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Exposé des faits et conclusions

IT.

IIT.

Le brevet européen n°® 1 541 120 a été délivré sur la

base de 41 revendications.

Le libellé de la revendication indépendante 1
s'énoncait comme suit:

"l. 1. Procédé de traitement de fibres kératiniques
humaines dans lequel on met en oeuvre les étapes
suivantes

a) on réalise une étape de coloration desdites fibres
au moyen d'une composition préte a l'emploi a base
d'une composition colorante comportant au moins un
colorant direct cationique possédant au moins un
groupement hétérocyclique ;

b) éventuellement, on lave les fibres avec une
composition lavante (A) comprenant au moins un
tensioactif détergent anionique choisi parmi les
alkyléthers sulfate et/ou les alkyl sulfate, on les
rince et éventuellement on les seche ou on les laisse
sécher ;

c) on lave les fibres avec une composition lavante (B)
comprenant au moins un tensiocactif non ionique choisi
parmi les alkylpolyglucosides, les tensiocactifs
monoglycérolés ou polyglycérolés et leurs mélanges,
puis on rince les fibres et on les seche ou on les

laisse sécher."

Trois oppositions ont été formées contre le brevet
délivré. Le brevet a été opposé aux motifs de 1l'article
100 (a) CBE, pour manque de nouveauté et d'activité

inventive.

Par la décision prononcée a la cldéture de la procédure
orale du 20 décembre 2011, la division d'opposition a

décidé de révoquer le brevet (Article 101(3) (b) CBE. La
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décision était basée sur les revendications telles que
délivrées en tant que requéte principale et la requéte
subsidiaire 1 déposée pendant la procédure orale du

21 novembre 2011 devant la division d opposition.

Les documents suivants, cités au cours de la procédure
d’ opposition, restent pertinents:
D1 : "Sunsik"

D2 : "Pureology"

D3 : WO00/10519

D4: EP 0 711 542

D5: US 2003/0150069

D6: DE 196 40 575

D7: DE 41 29 926

D8: DE 197 41 162

D9 : US 5 716 418

D10 : US 5 744 147

D11 : DE 299 03 135

D12: EP 0733 355

D13: DE 100 20 887

D15: EP 1 222 911

D16: Technischer Versuchsbericht

Dans sa décision, la division d'opposition avait
considéré que les document D4, D5 (et D13), D7, D8 et
D12 anticipaient 1 objet de la revendication 1 du
brevet tel que délivré, car rien ne s’ opposait a ce que
les étapes du procédé de traitement des fibres
kératiniques de la revendication 1 telle que délivrée
soient concomitantes:

- D4 divulguait des shampoings colorants comprenant un
alkylglucoside, un monoglycéride d acide décanoique et
du Basic Yellow 57 (exemples 2 et 3). Ces shampoings
étaient mis en oeuvre pour colorer et laver en méme

temps (page 2, lignes 31-35) et aprés le shampoing, les
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fibres kératiniques étaient rincées et séchées (page 5,
lignes 50-51).

- D5 (et D13) divulguaient un procédé de traitement des
fibres kératiniques impligquant un shampoing colorant
comprenant du Lamsoft PO 65 (comprenant du coco
glucoside et du glycéryle oléate) et du Basic Yellow 57
(Dye C.I. 12 719).

- D7 se rapportait a un traitement des fibres
kératiniques avec un shampoing colorant comprenant un
C9-Cl11 alkylpolyglycoside et du Basic Yellow 57 (Dye
C.I. 12 719) dans les exemples 1 et 2.

- D8 se rapportait a un traitement par un shampoing
colorant comprenant un Cl12-Cl4 alkylpolyglycoside et du
Basic Yellow 57 (exemples 3 et 4).

- D12 divulguait un shampoing colorant comprenant du
décyle polyglucoside ou du lauryle polyglucoside et du
Basic Yellow 57 (exemples 1 et 3).

Par ailleurs la division d’opposition constatait la
nouveauté des revendications indépendantes 36 et 37

vis—-a-vis respectivement des documents D3, D5 et D4-D6.

La division d’opposition avait considéré la requéte
subsidiaire 1 déposée pendant la procédure orale comme
irrecevable (Article 114 (2) CBE et Regle 116 CBE). Dans
l’annexe a la citation a la procédure orale, la
division d opposition avait donné une analyse de la
revendication telle que délivrée et avait clairement
indiqué son absence de nouveauté. Aucune des parties
n'avait fourni de nouveaux faits, preuves ou arguments,
gue ce soit apres avoir recu 1l opinion préliminaire ou

durant la procédure orale.

