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Exposé des faits et concl usions

1100.D

La denande de brevet européen n° 93 905 369.0, publiée
sous |l e numéro WO 93/ 16049, a été rejetée par décision
de la division d examen du 9 octobre 2000 aux notifs que
| es revendi cations soum ses par lettre du 7 décenbre
1999 ne satisfaisaient pas a |'exigence de |'Article 123
CBE et qu'elles ne renplissaient pas | es conditions de
nouveaut € et d' activité inventive par rapport, entre

autres, aux docunents

(1) EP-A-0 487 745 et
(5) EP-A-0 445 811.

La revendication 1 s'énoncait come suit

"Produits de fornmule (1)

{I)

dans | aquelle :

R, R, Rs et Ry, identiques ou différents, sont choisis
dans | e groupe fornmé par

- |"atone d' hydrogeéne,
- les radi caux nercapto, alkylthio, phénylthio,

- les radicaux alkyle linéaires ou ramfiés renfernmant
au plus 4 atones de carbone et éventuel | enent

substitués par un ou plusieurs substituants
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identiques ou différents choisis parm |es atones
d' hal ogéene, | e radical hydroxyle, |e radical am no,
nono et dial kyl am no, pyrrolidinyle, norpholinyle,
pi péridi nyl e, benzyle, benzyl oxy et phénoxy,

- le radical carboxy libre, salifié, estérifié ou
am difié par un radical alkyle Iinéaire ou ramfié
renfermant au plus 4 atones de carbone,

- le radical pyrrolidinyl-carbonyle,
nor phol i nyl - car bonyl e, carbanoyl e, di al kyl car banoyl e,
pi péridi nyl - car bonyl e,

Y représente un radi cal phényl e ou bi phényle
éventuel | ement substitué par un radical choisi parm |es
radi caux cyano, carboxy libre, salifié, estérifié ou
am difié, tetrazolyle, isoxazolyle et -S0-ZC Ri4C dans
| equel ZC représente |es

radicaux -NH, -NHCO, -NHCO:-, -NHCO NH ou une
sinple liaison et R4C représente un radical néthyle
éthyle, propyle, vinyle, allyle, pyridyle, phényle,
benzyl e, pyridyl méthyle, pyridyléthyle, nitropyridyle,
pyrimdyle, tétrazolyle, diazolyle, pipéridinyle,

al kyl pi péridinyle, thiazolyle, alkylthiazolyle,

t ét rahydr of uranyl e, nméthyltétrahydrof uranyl e,

| esdits produits de fornule (lI) étant sous toutes les
fornes isoneres possibles racém ques, énantioneres et
di ast ér éoi soneres, ainsi que les sels d addition avec
| es acides m néraux et organi ques ou avec |es bases

m néral es et organi ques, desdits produits de fornule

(ry."

Par lettre du 30 janvier 2001 |la requérante a sounm s un
jeu de six revendications selon une requéte principale

et un jeu de 4 revendications selon une prem ere requéte
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subsidiaire. Ensuite, en réponse a deux notifications et
un entretien tél éphonique du rapporteur de |la chanbre
avec |le représentant de la requérante, celle-ci a soums
par tél écopie, a la date du 11 mars 2004, un jeu de 4

revendi cati ons comme deuxi éme requéte subsidiaire.

La revendication 1 selon |la requéte principale

s' énoncait conme suit

"Produits de formule (1)

{I)

dans | aquelle :

R, R, Rs et Ry, identiques ou différents, sont choisis

dans | e groupe forne par

- |"atone d' hydrogeéne,

- les radi caux nercapto, al kylthio, phénylthio,

- les radicaux alkyle linéaires ou ramfiés renfernmant
au plus 4 atones de carbone et éventuel | enent
substitués par un ou plusieurs substituants
identiques ou différents choisis parm |es atones
d' hal ogéne, le radical hydroxyle, |e radical am no,
nono et dial kyl am no, pyrrolidinyle, norpholinyle,
pi péridi nyl e, benzyle, benzyloxy et phénoxy,

- le radical carboxy libre, salifié, estérifié ou
am difié par un radical alkyle linéaire ou ramfié

renfermant au plus 4 atones de carbone,

1100.D
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- le radical pyrrolidinyl-carbonyle,
nor phol i nyl - carbonyl e, carbanoyl e, di al kyl car banoyl e,
pi péri di nyl - car bonyl e,

