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Exposé des faits et concl usions

2569.D

La requérante a formé recours contre |la décision de la
Division d' exanen de rejeter |a demande de brevet

eur opéen n° 96 938 266.2 (publiée sous e n° 861 247)
conforménent a |'article 97(1) CBE

La Division d exanen a, en particulier, considéré que
| " objet de la revendication 6 de |a requéte présente
devant elle ne satisfaisait pas aux exigences de
|"article 56 CBE.

La revendication 6 s'énoncait come suit

"6. Produits de formule (1) telle que définie aux

by

revendi cations 1 a 5, répondant aux fornules suivantes

- acide 4-((4- (carboxyméthyléne) cyclohexyl) thio}-1-((6-
chloro-1,3-benzodioxol-5-y1l) méthyl) -2-propyl-1H-imidazole-
S-carboxyligque,

- acide 4-({(5-carboxypentyl) thiec)-1-{{6-chloro-1,3-benzo-
dicoxol-5-y1) méthyl) -2-(1,3-dioxolan-2-yl) -1H-imidazole-
5-carboxyligue,

- acide 4-((4-{carboxyméthyl) cyclohexyl) thio)-1-((6-chloro-
1,3-benzodioxol-5-y1) méthyl)-2-propyl-1H-imidazole-

5-carboxyligue,

- acide 1-{(6-chloro 1,3-benzodioxol-5-yl) méthyl) 4-{(4-
carboxycyclohexyl) thio) 2-propyl 1H-imidazole 5-
carboxylique,

_ acide 4({(4-carboxycyclochexyl) méthyl) thic) 1-((6-chloro
1,3-benzodioxol-5-y1) méthyl) 2-propyl 1H-imidazole 5-

carboxylique,

- acide cis 4-(((2-((carboxymethoxy) nethyl) cycl ohexyl)

méthyl) thio) 1-((6-chloro 1, 3-benzodi oxol -5-yl)
mét hyl ) 2-propyl 1Him dazol e 5-carboxylique
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- acide trans 4-((4- (carboxyméthyl) cyclohexyl) thio} 1-((&-
chloro 1,3-benzodioxcl-5-yl) méthyl) 2-(1,3-dioxolan-2-yl)
1H-imidazole S-carboxyligue,

- acide 4-{(4- (carboxyméthyl) cyclchexyl) thio) 1-{((&-chloroc
1,3-benzodioxol-5-yl) méthyl) 2-(2-furanyl) 1H-imidazole 5-
carboxyligue,

- acide trans 4-((4- (carboxyméthyl) eyclohexyl) thio) 1-((6-
chloro 1,3-benzedioxol-5-yl) méthyl) 2-cyclopentyl 1H-

imidazole 5-carboxyligue,

- acide trans 3-((4-carboxynethyl) cycl ohexyl) thio) 1-
((6-chloro 1, 3-benzodi oxol -5-yl) méthyl)-2-(2-thiényl)
1H i m dazol - 5- car boxyl i que

- acide 4-{(4-carboxycyclohexyl) thio) 1-((6-chlorc 1,3-

benzodioxol-5-y1) méthyl) 2-(2-furanyl) 1H-imidazole 5-
carboxylique,

- sel de discdium de l'acide 4-1((4-(carboxyméthyl) cyclo-
hexyl) thie)} 1-((&-chloro 1,3-benzodioxcl-5-¥1) méthyl) 2-
propyl lH-imidazole 5-carboxylique,

- sel de dipotassium de l'acide 4-((4-(carboxyméthyl) cyclo-
hexyl) thic) 1-({(&-chloro 1,3-benzodioxol-S-vyl) méthyl) 2-
propyl 1H-imidazole 5-carboxylique.

