BESCHVWERDEKAMVERN  BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAI SCHEN THE EUROPEAN PATENT DE L' OFFI CE EUROPEEN
PATENTAMI'S OFFI CE DES BREVETS

Code de distribution interne :
(A [ ] Publication au JO

(B) [ ] Aux Présidents et Menbres
(O [X] Aux Présidents

(D) [ ] Pas de distribution

DECI SI1 ON
du 19 décenbre 2001

N° du recours : T 0520/99 - 3.3.2
N° de | a demande : 95401146. 6

N° de la publication : 0688561

Cl.B. : A61K 7/ 48

Langue de | a procédure : FR

Titre de |'invention

Cel gommant hui |l eux

Titulaire du brevet
L' OREAL

Opposant
ol dwel | GrbH

Réf ér ence :
Gel / L' OREAL

Nor mes j uri di ques appli quées :
CBE Art. 84, 83, 111(1)

Mot - cl é :

"Requéte principale et requétes auxiliaires une a cing :
clarté : non"

“"Nouvel | e caractéristique technique introdui sant une

anbi guité”

"Requéte auxiliaire six : faisabilité : oui"

"Di vul gation suffisante sur |a base des exenpl es”

"renvoi a la preniére instance : oui"

"Deux niveaux de juridiction pour |'appréciation des questions
de fond"

Déci sions citées :

EPA Form 3030 11.93



T 0632/91

Sommai r e/ Exer gue :

EPA Form 3030 11.93



Europdisches European Office européen

o) Patentamt Patent Office des brevets

Beschwerdekammern Boards of Appeal Chambres de recours

N° du recours : T 0520/99 - 3.3.2

DECI SI ON
de | a Chanbre de recours technique 3.3.2
du 19 décenbre 2001

Requér ant L' OREAL
(Titulaire du brevet) 14, rue Royal e
F- 75008 Paris (FR

Mandat ai re : Dossmann, Gérard
Bureau D. A. Casal onga-Josse
Morassistr. 8
D 80469 Minchen (DE)

Intimé : Gol dwel I GrbH
(Opposant) Zerninstr. 10-18
D- 64280 Darnstadt (DE)

Mandataire : -

Déci sion attaquée : Décision de la division d opposition de |'Ofice
européen des brevets signifiée par voie postale le
12 mars 1999 par laquelle |le brevet européen
n° 0 688 561 a été révoqué conforménent aux
di spositions de |'"article 102(1) CBE

Conposition de | a Chanbre :

Pr ési dent : P. A M Lancon
Menbr es J. Rolo
S. U Hof fmann



- 1- T 0520/ 99

Exposé des faits et concl usions

0089.D

Le brevet européen n° 688 561 a été délivré le

31 juillet 1996 sur |a base de | a demande européenne
n° 95 401 146.6 dont le libellé de |a revendication 1
s' énoncai t

"1. Gel huileux gonmant, caractérisé en ce qu'i
contient une dispersion honmogene de particul es

exfoliantes et présente une viscosité allant de
100 nPa.s a 15 000 nPa.s.".

Le brevet a été délivré avec 19 revendi cations, dont une
revendi cation i ndépendante (18) relative a un procédé
cosmétique inpliquant un gel selon |es revendications 1
a 17 et une revendication i ndépendante (19) relative a
une utilisation cosmétique du gel selon |es

revendi cations 1 a 17.

L'inti mée (opposante) a fait opposition a la délivrance
de ce brevet européen, denandant sa révocation en
application de |'article 100a) de |a CBE en invoquant

| " absence de nouveauté et d' activité inventive ainsi que
de |I'article 100b) de la CBE pour nmanque de faisabilité
de |'"invention.

La Division d opposition a révoqué | e brevet européen.

Dans sa décision, la Division d opposition a, en effet,
estimé que |'indication de |a tenpérature et de
| ' apparei|l de mesure était indispensable afin de
pernettre d' effectuer |es nesures des viscosités
nmenti onnées dans | es revendi cations du brevet attaqué.
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Elle en a conclu que |l e brevet en cause, qui ne
contenait pas ces informations, n'exposait pas, de ce
fait, |I'"invention de facon suffisament claire et
conpl ete pour qu'un homre du nétier puisse |'exécuter.