Y représente un radi cal phényl e ou bi phényle
éventuel | ement substitué par un radical choisi parm |es
radi caux cyano, carboxy libre, salifié, estérifié ou
am difié, tetrazolyle, isoxazolyle et -S0-ZC Ri4C dans
| equel ZC représente |es

radicaux -NH, -NHCO, -NHCO-, -NHCO NH ou une
sinple liaison et R4C représente un radical nméthyle
éthyle, propyle, vinyle, allyle, pyridyle, phényle,
benzyl e, pyridyl méthyle, pyridyléthyle, nitropyridyle,
pyri mdyle, tétrazolyle, diazolyle, pipéridinyle,

al kyl pi péridinyle, thiazolyle, alkylthiazolyle,

t ét rahydr of uranyl e, néthyltétrahydrof uranyl e,

étant entendu que R, ne représente pas un atone
d' hydrogene et que R; représente un radical phénylthio ou
al kyl t hi o,

| esdits produits de fornule (lI) étant sous toutes les
fornes isoneres possibles racém ques, énantioneres et
di ast ér éoi soneres, ainsi que les sels d addition avec
| es acides m néraux et organi ques ou avec |es bases

m néral es et organi ques, desdits produits de fornule

(ry."

La revendication 1 selon la prem ére requéte subsidiaire

s' énoncait conme suit

1100.D
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"Produits de formule (1)

- ——
o
U]

{I)

dans | aquelle :

R, R, Rs et Ry, identiques ou différents, sont choisis

dans | e groupe fornmé par

- |1'"atone d' hydrogeéne,

- les radicaux nercapto, alkylthio, phénylthio,

- les radicaux alkyle linéaires ou ramfiés renfernmant
au plus 4 atones de carbone et éventuel | enent
substitués par un ou plusieurs substituants
identiques ou différents choisis parm |es atones
d' hal ogéene, | e radical hydroxyle, |e radical am no,
nono et dial kyl am no, pyrrolidinyle, norpholinyle,
pi péridinyl e, benzyle, benzyloxy et phénoxy,

- le radical carboxy libre, salifié, estérifié ou
am difié par un radical alkyle linéaire ou ramfié
renfermant au plus 4 atones de carbone,

- le radical pyrrolidinyl-carbonyle,
nor phol i nyl - carbonyl e, carbanoyl e, di al kyl car banoyl e,
pi péridi nyl - car bonyl e,

Y représente un radi cal phényl e ou bi phényle
éventuel | ement substitué par un radical choisi parm |es
radi caux cyano, carboxy libre, salifié, estérifié ou

am difié, tetrazolyle, isoxazolyle et -S0-ZC Ri4C dans

| equel ZC représente |es
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radicaux -NH, -NHCO, -NHCO-, -NHCO NH ou une
sinple liaison et R4C représente un radical néthyle
éthyle, propyle, vinyle, allyle, pyridyle, phényle,
benzyl e, pyridyl méthyle, pyridyléthyle, nitropyridyle,
pyrimdyle, tétrazolyle, diazolyle, pipéridinyle,

al kyl pi péridinyle, thiazolyle, alkylthiazolyle,

t ét rahydr of uranyl e, néthyltétrahydrof uranyl e,

| esdits produits de fornule (lI) étant sous toutes les
fornes i soneres possibles racém ques, énantioneres et
di ast ér éoi soneres, ainsi que les sels d' addition avec
| es aci des m néraux et organi ques ou avec |es bases

m néral es et organi ques, desdits produits de formule (1),

lesdits produits de formule (1) répondant aux

définitions suivantes :

- 1-(benzyl) 2-(benzyl oxyméthyl) 5-(méthyl) 3-
(phényl t hi o) 4-pyridone.

