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Exposé des faits et concl usions

1969. D

La demande de brevet européen n° 94 901 993.9 a été
déposée |l e 7 décenbre 1993 comme denmande de brevet

i nternational e PCT/ FR93/ 01201 (n° de publication

WD 94/ 13654) en revendiquant la priorité d un premer
dép6t en France en date du 9 décenbre 1992. La Division
d' exanen a rejeté cette demande de brevet européen par
déci sion du 18 décenbre 1996. Cette déci sion concernait

| es revendications 1 a 38 déposées | e 15 novenbre 1996
dont la revendication 33 a été nodifi ée apres accord au
cours d'un entretien tél éphonique |e 9 décenbre 1996. La

revendi cation 1 s'énoncait come suit

"1. Nouveaux taxoides de formule générale :

HO

dans | aquel l e

R représente un atone d' hydrogene ou un radical acétyle,
al coxyacétyle ou alcoyle, R représente un radica
benzoyl e ou un radical R-O CO dans |lequel R représente
un radi cal al coyle, alcényle, alcynyle, cycloalcoyle,
cycl oacényl e, bicycloal coyle, phényle ou hétérocyclyle
évent uel | ement substitué, et Ar représente un radical
aryl e éventuel |l enent substitué."
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Selon | a revendication 3, R représentait un atone

d' hydrogéne ou un radi cal acétyle, alcoxyacétyle ou
al coyle, R représentait un radical benzoyle ou un
radi cal R-O CO dans lequel R représentait un radica
t-butyle, et Ar représentait un radi cal phényle.

Les revendi cations 4 a 6 concernai ent quel ques conposés
i ndi vi duel s tonbant dans | e groupe défini par la formule
de la revendication 1, a savoir |e conposé pour |lequel R
représentait un radical acétyle, R représentait un

radi cal R-O CO dans |lequel R, représentait un radica
t-butyle, et Ar représentait un radi cal phényle
(revendication 4), |le conposé pour |equel R représentait
un radical acétyle, R représentait un radical benzoyle,
et Ar représentait un radical phényle (revendication 5)
et |l e conposé pour |lequel R représentait un atone

d' hydrogéne, R représentait un radical R-O CO dans

| equel R, représentait un radical t-butyle et Ar
représentait un radical phényle (revendication 6).

La Division d exanen a constaté que | es conposés sel on
| es revendications 4 et 5 ne bénéficiaient pas du droit
de priorité du 9 décenbre 1992, car ces deux COMpoOSEs
n' étaient ni explicitement ni inplicitenent divul gués
dans | e docunent de priorité. Etant donné que ces
conposés étaient, entre autres, divulgués dans |le
docunent

(1) EP-A-0 577 083,
faisant part de |'état de |la technique selon

|"article 54(3) de la CBE, la Division d' exanen a rejeté

| a denmande de brevet européen pour manque de nouveaut é.
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La requérante a formé un recours contre cette déci sion.

Dans une notification acconpagnant la citation a la
procédure orale |a Chanbre de recours a observé que |les
objets des revendications 3 et 7 du jeu de

revendi cations rejetées par |la Division d exanen

senbl ai ent étre identiques.

Au début de cette procédure orale, qui a eu lieu le
3 juillet 1997, la Chanbre a aussi observé

- que la demande de brevet européen correspondant au
docunent (1) cité dans |a décision contestée
revendi quait, entre autres, la priorité d' une demande
ant éri eure déposée le 1% juillet 1992 aux Etats-Unis,
donc une date antérieure a la date de priorité
revendi quée par | a présente denande,

- qu'il senblait a prem ére vue que |les exenples 19 a
21 de cette dermande, qui décrivai ent une net hode pour
obtenir un conposé selon |a présente denande, a
savoir celui de |'exenple 2, bénéficiaient de cette
date de priorité, et

- qu'il se posait donc |a question de savoir si la
nouveaut € de la revendication 1 actuelle était

af fect ée ou non par cet état de |la technique.

Au vu de cette observation, |la Chanbre a proposé de
limter |les débats a |la question de savoir si |la date de
priorité revendi quée pouvait étre accordée aux objets
des revendications 4 et 5 rejetées par |a décision



VI .

