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Exposé des faits et concl usions

0997.D

Le brevet européen n° 498 707 a été délivré le

2 aolt 1995 sur | a base de | a demande européenne

n° 92 400 270.2 dont le libellé des revendications 1 et
2 s’ énoncait

“1l. Procédé de teinture des fibres kératini ques dans

| equel la révélation de |a coul eur s’ effectue uniquenent
au noyen de |’ oxygéne de | air, caractérisé en ce que

| " on applique sur les fibres :

a) au noins une conposition (A) contenant, dans un
mlieu approprié pour la teinture, au noins un nono- ou
di hydr oxyi ndol e, cette application étant précédée ou
suivie par |'application de

b) au npbins une conposition (B) contenant, dans un
mlieu approprié pour la teinture, au noins un dérivé
carbonyl é aromati que choisi parm |es

hydr oxyacét ophénones, | es hydroxybenzophénones, |es 2-
hydr oxy 1, 4- benzoqui nones, |es hydroxy 1, 4-
napht oqui nones, |es am no 1, 4- napht oqui nones, |es

hydr oxy 9, 10-ant hraqui nones et | es amno 9, 10-

ant hr aqui nones.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
gue | es nmono- ou di hydroxyi ndol es sont choisis parm |es
conposés de formule (I)
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dans | aquelle :

R, R, et R, identiques ou différents, représentent un
atone d' hydrogéne ou un groupenent al kyle en C-C,

R,, désigne un atone d' hydrogéne, un groupenent al kyle en
C-C, ; ou un groupenent carboxyle ; et

| es sels correspondants de nétaux al calins, alcalino-
terreux, d' anmonium et d' am nes de ces conposés,

| e potentiel d'oxydo-réduction des conposés de formule
(1), mesuré a pH 7 sur électrode de carbone vitreux par
voltamétrie, étant inférieur a 200 nv.”.

Le brevet a été accordé avec dix-huit revendications,
dont les revendications 1 a 16 sont relatives a un
procédé de teinture, la revendication 17 est relative a
un agent de teinture et la revendication 18 est relative
a un dispositif de teinture.

Le requérant a fait opposition a |a délivrance de ce
brevet européen, demandant sa révocation en application
de |"article 100 a) de la CBE en invoquant |’ absence

d activité inventive.

Entre autres, | es docunents suivants ont été cités au
cours des procédures d’ opposition et recours :

(1) DE- A-3 902 147
(2) DE- A-3 707 088
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Dans | a décision internédiaire rendue par la Division

d’ opposition le 4 novenbre 1997, il a été déci dé que,
conpte tenu des nodifications apportées par le titulaire
au cours de la procédure d opposition, |e brevet
européen N° O 498 707 satisfaisait aux conditions
énoncées dans | a CBE

Concernant |es nodifications apportées aux

revendi cations 17 et 18, excluant tous systenes oxydants
autres que |’ oxygene de |I"air, la Division d opposition
a estimé qu' elles renplissaient |les conditions de
["article 123(2) CBE, car |a denande telle que déposée
di vul guait, en effet, un procédé et des noyens s’y
rapportant dans |esquels la révélation de |a coul eur

s’ effectuait uniquenent au noyen de |’ oxygene de |’ air.

Elle a aussi exprimé |’ opinion que |’ expression “non-
oxydant” rajoutée dans |la revendication 1 du brevet
contesté en relation avec | es conposés (B) avait une
signification claire dans | e contexte de cette

revendi cation, puisqu elle ne pouvait que signifier que
| es conposés (B) devaient avoir un potentiel d oxydation
plus faible que |"air, ce qui découlait inévitablenment
du fait que, selon les ternmes nénes de |a revendication
1, |1’ oxygene de |’ air devait étre |le seul oxydant du
procéde.

De néne, elle a conclu que |l es exigences de faisabilité
au titre de |I’article 83 CBE étaient renplies puisque

| es exenples du brevet attaqué nontraient bien que |a
révél ation de |l a coul eur s’ effectuait uniquenent au
noyen de |’ oxygene de |’ air.

La Division d opposition était, en outre, de |’avis que
| " obj et du brevet contesté était nouveau par rapport a
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| état de |la technique disponible du fait de |’ absence
de tous systénmes oxydants autres que |’ oxygéne de |’ air.

Quant a |’activité inventive, elle a considéré que le
docunent (1), qui divulguait un procédé de col oration
simlaire a celui du brevet en cause utilisant cependant
des oxydants chim ques autres que |’ oxygene de | air
pour révéler la couleur, représentait |’état de la
techni que | e plus proche.

Conmme, de son avis, aucun des docunents de |’'état de |la
t echni que di sponi bl es ne poussait |’ home du nétier a se
passer de ces oxydants, la Division d opposition en a
conclu que |’ objet du brevet tel que nodifié ne
contrevenait pas aux dispositions des articles 52(1) et
56 CBE.

