Epreuve d'un candidat

MEMOIRE D’OPPOSITION

Par la présente, il est fait opposition au brevet européen n° 1 200 300 (A99 CBE). La
révocation du brevet est demandée (A102(1) CBE). Si la division d’opposition
envisageait de ne pas révoquer le brevet, une procédure orale (A116 CBE) est

demandée.

Exposé des motifs, des faits, et des arguments

A. Date effective des revendications

Les revendications 1, 2+1, 3+2+1, et 4 bénéficient de la date de priorité du 14.12.99
car elles revendiquent de maniére valide la priorit¢ (A76(1) CBE, A87 CBE, A88
CBE, A89 CBE) et leur objet correspond a celui énoncé dans la demande de priorité
(G2/98).

Les revendications 6+1, 6+4, et 7 bénéficient de la date de dépdt du 11.12.00
(A76(1) CBE : se fondent sur la demande initiale telle que déposée), car leur objet
n’est pas dans le document de priorité (A88(3) CBE, G2/98).

L’objet de la revendication 5 constitue une extension de la demande divisionnaire au
dela du contenu initial (A123(2) CBE) car I'abrégé ne fait pas partie du contenu de la

demande divisionnaire tel que déposé A85 CBE. Il ne bénéficie donc d’aucune date.

Si toutefois la division d’opposition ne partageait pas cet avis, il bénéficierait de la
date de dépdbt du 11.12.00.



B. Documents utilisés.

A1(FR) : Brevet opposé

A2(FR), A4(EN), A5(FR), A6(EN) ont été publiés avant la date de priorité de A1. lls
font donc partie de I'état de la technique au titre de ’A54(2) CBE et de 'A56 CBE

pour toutes les revendications.

A3(FR) a été envoyé par fax a 'OEB le 30.10.2000, dans le cadre d’'une procédure
de délivrance de A2. Selon A128(4) CBE R93d. CBE Dir CVI 5.3.6, les informations
techniques fournies aprés publication de A2 et non secrétes selon R93d CBE sont
soumises a l'inspection publique et font partie de I'état de la technique a compter de

leur date de versement au dossier.

Par suite, A3(FR) ne fait pas partie de | ‘état de la technique pour les revendications
1, 1+2, 3+2+1 et 4, mais fait partie de 'état de la technique au titre de 'A54(2) CBE
pour les revendications 6+1, 6+4 et 7, car ils ont été soumis a l'inspection publique
brievement aprés le 30.10.2000, soit avant le 10.12.00.

A3 est par ailleurs invoqué pour illustrer les connaissances générales de 'lhomme du

métier avant la date de priorité (T1110/03) pour les rev 1 a 4.

C. Exposé des motifs (R55¢c CBE)

Défaut de nouveauté de I'objet de la revendication 1 en présence de A2 (A54(2) CBE

A100a CBE)

A2 décrit un fluide électrorhéologique (page 7, lignes 20 et 21). Ce fluide comprend
une huile de base (« pétrole brut » page 8, 12, en liaison avec A1, page 5 lignes 1 et
2) et des particules dispersées (page 8, ligne 21 et ligne 19).

Chaque particule consiste en un mélange d’un premier polymére naturel (« amidon »

p8, 121) et d’'un deuxiéme polymere (gomme arabique page 8, 121 et 22) different.

.



Selon A3, la gomme arabique est également appelée gomme d’acacia (p11, 12 et 3)

qui selon A1 est un polymeére naturel (p4, 132).

Comme précisé p8, 127, les particules peuvent présenter une trés faible
concentration dans le pétrole, de sorte qu’elles forment une quantité minoritaire dans

une quantité majoritaire d’huile de base.

A2 décrit donc I'ensemble des caractéristiques de la revendication 1. L’objet de la
revendication 1 est donc dépourvu de nouveauté en présence de A2 (A100a CBE
A54(2) CBE).

