(s) additionnelle(s) I:] (2 au moins pour chaque)
7 I:] Autres pieces (veuillez préciser) ':

Xll. Signature
de I'opposant ou du mandataire

Liew Madrid
Date |e 7/4/2000
(signature)

José Mellado

Prire de dactylographier le nom du (des) signataire(s). S'il s'agit d'une personne morale, la position occupée au sein de celle-ci par le oules signataire(s)
sera indiquée a la machine a écrire.
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Abréviations utilisées

Al = Activité inventive

HdM = homme du métier

Edt = état de la technique

RX ou revX = revendication X

z
' l i ‘r i '

Les annexes A2 (version allemande), A4 (version francaise) et A5 (version frangaise) sont
citées comme état de la technique au titre de I'A 54(2) CBE.

Une attestation sur I'honneur de M. Christian Fouquet, attestant qu'il a utilisé

e des chaussures et des semelles selon R1 et R5

o le 14/8/94

» lors d'une escalade de la face nord du Vignemale dans les Pyrénées en présence
d'autres escalateurs qui ont pu assister a I'échange de la semelle, ces escalateurs
n'étant tenus par aucun accord de confidentialité.

Cette attestation, citée ci-apres sous la référence A6, sera fournie ultérieurement. Elle est
citée comme état de la technique au sens de I'A 54(2). M. Fouquet pourra étre cité
comme témoin.

Une copie de la page de garde de la demande de priorité, qui sera fournie ultérieurement
(A7) indique que la demande US 163 946 dont la priorité est revendiquée est une

demande «continuation-application» d'une demande déposée le 7/9/89 et qui a été entre-
temps abandonnée.

Il ressort donc de A7, que la demande US 163 946 n'est pas une 1ére demande au sens
de I'A 87(4) puisque la demande initiale du 7/9/89 n'a pas été retirée sans laisser
subsister de droits. Par conséquent, toutes les revendications ont pour date effective de
dépébt la date de dépot de la demande EP attaquée, soit donc le 20/2/95.

L'annexe A3 (version francgaise) est citée comme état de la technique selon I'A 54(3) pour
I'ensemble des états désignés communs, a savoir AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI.

Il R1

Remarqgue préliminaire :
R1 revendique une chaussure, en particulier une chaussure d'escalade. Les expressions

du genre «en particulier» n'ont pas d'effet limitatif sur la portée de la revendication, ce qui
revient a dire que la caractéristique qui suit doit étre considérée comme entiérement
facultative (Directives C Il 4.6)




1)

2)

Défaut de nouveauté selon A 54(2) par rapport 4 A2

De A2, on connait une chaussure ayant
+ une partie inférieure correspondant substantiellement a la surface plantaire et
solidement fixée a la partie supérieure (chaussure de sport, p 25 | 25)
» une semelle interchangeable (20) en matiére élastique (p 25, | 26) comprenant
- une bordure élastique (22, 24) qui a l'usage entoure une partie de la partie
supérieure (p 25, | 26-29)
- un dessous (32, 34) plaquée contre la partie inférieure de telle sorte que la
partie supérieure s'emboite dans la semelle (p 26 | 9-11, et fig 2)

Par conséquent, toutes les caractéristiques (a I'exception de la caractéristique
facultative) de R1 sont connues de A2, dénuant I'objet de R1 de nouveauté.

Défaut de nouveauté selon I'A 54(2) par rapport a A4

De A4, on connait une chaussure ayant

« une partie inférieure correspondant substantiellement a la surface plantaire
solidement a la partie supérieure (chaussure de sport)

« une semelle interchangeable en matiére élastique (p 33, | 18) comprenant

- une bordure élastique (1,2,3,4) qui a l'usage entoure une partie de la partie
supérieure (la bordure latérale (1) correspond au moins a I'épaisseur de la
semelle, le capuchon (3) vient couvrir la pointe de la chaussure ; les deux
bandes (2) passent sur le cou-de-pied ; le renfort (4) est allongé vers le haut
jusqu'a la hauteur du talon (p 33, | 18-22)

- et un dessous plaqué contre la partie inférieure de telle sorte que la partie
supérieure s'emboite dans la semelle (cf fig 2, p 33 | 18-23 selon lesquelles la
partie supérieure de la chaussure s'emboite entre le capuchon (13) et le renfort
(14) sous les languettes (2) et entre la bordure latérale quand elle dépasse
I'épaisseur de la semelle)

Par conséquent, toutes les caractéristiques (a I'exception de la caractéristique
facultative) de R1 sont connues de A4, dénuant I'objet de R1 de nouveauté.