Dans sa décision, la Division d exanen a esting que,
sauf pour les trois premers conposés de cette
revendi cati on qui bénéficiaient de la priorité de la
demande de brevet francais n° 95/13189, |e docunent

(2) WO A- 96 04276

était un docunent faisant partie de |'état de la
technique au sens de |'article 54(2) CBE a |'encontre
des autres conposés revendi qués. Lesdits conmposés
représentai ent une sél ection nouvelle vis-a-vis des
conposés di vul gués. Etant donné que | a denanderesse
(requérante) n'avait fait valoir aucun effet inattendu

Vi s-a-vis des conposés structurellenent |es plus proches
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du docunment (2), |'objet de la revendication 6 était
dépourvu d' activité inventive au regard du docunent (2).

Suite a deux notifications de la Chanbre, |la requérante
fut convoquée a une procédure orale fixée le
10 novenbre 2004.

La requérante a déposé par fac-sinlé recu le

8 novenbre 2004 un nouveau jeu de quatre revendi cations
et, atitre de seule requéte, a demandé que |'affaire
soit renvoyée a la prem ére instance pour poursuite de

| a procédure.

Les revendi cations indépendantes 1 a 4 s'énoncent conme

sui t

1. Produits sél ectionnés dans | e groupe consistant en

| es produits dont |es nonms suivent

- acide 4-{{4- (carboxyméthyléne) ecyclohexyl) thic)-1-{(6-chloro-
1,3-benzodioxol-5-y1l) méthyl)-2-propyl-1H-imidazole-
S-carboxylique,

- acide 4-{{5-carboxypentyl) thio)-1-((6-chloro-1,3-benzodioxal-
§-v1) méthyl)-2-(1,3-dioxolan-2-yl)-1H-imidazole-5-carboxyligue,
- acide 4-((4- (carboxyméthyl) cyclohexyl) thie)-1-((&6-chloro-
1,3-benzodioxol-5-y1) méthyl)-2-propyl-1H-imidazole-
S-carboxyligue,

- acide 1-((é-chloroc 1,3-benzodioxol-5-y1) méthyl) 4-{(4-
carboxycyclohexyl) thio) 2-propyl lH-imidazole 5-carboxylidgue,

- acide 4 ({{4-carboxycyclohexyl) méthyl) thio) 1-{(é-chloro 1,3-
benzodioxol-5-y1) méthyl) 2-propyl lH-imidazole S-carboxyligque,
- acide trans 4-((4-{carboxyméthyl) cyclchexyl) thic} 1-1([&-
chloro 1,3-benzodioxol-5-y1) méchyl) 2-(1,3-dioxolan-2-yl} 1H-
imidazole S-carboxyligque,
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- acide 4-((4-(carboxyméthyl) cyclohexyl) thie) 1-((é-chloro
1, 3-benzodioxol-5-yl) méthyl) 2- (2-furanyl) 1H-imldazole 5-
carboxylique,

- acide trans 4-((4-(carboxyméthyl) cyclohexyl) thio) 1-{((6-
chlore 1,3-benzodioxol-5-y1) méthyl) 2-cyclopentyl 1H-imidazole
S-carboxylique,

- acide 4- ((4-carboxycyeclechexyl) thie) 1-{(&-chlero 1,3-
benzodioxol-5-y1) méthyl) 2-(2-furanyl) 1H-imidazole 5-
carboxyligue,

- ael de discdium de l'acide 4-((4- (carboxyméthyl) cyclchexyl)
thio} 1-((6-chlore 1,3-benzodioxol-5-yl) méthyl) Z-propyl 1H-
imidazole S5-carboxylique,

- el de dipotassium de l'acide 4-({4- (carboxyméthyl} cyclo-
hexyl) thio) 1-((f-chloro 1,3-benzodioxol-5-yl) méthyl) 2-propyl
1H-imidazole S-carboxylique,

"2. Atitre de nmédicanments, les produits tels que
définis a la revendication 1, ainsi que les sels

d' addi ti on avec | es acides m néraux et organi ques ou
avec | es bases mnéral es et organi ques

phar maceut i quenent acceptabl es desdits produits.”

"3. Les conpositions pharnaceutiques contenant a titre
de principe actif, |'un au noins des nmédi canents tels

que définis a la revendication 2."

