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Exposé des faits et concl usions

0582.D

La denande de brevet européen 90 115 362.7 a donné lieu
a la délivrance du brevet n° 0 429 760 sur |a base d'un

jeu de 10 revendications pour tous |les Etats

contractants.

La requérante a fornmé opposition au brevet et requis sa
révocation pour nanque de nouveauté, d'activité
inventive et de suffisance de description au sens de
|"article 100 a) et b) CBE. Cependant, le notif

d' opposi ti on de manque de nouveauté a été abandonné.

Les docunments suivants sont pertinents pour |a présente

déci sion :

(3) EP-A-0 223 560

(5) EP-A-0 087 247

(6) DE-A-3 318 130

(11) Advances in Food Research, Vol. 30, pages 196-227
(1986) .

Par décision signifiée par voie postale |le
10 février 1995, la Division d opposition a maintenu |le
brevet sous une forme nodifiée, le libellé de la

revendi cation i ndépendante étant |e suivant

"Procédé de préparation d' un agent aronatisant, dans

| equel

- on prépare une suspensi on aqueuse d'une natiéere riche

en protéines choisie dans un groupe forné par des
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grai nes subdi vi sées et dégrai ssées d' ol éagi neuses ou
de | égum neuses, le gluten de céréales et les

prot éi nes | acti ques,

- on solubilise | es protéines par hydrolyse de |l a
suspension a pH 6,0 - 11,0 a |"'aide d' une protéase,

- on traite therm quenent |a suspension a pH 4,9 - 5,9
a 90-140°C durant 10 s a 30 nmin,

- onrefroidit la suspension, on lui ajoutant du koji

et du chlorure de sodi um

- et onlalaisse mirir sous |'effet des enzynes que
ledit koji contient.”

| V. Dans sa décision la Division d opposition a considéré
que | e brevet attaqué renplissait |es conditions de
|"article 83 CBE, puisque le ternme "koji", ms en
question par |la partie requérante, définissait un
produit connu et disponible dans | e comerce, tandis que
| e passage de prétraitenent de la matiere premnm ére du
procédé revendi qué, égalenent ms en question au titre
de |'"article 83 CBE, relevait d' une démarche techni que
normal e décrite, par exenple, dans |e docunent (6).

En ce qui concernait le notif de manque d'activité
inventive, la Division d opposition, ayant identifié
dans | e docunent (3) |'état de la technique Ie plus
proche, a formul é | e probl ene techni que conme cel ui de
pr éparer par hydrol yse enzymati que un agent aronati sant

avec des caractéristiques organol eptiques remarquabl es,
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not amrent un goOt agréable et neutre dépourvu de toute
anertune, ne donnant pas |lieu a une trop grande
turbidité apres dilution avec |'eau, ni ne présentant de

Vi Scosité excessi ve.

D aprés |la Division d opposition, |la solution proposée
par |l e brevet attaqué caractérisée par |'utilisation

d' une substance enzynmati que spécifique, le koji, et par
des conditions opératoires spécifiques ne découlait pas
de facon évidente du docunent (3), ou des autres
docunments cités, notament (5), (6) et (11).

La requérante a fornmé un recours a |'encontre de cette

déci si on.

En relation avec |'objection d'insuffisance de
description, la requérante a fait valoir d' abord que |es
cultures de koji, qui contenaient Aspergillus oryzae et
Aspergillus soyae (autrenent dit A. parasiticus) étaient
utilisées pour des applications différentes. Conme il
ressortait du catal ogue ATCC (1980), parm Iles

nonbr euses souches déposées d' A. oryzae ou A. soyae,

pl usi eurs produi sai ent des substances toxiques, telle
que | " afl atoxine, qui |es rendaient inconpatibles avec
une utilisation alinentaire. De plus, |'expression
"enzynes de koji" n'était pas claire conpte tenu des
nonbr euses enzynmes produites par |les différentes
souches. Neéannoins, |e brevet ne donnait aucune
information pour diriger |'honme du nétier dans | e choix
des souches spécifiques ou des enzymes purifiées
spécifiques utilisables pour la réalisation de

| "invention.