1969. D

- 4 - T 0077/ 97

attaquée. La requérante a accepté cette facon de

procéder.

Pendant |a procédure orale, la requérante a soum s deux
jeux de revendications nodifiées a titre de requétes
principale et auxiliaire. Le jeu de revendications selon
| a requéte principale, contenant 37 revendications, se
distinguait du jeu rejeté par la D vision d exanmen par

| a suppression de |a revendication 7, et par

| " adaptation de la numérotation et des références a

d' autres revendi cati ons dans | es revendications

sui vant es.

Dans | e jeu de revendications selon |a requéte
auxiliaire, contenant 36 revendications, |les
revendications 1 a 3 du jeu selon la requéte principale
ét ai ent restées inchangées, tandis que |la

revendi cation 4 était libell ée come suit

"“4. Nouveau dérivé selon |a revendication 1 pour | equel

R représente un atone d' hydrogéne ou un radi cal
acetyle, R représente un radical benzoyle ou un radica
R-O CO dans lequel R représente un radical t-butyle,
et Ar représente un radi cal phényle."

Les revendications 5 et 7 du jeu selon la requéte
princi pal e étaient supprinées et |a nunérotation ainsi
que les références a d autres revendi cati ons étaient

adapt ées en conséquence.

Dans son nénoire exposant les notifs du recours et
pendant |a procédure orale, la requérante n'a pas
contesté que | e docunent (1) divulguait |es conposés
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selon les revendications 4 et 5 et que cette divul gation
bénéficiait d une date de priorité antérieure a la date
de dépbt de |l a présente demande de brevet européenne, a
savoir le 7 décenbre 1993. Mais la requérante a contesté
qgue | es conposés des revendications 4 et 5 selon |la
requéte principal e concernaient une invention autre que
celle décrite dans |a demande dont la priorité était
revendi quée, et en particulier dans |la revendication 3
de ce docunent. Elle a donc invoqué que ces conposés
bénéficiaient du droit de priorité du 9 décenbre 1992,
une date antérieure a la date de priorité du

docunent (1) qui n'appartenait donc pas a |'état de la
techni que au sens de |'article 54(3) CBE et, par
conséquent, ne pouvait pas détruire |a nouveauté des
conposés revendi qués. Plus particulierenent, elle a
constaté que | es conposés selon | es revendications 4 et
5 étaient couverts par les revendications 1 a 3 du
docunment de priorité et que ce docunment contenait

égal enent toutes les informations nécessaires pour que

| " homme du nétier puisse obtenir ces conposés. Sel on
elle, les conditions de |'article 88(3) CBE étaient donc
bien renplies, car la fornmulation "él énents ... qui sont
contenus" figurant dans cet article ne pernettait pas

d' exiger, come critere de divulgation additionnel, une
i ndi vi dual i sati on ou concrétisation de chaque conposé
chi m que couvert par un groupe étroit décrit ou
revendi qué dans un docunent de priorité au noyen d' une
formul e (général e) condensée. De plus, elle a exposé,
tout en s'appuyant sur |les décisions T 16/87, T 255/91,
T 81/87, T 671/94, T 7/86 et T 12/81 des chanbres de
recours, que |la denmande dont la priorité était

revendi quée divulguait de facon inplicite quatre

conposés i ndividuels, y conpris ceux selon |es
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revendications 4 et 5 selon la requéte principale, |a
différence entre ces revendications et |la

revendi cati on 3 du docunent de priorité n' étant rien

d' autre qu' une différence de libellé, donc fornelle, qu
ne correspondait pas a une différence quant au fond.

La requérante a conclu a |"'annul ation de |a décision
attaquée et a la délivrance d un brevet européen sur |a

base des

a) revendications 1 a 37 soum ses pendant |a procédure

bY

orale a titre de requéte principale

b) revendications 1 a 36 soum ses pendant |a procédure

hY

orale a titre de requéte auxiliaire.

Ala fin de |l a procédure orale, |a décision de renvoyer
|"affaire devant |la Division d exanen afin de poursuivre
| a procédure d' exanen sur |a base du jeu de

revendi cations sounis a titre de requéte auxiliaire a

ét € annoncée.