Le requérant a introduit un recours contre cette
déci si on.

Une procédure oral e devant |a Chanbre de recours s’ est
tenue le 25 avril 2001.

| e requérant a invoqué | e manque de faisabilité et
| " absence d’ activité inventive (article 100 a) et b)
CBE)

D aprés lui, le potentiel rédox des conpositions (B)
ainsi que celui des indols des conpositions (A) n’étant
pas connu, |le requérant en a déduit que |e brevet
attaqué contrevenait égal ement aux exi gences de

| "article 83 CBE, puisque |’home du nétier n’était, de
ce fait, pas en nesure de déterm ner |es couples de
conpositions (A) et (B) dans |esquels |es conpositions
(B) n’ étaient pas oxydantes pour |es conpositions (A).
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Au cours de | a procédure orale | e requérant a
expressénent confirmé gqu il ne contestait pas |la
nouveaut € des revendi cati ons en cause.

Concernant |’activité inventive, il a défendu |’ opinion
gue, contrairenent a |’ avis de la division d opposition,
| e docunent (2) enseignait bien que |’ oxygéne de |’air
était une alternative aux oxydants chi m ques pour
révél er la coul eur dans des procédés de coloration
utilisant des indoles simlaires aux conpositions (A du
brevet contesté.

En conclusion, |’ objet de la revendication 1 du brevet
contesté ne renplissait donc pas, selon lui, |es
exigences d activité inventive de |'article 56 CBE

L'intimé (titulaire) a contesté |les argunentations du
requér ant .

Il a maintenu que |a nécessité de réaliser une nesure
aussi routiniére et usuelle que celle consistant a
déternm ner |l e potentiel redox d une conposition afin de
déterm ner | es couples de conpositions (A et (B) selon
| "invention, ne constituait pas une inpossibilité de
réaliser |’invention au sens de |’ article 83 CBE

Concernant |’ activité inventive, |’intinm a soutenu

gu’ aucun des docunents di sponi bl es ne suggérait a

| homre du nétier d utiliser comme oxydant |’ oxygéne de
| "air dans des systenes de coloration conprenant |es
conpositions (A et (B) selon |le brevet attaqué. A ce
sujet, il ainsisté sur le fait que |l e nmécanisne ms en
jeu dans | e procédé selon | e brevet contesté inpliquait,
en outre, la formation d un produit de réaction entre le
conposé indolique et |a quinone, ce qui n était pas le
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cas dans |’ état de | a technique.

Le requérant a demandé |’ annul ation de |a décision
contestée et la révocation du brevet européen
n° 498 707.

L'intimé a denandé le rejet du recours et |le maintien du
brevet sous la forne telle que maintenue par |a Division
d’ opposition (requéte principale) ou sur |la base du jeu

de revendi cations de la requéte auxiliaire déposé le

23 mars 2001.

Motifs de | a déci sion

2.

0997.D

1

Le recours est recevable.

Requét e principale

Article 83 CBE

Au cours de | a procédure orale, |le requérant a indiqué
gu il ne contestait nullenent la validité des exenpl es
du brevet en cause en ce qui concernait |es exigences de
|"article 83 CBE. Il a, toutefois, éms |’ avis que, au
vu de |’ étendu des cl asses des dérivés carbonyl és
aromat i ques revendi quées, il était douteux de penser que
| e potentiel d oxydo-réduction de chacun de ces conposés
soit systématiquenent tel qu' il ne puisse pas oxyder |e
dérivé indolique de la conposition (A). Il en donc
conclu que |’ home du nmétier était, de ce fait,

contraint de déterm ner, par des nesures préal ables, |es
coupl es de conposés (A) et (B) conpatibles avec

| "invention, c'est-a-dire | es couples pour |lesquels le
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conposé (B) n’oxyderait pas |’indole (A).

La Chanbre partage | e point de vue du requérant.
Cependant, comme elle |’a fait remarquer dans sa

communi cation en date du 29 septenbre 2001, i

n apparait pas en quoi |la nécessité de réaliser une
nmesure aussi routiniére et usuelle que celle consistant
a détermner |e potentiel d oxydo-réduction d un conposé
chim que pourrait constituer une inpossibilité de
réaliser une invention.

Le requérant n’ ayant apporté aucun él énent dans ce sens,
| a Chanbre considére que | e brevet contesté expose bien
| "invention de facon suffisament claire et conpl éte
pour qu’un homme du netier puisse |’exécuter.

Activité inventive

Le brevet selon la requéte principale concerne un
procédé de col oration des cheveux nettant en oeuvre une
hydr oxyi ndol e et un dérivé carbonyl é aromati que non-
oxydant (page 2, lignes 3 a b5).