Défaut de nouveauté de I'objet de la revendication 2+1 en présence de A2 (A54(2)
CBE A100a CBE)

En plus des caractéristiques de la revendication 1 données ci dessus, A2 divulgue
une huile de base composée de pétrole brut (p8, 12) et des polymeres mélangés
comprenant de I'amidon (p8, 121) et de gomme d’acacia (« gomme arabique » =

gomme d’acacia p8, 123, pris avec A3 p11 12 et 3).

A2 décrit donc 'ensemble des caractéristiques de la revendication 2+1 de sorte que
I'objet de cette revendication est dépourvu de nouveauté (A100a CBE A54(2) CBE).

Défaut d’activité inventive de I'objet de la revendication 3(+2+1) en présence de A2

et des connaissances générales de 'homme du métier (A56 CBE A100a CBE)

A2 constitue lI'état de la technique le plus proche puisqu’il concerne le méme
domaine technique et le méme probleme général que la revendication 3, a savoir
celui des fluides ER contenant des particules constituées d’'un mélange d’amidon et
de gommes synthétiques (p8 121 a 23), ce qui n’est pas le cas de A4 et de A6. En
outre contrairement a A5, A2 envisage les mélanges d’amidon et de gomme d’acacia

(« gomme arabique ») p8, 123.



A2 divulgue toutes la caractéristiques de la revendication 2, comme indiqué

précédemment. Dans A2, 'amidon est un amidon de pomme de terre (p8 19 et 10).

L’objet de la revendication 3 differe donc de A2 par la caractéristique selon laquelle

'amidon peut étre obtenu a partir de mais.

Comme précisé par A1, les amidons de pomme de terre et de mais sont similaires et
ont un effet égal dans le FER (p4 117 et 18).

L’effet technique de la différence est donc d’obtenir un amidon alternatif pour réaliser

les particules.

Le probleme technique objectif en présence de A2 est donc d’obtenir un autre FER

comprenant des particules a base d’amidon.

A2 aborde le probleme obijectif (page 8, 17 et 8) et précise qu'il est possible d’utiliser
différents amidons. L’homme du métier aurait donc été naturellement incité a

modifier 'amidon utilisé.

En outre 'lhomme du métier sait de ses connaissances générales que la structure
chimique et les propriétés de 'amidon de pomme de terre et de mais sont similaires
(voir A3, p11, paragraphe 3 qui décrit les connaissances de base de 'homme du

métier avant la date de dépdbt « depuis les années 20 »).

Par suite ’lhomme du métier en présence de A2 aurait naturellement modifié 'amidon
de pomme de terre pour le remplacer par un amidon de mais conformément a ses

connaissances générales.

Il aurait donc obtenu de maniere évidente I'objet de la revendication 3 en présence
de A2 et de ses connaissances générales. Cet objet découle donc de maniére
evidente de I'état de la technique, de sorte que l'objet de la rev 3 est dépourvu
d’activité inventive (A56 CBE A100a CBE).
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Défaut d’activité inventive de I'objet de la revendication 4 en présence de A4 et de
A5 (A56 CBE A100a CBE)

A4 constitue I'état de la technique le plus proche car il traite comme la revendication
4 de FER pour des pipelines (p24, 14 et 5), comprenant des particules entourées de

métal.

A5 au contraire ne précise pas [l'utilisation des FER décrits, et s’intéresse

spécifiquement aux particules contenues dans ces FER.

A4 présente en outre le plus de caractéristiques communes avec 'objet de la rev 4.

A4 est donc le point de départ le plus prometteur pour arriver a l'invention (Dir
CIvo.8.1).

A4 décrit un FER (p23, 114) pouvant étre utilisé dans un pipeline (p24, 14). Ce FER
comprend une quantité minoritaire (« small amount » p23, 127) de particules

dispersées dans une quantité majoritaire de pétrole brut ( « crude oil » p24, 12).

Chaque particule comprend un noyau (« core material « p24, [15) couvert d’'une

couche métallique (p24, 121).

Le FER comprend un additif utile pour protéger le pipeline (p24, 14 et 5). Dans A4 , le

noyau est réalsé a base de résine synthétique (p24, 113 a 14).

L’'objet de la revendication 4 differe donc de A4 en ce que chaque particule
comprend un noyau comprenant un mélange d’amidon et un second polymére

naturel.

