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Exposé des faits et conclusions

1008. D

Le recours est dirigé contre |a décision de |a Division
d' opposition dans laquelle il a été décidé que, conpte
tenu des nodi fications apportées par |'intingée
(titulaire du brevet) au cours de |a procédure

d' opposition contre |l e brevet européen n° 0 487 160
(demande de brevet européen n° 91 203 010.3), |e brevet
satisfait aux conditions énoncées dans | a CBE

La décision était basée sur un jeu de neuf
revendi cati ons déposé |le 26 mars 1996, dont |es
revendi cati ons i ndépendantes s' énoncai ent come suit

"1. Procédé de synthése d'azines a partir d' eau oxygénée
d' anmoni ac et d'un réactif portant un groupe carbonyle
caractérisé en ce qu' on nmet en contact ces réactifs avec
un am de d' acide faible et |le sel d' amoni um
correspondant a cet acide en |'absence de tout
cat al yseur minéral ou organique et gu' on sépare |'azine
obt enue. "

"5. Procédé de synthése d'azines a partir d' eau oxygénée
d' anmoni ac et d'un réactif portant un groupe carbonyle
caractéri sé en ce que :

a) on net en contact ces réactifs avec un meél ange
contenant un am de d'acide faible

b) on sépare |'azi ne obtenue
c) on traite |l e nélange contenant une partie de |I'am de

engagé et du sel d'amoni um correspondant pour régénérer
la quantité initiale de |'am de du début de |' étape a
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d) on recycle |l e nmélange obtenu en fin de c a |'étape

a.

1. En effet, la Division d opposition a considéré gque |es
revendi cati ons nmentionnées ci-dessus renplissaient |es
condi tions énoncées dans |'article 123(2) et (3) CBE
ainsi que celles de nouveauté et d' activité inventive
par rapport aux docunents suivants :

(1) U I mann's Encycl opedi a of Industrial Chem stry,
ci nqui éme édition, volume Al13, 1989, pages 182-
183 et

(1a)  DE-A-2 639 009.

Plus particulierenent, |la Division d opposition était
d' avis que | e procédé selon |a revendication 5 se

di stinguait du procédé décrit dans | e docunent (1) par
le traitenent dans |'étape c) du nel ange contenant une
partie de |'am de engagé et du sel d' amoni um
correspondant pour régénérer la quantité initiale de

| "am de du début de |' étape a) et que ce traitenent
avait un effet surprenant sur |e rendenent de la
réacti on.

En outre, elle était d avis que |l e procédé selon la
revendi cation 1 se distinguait des procédés connus des
docunents (1) et (la) par |'absence de tout catal yseur
organi que ou mnéral et que |'om ssion de catal yseurs
dans une réaction sans nodifier pour autant de facon
notabl e |l es rendenents était un résultat surprenant.

I1l. La requérante (opposante) a fait valoir que toutes |es
caractéristiques de | a revendication 5 étaient

1008. D Y A
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explicitenent ou inplicitement décrites dans le
docurment (1) et que, par conséquent, |e procédé ne
renplissait pas |la condition de nouveauté.

Elle a aussi soutenu que |le procédé selon |la

revendi cation 5 n'était pas inventif, étant donné que la
formati on du sel d'ammonium d' aci de acétique a partir de
| " aci de acétique et |'ammoni aque ainsi que le
régénération de |'acétam de a partir du sel d'anmoni um
d' aci de acéti que apparti ennent aux connai ssances
général es dans | e domai ne consi déré. Conme support de
tell es connai ssances générales, elle a fait référence,
entre autres, a Kirk-Q hmer Encycl opedia of Chem ca
Technol ogy, 3ene édition, volune 1, 1978, pages 148 et
149, ou une plage de 100°C a 200°C est nentionné.

En ce qui concerne |la revendication 1, la requérante a
prétendu que ce procédé se distinguait du procédé décrit
dans | e docunent (la) seul enent par |'absence au |lieu de
| a présence d' au noins 0.01 %d' un catal yseur et qu' une
activité inventive ne peut pas étre basée sur une telle
di ff érence.

