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Exposé des faits et conclusions

1. La denande de brevet européen n° 88400346.8 déposée |e
16 février 1988, publiée le 7 septenbre 1988 sous |le
numéro de publication 281 459, a été rejetée le 22 avri
1991 par décision de la Division d examen. Cette
déci si on concerne 11 revendi cations pour 11 Etats
contractants et 6 revendications pour |les Etats
contractants ES et GR, dont |la prem ére pour les Etats
contractants autres que ES et GR s' énoncgait come suit

"1' |l sonere dextrogyre de |'al pha -(tétrahydro-4,5,6, 7-
t hi éno( 3, 2-c) pyri dyl -5) (chl oro-2-phényl) -acétate de
mét hyl e et ses sel s pharnmaceuti quenent acceptabl es.”

A l"encontre de cette revendication |la Division d exanen
a soul evé une objection de manque de nouveauté vis-a-vis
de

(1) EP-A-0 099 802,

qui décrit dans son exenple 1 |'al pha (tétrahydro -
4,5,6,7- thiéno(3,2-c)pyridyl-5)(chloro-2-phényl)-
acétate de méthyle, et qui revendi que un groupe de
conposés, y conpris | e conposé de |'exenple 1, ainsi que
| es deux enantioneres dudit groupe ou | eur nélange. La
Di vi sion d'exanen a donc estinmé que |'enseignenent du
docunent (1) pernet a |'homme du nétier de désigner

d' une nmani ere certai ne et univoque chacun des deux
énanti onmeres du conposé de |'exenple 1.

2. Le 20 juin 1991 la requérante a forne un recours a
| "encontre de cette décision en acquittant sinultanénent
| a taxe prévue. Le nenpire exposant les nmotifs du
recours a été déposé le 21 aolt 1991.



- 2 - T 658/ 91

Le 5 mai 1993 |la requérante a sounmis un jeu de
revendications a titre de requéte subsidiaire, dont |es
revendications 1 a 3 pour les Etats contractants autres
gque ES et CGR concernent trois sels du conposé
initialement revendi qué, a savoir |'hydrogénosul fate, le
bromhydrate et | e taurochol ate.

Pendant |a procédure orale qui a eu lieu le 14 mai 1993
ainsi que dans ses notifs de recours, |la requérante a
fait référence a la décision T 296/87 de |a Chanbre de
recours (voir JO CEB 1990, 195) et dével oppé que |e
docunent (1) ne décrivait de maniere individualisée que
| e racémate du conposé revendi qué et |e chlorhydrate de
ce racémate. Méne si |'on adnet que |a séparation de

| " énanti onere revendi qué a partir du racémate connu

n' est qu' un procédé d' anal ogie, il faut sélectionner un
aci de optiquenment active et un solvant approprié. En

| " absence d'information concréte concernant un tel
procédé de séparation dans |e docunment (1) la nmention

d' énanti oneres dans ce docunment n'est, a son avis, plus
gu' une constatation conceptuel | enent évi dente pour

| " homre du nétier qui ne saurait détruire |a nouveauté
du conposé revendi qué. En outre, |la revendication 8 du
docurment (1) est une revendi cation indépendante qui ne
doit pas étre |ue en conbi naison avec |a revendication 1
de ce docunent. O les revendications du docunent (1) ne
di vul guent pas non plus | e conposé faisant |'objet de la
pr ésent e demande.

La requérante, a titre de requéte principale, sollicite
| "annul ation de | a décision attaquée et |a délivrance du
brevet européen avec |es revendi cations déposées le 16
février 1988. Subsidiairement, |a requérante demande | a
délivrance du brevet sur |a base du jeu de



- 3 - T 658/ 91

revendi cations auxiliaires soums le 5 mai 1993.

Ala fin de la procédure orale |la Chanbre a déci dé de
renvoyer | e cas devant |a Division d examen avec |'ordre
de poursuivre |la procédure de délivrance sur |a base du
j eu de revendications selon |la requéte subsidiaire.