La requérante (titulaire) a introduit un recours contre
cette décision. En prévision de |a procédure orale, elle
a produit un jeu de revendications principal ainsi que
cing jeux de revendications auxiliaires. Le libellé de

| a revendication 1 de chacune de ces six requétes est le
sui vant

requéte principal e

"Gel huil eux gommant, caractérisé en ce qu'il contient
une di spersi on honogéne de particul es exfoliantes et
présente une viscosité allant de 100 nPa.s a

15 000 nPa.s, et en ce qu'il contient un gélifiant

d huile en une quantité suffisante pour conférer une
vi scosité assurant une di spersion honogéne des

particul es exfoliantes."

prem ére requéte auxiliaire

"CGel huil eux gommant, caractérisé en ce qu'il contient
une di spersion honogéne de particul es exfoliantes et
présente une viscosité allant de 100 nPa.s a

15 000 nPa.s, et en ce qu'il contient un gélifiant

d' huile en une quantité suffisante pour conférer une
vi scosi té assurant une di spersion honbgene des
particul es exfoliantes de sorte que ces particul es ne

flottent pas au-dessus du mlieu huileux."

deuxi éme requéte auxiliaire
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"Cel huil eux gommant, caractérisé en ce qu'il contient
une di spersion honogéne de particul es exfoliantes, que
sa viscosité est ajustée a une valeur allant de

100 nPa.s a 15 000 mPa.s par utilisation d un gélifiant
ou d' un nélange de gélifiants d' huile dans des
proportions de 2 a 10% en poids et allant jusqu' a 50% en
poi ds dans |l e cas de |la vaseline par rapport au poids
total du gel."

troisiénme requéte auxiliaire

"Gel huil eux gommant, caractérisé en ce qu'il contient
une di spersion honogéne de particul es exfoliantes dans
des proportions de 0,5 a 15%en poids par rapport au
poids total du gel, que sa viscosité est ajustée a une
val eur allant de 100 nPa.s a 15 000 nPa.s par
utilisation d un gélifiant ou d un nélange de gélifiants
d' huil e dans des proportions de 2 a 10% en poi ds et
allant jusqu'a 50% en poids dans |le cas de |a vaseline

par rapport au poids total du gel."

quatri éme requéte auxiliaire :

"Gel huil eux gommant, caractérisé en ce qu'il contient
une di spersion honogéne de particul es exfoliantes et
présente une viscosité allant de 100 nPa.s a

15 000 nPa.s, et en ce qu'il contient un gélifiant

d huile en une quantité suffisante pour conférer une

vi scosité assurant une di spersion honobgéne des
particul es exfoliantes, une viscosité de 500 nPa.s
correspondant a la viscosité d une conposition ayant |a

conposition suivante :
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(a)-huile de vaseline gsp 100%
(b)-isopropyl palmtate 37%
(c)-vaseline (cire) 15%
(d) - propyl ene carbonate 0.1%
(e)-hectorite nodifiée 0. 25%
(f)-ozokérite (cire) 10%
(g) -septaol éate de sorbitane oxyéthyl éné (40 CE) 2%
(h) - poudre de pol yét hyl ene 2%
(i)-conservateurs 0. 35%

gui est préparée en nel angeant a 90°C | es conposants
(a), (b), (c), (d), (e) et (f) suivie par un abai ssenent
de la tenpérature a 60°C et |"'ajout de (g) et des
conservateurs et la dispersion de (h) a 40°C et une
viscosité de 1350 nmPa.s correspondant a la viscositeé

d' une conposition obtenue par |a préparation d' une

phase A substituée par

(a)-huil e de vaseline gsp 100%
(b)-palmtate d' éthyl-2-hexyle 30%
(c)-huile de jojoba 1%
(d)-C,;-C; i soparaffine 10%