0582.D Y
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En relation avec |'activité inventive, la requérante a
avancé | ' opinion que |le docunent (3) lu a la luni ére de
| " ensei gnenent des docunents (5) ou (6) suggérait toutes
| es conditions opératoires caractérisant |e procédé
revendi qué et donc aussi tous les effets techniques et

| es avantages, a savoir un golt agréabl e dépourvu

d' amertume, une basse viscosité et turbidité, qui

d apres |'intimée, découl aient du choix des conditions

opér at oi res spécifiques.

En ce qui concerne |'utilisation du koji dans |a

deuxi ene étape d' hydrol yse dans | e procédé revendi qué,
la requérante a souligné que cette utilisation était

cl airenment suggérée par |e docunment (6). En tout état de
cause, le koji était un produit enzymati que conprenant
des endopepti dases ai nsi que des exopepti dases. Pour
cette raison, |'utilisation du koji aurait donné |es
ménmes résultats que ceux obtenus en utilisant |'extrait

cont enant une am nopepti dase selon | e docunent (3).

Avec sa reéponse au nenoire de recours, |'intinée a
déposé, le 4 janvier 1996, une nouvelle requéte

princi pale et deux requétes subsidiaires, ainsi qu'une
description adaptée a |la requéte principale. Des
corrections rédactionnelles dans |le texte de la
description aux pages 5 et 6 ont égal enent été

introduites e 20 janvier 1999.

La revendication 1 de |la requéte principale correspond a
| a revendi cation i ndépendante mai ntenue par |a Division

d' opposition avec | a caractéristique additionnelle

durant 2-8 h a 50-75°C," dans |'étape de sol ubilisation

0582. D Y A
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des protéines par hydrolyse de |la suspension a pH 6,0 -
11,0 a | " aide d'une protéase.

VII. Ayant retiré sa requéte de procédure orale, |la
requérante (opposante) demande |'annulation de |la
déci sion contestée et |a révocation du brevet dans son
intégralité ou le maintien du brevet dans une forne

[imtée.

L'inti mee demande |l e maintien du brevet sur |a base de
| a requéte principale ou des requétes subsidiaires 1 ou
2 déposées |le 4 janvier 1996, avec |les nodifications
introduites dans | a description |le 20 janvier 1999.

Motifs de | a déci sion

1. Le recours est recevabl e

Requéte principale

2. Article 123(2) et (3) CBE

Les revendi cati ons mai ntenues par |a Division

d' opposition n'ont pas donné lieu a des objections au
sens de |"article 123 CBE. La seule nodification
apportée a la revendication 1 pendant |a procédure de
recours est |'introduction de |la caractéristique
additionnelle "..durant 2-8 h a 50-75°C,..". Cette
caractéristique se trouve dans la revendication 3 de |a
demande telle que déposée et du brevet délivré, donc

ell e ne contrevient pas aux exigences de

0582. D Y A
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|"article 123(2) et (3) CBE. D autre part, les

nodi fications introduites dans |a description sont des
nodi fications d' ordre purenment rédactionnel qu

n' étendent pas |le contenu de |a demande déposée.

Suffisance de description

La suffisance de description a été contestée par |a
requérante en relation avec |'utilisation dans |le

procédé revendi qué du produit dit "koji".

D aprés |l a description de brevet, |'expression "koji"
signifie un produit de fernentation d' un substrat,
défini dans |le brevet, avec une culture de koji, qui est
une culture de spores, qui conprend en particulier des
spores d' Aspergillus oryzae ou Aspergillus soyae telle
que | ' on peut s'en procurer dans | e comrerce, notamrent
en Chine et au Japon (colonne 2, ligne 21 a 25 du
brevet). Parm d'autres docunents, |e docunent (11), qu
selon | a Chanbre doit étre connu de |'home du nétier,
nmontre clairement que le koji est un produit bien connu

by

dans | e donmaine de |'alinentation (page 220 a 227).

La requérante n'a pas contesté |la disponibilité dans |le
commerce du koji ; par contre, en considération du fait
que |l e koji contient des spores d' Aspergillus oryzae ou
Aspergillus soyae, elle a fait valoir que parm |es
nonbr euses souches des deux Aspergillus, plusieurs

d entre elles produi sai ent des substances toxiques qu

| es rendai ent inconpatibles avec une utilisation
alinmentaire et que, néannoins, |le brevet ne donnait
aucune information pour diriger |'honme du nétier dans

| e choi x des souches spécifiques ou des enzynes

0582. D Y A
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purifiées spécifiques nécessaires pour |la réalisation de

| "invention.