Motifs de la décision

2.

21

2

Le recours est recevabl e.

Requét e princi pale

~

La question la plus inportante a trancher dans cette
procédure de recours est celle de |a nouveauté de

| " objet de la revendication 1 de |a requéte principale
vis-a-vis | e contenu du docunent (1).

Les parties pertinentes dudit docunment sont |'exenple 1
et la page 1, lignes 1 a 26, ou il est constaté que

| "invention décrite dans ce docunent est relative a de
nouvel | es thi éno(3, 2-c)pyridines répondant a une formule
général e qui conprend | e conposé de |'exenple 1
mentionné ci-dessus en préci sant que "ces conposeés
conportant un carbone asynetri que peuvent exister sous
la forme de 2 énantioneres. L'invention concerne aussi

bi en chacun des énantioneres que | eur neél ange"(lignes 24

a 26).

Il est vrai que dans ce docunent aucun énantionere n'est
spéci fiquenment cité, pas plus ne sont indiqués |es
noyens de | ' obtenir.

O, selon la requérante, il ne suffit pas de "pernettre"
d' i ndividualiser un énantiomere spécifique, mais i
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convient de |'individualiser effectivenent pour renplir
la condition de divulgation. De plus, |la requérante a
exposé que | e docunent (1) ne décrit pas de naniére
"individualisée" tous |l es énantionmeres de tous |es
conposés conpris par la fornule générale, car il ne
suffit pas pour qu'un produit chim que soit

i ndi vidualisé qu' on soit certain qu'il existe et qu'on
sache qu'il pourra étre préparé. Bien gqu' on sache que
tout racémate conprend 2 énantioneres, 1'isolenent de
chaque énantiomere a partir de son racénate par
1'internmédiaire d un dérivé diastéréoi sonere n' était pas
évident car il fallait parfois de nonbreux essais avant
de trouver un dérivé dont on pourrait ensuite isoler
["un des di ast éréoi someres par des nethodes physi ques.
Touj ours sel on son opinion, d une part, |es énantioneres
du docunment (1) ne sont en aucun cas individualisés

ils ne sont révél és que sous forne d' un ensenbl e de
conposés reépondant a une formul e dével oppée général e et,
d' autre part, aucun des él énents de ce groupe n'est
spéci fiquenment décrit : que |le racémate correspondant
soit ou non lui-nméne décrit, seule la généralité est
révél ée et tout produit sélectionné dans cet ensenbl e
est nouveau au sens du droit des brevets. Si cela
n'était pas adms, cela reviendrait, prétend-t-elle, a
consi dérer que tous |les produits d' une formule général e
sont décrits quels que soient |es exenples et |es
citations spécifiques qui acconpagnent |la formule, ce
qui entrainerait |a négation des inventions de

sél ection.

Cependant, cette opinion ne saurait se fonder sur la
déci sion T 296/ 87 de |a Chanbre, car, dans ce cas, les
docunments pertinents ne nentionnaient ni |a présence
d' énanti oneres ni un procédé au cours duquel ils
pourrai ent apparaitre (voir point 7.1 de |a décision).
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Dans cette décision antérieure, |le seul docunment qu
faisait nention d' énantionmeres d'une facon général e,
conme dans | e cas présent, était un docunent publié
aprés la date de priorité du brevet en cause, dans

| equel la nmention d'énantioneres avait une date de
priorité postérieure au dit brevet. La Chanbre n'avait
donc pas statué sur |a pertinence de cette divul gation
général e pour | a nouveauté de |'objet du brevet en cause
(voir point 7.3).