La Chanbre a informé | es parties par tél écopie du

17 février 1999 que serait a discuter, pendant |a
procédure oral e devant |a chanbre, | e point de savoir,
si |'"ensenbl e des caractéristiques du procédé selon |la
revendi cation 1 était décrit dans |e docunent (la), et
plus particuliérenment, dans |'exenple 5.

Une procédure orale devant la Chanbre a eu lieu le
24 feévrier 1999. La requérante, ddnent convoquée,
n'était pas représentée, comme annoncé par lettre du
23 novenbre 1998.
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Pendant cette procédure orale, |'intimée a ms en doute
gue |l a Chanbre pui sse contester |a nouveauté de |la
revendi cation 1. De plus, elle a soutenu que | e procédé
décrit dans |'exenple 5 du docunent (1la) se distinguait
du procédé selon la revendication 1 par le fait que le
sel d'ammoni um d' aci de acétique est formé in situ. Dans
| a di scussion suivant cette soum ssion, dans laquelle |a
Chanbre a spécifié son objection de nouveauté, |'intinée
a déclaré qu'elle n'était pas capable de fornul er une
revendi cation 1 acceptable pour |a Chanbre a cause de la
conplexité de |'affaire et du fait que |'objection a été
mentionnée tres tardi venent.

En ce qui concerne la revendication 5 |l a Chanbre a
exposé que | e docunent (1) détruisait |a nouveauté du
procédé revendi qué.

Puis ensuite, |'intinme a déposé un jeu de huit
revendi cati ons, correspondant aux revendications 1 a 9
sur lesquelles |a décision attaguée était fondée, sauf
que | a caractéristique "par chauffage entre 170°C et
230°C' de la revendication 9 était incorporée dans |le
libell é de la revendication 5. Par conséquent, |a
revendi cation 9 était rayée et |'étape c) dans la
revendi cation 5 s' énoncait

"c) on traite |l e mélange contenant une partie de |'am de
engagé et du sel d'ammoni um correspondant par chauffage
entre 170°C et 230°C pour régénérer la quantité initiale
de |'am de du début de |'étape a" (en caractére gras,
c'est la Chanbre qui accentue).

La requérante avait demandé par écrit |'annulation de |a
déci sion contestée et |la révocation du brevet
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n° 0 487 160.

L'inti mee denmande d' annul er | a décision attaquée et de
renvoyer |'affaire a |'instance du prem er degré pour

| ui donner la possibilité de Iimter la revendication 1
afin de renplir la condition de nouveauté et pour
poursuivre |la procédure sur |a base de la

revendi cation 5 conmme produite devant |a Chanbre.

Motifs de | a décision

2.1

2.2

2.2.1

1008. D

Le recours est recevabl e.

Revendi cations 5 a 8

Mbdi fi cati ons

La présente revendication 5 est une conbi nai son des
caract éristiques des revendications 5 et 9 telles que
déposées et | a caractéristique divulguée dans |'alinéa a
cheval sur les pages 6 et 7 de la description telle que
déposée. Les revendications 6 a 8 correspondent aux
revendi cations 6 a 8 telles que déposées.

Conme | "addition au libell é des caractéristiques
susnmenti onnées a un effet restrictif sur |'étendue des
revendi cations, |les revendications 5 a 8 renplissent |es
conditions énoncées a |'article 123(2) et (3) CBE

Nouveaut é

L'intimée a fait valoir que | e procédé selon |la
revendi cation 5 se distingue du procédé décrit dans
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|"article "3.6 Peroxide Process" du docunent (1) (voir

| a page 182, colonne a droite, jusqu a | a page 183,

col onne a gauche) par le traitenment du ngél ange contenant
une partie de |'am de engagé et du sel d'anmonium
correspondant par chauffage entre 170°C et 230°C.

De plus, I'intimée a fait valoir que |'invention

consi ste a avoir découvert |a dégradation de |'am de en
sel d'ammoni um de | ' aci de correspondant pendant |a
synthése d'azine et d'y avoir associ é cette régénération
pour recycler la solution dans |e réacteur.