Défaut de nouveauté selon A 54(2) par rapport a A6

De A6 on connait une chaussure d'escalade comprenant

« une partie supérieure et une semelle (qui, il va de soi, sont solidement fixées l'une
a l'autre)

« une semelle interchangeable élastique

« la partie supérieure de la chaussure et la semelle interchangeable adhérant l'une
a l'autre (ce qui implique que le dessous de la semelle interchangeable est
plaquée contre la partie inférieure de la chaussure, sans quoi la combinaison
chaussure/semelle interchangeable ne marcherait pas)

Par conséquent, toutes les caractéristiques de R1 sont connues de A6, dénuant
I'objet de R1 de nouveaute.




4) Défaut de nouveauté selon A 54(3) par rapport & A3
De A3 on connait une chaussure d'escalade ayant
 une partie inférieure (2) correspondant substantiellement a la surface plantaire et
solidement fixée & la partie supérieure (1) par collage (p 29, 1 22-23)
» une semelle interchangeable (3) en matiére élastique (p 30, | 1 : caoutchouc =
matiére élastique) comprenant
- une bordure élastique qui a I'usage entoure une partie de la partie supérieure (1)
(cf dessin et p 29, | 24-25)
- un dessous (3) plaqué contre la partie inférieure (2) de telle sorte que la partie
supérieure (2) s'emboite dans la semelle (3) (cf dessin, p 29 | 27-29).

Par conséquent, toutes les caractéristiques de R1 sont connues de A3, dénuant
I'objet de R1 de nouveauté pour les états désignés communs.

5) Défaut d'Al selon A56 par rapport & A2 ou A4

En supposant que la division d'examen considére que les chaussures divulguées
dans A2 ou A4 n'ont pas une partie inférieure correspondant substantiellement a la

-----

d'alpinismes ayant une semelle remplacable (p 4 | 10-12) et connaissant les semelles
interchangeables de A2 ou A4 de transposer cet enseignement connu pour le méme
but, en particulier pour les chaussures de sport, aux chaussures d'alpinisme pour
obtenir la chaussure de R1.

6) Défaut d'Al selon A56 par rapport a A6
Si la division d'examen considére que la derniére caractéristique de R1 n'est pas
implicitement divulguée dans A6 il faudra bien reconnaitre que dans ce cas I'HdM
rajouterait cette caractéristique a la chaussure de A6 pour en augmenter l'efficacité,
car il est impératif que la semelle interchangeable soit plaquée contre la semelle de
la chaussure sinon l'escalateur perd une grande partie de ses sens tactiles.

LR

N

R2 dépend de R1

1) Défaut de nouveauté selon A 54(2) par rapport a A4
Dans Il 2) il a été démontré que A4 divulgue une chaussure ayant les
caractéristiques de R1. Il est de plus précisé que la semelle interchangeable peut étre
en caoutchouc naturel (p 33, | 30).

Par conséquent, toutes les caractéristiques de R2 sont connus de A4, dénuant de
nouveauté l'objet de R2.

2) Défaut de nouveauté selon A 54(3) par rapport a A3
Dans lll 4) il a été démontré que les caractéristiques de R1 sont divulguées dans A3.

Par ailleurs, il est précisé que la semelle interchangeable est en caoutchouc (p 30, |
1). Sans indication particuliére (naturel/synthétic), il faut entendre, le mot caoutchouc
concerne le caoutchouc naturel (cf par exemple Petit Larousse (dictionnaire)).




3)

4)

5)

Par conséquent, toutes les caractéristiques de R2 sont connues de A3, dénuant de
nouveauté l'objet de R2 dans les états désignés communs.

Défaut d'Al selon A56 sur la base de A6 et 'HdM ou A6+A5
Dans II 3), il a été démontré que A6 divulgue une chaussure conforme a R1.

L'objet de R2 se distingue de celui de A6 par le fait que la semelle interchangeable
est en caoutchouc naturel.

Cette caractéristique distinctive n'a pour effet que de préciser quel matériau élastique
il faut utiliser de préférence, ce matériau devant présenter une certaine adhérence.