L’effet de cette caractéristique est de permettre au FER d’étre utilisé dans une large

gamme de températures (A1 p5, 112 a 14).



Le probléme objectif en présence de A4 est donc d’obtenir des FER pouvant étre

utilisés dans une gamme de températures plus larges.

A5 aborde le probléme objectif (p26 | 18 a 20) et traite également des fluides
éléctrorhéologiques. L’homme du métier aurait donc été naturellement incité a

consulter ce document et a appliquer ses enseignements.

Pour résoudre le probléeme objectif, A5 décrit des particules dispersées pour un FER
(p26, 15 et 6) comprenant un noyau comprenant un mélange d’amidon (p26, 18) et
d’'un second polymére naturel (« gomme guar » p 26, I8 A3 p10 par. 1 et p11 par.

11). Les particules sont couvertes de métal (p26, 19).

L’homme du métier aurait donc naturellement été incité a substituer les noyaux en

résine synthétique de A4 par ceux décrits dans A5.

Il N’y aurait vu aucune difficulté technique, puisque pour assurer les propriétés de
flottaison des noyaux synthétiques de A4 (p24 116 a 18) il est précisé dans A5 que
les particules a base d’amidon et de gomme guar ont une densité comparable a celle

des particules synthétiques (page 26, 116 et 17).

Par suite, ’'homme du métier aurait de maniéere évidente modifié les particules de A4
selon les enseignements de A5 pour obtenir I'objet de la revendication 4. Cet objet
découle donc de maniére évidente de I'état de la technique, et n'implique donc pas
d’activité inventive (A56 CBE A100a CBE).

Défaut d’activité inventive de I'objet de la revendication 5 en présence de A4 et de
A5 (A56 CBE A100a CBE)

A4 reste I'état de la technique le plus proche de I'objet de la revendication 5, pour les

mémes raisons que celles données pour I'objet de la revendication 4.



En plus des caractéristiques de la revendication 4 données plus haut, A4 décrit en

outre que la couche métallique est a base de nickel (p24, 123).

Ainsi I'objet de la rev. 5 differe de A4 par les mémes caractéristiques que la

revendication 4.

L’objet de la revendication 5 est donc dépourvu d’activité inventive pour les mémes

raisons que celles données pour la revendication 4.

Cet objet n’implique donc pas d’activité inventive en présence de A4 et de A5 (A56
CBE A100a CBE).

Défaut d’activité inventive de I'objet de la rev 6+4 en présence de A4 et de A5 (A56
CBE A100a CBE)

A4 reste I'état de la technique le plus proche de 'objet de la revendication 6+4, pour

les mémes raisons que celles données pour I'objet de la revendication 4.

En plus des caractéristiques de la revendication 4 données plus haut, A4 décrit des
particules de taille moyenne inférieure a 100um (p24, 128) et de taille supérieure a 15
um (p24, 131).

Cette gamme couvre donc la gamme de environ 20 pym a environ 30 pm
revendiquée. Selon T198/84, T279/89, cette sous-gamme (de 20 um a 30 um) n’est
pas nouvelle car elle n’est pas suffisamment éloignée de la borne 15 um. En outre,
aucun effet technique particulier n’est mentionné dans A1 concernant cette gamme, il

s’agit donc d’'une sélection arbitraire.

Par suite I'objet de la revendication 6+4 differe de A4 par les mémes caractéristiques

que l'objet de la revendication 4.



L’objet de la revendication 6+4 est donc dépourvu d’activité inventive pour les

mémes raisons que celles données pour la revendication 4.

Cet objet n’implique donc pas d’activité inventive en présence de A4 et de A5 (A56
CBE A100a CBE).

Défaut de nouveauté de I'objet de la revendication 6+1 en présence de A3 (A54(2)
CBE A100a CBE)

A3 décrit un fluide FER (p10, §2 « FER ») comprenant une quantité majoritaire de
pétrole brut (11 x 0,89 = 0,89kg, p10 §2) et une quantité minoritaire de particules
dispersées (5g p10, §2) consistant en un premier polymére naturel (« amidon » p11,
§1) et un second polymére naturel différent (« gomme acacia » p11, §1, p11 §2 sous

tableau).