En effet, | e docunent (1) décrit un procédé industrie
de préparation d' hydrazine en réagi ssant de |'eau
oxygénée, d' ammoni ac et de |a méthyl éthyl cétone en
présence d' acétam de, dans | equel |'azine est obtenue
avec un rendenent élevé (voir la prem ere et deuxiene
alinéa de cet article). Plus particuliérenment, il décrit
qu' aprés la réaction | a phase contenant |'azine est
sépar ée, gque | a phase aqueuse obtenue est concentrée et
que | a phase concentrée contenant |'acétam de est
recycl ée au réacteur ou |la synthese d azine a lieu (voir
la figure 6 et |'avant derni er paragraphe de cet
article).

De plus, come |la figure 6 représente un procéde
industriel a circuit fermé a haut rendenent et sans
formati on de sels come sous-produits et conme

| "acétam de y est recyclé au réacteur ou |la synthese
d' azine a lieu, sans aucune indication que quel que
acétani de additionel y est ajouté, un honme du netier
déduirait de cette figure que |'étape de concentration

de | a phase aqueuse a lieu a une tenpérature telle que
| e sel d'ammoniumde |'acide acétique forngé
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éventuel | enrent selon | a réaction général enent connue de
| "am de avec |'amoni aque est converti en acétam de

(voir Kirk-OQthmer, nentionné ci-dessus, point II11).
O, come le traitenent therm que, dans |equel |'amde
est régénéré, est connu en soi, |la Chanbre considére que

le sinple fait d expliquer un effet obtenu | orsque |'on
répete un procédé connu, ne saurait conférer un

caract ére de nouveauté au procédé connu, si |'home du

metier a déja constaté que |'effet désiré se produisait
| orsque |'on appliquait | e procédé connu (voir aussi

T 254/93, JO CEB, 1998, 285, point 4.8 des notifs de |a
déci si on).

Par conséquent, |e procédé revendi qué se distingue du
procédé divul gué dans | e docunent (1) seulenment par la
pl age de tenpérature entre 170°C et 230°C. Etant donné
gu' une telle plage de tenpérature n'est nulle part
décrite dans | e docunent (1), la Chanbre en vient a |la
concl usion que | e docunent (1) ne divul gue pas toutes

| es caractéristiques du procédé revendi qué et, par
conséquent, que |le procédé selon | a revendication 5 est
nouveau.

Activité inventive

Il reste a décider si |le procédé revendi qué est rendu
inventif par le choix d une plage de tenpérature entre
170°C et 230°C dans | ' étape c).

Dés lors que cette question n'a pas été consi dérée par
la Division d opposition et conme c'est |le but primaire
de I a Chanbre d' exaniner |e bien-fondé d' une déci sion
contestée, |l a Chanbre entend renvoyer |'affaire a la
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prem ére instance pour exam ner |a brevetabilité des
revendi cations 5 a 8 (article 111(1) CBE), afin en outre
de respecter le principe du double degré de juridiction.

Revendi cations 1 a 4

Dans | e cas présent, |la Division d opposition avait
reconnu | a nouveauté de la revendication 1, ce qui n'a
plus été contesté par |la requérante au cours de la
procédure de recours. Cependant, |a Chanbre, pour sa
part, est d' avis que |e procédé selon |a revendication 1
n' est pas nouveau au vu du docunent (la), plus
particulierement, |'exenple 5.

Toutefois, ['intimée a protesté contre |'introduction de
| " obj ection de nouveauté et elle a fait valoir qu' une
telle procédure n'est pas confornme a la jurisprudence
des chanbres de recours a |' OEB

Il est vrai que dans |'avis de |la G ande Chanbre de
recours G 10/91 (voir JO CEB, 1993, 420) |la suivante
considération a été faite :