L'HdM qui chercherai & fabriquer une semelle interchangeable pour une chaussure
selon R1, sachant que la semelle doit étre élastique et adhérente, chercherait dans
ses connaissances technique quelle matiére utiliser.

Or il est bien connu que le caoutchouc naturel est la matiére par excellence que l'on
utilise pour fabriquer des piéces élastiques résistantes et adhérentes.

En supposant que I'HdM n'y ait pas pensé tout seul, il aurait chercher cet
enseignement dans I'état de la technique. Or A5 divulgue ['utilisation de caoutchouc
naturel pour les semelles de chaussure d'alpinisme.

Par conséquent I'Hdm aurait sans difficulté transposé a la chaussure de A6 cet
enseignement pour obtenir la chaussure de R2. R2 n'implique donc pas d'Al.

Défaut d'Al selon A56 sur la base de A6+HdM, A6+A4 ou A6+AS

En supposant comme dans Il 5) et 6) que A4 et A6 ne divulguent pas entierement
I'objet de R1, il n'empéche que A4 divulgue qu'il est possible de faire des semelles
interchangeables en caoutchouc naturel (p 33, | 30).

Comme cela a été montré en Il 6) l'objet de R1 s'il n'est pas implicitement divulgué
par A6, au moins en découle-t-il de fagon évidente.

Par conséquent l'objet de R2 se distingue de celui de A6 par le fait qu'il est en
caoutchouc naturel.

Comme cela a été démontré en lll 3) il est évident pour 'HdM de transposer a la
chaussure de A6 I'enseignement de A4 ou A5, voir tout simplement de ses
connaissances techniques, connu dans le méme but pour obtenir la chaussure de
R2. R2 n'implique pas d'Al.

Défaut d'Al selon A56 sur la base de A4

En supposant comme dans Il 5) que A4 ne divulgue pas entiérement I'objet de R1,
il faut tout de méme reconnaitre que A4 divulgue qu'il est possible de faire des
semelles interchangeable en caoutchouc naturel (p 33, | 30). Par conséquent, pour
les mémes raisons que celles développées en Ii 5) la chaussure de R2 découle de
fagon évidente de A4 et 'implique pas d'Al.




IV R3
R3 dépend de R1

1)

<<
n

Défaut d'Al selon A56 sur la base de A6+AS5, A2+A5 ou A4+A5

La chaussure de R1, si elle n'est pas identique a celle de A2, A4 ou A6 (cfll 1,112 ou
Il 3), découle pour le moins de fagon évidente de ces documents (cf |1 5 ou Il 6)

La chaussure de R3 se distingue donc de celle de A2 ou A4 principalement par le fait
que la matiére de la semelle interchangeable présente une dureté allant de 58 a 65
Shore A.

Cette caractéristique distinctive a pour effet d'augmenter I'adhérence de la semelle.

Donc un hdM connaissant la chaussure de A2 ou A4 et voulant augmenter
I'adhérence de la semelle aurait cherché dans I'Edt un enseignement lui permettant
de resoudre ce probléme.

Or A5 nous dit que I'adhérence de la semelle est principalement influencée par la
dureté Shore A et qu'une dureté de 64 Shore A a été jugée exceptionnelle.

L'Hdm aurait donc sans difficulté transposé aux chaussures de A2, A4 ou A6
I'enseignement de A5 connu pour le méme but pour obtenir la chaussure de R3.

La chaussure de R3 n'implique donc pas d'Al.

1)

Défaut d'Al selon A56 sur la base de A4+Hdm

La chaussure de R2, si elle n'est pas identique a celle de A4 (cf lll 1), du moins
découle-t-elle de fagon évidente de celle de ce document (cf lll 5).

De plus, A4 précise que la semelle de la chaussure peut étre imprégnée d'un
déodorant du cété en regard du pivot (p33, | 31-32).

Par conséquent la chaussure de R4 se distingue de celle de A4 principalement par le
fait que la partie inférieure est imprégnée d'uns substance antibactérienne.

Cette substance antibactérienne a pour fonction de désinfecter les fréquentes
blessures.

Le probléme a résoudre est donc de trouver un moyen de désinfecter ces blessures.