(e)-copolynmere de nethacryl ate de

N, N- di - mét hyl am noét hyl e/ mét hacryl ate de

stéaryle 1.25%
(f)-copolynere acyl ate de dodécyl e/ aci de

nmét hacryl i que 0. 75%
(g)-copolynere acryl ate de dodécyl e/ nét hacryl ate

de stéaryl e/ aci de nét hacrylique 0. 25%
obt enue par neél ange de (a), (b), (e), (f) et (g) a 60°C,
pui s abai ssenment de | a tenpérature a 40°C et

i ntroduction de (c) et (d), d une phase B constituée
par :

(h)-septaol éate de sorbitol oxyéthyl éné (40 OE) 4%
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(i)-octyl dodecanol oxyéthyl éné (25 OF) 4, 5%
(j)-eau 4.5%
(k) -glycérine 6%

par mél ange des différents él énents a 80°C, puis
introduction de | a phase B dans | a phase A et

i ntroduction des él énents (1), (m et (n) d une phase C

(1)-poudre de pol yét hyl éne 5%

(m -col orant 0. 0002%
(n)-parfum 0. 6%
a 40°C.”

ci nqui ene requéte auxiliaire :

la revendication 1 correspond a |la revendication 1 de |la
troi siénme requéte auxiliaire conpl étée par |es deux
conmposi tions correspondant aux viscosités de 500 nPa. s
et 1350 nPa.s de la quatriene requéte auxiliaire.

Une procédure oral e devant |a Chanbre de recours s'est
tenue |l e 19 décenbre 2001. Au cours de | a procédure
oral e, deux jeux de revendi cations suppl énentaires
correspondant aux requétes auxiliaires six et sept ont
été soum s. Ces deux jeux correspondent aux jeux des
requétes auxiliaires quatre et cing respectivenent dans
| esquel s |a plage de viscosité de la revendication 1 a
été restreinte aux valeurs de 500 nPa.s a 13 500 nPa. s.

Concernant |'admissibilité du recours, |la requérante a
éms |'avis qu'il ressortait sans anmbiguité de |a
formulation du recours que c'était |e fondenent de |l a
déci sion de révocation de la Division d opposition qu
était rems en cause ce qui inpliquait donc une requéte
en maintien du brevet selon |la requéte principale

pr ésent ée devant cette derniére.



- 6 - T 0520/ 99

Au sujet du manque de faisabilité Iié a |'absence de
nmention de |la tenpérature de |a nmesure de | a viscosité
et de |"'appareillage, elle a fait valoir que ces

él émrents ne constituai ent pas un problene d'insuffisance
de description et qu'ils pouvaient tout au plus poser un
probl énme de clarté quant a |la détermnation des limtes
de la protection.

Elle a, en effet, défendu |' opinion que |a description
pernettait de réaliser des gels confornes au brevet
attaqué, notamment sur | a base des exenpl es
particuliers.

VII. Lintimée a contesté |'adm ssibilité du recours car
| "acte de recours n'indiquait pas explicitenent |a
mesure dans laquelle |a nodification ou |la révocation de
| a décision de la preniére instance était denandée,
contrairenment aux exigences de |la regle 64b) CBE

L'inti mée a égal enent défendu |' opi nion qu' en absence
d' i ndi cations précises dans | e brevet en cause des
conditions de nesure des viscosités |a divul gation de

I "invention ne satisfaisait pas aux exigences de
|"article 83 CBE puisque |la viscosité nesurée dépendait
fortement des conditions de |a nesure.

VIIl. La requérante dermande |'annul ation de |a décision
contestée et le renvoi de |'affaire a la Division
d' opposition afin de poursuivre |"'affaire.

L'intimée demande le rejet du recours et, a titre
subsidiaire, que soit posée a |la Grande Chanbre de
recours |la question de savoir si un manquenent aux

di spositions de |la regle 64b) CBE peut étre rectifi é par
voie interprétative.

