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Exposé des faits et concl usions
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Le présent recours est dirigé contre |la décision de la
Di vi sion d' opposition de révoquer |e brevet européen

n° 0 521 778. Ce brevet a été délivré sur la base de |a
demande de brevet européen 92 401 868.2 déposée le

30 juin 1992, pour laquelle a été revendi quée |a
priorité de | a demande francaise du 2 juillet 1991
portant le n° d' enregistrenent 9 108 248.

La Division d opposition a estimé que |'objet de |la
revendication 1 du brevet tel que délivré n' était pas
nouveau par rapport au docunent

D3 EP- A-0 453 737.

Le docunent D3, publié le 30 octobre 1991, est conpris
dans | ' état de la technique tel que défini a

["article 54(3), (4) CBE par rapport aux él énents du
brevet attaqué couverts par le droit de priorité.

Dans son nénoire de recours, déposé le 13 février 2001,
la requérante (titulaire du brevet) a contesté |e bien-
fondé de | a décision. Elle a égal enent denandé que | a
taxe de recours soit remnmboursée, mai s sans avoir
expliqué quel vice substantiel de procédure |la Division
d' opposition aurait comrs. En néne tenps, elle a déposé
des revendi cations sel on deux nouvel | es requétes
subsidiaires, en maintenant a titre de requéte
principale | e brevet tel que délivré.

L'intimée a requis qu'il ne soit pas fait droit au
recours et que la décision de la Division d opposition
soit confirmée par |a Chanbre.
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La Chanbre a convoqué |l es parties a une procédure orale.
Selon |"avis provisoire de |a Chanbre exprinmé dans |a
notification acconpagnant la citation, |'objet de la
revendi cation 1 selon chacune des trois requétes n'était
pas nouveau par rapport a D3. De plus, |la premniére
requéte subsidiaire senblait contrevenir a la regle
57bi s CBE parce que |'ajout de revendications d' une

cat égorie (produit) autre que celle (procédé) des
revendi cations du brevet tel que délivré n'était pas une
réponse a des notifs d' opposition. Finalenment, |la
Chanbre a indiqué que rien ne senblait justifier le
renbour senent de |l a taxe de recours.

Par lettre du 24 octobre 2001, recue |le 26 octobre 2001,
| a requérante a déposé trois jeux de revendi cations

sel on une troisiénme, une quatriene et une cinqui éne
requéte subsidiaire. Un nouveau docunent,

D6 : DE- A-4 132 720,

était cité pour expliquer |'enseignenent de D3. D6
n' était pas conpris dans |'état de | a technique.

Une procédure orale devant |la Chanbre a eu lieu le

29 novenbre 2001. La requérante a retiré sa premiére
requéte subsidiaire et, conpte tenu des doutes de |la
Chanbre a |'égard de |"article 123(2) CBE dans ce
contexte, s'est déclarée préte a renplacer |'expression
"au nmoins deux ponts" dans |es autres requétes

subsi di aires par "des ponts".

Conpte tenu de ces nodifications, |la revendication 1
selon les différentes requétes de | a requérante
s' énoncent comme suit
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Requéte principale (le brevet tel que délivré)
"Procédé de réalisation de cartes a puce de fornat
réduit, caractérisé en ce qu'il consiste a effectuer
la totalité du procédé de fabrication d une carte a
puce de format standard (20), conprenant en outre une
étape de formation d' une prédécoupe partielle (26)
aux di nensions désirées de cette carte a puce de
format réduit autour d un mcronodule (22) de |la
carte de format standard, afin de définir la zone de
format plus petit que |le format standard destinée a
étre séparée du reste de la carte de fornat

standard (20) par une sinple pression des doigts
entre la zone de la carte de format standard
correspondant a la carte de format réduit (30) et la
zone restante de la carte (20) de format standard.”

"Deuxi ene" requéte subsidiaire - la caractéristique
suivante est ajoutée a la fin de la revendication 1
de la requéte principale :

"... ladite prédécoupe |aissant subsister au noins
deux ponts [ou : "des ponts"] de liaison entre ladite
zone de |la carte de format standard correspondant a

| adite zone de format réduit (30) et |adite zone
restante de ladite carte (20) de format standard".