Tout d'abord, |la Chanbre tient souligner que |a
revendication 1 vise |"utilisation du koji en soi et non
pas de certai nes especes particuliéres d' Aspergillus qui

y seraient contenues.

Sel on | e document (11), le koji est un mél ange
enzymatique utilisé dans |a préparation, par
fermentation, de produits alinmentaires. Donc, |la Chanbre
est d avis qu' en tant que tel, il ne pourra pas contenir
de substances qui, a cause de leur toxicité, sont

i nconpatibles avec ladite utilisation. En fait, le
docunent (11) illustre dans |le chapitre "koji Ml ds" a

| a page 220 les criteres de sélection des souches
appropri ées pour des fernmentations alinentaires,

soul ignant, au point 9, que |es souches ne doivent pas
produi re de substances toxiques telle que |'afl at oxi ne.

Si, par contre, |'on voulait considérer le koji come
une expression générique sous-entendant un mél ange de
souches d' Aspergillus oryzae ou Aspergillus soyae sans
aucune référence a son utilisation alinmentaire, come |le
fait apparemment |a requérante, |'homme du nétier serait
porté, de toute évidence, a choisir, parm |les

nonbr euses souches déposées dans |les différentes
collections de cultures, par exenple |'ATCC, celles qui
sont indi quées pour |a production de sauce de soja, donc
pour une utilisation alinmentaire, plutét que celles

i ndi qguées comre produi sant des substances toxi ques.

Pour ces raisons, |la Chanbre est d avis que | e brevet

0582. D Y A
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satisfait aux exigences de |'article 83 CBE

Nouveauté

Bi en que citée comme notif d' opposition, |a nouveauté de
| ' obj et revendiqué n'a plus été contestée par |la
requérante et n'a pas été nise en question par la

Di vi sion d' opposition dans |a décision attaquée. La
Chanbre ne voit aucune rai son pour deévier de cette

posi tion.

Activité inventive

Parm |es docunents cités, la Division d opposition a
identifié dans |le docunment (3) |'art antérieur le plus
proche. Pour la requérante |e docunment (5) devait

égal ement étre considéré conme tres pertinent.

Les deux documents décrivent des procédés de préparation
d' hydrol ysats de mati ére protéini que pour une
utilisation alinmentaire ou diététique. Cependant, en
considération du fait que |le docunent (3) n'a pas pour
seul but |'obtention d' un produit alinentaire ayant des
caract éri stiques organol epti ques acceptables, comme cel a
est le cas du docunent (5), mais plutdt celui de
produi re des hydrol ysats ayant des arones définis (voir
a la page 6, lignes 14 a 23), |la Chanbre partage

| "opinion de la Division d opposition et considere que

| e docunent (3) représente |'art antérieur |le plus

pr oche.

Ce docunent décrit un procédé de préparation

d' hydrol ysats protéini qgues dépourvus d' anertune ayant un

0582.D
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arome contrdél é rappel ant celui de différents types de
fromage. Le procédé conprend deux étapes d' hydrol yse
enzymati que de mati éres protéiniques d origine, par
exenpl e, végétale telle que I e soja ou |les céréales
(voir page 5, lignes 4 a 18). Un traitenent

d' i nactivation therm que de |'enzyne protéol ytique est
prévu a la fin de la prem ére hydrol yse dans | e procédé
selon | ' exenpl e 13. La deuxi ene étape d' hydrol yse est
réali sée avec un extrait, de préférence de Streptococcus
| actis, contenant une am nopeptidase (voir

revendi cations 1 et 4).

D apres la Chanbre, la différence principale entre le
procédé du brevet attaqué et celui du docunent (3), se
situe, pour ce dernier, dans |'utilisation pour |a
deuxi éme hydrol yse, de |'extrait contenant une

am nopeptidase au lieu du koji prévu par |e brevet.

Tout en reconnai ssant que |'extrait enzymatique dont i
est question dans |l e docunent (3) n'est pas

nécessai rement une enzyne pure, |la Chanbre est d' avis
gue ledit extrait doit forcénment étre au nmoins |le
résultat d un procédé d' enrichissenment en

am nopepti dase, si ce n'est de purification partielle de
| adite enzyne, étant donné que tous |es exenples de (3)
décrivent |'utilisation d une am nopeptidase en tant que
telle comme |'enzynme essentielle pour conduire |a

deuxi émre étape d' hydrol yse.