Motifs de | a décision

2. 1.

1969. D

Le recours est recevable.

La Chanbre considére que |es deux jeux de revendications
souni s pendant |a procédure oral e satisfont aux
conditions de |'article 123(2) CBE

En ce qui concerne |l es revendications selon |a requéte
principale, la Chanbre fait siennes |es conclusions de

| a décision attaquée, | a seule nodification par rapport
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aux revendi cations alors en vigueur consistant dans |a

suppression de |la revendication 7.

La seule nodification quant au fond dans le jeu de
revendi cations selon |la requéte auxiliaire concerne |la
revendi cation 4, qui se fonde sur |la revendication 3
ainsi que les exenples 1 a 3 de la demande telle qu'elle

a été déposée.

Requéte principale

Le notif de rejet de |la présente demande était |e défaut
de nouveauté de |'objet des revendications 4 et 5,
déposées avec lettre du 15 novenbre 1992, qu
correspondent aux revendications 4 et 5 de |la requéte
princi pale actuelle. Selon |a décision attaquée, |e

déf aut de nouveauté vis-a-vis du docunment (1) était

seul ement dd au fait que |la date de priorité, a savoir

|l e 9 décenbre 1992, ne pouvait pas étre val abl enent
revendi quée pour |'objet de ces revendications et que,
pour cette raison, |le docunent (1) faisait partie de

|"état de la technique selon |"article 54(3) CBE

La requérante n'a pas contesté que | es conposés sel on

| es revendications 4 et 5 actuelles étaient divul gués
dans | e docunent (1) qui revendique a juste titre au

noi ns une date de priorité entre la date de priorité et
| a date de dépbt de |a présente demande. Par conséguent,
si la Chanbre de recours n'était pas en nesure de
reconnaitre la priorité revendi quée pour ces deux
conposés, | a nouveauté de ces conposés ne serait pas
établie et la requéte principale devrait étre rejetée

pour ce nmotif. Il s'ensuit que |a seule question
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pertinente qui se pose dans cette procédure de recours
est celle de savoir si ces conposés bénéficient du droit
de priorité revendi qué.

La requérante a dével oppé |'idée que le droit de
priorité, qui, selon |'article 88(3) CBE couvre |les

él émrents de | a demandé de brevet européen qui sont
contenus dans | a demande dont |a priorité est

revendi quée, s'étend a tous les élénents de | a demande
de brevet européen qui sont supportés par |e docunent de
priorité, et que cette exigence de suffisance de support
correspond a |'exigence de suffisance de |'exposé de

[ "invention conforménent a |'article 83 CBE. Etant donné
que, en |'espéce, | e docunent de priorité décrit dans la
revendi cati on 3 un groupe de conposés chi m ques ne
conportant que quatre conposés i ndividuels, parm

| esquel s | es conposés selon |les revendications 4 et 5
actuelles ainsi que |l e procédé de préparation du conposé
selon la revendication 6 actuelle, |a Chanbre accepte
gue ce docunent contient suffisamrent d'information pour
que | ' home du nmétier puisse obtenir sans aucune
difficulté |l es quatre conposés chim ques selon | a
formul e générique de | a revendication 3 du docunent de

priorité.

Cependant, |a Chanbre estinme que cette concl usion
positive ne peut pas automati quenent conduire a la
reconnai ssance de la priorité en relation avec |es deux
revendi cations en cause, car, si une revendication

cont enue dans un docunent de priorité est suffisamment
général e pour couvrir |'objet spécifique divul gué pour

| a prem ere fois dans une demande ultérieure, cela ne

prouve pas pour autant que |'objet de | a demande déposée
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ultérieurenment ait déja été divul gué dans | e docunent de
priorité, ni que les revendications relatives a cet

objet figurant dans |a denmande ultérieure définissent |la
méme i nvention que celle qui fait |'objet du docunent de
priorité (voir décision T 409/90, JO CEB 1993, 40,