"Troisieme" requéte subsidiaire - |a caractéristique
suivante est ajoutée a la fin de la revendication 1
de |l a requéte précédente :

"ladite carte a puce de format réduit étant, apres
séparation de ladite carte de format standard (20),
aux di nensions d' un standard de format réduit”.
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d) "Quatriéne" requéte subsidiaire - la caractéristique
suivante est ajoutée a la fin de la revendication 1
de la requéte précédente :

"lesdits ponts de liaison (34) étant d'épai sseur plus
faible que ladite carte de format réduit”.

e) "dinqui éne" requéte subsidiaire - la caractéristique
suivante est ajoutée a la fin de la revendication 1

de | a requéte précédente :

"... et situés sur des coOtés différents de |ladite
carte a puce de format réduit".

VIIl. Requétes
La requérante a demandé | ' annul ation de | a déci sion
contestée et le maintien du brevet come délivré come
requéte principale ou sur |a base de |a deuxi énme requéte
subsidiaire présentée le 13 février 2001, ou sur |a base
de la troisiéme ou quatri éme ou cinqui émre requéte
subsidiaire, toutes présentées |l e 26 octobre 2001.

L'inti mée a denandé le rejet du recours.

| X. A l'issue de | a procédure orale, |le Président a prononcé
| a décision de |a Chanbre.

Mtifs de | a déci sion

1. L'i nventi on

L'i nventi on concerne pour |'essentiel un procédé pour
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réaliser des cartes a puces de format plus petit que le
format standard utilisé pour les cartes de crédit. (Dans
| a présente décision, le terme "mnicarte" sera enployé
pour désigner une telle carte de format réduit.) Par
exenple, il peut s'agir d une carte pour un

r adi ot él éphone. Confornménment au procédé revendi qué, une
carte au format standard est fabriquée, testée et
personnal i sée. Ensuite, une preédécoupe partielle aux

di nensions de la mnicarte est fornée dans |la carte. La
pr édécoupe est telle que |'utilisateur puisse détacher
la mnicarte "par une sinple pression des doigts".

L' état de | a technique

Le docunent D3, publié entre |la date de priorité et la
date de dépbdt du brevet opposé, décrit un procédé de
réalisation d' une nmnicarte. Cette carte peut étre un
nodul e SIM destiné a étre utilisé dans un

radi ot él éphone. Une carte a puce de format standard est
pr é- est anpée pour obtenir une prédécoupe partielle aux
dinensions de la mnicarte. Selon |la figure 5, trois
bretelles maintiennent la mnicarte en |liaison avec |la
carte de format standard. Ces bretelles doivent étre

cassées avant d'utiliser la mnicarte.

Requéte principale de la requérante (titulaire du brevet)

0588. D

La requérante a fait valoir que D3 ne divul gue pas une
mnicarte qui peut étre séparée de la carte de formt
standard "par une sinple pression des doigts”. Selon |la

requérante, il fallait un outil pour ronpre |es
bretelles qui lient la mnicarte a la carte de formt
standard. Nulle part dans D3 il n'était indiqué qu'i

serait possible de détacher manuel l ement |la ninicarte de
la carte de format standard, nmais il y avait plusieurs
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réf érences a un estanpage. (Exenples : "wird diese

M ni chi pkarte aus der Nornkarte herausgedrickt oder auch
ausgestanzt, indem di e Stegbereiche durch einen

Rundst enpel ausgestanzt werden", col. 4, |. 6-9 ; "Das
Her aust rennen der M ni chi pkarten aus den Nornkarten kann
auch bei der Verkaufsorganisation mt einfachsten
Mtteln erfolgen", col. 5, |. 16-19 ; "entweder | eicht
ausbrechbar oder jedenfalls |eicht ausstanzbar", col. 8,
|. 51,52.) Dans ce contexte, |les nots "driucken"
(pousser) et "brechen" (casser) inpliquaient
|"utilisation d' une certaine force pour effectuer la
séparation

Selon la requérante, cet avis était confirmé par D6, qu
était une denmande de brevet par |e nménme inventeur que
D3. Se référant a D3, |'auteur de D6 a entre autres
affirmé que : "/auch/ bei sehr schnal ausgefihrten

St egen kann das Herausbrechen der M nichi pkarte somt
sehr mihsam und aufwendig sein” (col. 1, |. 56-59) ;
"bei w derstandsfahi gem Kartenmaterial /kann/ das

Dur chbrechen der Stege 3 relativ schwierig sein”

(col. 3, I. 39-41). Donc, selon D6, il était tres
pénible et difficile de casser les bretelles. En fait,
la difficulté qu' il y avait a séparer la mnicarte de |la
carte de format standard constituait |e problene

techni que dans | a denmande de brevet D6.