Or, il est usuel d'imprégner l'intérieur des chaussures avec des substances

antibactériennes (A5, | 11-12). _
Le fait que cette pratique commence a étre remise en cause (cette pratique paraitrait

douteuse) n'est pas en soi rebutant.

Par conséquent, I'Hdm transporterait aux chaussures de A4 ses connaissances
connues dans le méme but pour obtenir la chaussure de R4.

R4 n'implique donc pas d'Al.




VIRS

R5 est une revendication indépendante

1) Défaut de nouveauté selon A 54(2) sur la base de A6

De A6, on connait une semelle interchangeable élastique qui embrasse et coince la
partie supérieure d'une chaussure et dans laquelle le talon est perfore.

A6 divulgue de fagon implicite la bordure élastique car sinon la semelle ne pourrait
pas «embrasser et coincer» la partie supérieure de la chaussure.

Par conséquent, toutes les caractéristiques de R5 sont divulguées par A6, dénuant la
semelle de R5 de nouveauté.

2) Défaut d'Al selon A56 sur la base de A6
Si la division d'examen ne devait pas reconnaitre que la présence de la bordure
élastique est implicitement divulgué dans A6 que I'HdM connaissant la semelle de A6
et voulant «coincer et embrasser» la chaussure d'escalade, sera amené a prévoir une
telle bordure élastique. De ce fait il obtiendra la semelle selon R5. Celle-ci n‘implique
donc pas d'Al.

3) Défaut de nouveauté selon A54(2) sur la base de A2
De A2, on connait une semelle interchangeable (20) ayant une bordure élastique /22,
24) et un dessous (32, 33) adapter & étre mise sur une chaussure de sport (p 26, 19-
10) et dans laquelle la zone du talon de la semelle interchangeable (20) présente un
trou (10).

Toutes les caractéristiques de R5 sont donc connues de A2, dénuant l'objet de R5 de
nouveaute.

4) Défaut de nouveauté selon A54(3) sur la base A3
De A3 on connait une semelle interchangeable (3) ayant une bordure élastique et un
dessous (cf figure) et adaptée & étre mise sur une chaussure d'escalade (cas de
chaussure de sport), dans laquelle la zone du talon de la semelle (3) présente un
trou (4) lorsque la semelle est usée (p 30, | 5).

Par conséquent, toutes les caractéristiques de R5 sont connues de A3, dénuant la
semelle de R5 de nouveauté pour les états désignés communs.

Vil
R6 dépend de R5

1) Défaut d'Al selon A56 sur la base de A6 + A4

La chaussure de R5 est divulguée par A6 (cf VI 1) ou au moins en découle de fagon
évidente (cf VI 2).

La chaussure de R6 se distingue de celle de A6 par le fait que la matiere de la
semelle présente une élongation a la rupture allant de 400 & 1200 %.




2)

Cette caractéristique distinctive a pour effet de rendre la semelle suffisamment
élastique pour un échange facile en cours d'escalade mais suffisamment résistant
pour qu'elle ne se déchire pas au moment de la mettre ou lors de l'escalade.

De A4 on sait qu'il est important que le matériau de la semelle interchangeable ait
certaines propriétés mécaniques et qu'il faudrait choisir de préférence une substance
avec une élongation a la rupture de 800 a 1000%

L'HdM voulant améliorer les chaussures de A6 en leur donnant les propriétés
indiquées plus haut n'aurait donc eu aucune difficulté a transposer aux chaussures
de A6 I'enseignement de A4 connu dans le méme but. Il obtiendrait donc la semelie
de R6 qui n'implique par conséquent pas d'Al.

Défaut de nouveauté selon A54(3) sur la base de A3

De A3 on connait une semelle selon R5 (cf VI 4)

Or il est indiqué dans A3 que la semelle est fait de caoutchouc ou tout autre matériau
ayant des caractéristiques similaires comme décrit dans DE - U - 83 27 868 (=A4).
Selon ce document, le matériau a utiliser doit avoir des caractéristiques mécaniques
bien précises en particulier en ce qui concerne I'élongation a la rupture.

Les chambres de recours estiment qu'en général, il ne faut pas combiner entre eux
différents éléments provenant de I'état de la technique. Cependant si une anteriorité
(ici A3) fait expressément référence a une seconde antériorité (ici A4), il se peut que
du fait de I'existence de cette référence expresse, I'on soit amené a considérer,
lorsqu'on interpréte A3 (en cherchant a déterminer sa signification pour 'HdM), que
l'exposé de A3 englobe tout ou partie de I'exposé de A4 (T 153/85)

It faut pour cela que A4 ait été accessible au public au moment de la publication de
A3 (ce qui était le cas ici) (Directive C IV 7.1).