point 2.3). Par conséquent, bien que |'exigence de
suf fi sance de support invoquée par |a requérante
constitue |'un des criteres nécessaires pour reconnaitre
un droit de priorité, il est clair que ceci n'est pas le
seul critére qui doit étre renpli. Selon

|"article 87(1) CBE le droit de priorité ne peut étre
revendi qué que "pour la ménme invention" déj a décrite
dans | e docunment de priorité. De nméne,

|"article 88(4) CBE exige, pour que la priorité puisse
étre accordée, que |'ensenbl e des pi éces de | a demande
antérieure dont la priorité est revendi quée révele d' une
facon précise les él énments de |'invention pour |esquels
la priorité est revendi quée. Contrairenment a |'opinion
de la requérante, il ne suffit donc pas de constater que
| es conposés en question sont couverts par la

di vul gation de | a denande antérieure, dans |e sens
gu'ils tonmbent sous |a portée de ses revendi cations, et
gu'ils peuvent étre préparés sans difficulté selon |es

i nformati ons contenues dans cette demande. Par
conséquent, avant qu'une décision sur la priorité
revendi quée pui sse étre prise, il faut d abord établir

| es él énents pour |esquels cette priorité est

revendi quée en | ' espéce.
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Selon | a requérante seul |e groupenent cycl opropyle
présent en position 7,8 du noyau cyclique de la fornule
général e selon la revendication 1 actuelle devrait étre
pris en considération a cette fin, puisqu'il s'agit du
seul él énent nécessaire pour distinguer |es conposés
chi mi ques selon | a présente denmande de brevet européen

de ceux de |'"art antérieur.

Il est vrai que |"article 87(1) CBE ne contient pas

| " exi gence que |'invention pour |aquelle une prioritée
est demandée doive étre décrite dans | a demande
antérieure, dont la priorité est revendi quée, en
utilisant exactenent |es nénes nots ou des

caract éristiques techni ques rigoureusenent identiqgues et
que, conforménent & la jurisprudence en la matiere, |
suffit que | es caractéristiques essentielles soient
dérivabl es de facon claire et sans anbiguité de |a
demande antérieure (voir |les décisions T 81/87,

JO OEB 1990, 250 et T 16/87, JO CEB 1992, 212). Le point
de vue défendu par |a requérante ne peut cependant pas
convaincre la Chanbre, car |'expression "la nméne
invention" utilisée dans |"'article 87(1) CBE doit étre
interprétée en conformté avec | es exigences de
|"article 88(2) a (4) CBE. Selon |'article 88(2) CBE des
priorités multiples peuvent étre revendi quées pour une
seul e demande de brevet européen et néne pour une seul e
revendi cation ; selon |'article 88(3) CBE |l e droit de
priorité ne couvre que les él énents de | a denande de
brevet européen qui sont contenus dans | a denande dont
la priorité est revendi quée; et selon

|"article 88(4) CBE ces él énents doivent y étre révél és
d' une facon précise. Pour cette raison |la Chanbre estine

gue, pour qu'une priorité puisse étre accordée a |'objet
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d' une revendi cati on dépendante ajoutée ultérieurenent et
caract éri sée par des él énents additionnels ne figurant
pas parnm |es caractéristiques essentiell es énoncées
dans | a revendi cation i ndépendante correspondante, |a
demande ant érieure doit égal ement révéler de facon
préci se ces él énents additionnels.

Par conséquent, considérant |es objets des

revendi cations 4 et 5 actuelles, lorsqu' on détermne |es
él éments pour lesquels la priorité est revendi quée on ne
saurait se limter a détermner |les €l éments nécessaires
a distinguer ces objets de |'art antérieur. Bien au
contraire, il faut égal enent prendre en consi dération
tous les él énents qui sont nécessaires a définir ces
objets de facon précise. Il n'est d ailleurs contesté n
par la Division d' exanmen ni par |la Chanbre que |'él énent
l e plus inportant qui distingue tous |es conposeés
revendi qués selon les revendications 1 a 6 actuelles de
|"art antérieur, a savoir |le groupenent cyclopropyle en
position 7,8, bénéficie bien du droit de priorité.
Cependant, |a requérante revendique en réalité ce droit
non seul enent pour cet él énment, mais égal enent pour |a
conbi nai son spécifique des substituants individuels
défini ssant de facon précise deux conposés chi m ques
concrets. C est donc pour |'ensenble de ces él énents, vy
conpris | e groupenent cycl opropyle en position 7,8, que

la priorité est revendi quée.

