
DECISION DE LA CHAMBRE DE RECOURS TECHNIQUE 3,3.1 DU 17 MARS 1983 

Exposé des fai t : ; et uonc ius ions 
I. 1.11 demoi i f ie do biovot européen n" 

' 79 ¡ 0 0 32 5.4, dépùsôc le 5 février 
1 9 7 9 el inibl iée ie i'1 . lovenib in 1 9 7 9 
s o i i i le numéro 0 0 0 5 i 4 I, . . . a été 
rejeléf i par décision de la Division 
d 'examen de iOf î ioo ouio i j ru 'n tJes 
brevets en date du 2 se i i tcmbre 1 982 se 
fondant sur les revendical ions déposées 
le 7 décembre 1 9 8 1 , _ 

: II. Il a été établ i que ces revendicat ions 
sat isfont à toutes les condi t ions pure­
ment formel les de la CBE et que seule a 
été déterminante pour le rejet la ques­
t ion de savoir si pour les composés selon 
la revendicat ion 1 la condi t ion d 'act iv i té 
invent ive était satisfaite au moins de 

' manière repréiC- ' tat ive sur l 'ensemble 
du domaine. Cette condi t ion n'aurait 
pas été satisfaite. La revendicat ion 1 
s 'énonce suit . . . 
D'après le documen t US-A-4 0 1 3 771 
(antér ior i té 1), on connaît déjà des 
composés ant ia l lorgiques très acti fs, 
compor tan t le squelet te fondamenta l 
des composés selon la demande, des 4 -
0XO-4H-1-benzoth iopyrannes. Le docu ­
ment DÊ-A-2 5 0 9 547 (antérior i té 2) 
suggère à riic&mme du mét ier que le 
reste oxa loamino, lié à un hétérocycle 
d é t e r m i n é c o n t e n a n t du sou f re , 
représente un groupe pfnarmacophore 
suscept ib le d'offr ir des propr iétés ant i ­
al lergiques. Il est dès lors évident pour le 
pharmacoch imis te de relier le groupe 
oxa loamino audit squelet te fonda­
mental pour l 'obtent ion de nouveaux 
produi ts ant ia l lergiques. Il faudrait donc, 
pour être brevetables, que les composés 
revendiqués présentent ries propr iétés 

. ant ia l lergiques inat tendues . . . 

III. Le 13 octobre 1982 , la requérante a 
formé un recours. Dans le mémbi ro en 
exposant les mot i fs , en date du 23 
décembre 1 9 8 2 , elle a allégué pour 
l 'essentiel que le seul po int l i t igieux 
serait de savoir si l 'objet de la reven­
dicat ion . . . impl ique une act iv i té inven­
tive. Selon elle, il ne découle pas de la 
CBE que tous les composés couverts par 
une revendicat ion doivent revêtir pos i ­
t i vement le caractère de l 'act ivi té inven­
t ive, mais ce cri tère de brevetabi l i té 
existe par contre cf iaque fois que les 
faits censés nier que l ' invent ion n'est pas 
évidente ne t rouvent pas de fondement 
dans l 'état de la tecf in ique. 

Mot i fs de la décision 

1. Le recours répond aux condi t ions 
énoncées aux art icles 1 0 6 , 107 et 108 
et à la règle 6 4 de la CBE; il est donc 
recevable. 

2. L 'admissibi l i té de la rédact ion actuel le 
des revendicat ions, qui est reconnue 
dans la décis ion do la première instance 
sans qu 'y soient effectués des renvois à 
la d ivu lgat ion init iale, paraît d iscutable à 
la Chambre à plusieurs égards . . . 

3. La Division d 'examen a considéré que 
l 'objet revendiqué découla i t de manière 
évidente de l 'état de la technique repré­
senté par les antérior i tés 1 et 2 et a fait 
dépendre sa brevetabi l i té de la vra isem­
blance d'une act ion ani ia l lerg iquo 
inat tendue, qui à son avis fait défaut . 

