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Exposé des faits et concl usions

2471.D

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

n° 96 400 624.1 (publiée sous le n® 0 735 023) au notif
que | ' objet de la revendication 1 de |a requéte devant
la Division d exanmen ne satisfaisait pas aux

di spositions de |'article 54(1), (2) CBE au vu de la

di vul gati on constituée par |e docunent

(2) G P. Stahly, Journal of Fluorine Chem stry, 45,
431-433 (1989).

Le jeu de revendications de cette requéte contenait
vingt et une revendications. La revendication 1

s' énoncait conme suit

"1. Réactif pour la synthése de dérivés organi ques
oxysul furés et fluorés par réaction avec un oxyde de
soufre, notamment du bi oxyde de soufre, caractérisé en
ce qu'il conprend

a) un acide fluorocarboxylique de formule

Ea - CF,- COOH, ou Ea représente un atonme ou un groupe
électroattracteur, au noins partiellenent salifié par un
cation choisi parm |es cations de nmétaux al calins de
rang supérieur a celui du sodiumet |es oniuns,

b) un sol vant aprotique ;

et en ce que la teneur en protons |ibérables portés par
ses divers conposants, y conpris leurs inpuretés, est au
plus égale a la noitié de |l a concentration nolaire
initiale dudit acide fluorocarboxylique."

Dans sa décision, la Division d' exanen a consi déré que

|'objet de la revendication 1 n'était pas nouveau au vu
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du docunment (2) qui décrivait un procédé de
trifluorométhylation du 1,3,5-trinitrobenzene (TNB)

i mpli quant | e chauffage d' un nel ange contenant du
trifluoroacétate de potassium dans du di méthyl sulfoxyde
(DVBO) ou du di nét hyl f or manm de (DVF).

Lors de |la procédure orale qui eut lieu le

7 octobre 2004, |a requérante a déposé come requéte
uni que un jeu de quarante revendi cations. La

revendi cati on i ndépendante 22 relative au réactif

s' énonce conmme Suit

"22. Réactif caractérisé :

- en ce qu'il est susceptible de former des dériveés
organi ques oxysul furés et fluorés par réaction avec un
oxyde de soufre, notament du bi oxyde de soufre,
caractérisé en ce qu'il conprend :

a) un acide fluorocarboxylique de fornule

Ea - CF,- COOH, au nmoins partiellement salifié par un
cation choisi parm |es cations de nmétaux al calins de
rang supeérieur a celui du sodiumet |es anmoni uns ou
phosphoni uns quaternaires, ou Ea représente un atonme ou
un groupe électroattracteur,

b) un solvant aprotique ; et

- en ce que la teneur en protons |ibérables portés par
ses divers conposants, y conpris leurs inpuretés, est au
plus égale a la noitié de |l a concentration nolaire
initiale dudit acide fluorocarboxylique ; pour autant
que le réactif ne consiste pas en un nél ange de
trifluroacétate de potassiumet de 1,3,5-trinitrobenzene
dans |le DMF ou | e DMSO. ™

La requérante a, en outre, fait valoir que |le disclainmer

introduit dans |la revendication 22 restaurait la
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nouveaut € de cette revendication vis-a-vis du docunent
(2) et que ce disclaimer était admi ssible en raison du
fait que ce docunent était une divulgation fortuite qu
n"aurait jamais été prise en considération par |'homre
du métier lors de la réalisation de |a présente

i nventi on.

la requérante a requis la réformation de | a décision de
rejet et la délivrance d' un brevet sur |a base de la
requéte déposée a |l a procédure orale.

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

Motifs de | a déci sion

2471.D

Le recours est recevabl e.
Et endue du recours

Le seul notif de rejet étant |'absence de nouveauté du
réactif (pour |a synthese de dérivés organi ques

oxysul furés ou fluorés) revendi qué, |'étendue du recours
est limtée a |'exanen de |a nouveauté de |a

revendi cati on i ndépendante 22 de | a requéte devant |a
Chanbre (cf. point IV ci-dessus) et des revendications
dépendantes 23 a 38 qui définissent des nodes de

a
réalisation préférés de |la revendication 22.
Admi ssibilité du disclainer

Dans | e cas présent, il s'agit d exam ner si le
disclaimer introduit dans |a revendi cation 22 est
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adm ssi ble au regard des dispositions établies par |la
déci sion de | a Grande Chanbre de Recours (cf. G 1/03,
JO OEB 2004, 413).