"La finalité de | a procédure de recours inter partes est
princi palenent d offrir a la partie déboutée |la
possibilité de contester |le bien-fondé de | a décision de
la Division d opposition. Il n'entre pas dans cette
finalité d examner les notifs d' opposition sur |esquels
| a décision de |la Division d opposition ne s'est pas
fondée. De plus, contrairenent au caractere purenent

adm nistratif de la procédure d' opposition, |a procédure
de recours est a considérer comre une procédure
judiciaire, conme |'a expliqué | a Gande Chanbre dans

des décisions qu' elle a rendues récenment au sujet des
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affaires G7/91 et G 8/91 (cf. point 7 des notifs).
Cette procédure a par nature un caractére noins

i nqui sitoire qu' une procédure adnministrative. |l est
donc justifié, bien que |'article 114(1) CBE concerne
aussi en principe |a procédure de recours, d'appliquer
d' une mani ére général e cette disposition de facon plus
restrictive dans une telle procédure que dans |a
procédure d' opposition. En ce qui concerne en
particulier des notifs d' opposition nouvel |l enent

i nvoqués, |a Grande Chanbre considere pour |es raisons
exposées ci-dessus qu'ils ne doivent en principe pas
étre présentés au stade du recours.”

Toutefois, cette considération concerne |'introduction
d' un nouveau notif d' opposition par |a Chanbre, tandis
gue dans |l e présent cas |a nouveauté avait déja éte
mentionnée come notif d' opposition par |'opposante au
nonent ou elle a fait opposition. En outre, |'objection
de nouveauté faite par |a Chanbre est basée sur le
docunent (la), c'est a dire, sur |le docunent néne sur

| equel |' opposante avait fondé son objection de
nouveaut €. Pour ces raisons, |a Chanbre estine que, dans
ces conditions, elle est en droit de considérer

| " obj ecti on de nouveauté dés lors qu' elle ne constitue
pas un notif nouveau d' opposition.

Selon |"intimée, |le procédé selon |'exenple 5 du
docunent (1a) se distingue du procédé selon |a

revendi cation 1 du brevet contesté par le fait que le
sel d'ammoni um d' aci de acétique est formé in situ par
réaction d' aci de acétique et d' amoni aque. Pour autant,
| a Chanbre ne peut accepter cet argunent, parce qu' a la
page 3, lignes 40 et 41, du brevet contesté il est
explicitenent dit gu on "ne sortirait pas du cadre de
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| "invention en formant le sel d amoniumin situ c'est a
dire en utilisant |'acide carboxylique correspondant qu

donne par réaction avec |'amoniac | e sel d' amoniuni et
par conséquent ainsi, un homre du nétier n'aurait aucune
rai son de nettre en doute que | e procédé décrit dans

| " exenple 5 du docunent (1) soit conpris dans le libellé
de |la revendication 1.

De plus, la Chanbre attire |'attention sur le fait qu'i
ressort de |'exenple 3 du brevet contesté, d' une part
que dans un procédé en continu selon |a revendication 5,
par le traitenent décrit dans |'étape c) de cette
revendi cati on un nmél ange est obtenu qui contient de

| " aci de acétique, |equel est recyclé au réacteur,

d' autre part que dans un tel node de réalisation du
procédé, conpris dans le libellé de |la présente
revendication 1, la formation in situ du sel d' amoni um
d' aci de acétique est inévitable. Par conséquent, |a
Chanbre ne peut reconnaitre | a nouveauté de |a

revendi cation 1.

Comme, dans |e cas d'espece, |'intimée a rendu crédible
son argunent soul evé lors de |a procédure orale, selon

| equel |'objection |'"a prise au dépourvu, |a Chanbre
estine qu'il convient de donner a l'intinmge |la
possibilité de rendre ces revendi cati ons nouvelles et de
donner a la requérante |a possibilité de s'expriner
quant a la brevetabilité des procédés revendi qués, | eur
ménageant ainsi a l'une et a |'autre un double degré de
juridiction.

Di spositif

1008. D
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est statué come suit

1. La déci sion attaquée est annul ée.

2. L' affaire est

renvoyé a |'instance du prem er degré afin

de poursuivre | a procédure.

Le Geffier

E. Gorgnmaier

1008. D

Le Président

J. Jonk