Selon | a description du brevet attaqué | e procédé en
guestion ne nécessite pas d autres révél ati ons oxydantes
gue celle de |’ oxygene de |"air (page 2, lignes 25 et
26) .

L’ exenpl e 9 du docunent (1) décrit un procédé de
teinture des fibres kératiniques dans | equel |a
révél ation de |l a coul eur s’ effectue au noyen d’ un
"systene oxydant" (le nmétaperiodate de sodiun) dans
| equel on applique sur les fibres

a) au noins une conposition (A) contenant, dans un
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mlieu appropri € pour la teinture, au npins un nono-
ou di hydroxyi ndol e (I e 5-acétoxy 6-hydroxyi ndol e) et

b) au noins une conposition (B) contenant, dans un
mlieu appropri € pour la teinture, au noins un dériveé
carbonyl € aromati que non-oxydant choisi parm |es
hydr oxy 1, 4- napht oqui nones (la 2-hydroxy 1, 4-
napht oqui none). (Note : dans |l a présente décision on
entend par "systénme oxydant" tout systene d oxydation
autre que |’ oxygéne de |’ air.)

La Chanbre considére que |e docunent (1), qui se
rapporte a un procédé de col oration des cheveux nettant
en oeuvre une hydroxyindole et un dérivé carbonyl é
aromat i que non-oxydant dans | equel |a coul eur est
révél ée par un systeéene oxydant, représente |’'état de |la
technique le plus proche. Cet avis a été partagé par le
requérant et |’intingé.

Au vu de cet état de la technique |’intinm a maintenu,
au cours de la procédure orale, que |le probléene a
résoudre consistait a obtenir un procédé de teinture
aboutissant a une neill eure honogénéité de |a coul eur
sur | e cheveu.

Le requérant, quant a lui, a soutenu que |le probléne a
résoudre par rapport au document (1) consistait

uni quenent a fournir un procédé de teinture plus doux
qui n"altérerait pas |les propriétés nécani ques des
cheveux.

A ce sujet, il a fait valoir que ni |a description du
brevet en cause, ni aucune des pi éces versées au dossier
ne conportaient d él énments nontrant une amélioration
guel conque de la qualité de la teinture des cheveux
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obt enue par |l e procédé contesté par rapport au

docunent (1).

En réponse a ces considérations, |'intime s’ est référeée
aux essais conmparatifs fournis au cours de |la procédure
d’ opposition avec sa lettre en date du 5 décenbre 1996
afin de nontrer que |l e nmécanisne ms en jeu dans le
procédé selon | e brevet contesté inpliquait la formation
d un produit de réaction entre |l e conposé indolique et

| a qui none non-oxydante, ce qui n'était pas |le cas dans
|"état de la technique. Selon |I’'intimé, ce produit de
réaction constituait un nouveau type de col orant ayant
de neill eures propriétés quant a |’ honbgénéité de |la
teinture.

La Chanbre ne peut cependant pas accepter
| "argunentation de |’intiné pour |les raisons suivantes

Il est, certes, juste de conclure au vu des tests
présentés qu' il se fornme dans | e procédé selon | e brevet
en cause, contrairenment a ce qui se passe dans le cas
des essais conparatifs utilisant une qui none oxydante,
un produit de réaction entre |le conposé indolique et |a
qui none non-oxydant e.

Cette conparai son n’ est cependant pas pertinente

pui squ’ el l e ne considere pas |a divulgation du
docunent (1) qui constitue |’ état de la technique le
pl us proche et dans | equel, précisénent, un conposé

i ndol i que et une qui none non-oxydante selon | e brevet
contesté sont égal ement mis en oeuvre (exenple 9).

Les nénes causes produi sant | es nménes effets, force est
de conclure que, dans | e procédé selon | e docunent (1),
|l e ménme type de réaction que dans |le brevet attaqué,
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entre |l e dérivé indolique et |a quinone, doit
nécessai rement se produire condui sant ai nsi aux nenes
propri étés tinctorial es.

Le fait que le libellé du procédé selon |a

revendi cation 1 du brevet contesté requiert une
application successive des deux conposés, sans
considération, toutefois, ni d ordre ni de tenps

d application alors que |e docunent (1) préconise de |es
mel anger avant |’ application, n’est pas de nature a
remettre en question |les concl usions exposées ci-dessus.

En ce qui concerne | e commentaire de |’ expert de
|"intimé selon | equel | application d un systene
oxydant, conforménment a |’ ensei gnenent du docunent (1),
sur le produit de réaction entre |’indole et |a quinone
non- oxydante serait de nature a détruire ce dernier, la
Chanbre fait remarquer qu’ aucune donnée ne pernet

d’ étayer cette affirmation. En effet, |a Chanbre n’ ayant
pas connai ssance de |a structure chim que du produit de
réaction ni, d ailleurs, d aucun autre él ément qui
pourrait rendre plausible une quel conque dégradati on,
ménme partielle, du produit de réaction, elle n’est pas
en mesure de conclure que les propriétés tinctoriales
obt enues par | e proceédé selon | e docunent (1) pourraient
étre noins bonnes que celles du procédé en cause. Ceci,
d autant plus que rien dans | e contenu de |la divulgation
concernant les qualités tinctoriales du procédé du
docunent (1) n’autorise de telles concl usions.