De plus, le not "pré-estanpé" dans D3 (col. 5, |. 49,
50 : "eine Nornkarte mt vorgestanzter M nichipkarte")
indiquait de facon inplicite une opération d' estanpage
ultérieure pour casser |les bretelles.

Pour toutes ces raisons, |'homre du métier conprendrait
gu'il n'"était pas possible dans D3 de séparer |la
mnicarte de la carte de format standard par une sinple
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pression des doigts. Par conséquent, |'invention était
nouvel | e.

La Chanbre ne peut pas souscrire aux argunments de |a
requérante. Commre |'intimée |'a déja fait observer,

| ' expression "herausgedrickt oder auch ausgestanzt"”
exprinme une alternative. "Ausstanzen" signifie
naturel | enent un estanpage, nmai s "herausdricken" indique
- du noins inplicitenent - une pression par |es doigts.
Cela ressort du contexte. Dans D3, il est question d' une
mnicarte qu'il faut faire sortir d une carte plus
grande. Comme un utilisateur ne possede nornal enent
aucun outil d'estanpage, il est clair que |I'home du
neétier pense en premer lieu a la possibilité de
détacher la carte a la main. D6 ne dit pas autre chose:
s'il est "trés pénible et difficile" dans D3 de ronpre
les bretelles, c'est que |'on essaye de le faire

manuel lement. A |l'aide d un outil d'estanpage, la
procédure ne serait guére difficile ou pénible.

Quant au not "pré-estanpé" dans D3, |a Chanbre ne peut
pas accepter qu'il désigne sans équivoque un estanpage
ultérieur. Le préfixe "pré-" ("vor-") pourrait indiquer
qu'il s'agit d' un estanpage prélinmnaire, par |lequel |a
mnicarte n'est pas encore séparée de la carte de fornmat
standard. Par ailleurs, come |les parties sont d'accord
sur le fait qu un node de réalisation dans D3 concerne
en effet un estanpage ultérieur, |le not "pré-estanmpé" -
ménme s'il est interprété conme |e propose |a requérante
- n"ajoute rien a la description de ce node de
réalisation

La Chanbre est donc d'avis que D3 décrit bien une
mnicarte (et son procédé de fabrication) qui peut étre
séparée de la carte de format standard par |es doigts.
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Quant a | 'expression "une sinple pression" dans |a
revendi cation 1, la Chanbre estine qu' elle est si
générale qu' elle inclut |la procédure consistant a
séparer la mnicarte décrite dans D3, néne si |es
bretelles sont peut-étre assez difficiles a casser. La
figure 4 du brevet en cause nontre une carte selon

| "invention qui est fixée a la carte de format standard
par des bretelles. Les dinensions des bretelles ne sont
pas indi quées, pas plus que le nmatériau de la carte.

L' épai sseur de ce type de carte est normal ement toujours
la méne. (En ce qui concerne |'épai sseur des bretelles,
voir points 12 a 14 ci-dessous.) La figure 4 du brevet
correspond donc a la figure 5 de D3. En d'autres ternes,
| e brevet en cause ne contient pas d'informations qu
pernettraient a |'honme du nétier de faire une
distinction entre I'invention selon |a revendication 1
et la carte décrite dans D3.

Par conséquent, |la Chanbre confirne |'opinion de la
Di vision d' opposition selon laquelle |"invention telle
gue définie dans le brevet dans |a version délivrée
n' est pas nouvelle par rapport a D3 (article 54 CBE)

"Deuxi enme" requéte subsidiaire de |la requérante

0588. D

Cette requéte est en fait la prem ere requéte
subsidiaire, la requéte dite "prem ére requéte
subsidiaire" présentée e 13 février 2001 ayant été
retirée pendant | a procédure orale devant |a Chanbre.

Sel on cette "deuxi éne" requéte subsidiaire, |la

pr édécoupe | ai sse subsister "au noins deux ponts de
liaison". Pour |la présente décision, et confornménent a
["intention de |la requérante déclarée lors de la
procédure orale (voir point VI ci-dessus), cette
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expressi on est consi dérée comme équivalente a "des ponts
de |iaison", expression utilisée dans | a denmande de
brevet initiale (EP-A-0 521 778, col. 3, 1. 25).

D3 (fig. 5) nontre une minicarte |iée par trois ponts
(bretelles) a la carte de format standard. Par
conséquent, |'invention selon cette requéte n'est pas
nouvel I e non pl us.