Selon A3, les particules présentent un diamétre d’environ 32 um (p10, §2). La plage

couverte par la revendication 6 est d’environ 20 um a environ 30 ym.

Selon T594/01, lorsqu’une valeur expérimentale spécifique (environ 32 pm) est
divulguée dans un exemple, I'objet revendiqué ne se distingue pas de I'état de la

technique a l'intérieur de la marge expérimentale du environ 30 pm.

Il en est de méme en appliquant la décision T124/87 qui précise qu’une définition
d’environ 30 um couvre des valeurs immédiatement supérieures, notamment

d’environ 32 um qui peuvent étre inférieures a 32 um.

L’ensemble des caractéristiques de la revendication 6+1 est donc divulgué dans A3,
de sorte que l'objet de cette revendication est dépourvu de nouveauté (A54(2) CBE).

Défaut d’activité inventive a titre subsidiaire de I'objet de la rev 6+1 en présence de
A3 (A56 CBE A100a CBE)




A titre subsidiaire, si la division d’opposition venait a considérer que I'objet de la

revendication 6+1 est nouveau en présence de A3, cet objet differe de A3 par la
caractéristique selon laquelle les particules présentent un diamétre moyen d’environ
32 um.

Cette caractéristique a pour effet de proposer un FER ayant une composition

alternative.

Le probleme objectif en présence de A3 est donc d’obtenir un FER de composition

alternative.

A3 divulgue un FER ayant des particules de taille comprise a environ 32 ym. Il aurait
don modifié légérement la taille des particules pour la diminuer jusqu’a 30 ym afin

d’'obtenir un FER de composition alternative, par de simples expériences de routine.

Par suite, il aurait obtenu de maniére évidente I'objet de la revendication 6+1 en

présence de A3. Cet objet est donc dépourvu d’activité inventive en présence de A3.

Défaut d’activité inventive de I'objet de la revendication 7 en présence de A6 et de
A4 (A56 CBE A100a CBE)

A6 est considéré comme ['état de la technique le plus proche de I'objet de la rev 7.
En effet, il vise a atteindre le méme objectif que I'objet de la rev 7, a savoir la
réparation des pipelines de pétrole (p16, 113 et 14).

A4, bien qu’abordant le domaine des FER ne traite pas des problémes de réparation

des fuites éventuelles sur les pipelines.

Par suite, bien que plus éloigné structurellement de I'objet de la revendication 7, A6
constitue néanmoins le point de départ le plus prometteur pour réaliser l'invention
(Dir CIV 9.8.1).



A6 décrit un procédé de réparation de pipelines. Ce procédé comprend une étape de
solidification du pétrole (« formation of plug » p16, 114 « freezes the... plug » p16, 122

a 23) en amont de la fuite (« at either sides of the damage section » p16 114).

Il comprend en outre une étape de libération du pétrole solidifié apres réparation
(p16, 126).

L’'objet de la revendication 7 différe donc de A6 par les caractéristiques selon
lesquelles :

- on disperse des particules recouvertes de métal dans le pétrole pour former
un FER

- on applique un champ magnétique pour solidifier le FER.

Ces caracteéristiques ont pour effet de créer facilement un bouchon dans le pipeline

en amont de la fuite, le bouchon pouvant étre rapidement dissous par la suite.

Le probleme technique obijectif en présence de A6 est donc d’obtenir une méthode
de réparation de fuites dans un pipeline dans laquelle la formation d’'un bouchon

solide dans le pétrole circulant dans le pipeline et sa dissolution est facile et rapide.

A4 concerne le domaine technique du transport de fluide et notamment de pétrole
brut dans des pipelines (p24 14, p24 12). L’'homme du métier aurait donc

naturellement considéré ce document.
En outre, A4 aborde le probléme de la rapidité de la solidification et de la fluidisation
d’'un fluide pouvant étre réalisé a base de pétrole brut (p23 116 et 17 et « crude oil »

p24, 12).