En conséquence, |le probl éne a résoudre par rapport au
docunent (1) consistait uniquenent a obtenir un procédé
de teinture sinplifié altérant noins les qualités

nmécani ques du cheveu.
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Il est, en outre, manifeste au vu des exenples de |a
description du brevet que le probl éne a bien été résolu
par | e procédé objet de | a revendication 1 du brevet
attaqué dans |lequel |la révélation de |a coul eur

s’ effectue uni quemrent au noyen de |’ oxygéne de |’ air.

La question qui se pose a présent est donc de savoir si
cette solution qui consiste a utiliser |’oxygene de

| "air comme uni que oxydant pour |a révél ation des

coul eurs découlait a |’ évidence de |’ état de la

t echni que di sponi bl e pour |’ honme du netier.

L’ état de | a technique selon |e docunent (1), qu
préconise |'utilisation d un systénme oxydant a base de
per oxydes i norgani ques, ne fait aucune nention de cette
possibilité (cf. revendication 1, (i)-(iv)).

Le docunent (2), par contre, enseigne clairenent que
pour les indoles et notamment |es hydroxyi ndol es (cf.

par exenple, revendication 3 : |e 5-méthoxy 6-
hydr oxyi ndol e) la coul eur peut étre révél ée soit par un
syst ene oxydant contenant un peroxyde soit par |’ oxygéene
de | "air (page 6, lignes 28 et 29).

Ce docunent indique, égal enent, que |’utilisation d un
syst ene oxydant contenant un peroxyde est préférée dans
le cas ou il est souhaité accél érer | e processus de
coloration ; il ne fait donc apparaitre aucun
désavant age quant aux propri étés tinctorial es obtenues
gqui serait lié a l’'utilisation de |’ oxygene de | air
comme oxydant (page 6, lignes 38 a 40).

La Chanbre note, en outre, que, selon |’ avis néne de
|"intimé, dans | e systéne indol e/ quinone, tel que décrit
dans | e docunent (1), seul |e dérivé indolique nécessite
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une révél ation de | a coul eur par une réaction

d’ oxydation pui sque |es col orants qui noni ques sont,
guant a eux, des "colorants directs ne nécessitant
aucunenent d’' étre révél és par un systéme oxydant" (cf.
lettre en date du 16 octobre 1998).

En conséguence de ce qui préceéde et en |’ absence

d autres argunents de la part de |’'intinmé, |a Chanbre
conclut que |’ honmre du métier qui se serait proposé de
résoudre | e problene tel que défini dans |’ avant-dernier
paragraphe du point 2.2.2, aurait, sans aucun doute,
utilisé |I"alternative de |’ oxydation par |’'oxygéne de

| "air conforménent a |’ enseignenent du docunent (2) dans
| e procédé selon |le docunment (1) afin d en tirer les
bénéfices prévisibles, d une part, sur la sinplification
du procédé du fait de |l a suppression de |’ étape

d’ oxydation par un systéne oxydant et, d autre part, sur
| a préservation des propriétés nécani ques du cheveu du
fait que |’ oxygene de |’air est un oxydant connu pour
étre un oxydant chim que particuliérenent plus doux que
| es peroxydes inorgani ques nmentionnés dans |le

docunent (1) et qui altére donc noins |la structure de la
kératine capillaire a | a base des propri étés necani ques
du cheveu.

L’ objet de la revendication 1 du jeu de revendi cations
de la requéte principale ne satisfait donc pas aux

exi gences de |"article 56 de | a CBE

Dans ces circonstances, il n'y a pas |ieu de considérer
| es autres revendi cati ons.

Requéte auxiliaire

Le libellé de |la revendication 1 de ce jeu de
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revendi cations se distingue du libellé de |a

revendi cation 1 de |la requéte principale par

| incorporation dans la revendication 1 de |a

revendi cati on dépendante 2 qui précise sinplenent |la
formul e chim que des indoles selon |a conposition (A)

ai nsi que |leur potentiel d oxydo-réduction sans

i ntroduire, pour autant, des différences suppl énentaires
par rapport aux docunents (1) et (2). Il s’ ensuit que

| es points et concl usions évoqués précédement restent
pertinents pour cette requéte.

Di spositif

Par ces notifs, il est statué conme suit

1. La décision de |la Division d opposition est annul ée.
2. Le brevet est révoqué.

Le Geffier : Le Président

E. Gborgmai er U Oswald
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