- 2-(hydroxynet hyl) 5-méthyl -3-phénylthio 1-[[2"-(1H
tétrazol -5-yl) (1,1 -biphényl) 4-yl] méthyl] 4-(1H)-
pyri done. "

La revendication 1 selon |a deuxi éne requéte subsidiaire

s' énoncait conme suit

"Produit de formule - 2-(hydroxynéthyl) 5-méthyl 3-
phénylthio 1-[[2'-(1Htétrazol -5-yl) (1,1 -biphényl) 4-
yl] méthyl] 4-(1H)-pyridone ledit produit de formule (I)
étant sous toutes |les fornes isoneres possibles

racém ques, énantioneres et diastéréoi sonmeres, ainsi que
| es sels d' addition avec |es acides m néraux et

organi ques ou avec | es bases m néral es et organi ques,

dudit produit de formule (1)."
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Une procédure orale, a laquelle la requérante ne
conparut pas come annoncé pendant | a procédure écrite,
aeulieule 12 mars 2004.

Pendant | a procédure écrite, la requérante a conclu a

| "annul ation de | a décision attaquée et a |a délivrance

d' un brevet sur |a base d' un des jeux de revendications

selon la requéte principale ou selon |a prem ere requéte
subsidiaire jointe au courrier du 30 janvier 2001 ou

sel on | a deuxi éne requéte subsi diaire soum se par

tél écopie a la date du 11 mars 2004.

Motifs de | a déci sion

1100.D

Le recours est recevabl e.

Requét e principal e

Article 123(2) CBE

Des conposés de fornule (lI) dans |esquels Rs représente
un radical phénylthio ou alkylthio tandis que Ry ne
représente pas un atone d’ hydrogéne ne sont pas

di vul gués dans | a denmande tell e que déposée.

Bi en que des conposés de fornule (lI) dans lesquels R, R,
R; et Ry peuvent étre al kylthio ou phénylthio soient

di vul gués dans | a denande tell e que déposée (voir page 4,
ligne 22 jusqu' a |la page 5, ligne 18), des conposés de
formule (1) dans |lesquels Rs est spécifiquenent

al kylthio ou phénylthio et R, est spécifiquenent
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hydr ogéne ne découl ent pas d'une facon claire et non
anbi gué de cette divul gation

De plus, |es exenples décrivant des conposés dans

| esquel s Rs représente phénylthio ou al kylthio sont
restreints a des conposés spécifiques dans | esquels R
représente néthyle, butyle ou n-propyle et R; représente
phénylthio ou méthylthio (voir les exenples la a 14 et
91 a 102) ne sont pas aptes comme support pour des
conposés dans | esquels Ry est hydrogene.

Par conséquent, le jeu de revendications selon |a
requéte principale ne renplit pas la condition de
|"article 123(2) CBE.

Prem ére requéte subsidiaire

La revendication 1 est restreinte aux conposés décrits
dans | es exenples 1 et 4.

Comme | a Chanbre conclut que |a revendication 1 ne
renplit pas la condition d activité inventive, il est
superflu de donner des argunents détaill és en ce qu
concerne les dispositions de |"article 123(2) CBE et | a

nouveaut é.

Activité inventive

En vertu de la jurisprudence des chanbres de recours, un
avantage ne saurait étre pris en conpte pour la
définition du problene, et par suite pour |'appréciation
de |'activité inventive, que si les effets invoqués vis-
a-vis de |'état de |la technique sont appuyés par des
preuves suffisantes (voir T 20/81, JO OEB 1982, 217) et
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gu' on peut raisonnabl enent attendre que |'effet prétendu
peut étre obtenu pour tous |es conposés revendi quées
(voir T 939/92, JO OEB 1996, 309, nos. 2.4 a 2.6 des
notifs de | a décision).

3.2.2 La demanderesse elle-ménme a déclaré dans sa lettre du
30 janvier 2001 de ne disposer de résultats
phar macol ogi ques que pour le produit de |'exenple 4 de
| a présente demande, c'est-a-dire, |e conposé 2-
(hydroxymét hyl) 5-méthyl -3-phénylthio 1-[[2'-(1H
tétrazol -5-yl) (1,1 -biphényl) 4-yl] méthyl] 4-(1H)-
pyridone. Etant donné que la différence principale des
deux produits de |la présente demande avec | es produits
de |I'art antérieur cité, est que, a la place du
substituant R;, les produits de |'art antérieur ne
conportent pas de radical phénylthio ou alkylthio, la
demanderesse était d' avis qu' avec |le résultat
phar macol ogi que pour | e produit de |'exenple 4 il avait
été prouvé qu' aussi |le produit selon |'exenple 1 avait
des propriétés antagoni stes pour |le récepteur a
| " angi otensine 11.