L’homme du métier aurait donc été incité a utiliser les enseignements de ce

document pour améliorer sa méthode de réparation de pipelines.
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En outre A5 décrit la formation d'un FER a partir de pétrole brut (p24 12) par
dispersion de particules sphériques recouvertes de métal (p24 121) dans le pétrole
(p23, 127) constituant un exemple de fluide (p24 11). Il décrit ensuite la solidification

de ce fluide par application d’'un champ magnétique (p23 115 et 16).

Par suite, 'homme du métier souhaitant faciliter la formation d’'un bouchon dans le
pipeline de A6 aurait naturellement appliqué les enseignements de A4 et aurait
remplacé I'étape de congélation lente du pétrole par des étapes de formation d’'un
FER et d’application d’'un champ magnétique a ce FER pour former le bouchon,

comme décrit dans A4.

L’homme du métier aurait donc obtenu de maniére évidente l'objet de la
revendication 7 en présence de A6 et de A4. Cet objet découle donc de maniere
évidente de I'état de la technique, et n’implique pas d’activité inventive (A56 CBE
A100a CBE).

Extension inadmissible de l'objet de la demande (A100c CBE A123(2) CBE)

revendication 5 et description

La revendication 5 et le paragraphe [011] de la description comportent la

caractéristique selon laquelle la couche de revétement est du nickel.

La description initiale de la demande divisionnaire telle que déposée, ainsi que les
revendications initiales de cette demande divisionnaire, n’évoquent qu’une couche

métallique sans préciser la nature de cette couche.
Le contenu de la demande divisionnaire telle que déposée, qui n’inclut pas I'abrégé

selon 'A85 CBE ne divulguent donc pas directement et sans ambiguité que la

couche métallique est faite de nickel.
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Selon 'A123(2) CBE, Dir CVI 9.1.4, T873/94, les modifications apportées a une
demande divisionnaire ne doivent pas étendre I'objet de la demande divisionnaire au

dela de son contenu tel que déposeé.

Les modifications apportées a la description enfreignent donc 'A123(2) CBE.

Défaut d’activité inventive de I'objet de la rev 1 en présence de A5 et de A4 (A56

CBE)

A4 constitue I'état de la technique le plus proche. En effet, A4 concerne un fluide ER
comportant de petites quantités de particules dispersées dans une huile de base
(page 23, ligne 27 et page 24 ligne 2 « crude oil ») alors que A5 ne précise pas quel

type de FER est utilisé.

A4 décrit un FER comportant une quantité majoritaire d’huile (p24 12) et une quantité
minoritaire de particules (p23 127).

L’objet de la rev 1 differe donc de A4 en ce que chaque particule consiste en un

polymére naturel mélangé a un second polymeére naturel différent.

Comme précisé plus haut cette caractéristique a pour effet d’augmenter la stabilité

de la dispersion sur une plus grande gamme de tmepératures (A1 p5111 a 14).

Le probleme technique objectif est donc d’obtenir un FER ayant une utilisation

possible sur une plus grande gamme de températures.

A5 aborde le probleme objectif (p26 118 a 20) et décrit des particules formées a base
d’'un mélange de polyméres naturels (p26 117).

L’homme du métier aurait donc naturellement substitué les particules décrites dans
A4 par celles décrites dans A5 sans difficultés technologiques comme détaillé plus

haut.
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Il aurait donc obtenu de maniéere évidente I'objet de la rev 1 en présence de A4 et de
A5. Cet objet est donc dépourvu d’activité inventive (A56 CBE).
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LETTRE AU CLIENT

Cher Monsieur,

En ce qui concerne votre premiere question, l'article 24(1) CBE et I'article 24(3) CBE
qui sont applicables aux agents de la division d’opposition selon G5/91, précisent
que la récusation des membres de la division d’'opposition peut étre demandée s'ils
peuvent étre soupconnés de partialité. Selon T1028/96, ce soupcon de partialité peut
étre établi lorsque les faits d’'une importance cruciale examinés sont pour I'essentiel

les mémes que ceux dont il avait été question précédemment.