D autre part, il n'est pas conforne a la jurisprudence
de la Chanbre qu' une divul gation spécifique d un conposé
chi mi que ne soit reconnue que dans | e cas ou ce conposé
est nonménent indiqué ou néne décrit dans un exenple. 11
suffit, par contre, que |le conposé puisse étre identifié
sans anbiguité comme étant envisagé individuell enent
dans | e docunent en cause, car |'article 54(2) de |a CBE
a pour but d' exclure |'état de |a techni que du domai ne
de la brevetabilité. Selon cet article, |'état de la

t echni que est constitué par tout ce qui a été rendu
accessi ble au public avant |a date de dépbt et ce, de
guel que facon que ce soit (voir T 12/81, JO CEB 1982,
296, point 5). Cependant, |'enseignenent qu' apporte une
antériorité n'est pas seul enent constitué par |es
détails fournis par |es exenples de réalisation nmais par
toute information tirée du contenu de cette antérioriteée
(voir T 12/81, point 7). Dans le cas présent, la nmention
d' énanti oneres dans | a description du docunent (1) n'est
pas limtée a |'informati on conceptuelle sur |'existence
de tels énantioneres, information qui peut étre tirée de
| a prem ere phrase citée ci-dessus, mais cette nention
se référe, dans | a deuxi ene phrase, expressénment au fait
que ces énantioneres sont considérés conmme une partie
intégrale de |'invention décrite. De plus, cette

derni ére phrase citée ci-dessus ne se reéefére pas
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exclusivenent a la fornmule générale, nais a tous

él éments de |'invention décrite, y conpris |es exenples
i ndi viduels. Elle rend donc accessible a |'homme du

méti er de facon non-équi voque tous | es énantioneres des
conposés racém ques individuell enent décrits dans |es
exenpl es, donc |'énantionmere revendi qué dans |a présente
demande de brevet, qui, comme adnis par |a requérante,
peut étre préparé par |'home du métier en utilisant ses
connai ssances de base sur |les nméthodes de |la résol ution
des conposés racém ques, a savoir par un procédé

d' anal ogi e. L'homre du nmétier n'a donc pas besoin

d' i nformations suppl énmentaires pour obtenir cet

énanti onere i ndividuel .

O, la divulgation des énantioneres, y conpris |les
énanti oneres de |'exenple 1, dans |e docunent (1) n'est
pas de nature purenent conceptuelle. Contrairenent a la
situation dans |la décision T 296/87, dans | e cas présent
| " énanti onere individuell ement revendi qué est décrit
dans | e docunent (1) sous forme d' un ensei gnenent

techni que individuel et reproductible par |'homre du
métier. Pour cette raison, |la Chanbre de recours estine
qgue |'énantionere revendi qué n' est plus nouveau. La
requéte principale doit donc étre rejetée.

Requét e subsi diaire.

Les trois sels revendi qués dans les revendications 1 a 3
du jeu de revendications de cette requéte sont |es
objets des revendications 3 a 5 de | a denmande telle que
déposée. Ces sels ne sont pas décrits dans | e docunent
(1). Donc, |'objection contre |a nouveauté soul evée a

| "encontre de la revendication 1 de |la requéte

princi pale ne s'applique pas aux revendications 1 a 3 de
|l a requéte subsidiaire.
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La Division d' exanen n'a pas statué sur |es autres
revendi cati ons de | a demande en cause, notamment sur |a
question de |"activité inventive. Pendant |a procédure
orale, la requérante a indiqué que ces sels ont des
propri étés surprenantes, mais sans en fournir de
preuves. La Chanbre de recours |'estinme donc utile

d' exercer les pouvoirs qui lui conféere |'article 111(1)
CBE et de renvoyer |le cas devant |a Division d exanen
pour suite a donner a la procédure de délivrance sur |a
base de ce jeu de revendi cations subsi diaires.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La décision attaquée est annul ée.
La requéte principale est rejetée.
Le cas est renvoyé a la Division d exanen avec ordre de

poursuivre | a procédure sur |a base du jeu de
revendi cations de |a requéte subsidiaire.

Le Geffier Le Prési dent