Les modifications effectuées dans la revendication 1 de
la requéte subsidiaire déposée durant la procédure

orale étaient dérivables de la revendication dépendante
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2 en l'occurrence la caractéristique spécifiant le
groupement hétérocyclique ("portant au moins une charge
cationique sur un hétérocycle") ainsi que de la
revendication dépendante 30 ("caractérisé en ce que
1l'application de la composition lavante (B) s'effectue
au moins 12 heures apres 1'application de la
composition colorante™). Ces modifications
aboutissaient en particulier a la nécessité d une
préparation considérable afin d’'étre en mesure de
déterminer si des colorants identifiés par leur
dénomination commune possédaient un hétérocycle portant
une charge cationique ou non. Le brevet ne divulguait
pas de maniére directe une liste de colorants
cationiques particuliers limitée a ceux portant une
charge sur un hétérocycle. La titulaire n"a été en
mesure d identifier de maniere certaine des composés
hétérocycles a charge cationique que pour le document
D5.

Par ailleurs, la requéte subsidiaire 1, qui a été
déposée tardivement, modifie la revendication 1 telle
que délivrée par 1 inclusion d une combinaison de deux
revendications dépendantes choisies parmi 35, toutes
dépendantes initialement de la revendication 1. Vu le
grand nombre de combinaisons possibles, il n’'était pas
possible que les opposantes fussent préparées pour

chacune des possibilités.

Ainsi, la division d’opposition était de 1l opinion, que
pour une discussion de la requéte subsidiaire 1, une
préparation extensive elt été nécessaire. Comme la
titulaire n"avait fourni aucune raison acceptable qui
justifiait le dépdt tardif de la requéte subsidiaire 1
aprés le délai de la regle 116 CBE, ladite requéte ne

pouvait étre admise dans la procédure.
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La titulaire (ci-apres appelée requérante) a formé un

recours contre cette décision.

Le mémoire de recours daté du 24 mai 2013 était
accompagné des requétes subsidiaires 1 a 3, la requéte
principale étant les revendications telles que
délivrées, ainsi que d'un nouveau document:

D19 : Essais comparatifs

Le libellé de la revendication 1 de la requéte
subsidiaire 1 s'énonce comme suit, les modifications
par rapport a la revendication 1 de la requéte
principale, en l'occurrence le brevet tel que délivré,

étant mises en évidence:

"l. Procédé de traitement de fibres kératiniques
humaines dans lequel on met en oeuvre les étapes
suivantes

a) on réalise une étape de coloration desdites fibres
au moyen d'une composition préte a l'emploi a base
d'une composition colorante comportant au moins un
colorant direct cationique possédant au moins un
groupement hétérocyclique portant au moins une charge
cationique;

b) éventuellement, on lave les fibres avec une
composition lavante (A) comprenant au moins un
tensioactif détergent anionique choisi parmi les
alkyléthers sulfate et/ou les alkyl sulfate, on les
rince et éventuellement on les séche ou on les laisse
sécher ;

c) on lave les fibres avec une composition lavante (B)
comprenant au moins un tensiocactif non ionique choisi
parmi les alkylpolyglucosides, les tensiocactifs
monoglycérolés ou polyglycérolés et leurs mélanges,
puis on rince les fibres et on les séche ou on les

laisse sécher,caractérisé en ce que l'application de 1la



VIIT.

IX.

XT.

XIT.

- 6 - T 0490/13

composition lavante (B) s'effectue au moins 12 heures

apres l'application de la composition colorante."

Par sa lettre datée du 24 septembre 2013, 1 opposante
02 (ci-apres nommée intimée 02) a demandé que les
requétes subsidiaires ne soient pas admises dans la

procédure de recours.

Par sa lettre datée du 9 octobre 2013, 1 opposante 03
(ci-aprés nommée intimée 03) a soumis des arguments et
de nouveaux documents

D17 : W095/15144

D18 : W095/01772

Par sa lettre datée du 9 décembre 2013, 1 opposante 01

(ci-aprés nommée intimée 01) a soumis des arguments.