Par contre, d aprés |le brevet attaqué et selon le
docurent (11) (page 222 a 227), le terne "koji" désigne
|l e produit brut de la fernentation d un substrat avec

une culture de koji, qui conprend en particulier des

0582. D Y A
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spores d' Aspergillus oryzae ou d' Aspergillus soyae. Donc
e produit du conmerce n'est pas le résultat de la
purification ou de |'enrichissement d' une enzyne
spécifique, mais un produit de fernentation en tant que
tel avec toute | a gacmme des endo- et exopeptidases

t ypi ques des espeéeces actives Aspergillus en questi on.

Et ant donné que | e docunent (3) décrit égal ement un
procédé de préparation d un agent aromati sant a goQt

agr éabl e et dépourvu d' amertune, |le probl énme technique a
résoudre par |'invention vis-a-vis de ce docunent est
celui de fournir un procédé alternatif de préparation
qui donne au moins | es ménes reésultats que ceux obtenus
par | e procédé antérieur et qui puisse inpliquer des

avant ages dans sa reéalisation.

La solution au probl éne proposée par | e brevet attaqué
est donnée par |le procédé selon |la revendication 1 dans
| equel, parm d' autres conditions opératoires, on
ajoute, pour réaliser |a deuxienme étape d' hydrol yse, du
koji et du chlorure de sodiumau lieu de |"extrait
d' am nopepti dase prévu dans | e procédé du docunent

ant éri eur.

0582.D
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Dans |a nmesure ou il s'avere, comme dans | e cas présent,
que |"utilisation d une enzyne purifiée n'est pas, pour
des rai sons spécifiques, obligatoire dans une réaction
enzymatique, |'utilisation directe d un nel ange
enzymati que brut, contenant |es m croorgani smes
producteurs des enzynes dans | eur propre substrat de
fernmentation offre des avantages manifestes a |' honme du
métier. Un prenmier avantage est celui d' éviter toute
étape d' extraction et/ou de purification des enzynes. Un
deuxi ene est celui de préserver |a game conpl éte des
enzynmes actives produites par |es mcroorgani snmes en
évitant |la perte de quel que activité enzymati que pendant
| e procédé d' enrichissement d'autres enzynes.

Au noi ns pour ces raisons, |la Chanbre accepte que le
probl éne techni qgue énoncé au-dessus est résolu par

| "invention.

Face au probl énme technique, |'home du nmétier n' aurait
pas été incité par |le docunent (3) considéré seul a
s'orienter vers la solution proposée par |e brevet

att aqué.

En effet, |l e procédé selon | e docunent antérieur

envi sage une preni ére hydrolyse de la natiere
prot éi ni que avec une prot éase, suivie par une deuxiémne
hydrol yse pour dégrader |es peptides obtenus qui donnent
lieu au goGt aner typique des hydrolysats. Cette

deuxi eme étape est réalisée au noyen d' un extrait
contenant, en tant qu'enzyne essentielle, de

| ' am nopepti dase, c'est a dire une enzyne appartenant a
la fam |l e des peptidases avec activité d' exopepti dase.

Le docunent ne contient aucune incitation pour |'home

0582.D
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du métier a renplacer un extrait ayant une activité
enzymat i que spécifique par un nél ange enzymati que brut,
tel que le koji, avec activité enzymati que hét érogeéne,
donc mani f estement noi ns spécifique. En fait, comme
reconnu par |la requérante, en faisant référence au
docunent (5), page 8, lignes 16 a 22, |le nglange
enzymati que produit par |'Aspergillus oryzae (une des
especes contenues dans | e koji) conprend toute |a game
des prot éases acides, neutres et alcalines avec activité
d' exo- et d'endopeptidase (voir nénoire de recours,

page 9, prem er paragraphe).

Par ailleurs, |"utilisation du koji n'est pas suggérée
non plus par |e document (5). Ce docunment deécrit

égal ement |a préparation d un hydrol ysat protéinique,
dépourvu d' anertunme, pour une utilisation alinentaire-
di ét éti que. Le procédé conprend deux réactions

d' hydrol yse concomtantes ou successives d' une natiére
riche en protéines. La prem ére est conduite par une
prot éase fongique, telle que présente dans une
préparation d Aspergillus oryzae, tandis que |a deuxiene
est conduite par la pancréatine, c'est a dire un extrait
de pancréas contenant toute |a gamme des enzynes de
pancr éas avec activité d' endo- et d' esopeptidase, ou

encore par un nel ange des enzynes sus-nenti onnées.