"4, Utilisation des produits tels que définis a la
revendi cation 1, pour l|la préparation de conpositions
phar maceuti ques destinées au traitenent d' affections
résultant d'une stinulation anormal e des récepteurs de

| ' endot hél i ne et notamment destinées au traitenment de

| " hypertension induite par |'endothéline, de tous |es
spasnes vasculaires, au traitenent des suites d' une
hénorragi e cérébrale, des insuffisances rénales, de
["infarctus du nyocarde, de |'insuffisance cardiaque, a
| a prévention des resténoses post-angiopl astie ainsi que

des fibroses cardi aques et vasculaires."
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La requérante n'a pas conparu a |la procédure orale
quoi que ddment convoquée. La procédure a été en
conséguence poursuivie en son absence confornénent aux
di spositions de la regle 71(2) CBE

La décision de |la Chanbre a été prononcée a la fin de |la
procédure orale.

Motifs de | a déci sion

2.2

2569.D

Le recours est recevabl e.

Article 123(2) CBE - nodifications

L' objet de la revendication 1 est supporté par la
revendi cation 6 telle que déposée a |'origine. L' objet
des revendications 2 a 4 est supporté par les

revendi cations 8, 9 et 11 respectivenent telles que
déposées a | ' origine.

Les revendications telles que nodifi ées ne donnent ainsi
pas lieu a objection en vertu de |'article 123(2) CBE

Article 54(2) et (3) CBE

Come | "avait observé | a Division d examen, les trois
prem ers conposés de | a revendication 1 bénéficient de

la priorité de la demande de brevet francais n° 95/13189.
Le docunent (2) pour ces trois conposés fait donc partie
de |'état de la technique au sens de |'article 54(3) CBE
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Les autres conposés revendi qués ne bénéficient pas de |la
priorité de | a demande de brevet francais n° 95/13189.
Le docunent (2) pour ces conposés fait donc partie de
|'"état de la technique au sens de |'article 54(2) CBE

La Chanbre considére en accord avec | a Division d' exanmen
que |'objet de la revendication 1 est nouveau vis-a-vis
de la divulgation constituée par |e docunent (2) car ce
docunent ne divul gue explicitenent aucun de ces conposeés.
L' obj et des revendications 2 a 4 est égal enent nouveau
vis-a-vis de ce docunent car celui-ci ne divul gue pas

| " application en tant que nedi canent des conmposés

revendi qués.

Article 111(1) CBE - renvoi a la prem ere instance

En ce qui concerne |'activité inventive de |'objet des
revendi cations vis-a-vis du docunent (2) pour autant
qgu' el les se réferent aux conposés qui ne bénéficient pas
de la priorité de | a demande de brevet francais

n° 95/13189 (cf. point 3.2 ci-dessus), la D vision

d' exanen avait considéré qu' aucun effet inattendu vis-a-
vis des conposés structurellenent |es plus proches du
docunent (2) n'avait été dénontré ce qui avait notiveé le
rejet (cf. point IV ci-dessus).

Cependant lors de |a procédure de recours, |la requérante
a soum s des essais conparatifs (cf. lettres recues |le

7 février 2000 et 10 mars 2003) tendant a prouver un tel
effet inattendu pour |la série de conposés individuels
désormai s revendi qués. Ainsi, afin de ne pas priver la
requérante du bénéfice de |'exanmen possi bl e par deux

i nstances successives de |a présente requéte, |a Chanbre

estime justifié d exercer son pouvoir discrétionnaire
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conforménment a |"article 111(1) CBE et de renvoyer

|"affaire a la prem ére instance afin de poursuivre |la

procédur e.

Di spositif

Par ces notifs,

est statué comme suit

1. La décision attaquée est annul ée.

2. L' affaire est

renvoyée a la prem ére instance afin de

poursuivre |l a procédure sur |a base des revendications 1

a 4, recues par fac-simlé | e 8 novenbre 2004.

Le Geffier

N. Maslin

2569.D

Le Président

A. Nuss