Par sa lettre datée du 10 décembre 2013, 1 intimé 02 a
réitéré sa demande que les requétes subsidiaires ne
soient pas admises dans la procédure de recours, et que
si elles étaient admises par la Chambre dans la
procédure, que le cas soit renvoyé en premiere
instance. L intimée 02 a également demandé que les

essails comparatifs D19 ne soit admis dans la procédure

Aux fins de la préparation de la procédure orale fixée
le 10 mai 2016, la Chambre a envoyé une notification
datée du ler avril 2016. Dans cette notification, la
Chambre a exprimé un avis préliminaire et a en
particulier indiqué que la requéte principale ne
semblait pas remplir les conditions de l'article 54
CBE.

En outre, la Chambre mentionnait que la gquestion de la
recevabilité de la requéte subsidiaire 1 en phase de
recours devait étre discuté et, gu’en cas d admission

de la requéte subsidiaire 1 dans la procédure de
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recours, la question d’un renvoi devant la premiere
instance se poserait, ainsi gque dans ce cas précis une

répartition des frais différentes (Article 104 (1) CBE).

La procédure orale s'est tenue le 10 mai 2016.

Les arguments suivants ont été avancés par la

requérante:

Il était évident au vu de la description et des
exemples que les étapes revendiquées étaient séquencées
dans le temps (voir par. [0018], [0065], [0095] du
brevet). Le mot étape en soi impliquait un séquencage
du procédé. La premiere étape était une coloration, et
une fois que cette étape réalisée (voir par. [0065]),
elle était suivie immédiatement de 1l'étape suivante
(par. [0095]).

Tous les documents présentés présentaient une étape de
coloration et de lavage simultanées, et ne pouvaient
donc étre pertinents pour la nouveauté de la

revendication 1 de la requéte principale.

En ce qui concerne la recevabilité de la requéte
subsidiaire 1, cette requéte avait été déposée le jour
de la procédure orale devant la division d'opposition
et non auparavant, car la requérante était convaincue
du bien-fondé de ses arguments quant a la nouveauté de
la requéte principale. Elle avait en effet 1'intime
conviction que le procédé revendiqué était nouveau du
fait du séquencage.

Pour éviter la révocation du brevet, la requérante
avait ainsi introduit 1'objet de la revendication 30
dans la revendication 1, celle-ci introduisant un délai
de 12 heures entre les étapes et rendant clair
l'existence d'un séquencage. La limitation par

l'introduction de 1'objet de la revendication
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dépendante 2 portant sur la nature du colorant avait
été faite pour éviter des problemes d'activité
inventive. Toutes ces modifications provenaient de
revendications dépendantes, ne pouvaient de ce fait
représenter un nouveau cas, et n'avaient donc pas été

faites pour retarder la procédure.

La requérante pensait qu'en toute logique, 1l était
nécessaire de renvoyer le cas en premiére instance pour

discuter de la nouveauté de la requéte subsidiaire 1.

Les arguments suivants ont été avancés par les

intimées:

En ce qui concernait l'interprétation de la
revendication 1 de la requéte principale, les passages
de la description cités par la requérante n'étaient pas
repris dans les revendications et n'en faisaient pas
partie. L'objet de la revendication 1 ne pouvait étre
limité par 1l'enseignement de la description.

La revendication 1 de la requéte principale n'était

donc pas nouvelle, entre autres au vu du document D4.

En ce qui concernait la recevabilité de la requéte
subsidiaire 1, cette requéte aurait pu étre déposée
avant la tenue de la procédure orale devant la division
d'opposition. Les seules explications données par la
requérante-titulaire se rapportaient aux raisons du
dépdt durant ladite procédure orale. La requérante-
titulaire aurait di étre préparée a déposer cette
requéte avant la procédure orale devant la division
d'opposition au vu des arguments quant au mangque de
nouveauté de la requéte principale et aurait dd prévoir

une position de repli.
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Le cas représenté par la requéte subsidiaire 1 était un
nouveau cas, cet argument étant renforcé par le dépdt
des essais D19. L'admission de cette requéte dans la
procédure était vue comme un avantage pour la

requérante-titulaire.

Les requétes finales sont les suivantes:

La requérante a demandé 1'annulation de la décision
contestée et le maintien du brevet sur la base des
revendications telles que délivrées en tant que requéte
principale, ou a défaut sur la base des requétes
subsidiaires 1 a 3 déposées avec le mémoire de recours
daté du 24 mai 2013.