La revendi cation 22 conprend une caractéristique
négative ou disclaimer qui a pour objet d exclure de |a
définition générale un réactif consistant en un nel ange
de trifluroacétate de potassiumet de 1,3, 5-
trinitrobenzene dans |le DM ou le DVBO. Il n'est pas
contesté que cette caractéristique ne trouve pas de
support dans | a denmande de brevet telle que déposée nmis
gu' elle trouve son origine dans |a divul gation
constituée par |e docunent (2) qui fait partie de |'état
de la technique au sens de |"article 54(2) CBE
Cependant, une telle concl usion ne soul éve aucune
objection en regard des dispositions de |'article 123(2)
EPC (loc. cit., dispositif, point 1).

La Chanbre considére que |la revendi cati on contenant un
tel disclainer répond aux exigences de clarté et de
concision prévues a |'article 84 CBE (loc. cit.,

di spositif, point I1.4).

Le disclainmer a été introduit pour rétablir |a nouveauté
vis-a-vis de la divulgation du docunent (2) qui fait
partie de |'état de |l a technique au sens de

|"article 54(2) CBE. La G ande Chanbre de Recours, dans
| a décision citée ci-dessus, a établi qu'un disclainer
pouvait étre admi s pour rétablir |a nouveauté en
délimtant une revendication par rapport a une

divul gation fortuite relevant de |'article 54(2) CBE

Une antériorisation est fortuite dés lors qu' elle est si
étrangére a |'invention revendi quée et si él oi gnée

d elle que | homre du nétier ne |'aurait jamais prise en
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considération lors de la réalisation de |'invention

(loc. cit., dispositif, point Il.1, deuxiene alinéa).

Il s'agit donc de décider si |e docunent (2) peut étre
consi déré comme une divulgation fortuite. Pour cela, i
est nécessaire de considérer |'objet de la

revendi cation 22 dans |le contexte de |'invention telle
gue décrite dans | a demande.

La présente denande concerne un procédé de préparation
d' aci des fluoroal cane sul finiques et sulfoniques (cf.
page 1, lignes 1 a 3 de |a demande de brevet telle que
déposée). Le réactif défini a la revendication 22 pernet
la mise en oaivre d' un tel procédé (cf. page 3, lignes 18
a 32 de |l a denmande de brevet telle que déposée).

Le docunent (2) décrit un nelange de trifluoroacétate de
pot assi um de di nmét hyl sul foxyde (DVSO) ou

di mét hyl formam de (DMF) et de trinitrobenzene (TNB) dans
une réaction conduisant a |la capture de CF3K sous forne
de conpl exe de Meisenheinmer a 150°C suivie d' une
réaction d' oxydation selon | e schéma suivant

B o

TNB 2 3

La Chanbre partage |'opinion exprimé par |a requérante
gue |l e conpl exe de Meisenheinmer 2 et le 1-
trifluorométhyl-2,4,6-trinitrobenzene en résultant n'ont
rien a voir avec |les conposés que vise a préparer le

procédé selon | a présente invention. En outre, le
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mécani sne réactionnel est égal enment treées différent
pui sque | e docunment (2) décrit |'addition sur un conposé
aromati que d' un anion CF3.

| a Chanbre en conclut que |I'on se trouve bien dans |le
cas d'une antérioritée fortuite, c'est-a-dire que d' un
poi nt de vue technique |a divulgation du docunent (2)
est a ce point étrangere et éloignée que |'home du
métier ne |'aurait jamais prise en considération |ors de

la réalisation de |'invention revendi quée.

La Grande Chanbre dans sa décision (loc. cit.,

point 2.2.1 des notifs) avait pris conme exenple |a
situation typique ou |'invention revendi quée porte sur
un groupe nonbreux de conposés chi m ques présent ant
certai nes propri étés avantageuses pour une utilisation
précise, nmais ou il s'avere que |'un des conmposés
conpris dans ce groupe est connu pour une utilisation
enti érenment différente, de sorte que | es propriétés
connues de ce conposé sont sans intérét pour |la nouvelle

utilisation.