Il faut donc exam ner si cet ensenble de
caract éri stiques est révél é de facon précise par |es
pi eces de | a demande antérieure, come |'exige
|"article 88(4) CBE. Pour ce faire, |a Chanbre ne se

l[imte pas a considérer la divulgation explicite
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contenue dans | e docunent de priorité, nais considere
aussi sa divulgation inplicite, conforménent a ce

gu' avait été fait dans |es décisions T 81/87

(JO OEB 1990, 250), T 255/91 (JO OEB 1993, 318) et

T 671/94 - 3.3.1 du 11 juin 1996 (non publiée au

JO CEB), points 3.3 et 3.4 des notifs de |a décision

Et ant donné que |la requérante n'a pas contesté que |es
conposés en question n' étaient pas décrits explicitenent
dans | e docunent de priorité, il reste a établir quelles
sont les informations inplicites que |'home du nétier
peut obtenir de ce docunent.

Conpte tenu du fait que la requérante a exprime

| " opi nion que | es chanbres de recours de |' CEB
appl i quent un "test de nouveauté" pour répondre a la
question si une certaine date de priorité peut étre
accordée, il y a lieu de constater qu'il n'est n
appropri é ni nécessaire de procéder a un tel "test", les
exi gences de | a nouveauté et de la divul gation
suf fi sante dans un docunment de priorité (et, par
ailleurs, la question de |'admissibilité d' une

nodi fication d' une demande de brevet par rapport au
contenu de |l a denande telle qu' elle a été déposée) étant
des sujets différents. Cependant, |le traitenent de
toutes ces questions requiert trés souvent

| " établissenent de |'ensenble des informations
inplicites dérivables par |'home du nmétier d' un
docunent, qu'il s'agisse d une antériorité, d une
demande antérieure dont la priorité est revendi quée ou
de | a demande telle qu'elle a été déposée, et, sous
condition que |'on s'adresse au néne "honme du nétier"
pour interpréter le contenu d un tel document, on
devrait toujours arriver au méne résultat,

i ndépendanment de |a nature du docunment considéré. La
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Chanbr e appl i que donc, pour établir la divulgation
inplicite de |l a demande prioritaire, les principes qu
en regle général e sont applicables dans tous |es cas ou
la divulgation inplicite dérivable d' un docunent doit
étre établie.

La requérante a i nvoqué que | es conposés chim ques sel on
| es revendications 4 et 5 actuelles doivent étre

consi dérés comre appartenant a la divulgation inplicite
de | a demande dont la priorité est revendi quée, parce
que | a revendication 3 du docunent prioritaire
conportait deux substituants ayant chacun deux
significations ne faisant pas partie de |l a néne cl asse
ou fam |l e de groupes chim ques, puisque |'hydrogéne et
| e groupe acétyle ne font pas partie d' une nénme cl asse
honbgéne, de nménme que | es groupes benzoyl e et

t - but yl oxycar bonyl e apparti ennent a deux groupes
différents. Selon elle, le fait que ces substituants ne
fai saient pas partie d une néne famlle dénontrait a |ui
seul que chacun des quatre produits désignés par |a
formule de | a revendication 3 du docunment de priorité
était individualisé et ne saurait étre consi déré par

" homme du netier come une "sélection" ou comme "de |a
mati ere ajout ée", sauf a tonber dans un hyperformalisne.
Pour la requérante, la différence entre la

revendi cation 3 du docunent de priorité et les

revendi cations 4 et 5 actuelles n'était qu' une

di fférence au niveau du libellé, nmais en aucun cas une
di fférence au niveau du contenu techni que. Autrenent
dit, elle soutient que, contrairement a ce qui est dit
dans | a décision attaquée, |a revendication 3 du
docunent prioritaire ainsi que | e passage conpl énentaire

de | a description de ce docunent (voir page 3, lignes 8
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a 10) devaient étre considérés come une fornul ation
condensée couvrant seul ement quatre conposés pour

l esquel s il ne faisait aucun doute que |'home du nétier
envi sagerait chacun des conposés de facon

i ndi vidualisée. En outre, la différence considérable du
poi nt de vue nonbre de conposés couverts, d' une part,
par | es revendications 1 et 2, couvrant plusieurs
mlliers de conposés, et, d autre part, par la

revendi cation 3, qui couvre seul enent quatre conposés,
nontrait selon elle une claire volonté du denmandeur

d'individualiser les quatre conposés concevabl es.