L.a Chambre est ime par contre que 
(ob je t de la demande selon la reven-
dicatiorî 1 a déjà du point de vue qua l i ­
tatif des effets inat tendus, si bien qu' i l 
n'est pas nécessaire de se prononcer sur 

. .la .question de la supérior i té quant i ta t ive 
î i ia i tendue . . . 

4. Comme il est constaté à juste titre dans 
la décis ion entrepr ise, l 'antérior i té 1, 
antér ior i té ia plus p ioche, décri t des 2 
asninothiochromoncK é act ion anl ial lur 
g'-que qui forment éga lement le 
squelet te fondamenta l des composés 
conformes à la demande selon la reven­
d icat ion 1 , dans la mesure où y sont 
revendiqués des 4 -oxo -4H-1 -bonzo-
th iopyrannes (cf. également fo rmule Ib, 
page 10 de la descr ipt ion). Les 
.composés connus cont iennent en posi ­
t ion 2 un groupe amino et en posi t ion 3 
un reste cyano ou un reste carbox-
amido, restes que les composés rovon 
diqués ne compor ten t abso lument pas. 
Ces deux posi t ions peuvent , selon la de­
mande, soit ne pas être subst i tuées, soit 
être subst i tuées par des restes déter­
minés ayant la s igni f icat ion indiquée 
l>uu| Ft, ot Rj. IHn uul re , lo cycle bon 
/ 'oniquo (Pli) condensé avec le cycle 
i l i io i jy ranne cont ient selon la t ie inande 
ie reste R — C O — N H — , qui n'a à son 
tour rien de c o m m u n avec les c o m ­
posés connus. 

L'antérior i té 2 concerne des th iopl iènes 
ani ia l lerg iques, beruoth iophénes ou 
th iophènes ayant fixé en 4 ,5 un reste 
carbocycl iquu ou un reste suturé cori 
tenant des a tomes N ou S. La carac­
tér ist ique co inmune à tous ces c o m ­
posés connus est la s t ructure fonda­
menta le th iophène subst i tuée en 2 par le 
groupe acide oxaminô, éventue l lement 
ùstéri f ié. Les composés revendiqués s'en 
d is t inguent avant tout par le fait qu' i ls 
ont un autre squelet te l undamon la l . 
L u b j u t de lu i le inu i ide est i lu iu ; nouveau. 

5. Pour l 'appréciat ion do l 'activité in­
vent ive en ce qui concerne les subs­
tances ch imiques, on fait c o m m e en 
l 'espèce souvent entrer en l igne de 
cornpte leurs propr iétés inat tendues. Il 
est généra lement admis que de tel les 

i propr iétés relevant essent ie l lement de la 
structure des composés. La structure se 

l définit, pour employer le langage courant, 
par ses éléments structuraux caractéris­
tiques, à savoir la structure de base et- les 
types et positions des substituants. Du fait 
que des relations scientifiquement établies 
entre st ructure et propr iétés des subs­
tances ch imiques sont p lutôt l 'excep­
t ion, on en est ie plus souvent réduit à la 
méthode empir ique et à des déduct ions 
par analogie ai l'on veut p iésuniLir lus 
propr iétés on lo ïK . i i i i i i d e l;i s t iuc l i iK ! . La 
mesure dans laquelle sont permisui j d e 
tel les déduct ions par analogie dépend 
tout d 'abord de l 'étendue des con ­
naissances et du domaine part icul ier en 
cause. En règle générale, l ' homme du 
mét ier s'expose cependant à dépasser 
ce l te l imite dès lors qu' i l procède 
munta lument à lu synthèse dus subs-
tai icos t iont il s 'ugi i d 'apprôciui les pro­
priétés, par échange pur et simi^lo do 

l 'ensemble des éiénrients structuraux, à 
part ir des composés compris dans l 'état 
de la techn ique et concourant à la même 
act ion. C'est le cas-en l 'occurrence. 