0089.D Y A
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Mtifs de | a déci sion
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Recevabilité du recours

La Chanbre note que le recours formul é par |a requérante
en date du 5 mai 1999 vise expressénent |a décision de
la Division d opposition du 12 mars 1999. Le seul notif
de révocation contenu dans |a décision de |la Division

d' opposition étant |'absence de suffisance de |a
description, il apparait donc sans anbiguité qu a la
date de formation du recours, |a requérante, en
indiquant qu'elle renettait en cause |le fondenent de |a
déci si on de révocation, ne pouvait ainsi que requérir le
mai ntien du brevet selon ce qui a été requis devant |a
Di vi sion d' opposition.

La requérante a, en outre, fait remarquer, a juste
titre, que dans |'affaire T 632/91 du ler février 1994
(non publiée au JO CEB), qui concernait un libellé du
recours quasi identique, |a Chanbre concernée a abouti
aux ménes concl usi ons.

A ce sujet, comme cela a été rappel é au cours de la
procédure orale, il ressort de la jurisprudence
constante des Chanbres que, si la requéte n'indi que pas
expressénent ou de facon suffisament claire |a nmesure
dans laquelle |a nodification ou |la révocation de la
déci sion est denandée au titre de la regle 64b), les
Chanbr es peuvent égal ement déduire ceci de |'ensenble de
| "acte présenté par |a requérante (La Jurisprudence des
Chanbres de recours, 3éne édition, 1998, page 542,

4éme paragraphe). Dans |a présente espece rien dans le
dossier ne pernmet d' énettre | e noindre doute quant a
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["interprétati on exposée ci-dessus.

La Chanbre conclut donc que |les exigences de |a
regle 64b) CBE concernant |'admissibilité du recours
sont égal ement renplies et que |le recours est
adm ssi bl e.

L'intimée a adm s au cours de | a procédure orale, d'une
part, que |'interprétation de |a nmesure dans laquelle |a
nodi fication ou | a révocation de |a décision était
demandée n' était pas équi voque dans | e cas présent et,

d autre part, que la jurisprudence a ce sujet était en
effet claire et honpgeéne.

El | e a néannoi ns soutenu que | a question de savoir si un
manquenent aux di spositions de |la réegle 64b) CBE pouvait
étre rectifié par voie interprétative, devait étre posée
a la Gande Chanbre de recours pour |a raison gue cette
guestion ne lui avait jamais été sounise et qu'i
inmportait de savoir si |la présente jurisprudence serait
ou non entérinée par cette derniére.

La Chanbre est cependant de |'avis que, conpte tenu du
fait que, dans |le cas d'espéce, la situation n'est pas
équi voque et que la jurisprudence a déja apporté de
facon constante et cohérente |la néne réponse claire a la
guestion posée par |l'intinée, il n'est pas nécessaire de
sounettre le présent cas et la question y afférente a la
G ande Chanbre de recours.

Requét e principal e

Article 123 CBE

Aucune objection n'a été soulevée par |'intimée au titre
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de |I"article 123 et |a Chanbre n'en voit pas davantage.

Article 84 CBE

Le gel huileux gonmant revendi qué est caractérisé, a la
fois, en ce qu'il présente une viscosité allant de

100 nPa.s a 15 000 nPa.s et en ce qu'il contient un
gélifiant d' huile en une quantité suffisante pour

conf érer une viscosité assurant une dispersion honbgene
des particul es exfoliantes.

Pour |"appréciation de la clarté de cette revendication,
il se pose donc essentiellenent |la question de savoir si
un gel huil eux gommant donné serait ou non couvert par
cette revendication du brevet contesté, ce qui conduit a
vérifier, d une part, si la viscosité du gel est bien
conprise dans |a plage allant de 100 nPa.s a

15 000 nPa.s et, d autre part, s'il présente égal enent
une di spersion honogene des particul es exfoliantes.