Les intimées 01, 02 et 03 ont demandé le rejet du
recours. L'intimée 02 demande en outre que les requétes
subsidiaires ne soient pas admises dans la procédure de
recours, et en cas d'admission desdites requétes le
renvoli du cas devant la premiére instance; elle demande
également que les essais comparatifs D19 ne soient pas

admis dans la procédure.

de la décision

Requéte principale - Nouveauté

La revendication 1 de la requéte principale concerne

"un procédé de traitement des fibres kératiniques dans
lequel on met en oeuvre les étapes suivantes : a)...une
étape de coloration... b) éventuellement, on lave... c)

on lave avec une composition lavante (B)...".
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L'étape b) est une étape optionnelle qu'il n'est pas
nécessaire de considérer pour l'évaluation de la

nouveauté.

En ce qui concerne les étapes a) et c), la terminologie
de la revendication 1 ne comporte aucun terme ou mot
permettant de conclure que lesdites étapes obligatoires
a) et c) doivent se succéder dans un ordre précis ou
méme, comme 1l a fait remarquer la division
d'opposition, excluant que les étapes a) et c) soient
simultanées. Le séquencage des étapes n'est pas évident
au vu du libellé de la revendication 1, ce gqui rend son
objet ambigu.

Cette ambiguité aurait pu étre corrigée facilement,
puisque le succession des étapes est évidente au vu de
la description et aussi au vu des modifications
apportées a la revendication dans la requéte
subsidiaire déposée durant la procédure orale devant la
division d'opposition, mais ladite succession d'étape
n'est pas reflétée par 1l'objet de la revendication 1 de

la requéte principale.

D4 divulgue des shampoings colorants comprenant un
alkylglucoside, un monoglycéride d acide décanoique, et
une colorant direct cationique, en 1l'occurrence le
Basic Yellow 57 (voir exemples 2 et 3). Ces shampoings
sont mis en oeuvre pour colorer et laver en méme temps
(page 2, lignes 31-35). Aprés l'application du
shampoing colorant, les fibres kératiniques sont

rincées et séchées (page 5, lignes 50-51).

Les étapes a) et c) revendiquées sont donc présentes
dans D4 et 1 objet de la revendication 1 de la requéte

principale est anticipé par D4.
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La requéte principale ne remplit pas les conditions de
l'article 54 CBE.

Recevabilité de la requéte subsidiaire 1

L objet de la revendication 1 de la requéte subsidiaire
1 comporte deux caractéristiques supplémentaires par
rapport a la revendication 1 de la requéte principale,
a savoir '"portant au moins une charge cationique"
provenant de la revendication dépendante 2 telle que
délivrée et "caractérisée en ce que 1 ‘application de la
composition lavante c¢) s effectue au moins 12 heures
aprés 1'application de la composition colorante"
provenant de la revendication dépendante 30 telle que

délivrée.

La présente requéte subsidiaire 1 a été déposée avec le
mémoire de recours, au stade le plus précoce de la

procédure de recours.

Quoique légerement différente de par sa terminologie,
cette requéte correspond a la requéte subsidiaire 1
déposée par la titulaire durant la procédure orale
devant la division d'opposition. Celle-ci avait été

déclarée irrecevable par la division d'opposition.

Selon l'article 12(4) RPCR, la chambre a le pouvoir
discrétionnaire de considérer comme irrecevable des
faits, preuves et requétes qui n'ont pas été admis au
cours de la procédure de premieére instance. Dans ce
contexte, il faut tenir compte de toutes les

circonstances pertinentes.

Les modifications apportées par la titulaire durant la
procédure orale devant la division d'opposition sous la

forme de la requéte subsidiaire 1 1'avaient été en
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réponse aux objections des opposantes. La titulaire
avait ainsi restreint 1l'objet de la revendication 1
avec des caractéristiques provenant des revendications
dépendantes 2 et 30. Une telle restriction par des
caractéristiques provenant de revendications
dépendantes ne peut cependant étre considérée en soi
comme imprévisible ou surprenante. Par ailleurs,
1'opposante 02 avait pris position contre ces

revendications dépendantes dans son acte d'opposition.

Il n'y a de plus aucun indice que lesdites
modifications faites par la titulaire seulement pendant
la procédure orale devant la division d'opposition
l'aient été pour des raisons tactiques ou a des fins de
forum-shopping. L'article 12 (4) RPCR vise en premier
lieu a prévenir les abus de procédure et en ce qui
concerne lesdites modifications, la chambre n'y voit

pas une telle finalité.