3.2.3 O, dans le cas présent, il ressort par exenple du
docunent (5) que la présence du substituent [2'-(1H
tétrazol -5-yl) (1,1 -biphényl) 4-yl] méthyl sur |e noyau
pyri done est essentiel pour |'activité antagoni ste pour
| e récepteur a |'angiotensine Il alléguée et rien en
effet ne pernet de considérer que |ledit substituent ne

soit en rapport avec |'existence d une telle activité.

Donc, dans |la présente affaire, le fait que |le requérant
ait nontré que |le conposé décrit dans |'exenple 4 a
ef fecti venent des propriétés antagoni stes pour |e

récepteur a |'angiotensine Il ne saurait étre considéré

1100.D
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comme une preuve suffisante pernettant de conclure

gu' aussi |le conposé selon |'exenple 1 ait cette activité.

A partir de |'état de la technique représenté, par
exenpl e, par |e docunent (5), le problene a résoudre ne
peut donc pas étre considéré de nettre a la disposition
des conposés additionnels ayant des propriétés

ant agoni stes pour |e récepteur a |’ angiotensine ||
Toutefois, en |'absence de quel que indication que |le
conposé 1-(benzyl) 2-(benzyl oxyméthyl) 5-(nméthyl) 3-
(phényl t hi o) 4-pyridone selon |'exenple 1 ait une
activité quel conque, |a chanbre ne peut voir aucun
probl éme techni que susceptible d' étre résolu par ce
conposé chimque. O, il existe une jurisprudence selon
| aquel | e un conposé chim que ne saurait étre brevetable
en raison du sinple enrichissenment potentiel de |a
chime. Toute différence structurelle reste neutre et
sans val eur pour |'appréciation de |'activité inventive
tant qu' elle ne se mani feste pas par une propriété
préci euse, au sens large, ou une activité déterm née
(voir T 22/82, JO OEB 1982, page 341, point 6 des
notifs).

Deuxi énme requéte subsidiaire

Dans | a décision contestée, |a division d exanen est
parvenue a |l a conclusion que le jeu de revendications
sounmis par lettre du 7 décenbre 1999 (voir point |) ne
renmplissait pas les conditions de la CBE.E O la

revendi cation 1 de ce jeu concernait un groupe de
conposés tandis que | a présente revendi cati on ne
concerne plus qu'un seul conposé explicitenment divul gué
dans | ' exenple 4 de | a denande telle que déposée a
|"origine. Comme toutefois |la division d exanen n'a
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jamais exam né |la brevetabilité de ce conposé, |a
chanbre juge appropri é de faire usage du pouvoir

d' appréciation que lui confére |"article 111(1) CBE (cf.
deuxi ene phrase, deuxi ene possibilité) et de renvoyer
|"affaire a la prem ére instance pour suite a donner.
Ainsi la requérante n'est pas privée de bénéficier de

deux instances pour apprécier |es questions en suspens.

Lors de |'exanen de |la brevetabilité du seul conposé
revendi qué tous | es docunents cités dans |le rapport de
recherche comme état de |a technique sont a prendre en
consi dération. De plus, étant donné que |e docunent (1)
est publié entre la date de priorité et la date de dépbt
de |l a présente demande de brevet, il reste a vérifier la
validité du droit de priorité. Finalenment, enfin de
pouvoir décider si |les conditions de concision et de
clarté selon |"article 84 CBE sont bien renplies, i

senbl e en outre nécessaire d' exam ner

- si en |"absence d un centre chiral dans le seu
conposé revendiqué, il est justifié d inclure dans |le
libellé des revendications 1 et 3 aussi "toutes les
fornmes i soneres possibles racém ques, énantioneres et
di ast ér éoi soneres", et

- si la CBE pernet de définir la revendi cation de
procédé d' une telle facon que |a protecti on denandée
porterait non seul enent sur un procédé pour |a
préparation du seul conposé revendi qué nmai s aussi sur
des procédés pour |la fabrication d' autres conposés.

1100.D
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Di spositif

Par ces notifs, il est statué comme suit

1. La décision attaquée est annul ée.

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

prosécution de cause.

Le Geffier : Le Prési dent

N. Maslin A. Nuss

1100.D