6. La demanderesse a entrepris de 
résoi^idre le prob lème consistant â 
préparer d 'autres composés antial ler­
giques. Elle y parvient en créant-les c o m ­
posés don t la structure est plus précisé-

• ment déf inie dans la revendicat ion 1 . On 
' about i t menta lement â Ü'obtent ioni de-
ces composés essent ie l lement en trois 
étapes, à savoir sé lect ion, dans les 
dérivés d'acide th iophénoxamin ique 
ant ia l lergiques selon l 'antérior i té 2 , du 
subst i tuant acide oxamin ique parmi 
d 'autres subst i tuants (étape 1), sa c o m ­
binaison avec le squelet te fondamenta l 
4 -oxo-benzoth lopyranne des composés 
ant ia l lergiques d ivulgués dans l'an­
térior i té 1 (étape 2) et sa f ixat ion tout 
spécia lement sur le cycle benzéniqi ie 
condensé (étape 3). 

La réflexion qui est à la base des deux 
premières étapes part iel les n'est déjà 
pas évidente pour l ' homme du métier. 
On déduit en effet des deux antériori tés 

^que l 'obtenl ion des propriétés ani ial ler­
giques des composés nécessi ie l 'action 

: conjointe de tons leurs éléments struc 
| turaux, c 'est-à-dire soit la combina ison 
•de la structure fondamenta le 4-oxo-
I benzoth iopyranne avec le reste arnino et 
j le subsi i tuaiU cyano ou carbarnido, soit 
Ma combina ison ('. la structure fonclu 
mentale th iophène avec le groupe acide 
oxamin ique et le reste cyano. Déjà l'idée 
d'échanger la s t ructure fondamenta le 
dans les deux combina isons peut être 
invent ive; elle suppose en effet la 
connaissance de lu s imi l i tude d'act ion 
des groupes amino et acide oxaminique. 
Point n'est besoin de s'appesantir sur co 
point , car pour les étapes 1 et 2 inter­
vient éga lement la connaissance 

! inat tendue, d ivulguée seulement selon la 
demande, du fait que le groupe cyano 
est superf lu alors qu' i l était considéré 
dans l'état do la technique c o m m e un 
élément s i ruc tu in l essent iel . 

La Division d 'examen a opposé l'exis­
tence do l 'antériori té 3, \Negwer: Orga­
nisch-Chemische Arzneimittel und ihre 
Synonyma, Vol . I, Berl in 1 9 7 8 , p. 3 5 4 et 
3641 , en se référant aux composés n" 
2 0 1 7 , 2 0 1 8 , 1 9 5 5 et 1 9 5 7 qui y sont 
trai tés. Ces composés sont des anorexi­
gènes appar tenant à la série des 
phénéthy lamines. dont l 'atome d'azote 
est, subst i tué par les restes 3-ch loro-
propyle, 2-hydroxypropy le , éthyle et 2- -
cyanoéthyle. Il s'agissait mani fes tement 
de montrer que l 'act ion anorexique des 
phénéthy lamines ne dépend pas de la 
présence ou de l 'absence du reste cyano. 
Cette connaissance, acquise dans un 
domaine spécial isé, é t ro i tement l imité 
en rai.son de la structure et du type 
d 'act ion des composés concernés, 
n'aurait pas amené l ' homme du mét ier à 
f ranchir le pas le séparant du domaine 
très éloigné des 4-oxo-benzoth io -
pyrannes ant ia l lergiques, il s'en serait 
p lutôt remis à l ' indicat ion, divulguée 
dans l 'antérior i té 1, selon laquelle le 
reste cyano const i tue, on liaison avec la 
structure fondamenta le susment ionnée, 
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un élément structural impor tan t pour 
l 'activité ant ia l lergique. 

fËnfin, la réf lexion sur laquelle repose 
Té tape 3 que l 'on s'est représentée, à 
savoir le dép lacement du reste acide 
oxamin ique d e la part ie hété iocyc l ique à 
la [ lart ie carbocycl ique du S(|uelotto 
fondamenta l , n'est pas n o n plus év i ­
dente ; on dédui t o n effet des deux 
antér ior i tés ci tées que le reste amino ou 
acide oxamin ique doit occuper la pos i ­
t ion 2 par rapport á l 'a tome de soufre de 
r t ié térocyc le. 