Ladite requéte subsidiaire déposée au cours de la
procédure orale avait été considérée comme irrecevable
par la division d'opposition car elle soulevait de
nouveaux probleémes d'évaluation de 1 état de la
technique cité. La difficulté résidait dans le fait
d'étre en mesure de déterminer durant la procédure
orale devant la division d'opposition si les colorants
directs cationiques de 1'état de la technique
identifiés en particulier par leur dénomination
portaient au moins une charge cationique sur leur
hétérocycle. La difficulté était telle qu'elle rendait

impossible une comparaison avec 1l'état de la technique.

Au lieu de ne pas admettre les modifications, une
solution alternative elit été le report de la procédure

orale et une répartition des colits afférents a la
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procédure orale devant la division d'opposition a la

charge de la requérante.

Au vu du délai écoulé depuis la décision de la division
d'opposition, il est clair que les conditions ayant
menées a l'irrecevabilité ont changé, en particulier en
ce qui concerne la difficulté rencontrée par la
division d'opposition, a savoir le fait d étre en
mesure de déterminer si des colorants directs
cationiques de 1'état de la technique identifiés en
particulier par leur dénomination portaient au moins

une charge cationique sur leur hétérocycle.

En conséquence, la chambre, dans 1l'exercice de son
pouvoir d'appréciation, admet cette requéte dans la
procédure (Article 12(4) RPCR).

Renvoi devant la premieére instance

Quoique le droit a deux instances en application de
l'article 111(1) CBE ne soit pas un droit absolu, il
est reconnu que toute partie devrait, si possible,
avoir la possibilité d'avoir deux lectures des éléments
importants du dossier, la fonction essentielle d'un
recours étant de déterminer si la décision qui a été
prise par le département de premiere instance est
correcte. Par conséquent, un cas est normalement
renvoyé si des questions essentielles relatives a la
brevetabilité de 1' objet revendiqué n'ont pas encore
été examinées et décidées par la premiére instance.

En particulier, le renvoi est a considérer par les
chambres dans les cas ou un département de premiere
instance fonde sa décision uniquement sur une question
en particulier qui est déterminante pour l1l'affaire et
laisse d'autres questions essentielles en suspens. Si,

suite a une procédure d'appel, 1l'appel sur cette
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question particuliére est recevable, l1l'affaire est
normalement renvoyée a la premiere instance pour
l'examen des questions qui n'ont pas fait 1l'objet de la

décision.

La question de 1l'évaluation de la nouveauté et
également de l'activité inventive de la revendication
de procédé 1 de la requéte subsidiaire 1 n'a ainsi
jamais été soulevée. Cette question doit donc étre
considérée comme une question de fond essentielle

méritant d'étre appréciée par deux instances.

Q-

Dans ces circonstances, la Chambre renvoie l'affaire

Q-

la premiere instance afin de poursuivre la procédure
partir du jeu de revendications de la requéte

subsidiaire 1.

Répartition des frais différente

Il est évident que la requérante a mangqué a son devoir
de diligence durant la procédure d'opposition, étant
donné gu'elle aurait dii prévoir a temps une position de
repli en réponse aux objections des intimées confirmées
par l'invitation a la procédure orale de la division
d'opposition, méme si lesdites objections lui
semblaient infondées. Cette attitude a entrainé son
recours et la tenue d'une procédure orale devant la
Chambre de recours et un renvoi devant la premiere
instance pour apprécier des revendications qui auraient

déja pu étre évaluées par la division d'opposition.

Ces actions ont évidemment occasionnés des frais
supplémentaires et évitables pour la requérante comme

pour les intimées.
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Dans le cas d'espece, la responsabilité du renvoi
incombe a la requérante et la Chambre décide une
répartition des frais différentes (Article 104(1) CBE),
a savoir que les colts afférents a la procédure orale
devant la Chambre de recours des intimées doivent étre

a la charge de la requérante.
Dispositif
Par ces motifs, il est statué comme suit
1. La décision contestée est annulée.

2. Le cas est renvoyé a la premiere instance pour suite a
donner sur la base de la requéte subsidiaire 1 déposée avec

le mémoire de recours.

3. Les colts afférents a la procédure orale devant la Chambre

de recours des intimées sont a la charge de la requérante.

La Greffiére : Le Président
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Décision authentifiée électroniquement