Par conséquent la partie de A4 traitant des caractéristiques mécaniques du matériau
de A4 fait partie intégrante de A3.

Or A4 précise justement que I'élongation doit étre comprise entre 800 et 1000 %
(donc dans le domaine 400-1200 %)

Par conséquent la semelle de A3 usée complétée de l'information de A4 divulgue
toutes les caractéristiques de R6, dénuant I'objet de R6 de nouveauté pour les états
contractants communs.




Lettre au client

Opposition en mon nom

La grande chambre de recours a indiqué qu' une opposition n'est pas irrecevable du seul
fait que la personne indiquée en tant qu'opposant conformément & R55 a) agit pour le
compte d'un tiers. Elle n'est irrecevable que s'il y a contournement abusif de la loi. Or il n'y
a pas contournement de la loi pour la simple raison qu'un mandataire agit en son propre
nom pour le compte d'un client. (G 4/97).

J'ai donc conformément a vos instructions fait opposition en mon nom.

Opposition en espagnol

En principe, il serait possible de faire opposition en espagnol puisque cette langue est la
langue officielle de I'Etat dans lequel vous avez votre siége ou dont vous™ avez la
nationalité (A 14(4) ensemble A 14(2)).

(* Ia sociéte !)

En agissant ainsi, vous avez le droit & une réduction de 20% (R6 (3)) de la taxe

d'opposition qui s'éléve a I'heure actuelle & 613 € (A2 (10) RRT) soit donc une réduction
de 122 €.

Pour bénéficier de cette réduction, il faut que les piéces essentielles de l'opposition (le
formulaire et les faits et justifications aient été produits en espagnol (G 6/91).

Il faut en contrepartie fournir une traduction dans une des langues officielles de 'OEB (A
14(1) : frangais, allemand, anglais) dans un délai d'un mois a compter du dép6t de l'acte
d'opposition (R 6(2)).

Or il est trés peu probable que les 122 € épargnées permettent de couvrir les frais de
traduction de I'acte d'opposition.

J'ai donc fait opposition en frangais et acquitté la taxe dans son entier.

Possibilité de se faire représenter par une collaboratrice slovaque

Si vous aviez fait opposition en votre nom, une employée de votre société, quelque soit la

nationalit? de I'employée, aurait pu étre désignée par vous pour vous représenter
(A 133(3)).

Il aurait fallu présenter un pouvoir en son nom auprés de 'OEB.
En cas de procédure orale, elle aurait pu intervenir dans la langue de la procédure, dans

une autre langue officielle, voir méme en espagnol, mais pas en slovaque (R 2(1)).

Preuve de l'utilisation lors de l'escalade du 14/8/94

La lettre que vous avez envoyé n'est pas une preuve mais que un'indice. Si ce quiy est
rapporté est prouvé, il est possible d'en conclure que tout ce qui est visible a été divulgué
puisque les témoins n'étaient pas liés d'une fagon ou d'une autre a un contrat de




confidentialité. De plus ce sont des spécialistes qui ont su apprécier l'invention & sa juste
valeur.

Il faudra foumir une attestation sur I'honneur que cette lettre refléte bien la réalité. Il serait
encore mieux si M. Fouquet pouvait mieux détailler la chaussure et la semelle afin que les
argumentations faites en Il 3 et VI 1 ne puissent pas étre réfutées par la division
d'opposition.

On pourra également proposer que M. Fouquet vienne témoigner devant 'OEB.

Remarques concermnant les motifs d'opposition

R1 parle d'une partie inférieure (3) correspondant substantiellement a la surface plantaire.
Or ce terme substantiellement n'est pas clair.

Il n'est pas sir que la division d'opposition estime que la semelle d'une chaussure de sport
corresponde substantiellement a la surface plantaire en raison de ses dimensions plus
large que la surface plantaire et leurs épaisseurs.

Dans le doute j'ai attaqué R1, R2 pour défaut de nouveauté sur la base de A2 et A4, tout
en conservant une position de repli en attaquant, a titre subsidiaire, sur la base de I'Al.