7, Il en va de même pour les 2 - o x o -
I junzoth iopyrannes selon la revendica­
t i o n 1 . , . , et ce, d 'autant plus qu 'aucun 
modèle structural n'existait pour une 
structure fondamentale ainsi modifiée . . . 

8. La Division d 'examen ayant soulevé la 
quest ion d e savoir si, pour les c o m ­
posés selon la lovondica l ion I, les c o n ­
di t ions de l 'acl iv i lé invenl ivu doiver i l être 
réuti ies, pour le moins de inanière 
loprésentat ive, sur l 'unsornble du 
domalnu', la Chambre est ime que cette 
i | i i i i H l l o n t:ai;hii un ttil i u n inppt i l do la 
iirjeuasité t l u iiindrw via lauínl j l i ih lu 
l 'act ion p ié lendue d e l'objet rover\diquó. 
L'article 96(2) de la CBE dispose que la 
Division d 'examen doit not i f ier au 
diKuandeur rcnsernb le d e s obstacles à la 
brevetabi l i té. Un loi o l )staclo p e u t résider 
en ce que la Division d 'examen, d e par 
l es S |3éciali lés dans lesquelles e l l e est 
versée, acquiert la conv ic t ion f|ue les 
indicat ions ou af f i rmat ions d e la 
demanderesse qui sont essen t ie "3s pour 
la brevetabi l i té, par exemple des 
indicat ions sur l 'act ion de l 'objet reven­
diqué, en vertu de laquelle le brevet 
pourrai t être accordé, n e sont pas objec­
t ivement concluantes ou ne le sont |)as 
dans la mesure prétendue. Si d e telles 
indicat ions n e sont pas rendues v ra isem-
t-ilables, la demai, ide pcnil ê t r e rejetée e n 
appl icat ion de l 'article 97(1 ) de la CBE. 

Comme o n l'a déj i i fait observer au point 
6, la demanderesse s'est dans le cas 
d'espèce donné pour t â c h e d e préparer 
d 'autres produi ts ant ial lorgi t |ues e t u l l e a 
lésolu c e problème un c iéant dos o x o 
benzoth iopy iannos définis p l u s préci 
sèment dans la revendicat ion. La 
Chambre n e d o i U e nu l lumonl que co 
prob lème soit e f fect ivement résolu. Au 
demeurant , l 'antériori té 3 et l 'antérior i té 
4 \Medizin und Chemie, Leverkusen-
WoinhuinVBorgstr . 1 9 6 3 , p. 2 9 6 31 41, 
t o u t e s deux très éloignées, n i ; donnent 
aucunement rnatière à un te l dot i to. Il est 
d o n c superf lu de faire valoir la vra isem­
blance rie l 'act ion anl ia l lorg ique. 

. 9. En conséquence, les mot i fs retenus 
pour le lejet n e sauraient just i f ier la déc i ­
sion entreprise. Néanmoins, le brevet ne 
peut pour le momen t ê t r e délivré, étant 
donné que les condi t ions d 'admissibi l i té 
des revendicat ions n e sont actuel le­
ment pas réunies et que l 'examen par la 
première instance n'est pas terminé . . . 

I^ar ces moti fs, 

il est statué c o m m e suit; 

1. L;> décis ion de la Division d 'examen 
de l 'Office européen des brevets e n date 

du 2 septembre 1 9 8 2 est annulée. 

2. L'affaire est renvoyée à la première 
instance pour la poursuite de l'examen 
quant au fond. 