O, comre déj a exposé au point 6.5 ci-dessus, |la
question si |les conposés selon les revendications 4 et 5
actuel | es peuvent ou non étre regardés comme des
"sélections" parm |e groupe défini par la

revendi cation 3 du docunent de priorité ou comre "de |a
mati ére aj out ée" ne se pose pas ici. Par contre, la
seul e question pertinente qui se pose dans |le cadre du
présent recours est celle de savoir si |les él énents pour
| esquel s | a requérante revendique la priorité sont
réevel és de facon précise dans | a demande dont |a
priorité est revendi quée. Etant donné que |es deux
conposés i ndividuel s en cause se distinguent du groupe
décrit dans | a revendication 3 du docunent de priorité
par | a concrétisation de deux conbi nai sons de
substituants spécifiques, sélectionnées parm |es quatre
possi bilités couvertes par cette revendication, il est
évi dent que | esdites conbi nai sons représentent des

"él éments de |'invention" pour lesquels la priorité est
revendi quée, car |a suppression de ces él énents aurait
comme résultat inévitable que la priorité ne serait plus

revendi quée pour des conposés individuels mais pour un



7.2

1969. D

- 15 - T 0077/ 97

groupe ou ensenbl e conportant plusieurs possibilités et
qui, de ce fait, ne représenterait plus qu' un amas de
conposés non concrétisés. Par conséquent, il résulte de
| "application de |"article 88(4) CBE que si des
conbi nai sons spécifiques sont envi sagées, celles-ci

doi vent étre révél ées de facon précise par |e docunent
de priorité, pour que la priorité ne soit pas mse en

cause.

La Chanbre considére que |'identité de contenu technique
entre la revendication 3 de |a demande prioritaire et

| es revendications 4 et 5 actuelles, invoquée par |la
requérante, n'existe pas, car |la divulgation d un groupe
de conposés chim ques n'est justement pas équivalente a
une liste ou un tabl eau énoncant des conposés chi m ques
i ndividuels (voir T 7/86, JO OEB 1988, 381 et T 12/81,
JO OEB 1982, 296). La Chanbre tient a souligner qu'i

faut rigoureusenent séparer du contenu purenent
conceptuel des définitions |eur teneur en information au
sens d' un ensei gnenment techni que concret (voir |a
décision T 181/82, JO CEB 1984, 401, point 8 des
notifs). Selon cette régle d' interprétation de

| " ensei gnement tiré d un docunent, il faut s'arréter sur
| a teneur effective de son exposé au sens d'une regle
techni que concréte finie. Autrenment dit, il est
nécessaire d utiliser la notion de "divul gation
inplicite" avec discernenment pour éviter |e danger

d interpréter | e docunent de priorité de facon
"rétrospective", c'est-a-dire en engl obant des
informations qui n'ont été fournies que plus tard (voir
décision T 572/88 du 27 février 1991, point 4 des

notifs).
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Dans | e présent cas, les faits invoqués par |la
requérante ne justifient pas une déviation de cette
regle. Bien qu'il soit hors de doute que |e docunent de
priorité décrit en effet un groupe trés étroit conme
préféré, il ne distingue cependant pas entre les quatre
conposés de ce groupe et il ne précise pas non plus que
la formule de la revendication 3 ou | e passage
correspondant de |a description doivent étre considérés
conme une fornul ation "abrégée" d' une liste ou d' un