S'il senble, a priori, sinple de constater qu' un gel
hui | eux contenant des particul es exfoliantes présente
une di spersion honogéne ou non de ces dernieres, il n'en
est pas de nménme pour ce qui concerne |la déterm nation de
sa viscosité en |'absence d'indication de |la tenpérature
de la nesure et de |'appareillage a utiliser. Il n'a, en
effet, jamais été contesté, a raison, que |la viscositeé
nmesur ée dépendait fortenent des conditions de | a nesure.
O, ces conditions sont absentes de | a demande telle que
déposée.

La Chanbre note bien que |la description du brevet en

cause décrit, entre autres, une conposition ayant une
viscosité de 500 nPa.s (exenple 2) et une autre ayant
une viscosité de 13 500 nPa.s (exenple 3).
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Elle est de ce fait convai ncue que |'home du nétier est
en nesure de déterm ner avec certitude si un gel possede
une viscosité conprise entre |es viscosités de ces deux
gels en effectuant tout sinplenent les trois nesures
dans des conditions identiques.

La Chanbre est égal enent convai nhcue que |' honme du
metier est en mesure, sur |la base des trois exenples
uni ques de la description d établir une droite

approxi mative lui pernettant, par extrapol ation,

d' estinmer, égal enent approximtivenent, |a viscosité

d' un gel dont la viscosité serait supérieure a celle de
|"exenple 3 ou inférieure a celle de |'exenple 2.

Cette approximation, en ce qui concerne |es bornes de

vi scosité, n'est cependant pas conpatible avec |es

exi gences de clarté de |'article 84 CBE car elle ne
pernet pas de vérifier si |les deux paranetres de la
revendi cation sont satisfaits. Et ce, d' autant plus
qu'il existe pour |"'homre du nmétier des nobyens sinples
et usuels pour pallier ce manque de clarté, a savoir par
| "indication, dans |a demande telle que déposée, de |la
tenpérature des nmesures de viscosité et de

| "appareillage a utiliser.

Par conséquent, |la Chanbre conclut que |'objet de |a
revendi cation 1 du jeu de revendications de |a requéte
principale ne satisfait pas aux exigences de

|"article 84 CBE.

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

La requérante a adm's, par écrit et au cours de |la
procédure orale, qu'un problene de clarté se posait
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gquant a la détermnation des limtes précises de |'objet
revendi qué. Elle a cependant éms |'avis que,

|"article 84 de |a CBE ne faisant pas partie des notifs
d' opposition, il ne saurait étre considéré au stade du
recours en ce qui concerne |les caractéristiques

techni ques de | a revendication ayant fait |'objet de |a
délivrance a savoir, dans le cas présent, la
caractéristique techni que concernant |a plage de

vi scosité.

La Chanbre constate cependant que, dans |e cas d'espece,
| "introduction d' une caractéristique technique

suppl énentaire (c'est-a-dire | e caractere honbgene) a

| aquel | e doi vent égal enent satisfaire |es gels huileux
gommants selon |'invention soul éve | a question de savoir
dans quelle nmesure | es deux conditions (cf. honbgénéité
et viscosité) requises par |a revendication se
recoupent .

La Chanbre estinme que la nodification du libellé d' un
texte peut conduire a une interprétation différente de
ce texte. Par adjonction d une nouvelle caractéristique
aux caractéristiques préexistentes d' une revendi cati on,
ces derni éres peuvent avoir a étre éval uées ou percues
sous une lum ére différente, notamment lorsqu'il existe
une relation technique entre ces caractéristiques.

La Chanbre est d' avis que, dans le cas particulier ici
présent, |a nouvelle caractéristique, qui précise

| "adjonction d huile gélifiante en quantité suffisante,
a une incidence sur |la valeur a donner a |la fourchette,
déj a présente, des viscosités et, en conséquence, la
clarté de la revendi cati on dans son ensenble. Il y a,

selon elle, ambiguité.
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Ell e est donc tenue d' examiner ce notif au titre de
|"article 84 CBE.

Requétes auxiliaires 1 a 5

Au vu des caractéristiques techniques suppl énentaires
introduites dans |a revendi cation principale de chacun
de ces jeux de revendications en sus de |a
caractéristique techni que concernant |a plage de
viscosité, |la Chanbre conclut que | es considérations
dével oppées au point 2.2 ci-dessus restent val abl es pour
ces jeux de revendications égal ement.