La Chanbre estine que |la situation de la

revendi cation 22 correspond parfaitenment a celle évoquée
atitre d exenple par la Gande Chanbre. En effet, le
réactif consistant en un nelange de trifluroacétate de
potassiumet de 1,3,5-trinitrobenzene dans le DVF ou |e
DMSO décrit dans | e docunent (2) est utilisé pour |la
formati on du conpl exe de Mei senhei ner et subséguement
de 1-trifluorométhyl-2,4,6-trinitrobenzene. Une telle
utilisation est entierenent différente de celle visant a
pr éparer des acides fluoroal cane sul finiques et

sul foni ques au noyen du réactif défini ala

revendi cation 22.
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Il en résulte que |la divulgation du docunent (2) est
fortuite et que le contenu qui y est divul gué peut étre
exclu de |'objet de |l a revendication 22.

Par ailleurs, la Chanbre estinme que |'exclusion de |la
revendi cation 22 d'un réactif consistant en un ngél ange
de trifluroacétate de potassiumet de 1,3, 5-
trinitrobenzene dans e DMF ou | e DVBO pernet de
retrancher ni plus ni noins que ce qui est nécessaire
pour rétablir |la nouveauté de |la revendication 22 vis-a-

vis du docunent (2) (loc. cit., dispositif, point I1.2).

La Chanbre conclut donc que |e disclainmer présent dans
| a revendication 22 est admi ssible selon les criteéres
établis par |a G ande Chanbre de Recours (loc. cit.).

Article 123(2) CBE - Modifications

Par rapport a la revendication 1 telle que déposée a
['"origine, la revendication 22 a été linmtée a un
réactif conprenant un aci de fluorocarboxylique de
formul e Ea- CF,- COOH, au noins partiellenent salifié par
un cation choisi parm |es cations de nmétaux al calins de
rang supeérieur a celui du sodiumet |es anmoni uns ou
phosphoni um quaternaires. Une telle nodification est
support ée par |l a denmande tell e que déposée (cf. page 10,
lignes 11 a 23). La revendication 22 a été élargie a un
réactif conprenant un solvant aprotique. Une telle
nodi fi cati on est égal enent supportée par | a demande
tell e que déposée (cf. page 7, lignes 10 a 14).
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L' obj et des revendi cations 23, 24, 26, 27, 29 a 34 et 36
a 38 est identique a |'objet des revendications 2, 3, 5,
6, 7 a 12 et 13 a 15 telles que déposées a |'origine.

L' objet de la revendication 25 est supporté par |la
revendication 4 et |la description telles que déposées a
|"origine (cf. page 4, lignes 21 a 34). L'objet de la
revendi cati on 28 est supporté par la description telle
que déposée a |'origine (cf. page 6, lignes 15 a 25).

L' objet de la revendication 35 est supporté par la
description telle que déposée a |'origine (cf. page 10,
i gnes 27 a 30).

La Chanbre est donc satisfaite que |es nodifications
concernant |es revendications 22 a 38 ne contrevi ennent

pas aux dispositions prévues par |'article 123(2) CBE

Article 54(1), (2) CBE - Nouveauté

Le disclainmer rend | a revendication 22 nouvelle vis-a-
vis de la divulgation constituée par |e docunent (2)
(cf. point 3 ci-dessus).

Les revendi cati ons dépendantes 23 a 38 qui représentent
des mises en oavre particuliéres de |la revendication 22

sont pour |es ménes rai sons égal ement nouvel |l es.

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

La Chanbre constate que |' objection d' absence de
nouveauté qui a notivé le rejet de | a demande de brevet
a été surnontée par |e dép6t de |a présente requéte pour
autant qu'elle concerne |les revendications 22 a 38.
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6.2 Comme la prem ére instance n'a pas pris de décision en

ce qui concerne |'activité inventive, |'affaire est

~

renvoyée a la prem ére instance sur |a base des

revendi cations 1 a 40 déposées a titre de requéte uni que
lors de la procédure orale devant |a Chanbre pour
poursuite de |a procédure.

Di spositif

Par ces notifs, 1|l est statué comme suit

1. | a déci sion dont appel est mise a néant.

2. L'affaire est renvoyée a la prem ére instance pour

prosécution de cause.

Le Geffier : Le Président

P. Martorana A. Nuss

2471.D