t abl eau i ndi quant quatre conposés chi m ques i ndividuels.
En outre, la Chanbre ne peut pas partager |'opinion de
la requérante que |'interprétation de |la divulgation
inplicitenment fournie par un docunment conportant une
formul e générique dépendrait du nonmbre ou de

| " honpbgénéit é des conposés chi m ques couverts par cette
formul e, puisque ces particularités ne changent rien a
| a situation concernant | a divulgation des rel ations
spécifiques entre | es substituants figurant sur deux
listes différentes qui doit étre considéré ici. Le fait
que dans |l es décisions T 7/86 et T 12/81 (voir ci-
dessus) la divulgation pertinente portait sur un groupe
de produits linmtés sélectionnés a partir d une liste de
produits inmportante et honbgene ne justifie donc pas

d' appliquer dans |le présent cas une interprétation du
contenu technique d une telle fornmule autre que celle
adopt ée par |a Chanbre, en accord avec |'interprétation

donnée dans | es décisions citées ci-dessus.

Certes, chacun des conposés des présentes

revendi cations 4 et 5 fait partie du "contenu purenent
conceptuel " de la revendication 3 du docunent de
priorité, mais il n'"appartient pas pour autant a son

ensei gnenment concret. Ces conposés ne peuvent donc pas
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étre considérés come révél és "de facon précise" par ce
docunent. Par contre, |les él éments en cause, a savoir

[ "indication postérieure des relations concrétes des
substituants condui sant aux conposés selon |es

revendi cations 4 et 5 actuelles, dont |la requérante a
seul enent constaté plus tard, c'est-a-dire aprés la

di vul gation explicite des conposés en cause dans |e
docunent (1), qu'ils sont essentiels, ne font pas partie
de la divulgation du docunent de priorité. En outre, la
Chanbre fait observer que si |'on acceptait |e point de
vue de la requérante, on chercherait en vain une raison
val abl e justifiant le remaniement du libellé original

des revendi cati ons.

Par conséquent, les revendications 4 et 5 selon la
requéte principale ne bénéficient pas du droit de
priorité revendiqué et |'objet de ces revendications
n' est donc pas nouveau par rapport au contenu du
docunent (1). Pour ce notif, |la Chanbre ne peut pas

faire droit a la requéte principale.

Requéte auxiliaire

Par | a suppression des revendications 4 et 5 selon |la
requéte principale, le notif de rejet a été écarté avec
comme conséguence que le jeu de revendications selon |la
requéte auxiliaire n'est pas ouvert a |'objection sur

| aquel l e se fonde | a décision attaquée. Toutefois, lors
de | ' exanen du présent recours, |la Chanbre a constaté
gue | a demande de brevet européen correspondant au
docurnent (1) revendique, entre autres, la priorité d une
demande ant érieure déposée le 1% juillet 1992 aux Etats-

Unis, une date qui est donc antérieure a |la date de
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priorité revendi quée par | a présente denmande. Puisqu'i
senblerait, a prem ére vue, que |les exenples 19 a 21 de
cette demande, qui deécrivent une méthode pour obtenir le
conposé selon |'exenple 2 de |a présente demande,
bénéficient de cette date de priorité (voir |es exenples
1 a 3 de |l a demande déposée le 1% juillet 1992 aux
Etats-Unis), il se pose |la question de savoir si la
nouveaut € de | a revendication 1 actuelle est affectée ou
non par cet état de la technique. Pour ne pas priver |la
requérante de |la possibilité d avoir considéré cette
guestion par deux instances, |a Chanbre s'est abstenue
de statuer sur |a nouveauté des revendications
actuelles, et a décidé de renvoyer |'affaire a la

D vision d' exanen en vertu du pouvoir qui |ui est
conféré par |'article 111(1) CBE, deuxi éne phrase, pour
suite a donner, et notamment pour considérer ce point

particulier au nonent de |la reprise de |'exanen.

Di spositif

Par ces motifs, il est statué come suit

1. La déci sion attaquée est annul ée.

2. L'affaire est renvoyée a |'instance du prem er degré
afin de poursuivre |la procédure sur |a base des
revendi cations 1 a 36 soum ses lors de | a procédure
orale a titre de requéte auxiliaire.

Le Geffier : Le Président
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