Si xi ene requéte auxiliaire

Article 123 CBE

Aucune objection n'a été soulevée par |I'intime au titre
de |I"article 123 et |la Chanbre n'en voit pas davant age.

Article 84 CBE

Contrairenent aux jeux de revendi cations des requétes
précédentes, les limtes de |l a plage de viscosité
revendi quée sont maintenant déterm nées par des
conpositions précises auxquelles sont corrél ées des
val eurs de viscosité.

Il s'ensuit que, come nentionné sous |le point 2.2,

| " homme du nétier peut a présent, sans anbiguité aucune,
déterm ner si un gel donné possede une viscosité
conprise entre la viscosité de ces deux gels de

réf érence et ce sur n'inporte quel type d appareil et a
ninporte quelle tenpérature a la sinple condition de
réaliser les trois mesures dans |es nménes conditions
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expéri nment al es.

Par conséquent, |a Chanbre conclut que |'objet du jeu de
revendi cation de |la sixiéne requéte auxiliaire satisfait
aux exigences de |"article 84 CBE

Article 83 CBE

L'intimée a énmis |'avis que |a divulgation de

I "invention ne satisfaisait pas aux exigences de
|"article 83 CBE puisque |le brevet ne précisait pas |les
conditions dans | esquelles |a nmesure de viscosité devait
étre effectuée et que les résultats obtenus dépendai ent
préci sénent de ces conditions et notamment de |a
tenpérature a laquelle s'effectuaient |es mesures et du
type d' appareillage utilisé.

La Chanbre partage |l e point de vue de |'intinée en ce
qui concerne |'inportance de |'indication de |la
tenpérature et du type d' appareillage pour |a
reproductibilité des mesure de viscosité. Cependant,
comme cela a été explicité ci-dessus (cf. point 4.2), la
déterm nation de la viscosité par référence a la
viscosité intrinséeque de deux gels de référence
déterminant les limtes extrénmes de viscosité a
respecter pernet de se dispenser de ces indications.

L'intimée n"a, en outre, contesté ni la validité des
exenples, ni la divulgation de | a description du brevet
en cause concernant |la faisabilité et la
reproductibilité des gels huil eux gommants selon | e
brevet attaqué.

Au vu de ce qui précede, |a Chanbre conclut que |'objet
du brevet contesté renplit | es exigences de
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|"article 83 CBE.

Dans ces circonstances, il n'y a pas |ieu de considérer
| a septiene requéte auxiliaire.

Renvoi a |'instance du prem er degré

(article 111(1) CBE)

Dans |l e cas présent, la Division d opposition a décidé
gue | ' objet de la revendication 1 du brevet tel que
délivré n' était pas brevetable au notif que | e brevet
européen n' exposait pas |'invention de facon

suffi sanmment claire et conplete pour gu' un homre du
meti er puisse |'exécuter. Elle n"a toutefois pas
consi déré | es objections d' absence de nouveaut é et

d' activité inventive (articles 52(1), 54 et 56 CBE)
soul evées par |'intimée avec |l e nménoire d' opposition.
Ces questions constituent cependant, entre autres, |a
base de la requéte en révocation du brevet dans sa
totalité et doivent donc étre considérées comme des
guestions de fond essentielles nméritant d' étre

appr éci ées par deux instances.

Dans ces circonstances, |a Chanbre renvoie |'affaire a
| a prem ere instance afin de poursuivre |a procédure.

La Chanbre attire, par ailleurs, |"attention sur le
terme "substituée" a la ligne 19 de la revendication 1
de la sixiénme requéte auxiliaire qui devrait

mani festenent se lire "constituée".

Di spositif

0089.D
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est statué comme suit

1. La décision attaquée est annul ée.

2. L' affaire est

de poursuivre

Le Geffier

A. Townend

0089.D

renvoyée a la Division d opposition afin
| a procédure.

Le Prési dent

P. Lancon