Comme dans | e procédé selon (3), aussi dans ce procédé,

| a deuxi ene étape d' hydrol yse est réalisée au noyen d' un
extrait enzymatique, qui, bien que contenant toutes |es

enzymes du mat ériel biologique de départ, doit forcénent
étre au noins partiellenent purifié pour satisfaire |les

condi tions énoncées dans | e docunent (5) méne (voir

page 9, dernier paragraphe). Dans ce passage, il est

0582. D Y A
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souligné que |"activité des enzynes dépend de

consi dérations pratiques, et que, si |les enzynes sont
dans une fornme trop brute, un exces d'enzynmes doit étre
utilisé pour atteindre un taux acceptable d' hydrolyse,
ce qui inpliquerait |"introduction dans le mlieu de
réacti on de substances indésirables. Le docunent suggeére
donc a |'honme du nmétier qu'il n'est pas souhaitable de
descendre en dessous d'un niveau mininmal de pureté des

enzymes utilisées.

C est la raison pour laquelle, face au probléne

t echni que, |'homme du métier ne serait pas incité par le
docunent (5) a renplacer |a pancréatine par un agent
enzymatique brut tel que le koji, qui contient

di rectenment | es m croorgani smes producteurs des enzynes
dans | eur propre substrat de fernentation.

L'utilisation du koji pour la préparation d' hydrol ysats
prot éi ni ques a usage alinmentaire n'est pas suggérée non

pl us par | e docunent (6).

Ce docunent décrit un procédé de déconposition par
hydrol yse enzymati que de déchets de poi sson ou de
crustacés d' abord avec une protéi nase de Bacillus
subtilis, puis avec une culture de koji. L'hydrolysat
obtenu par ce procédé est utilisé en tant que

médi cament. Donc, |e docunent (6) ne décrit pas |la
préparation d' un agent aromatisant alinentaire. Il ne
vise méne pas | e problene du goGt de |'hydrol ysat
obtenu. En effet, dans | e dével oppenent d'un produit
nmédi cal , obtenir des caractéristiques organol epti ques
acceptables, a savoir |'élimnation du go(t aner, est un

probl éme secondaire par rapport a celui d' atteindre un

ef fet thérapeutique efficace et utilisable. Un godt
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désagr éabl e ou aner, qui ne saurait étre accepté dans le
dormai ne de |'alinentation, peut, par contre, étre bien
tol éré dans un neédi canent. Pour cette raison | e docunent
n'aurait pas pu suggérer a |'homme du nétier
|"efficacité du koji dans |'élimnation du golt amer

d' un hydrolysat et donc |I'inciter a renplacer |'extrait
d' am nopepti dase du docunment (3) ou |la pancréatine du
docunent (5) par le koji dans le but d anéliorer le
godt, notamment d' élimner |"amertume, d' un hydrol ysat
pour utilisation alinentaire.

En conclusion la Chanbre est d avis que |'objet de la

revendi cation 1, et par conséquent des revendi cations

bY

dépendantes 2 a 9, de la requéte principale, ne découl e
pas d'une mani ére évidente des docunents antérieurs
consi dérés seuls ou en conbi nai son avec | es autres.

Di spositif

Par ces notifs, il est statué comme suit

1. La décision attaquée est annul ée.

2. L'affaire est renvoyée a |'instance du prem er degré
afin de maintenir | e brevet dans | a version suivante,
correspondant a la requéte principale :

Descri ption :

page 2 nodifiée du fascicule de brevet, avec 2 pages
(2 et 3) de nodifications annexées, toutes produites par

0582.D Y
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lettre du 4 janvier 1996,

page 3 nodifiée du fascicule de brevet produite par
lettre du 4 janvier 1996, avec 2 pages (5 et 6) de
nodi fi cati ons produites par tél écopie du

20 janvi er 1999,

pages 4 et 5 du fascicule de brevet.

Revendi cati ons :

N°1 a9 produites par lettre du 4 janvier 1996.

Le Geffier : Le Prési dent

P. Martorana P. A M Lancgon
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