Dans le cas présent, la demande divisionnaire et la demande initiale portant sur des
objets différents, il est vraisemblable que les faits examinés seront différents. Nous
pouvons donc demander la récusation, avant tout acte de procédure selon A24(3)

CBE, mais les chances de succés sont faibles.

En ce qui concerne votre deuxiéme question, selon le communiqué du Pst OEB du
19.5.98 (JO1998, 361), il est possible de demander une accélération de la procédure
d'opposition si une action en contrefagon est engagée concernant un brevet

européen.

Dans le cas présent, I'action est engagée sur le brevet issu de la demande initiale et
non sur le brevet de la demande divisionnaire. Par suite il n'‘est pas sur que la
division d’opposition fasse droit a la requéte. Selon Dir DVII 1.2.iv, il est néanmoins
possible que I'opposition soit traitée en priorité, car les traitements de ces deux
affaires est lié, et la décision de la division d’opposition concernant la demande

divisionnaire pourrait avoir une influence.

En ce qui concerne votre troisieme question, 'A76(1) CBE précise que la demande

divisionnaire doit rester dans le contenu de la demande initiale telle que déposée et

non telle que délivrée.
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Par suite, si I'objet de la revendication 1 de la demande divisionnaire peut étre déduit
directement et sans ambiguité du contenu de la demande initiale telle que déposée
(A76(1)CBE), et directement et sans ambiguité du contenu de la demande
divisionnaire telle que déposée (A123(2)CBE appliqué a la divisionnaire T873/94 Dir
C VI 9.1.4), I'objet de la revendication 1 de la demande divisionnaire peut avoir une

portée plus large que I'objet de la demande initiale telle que délivree.

Concernant votre quatrieme question, voir le mémoire d’opposition.
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{c) I'objet du brevel européen s'étend au-dela cu conten de la demande/demande initiale
telle qu'elle a éte deposée (art. 100(c) CBE; cf. art. 123(2) CBE).

R K]

réservé a I'OEB

VIl

Exposé des faits et motifs
(regle 55(c) CBE)
fait 'objet de 1a déclaration ci-ointe (Annexe 1)

VIIl. Autres requétes

Nous requérons la tenue d'une procédure orale A116 CBE au cas ou la division d'opposition

envisage de maintenir le brevet.




IX.

Justifications invoquées

chointes =

[ 1]

sera {seront) produit(s) ultérieurement =

réservé a I'OEB

Publications :

Date de la
pubiication

en particulier, page/colonne/lignelfig. :

en particulier, pagefcolonrelligneffig.

en particulier, page/colonnefligneffig. :

en particulier, page/colonne/ligneffig. :

3

en particulier, pagefcolonnefiigne/fig. :

en particuiier, page/colonnefiigneffig. :

en particulier, page/celonnefligneffig. :

suite sur feuilie additionnelle E

Autres justifications

Autres indications sur feuille additionnelle I__




X. Paiement de la taxe d'opposition

;:i comme indigue sur le bordereau de réglement de taxes et de frais (OEB Form 1010} ci-joint

[]

réservé a I'OEB

XI.  Relevé des piéces

Annexe
e

0 Formuiaire d'opposition
1 g Exposé des faits et metifs (cf. V1)

2 Copies des justifications invoquées (cf. 1X.}

28 |Z| — Publications

2b IZ’ — Autres pidces

3 D Pouvoir(s) signas) [cf. V)

q I:I Borderau de reglernent de taxes et de frais (cf. X))
5 I:l Cheque

6 |:| Feuilie(s) additionnelle(s)

7 I:i Autres pigces {veuillez préciser)

Nombre d'exemplaires

L

UL

12 au rmoing)

{2 au moins)

[2 au moins pour chaque)

{2 au moins pour chaque}

(2 au moins pour chague)

Xll. Signature
de Fopposant ou du mandataire

Lieu  Munich

Date  9.3.2006

HEINE KEN Mandataire

Priere de dactylographier le nom du (des) signataire(s). $'il 'agit d'une personne rorale, la posttion occupée au sein de celle-ci par le ou les signataire(s)

sera indiquée a la machine a gcrire.