"Troi sieme" requéte subsidiaire de |a requérante

10.
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Selon la "troisiénme" requéte subsidiaire, la mnicarte
est aux dinmensions d' un standard de format réduit. Cette
caract éristique est fondée sur |'indication dans |a
demande initiale selon laquelle |la mnicarte est
destinée a étre insérée "dans un |l ecteur au standard de
format réduit" (EP-A-0 521 778, col. 3, |. 5-9). Par
conséquent, | e procédé revendi qué est tel que la
mnicarte qui en résulte puisse étre insérée (et |ue)
par un | ecteur standard. Mais |la caractéristique ne
signifie rien de plus et, en particulier, n'exclut pas
| " exi stence de bavures le long des bords de la carte, a
noi ns que ces bavures rendent nettenent inpossible
|"insertion de la carte dans un | ecteur.

Dans D3, la mnicarte est destinée a étre insérée dans
un lecteur (voir col. 3, |I. 4-13). En ce sens, elle "est
aux di mensions d'un standard de format réduit". Il est
possi bl e que des bavures subsistent apres |a séparation,
mais, vu |'utilisation explicitenment envisagée de |la
mnicarte, |'home du nétier n'avait pas lieu de croire
gue ces bavures feraient obstacle a |'insertion de |la
mnicarte dans un lecteur. Il est vrai que, selon D6,

| es bavures dans D3 génent ou enpéchent |'insertion

"/w el sich zeigte, behindern oder verhindern diese
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St egreste das Einschi eben der M nichipkarten in die bei
Cer at en vor gesehenen Kartenhal terungen" (D6, col. 1,

I. 68 a col. 2, |I. 2). Cependant, il n'est pas certain

gque cette observation s'applique a toutes |es variantes
de la mnicarte décrites dans D3. De toute facon, come
il n"est pas exclu que |e procédé revendi qué produi se

égal enent des bavures, il n'y a pas de différence claire
entre |'invention et D3.
11. Par conséquent, |'invention selon cette requéte n' est

pas nouvell e non pl us.

"Quatriene" requéte subsidiaire de |la requérante

12. Selon la "quatriéenme" requéte subsidiaire, |les ponts de
liaison sont d'épaisseur plus faible que la mnicarte.

Cette caractéristique n' était pas présente dans |a
demande de brevet francais portant le n°

d enregistrement 9 108 248, et dont la priorité a été
revendi quée (voir FR-A-2 678 753, p. 5). Il s'ensuit que
| a date effective des revendi cations selon cette requéte
est celle du dépdt de | a demande européenne, a savoir le
30 juin 1992 (article 87 CBE). Comme | e docunment D3 a
été publié avant cette date, il appartient a |'état de
la technique tel que défini a |'article 54(2) pour cette
requéte et doit par conséquent étre pris en

consi dération pour |'exanmen de |'activité inventive.

13. Selon D3 (voir les revendications 20 et 21), les
bretell es peuvent avoir un point de rupture
("Sol I bruchstelle... eine mt einemLaserstrahl erzeugte
Mat eri al schwachung, i nsbesondere Perforation").
Toutefois, un point de rupture n'est pas nécessairenent
obt enu par une réduction de |'épai sseur du matériau. En
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particulier, une perforation - |'exenple cité dans D3 -
ne change pas |'épai sseur. La Chanbre constate donc que
| "invention selon cette requéte est nouvelle.

14. Cependant, il est bien connu en soi - ce que |la
requérante n'a pas nié - de créer un point de rupture en
formant une encoche dans | e matériau. Par conséguent,
| "invention selon cette requéte n'inplique pas
d activité inventive par rapport a D3 (article 56 CBE)

"Cinqui ene" requéte subsidiaire de |la requérante

15. Les revendi cations selon la "cinqui éme" requéte
subsi diaire conprennent |es caractéristiques de |la
"quatrienme" requéte subsidiaire. Par conséquent, |eur
date effective est égalenent |la date de dépbt de |la
dermande européenne.

16. Selon la revendication 1, les ponts de |iaison sont
situés sur des coOtés différents de la nminicarte. Conme
cette caractéristique est déja connue de D3 (fig. 5),

I"invention selon cette revendication n'inplique pas
d' activité inventive non plus.

Di spositif

Par ces notifs, il est statué conme suit

Le recours est rejeté.

La Greffiére : Le Prési dent
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M Ki ehl S. V. Steinbrener
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