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EXPOSE DES FAITS ET CONCLUSIONS 

I. La demande de brevet européen n °  79 400 020.8, dposée le 

9 janvier 1979 et publiée le 25 juillet 1979 sous le nurnéro 

0 003 200, pour laquelle est revendiquée une priorité du 

16 janvier 1978, fondée sur un dépöt antérieur en France, a été 

rejetée par decision du 17 septembre 1981 de la Division d'exa-

men de 1'Office européen des brevets. Cette decision se fonde 

sur les revendications déposées le 19 janvier 1981. La redaction 

de la revendication 1 était la suivante 

Médicaments caractérisés en ce qu'ils sont constitués par les 

dérivés du tétrahydropyridinyl-indole répondant A la formule 
générale 

N - C H3  

R  

3'  
R I  

dans laquelle R représente un atome d'hydrogène ou un radical 

Inéthoxy, R 1 , R2 , identiques ou différents, représentent un 

atome d'hydrogène ou un radical méthyle, ainsi que par les sels 

d'addition avec les acides pharceutiquement acceptables, desdits 

dérivés. 

II. Le motif du rejet est que, la demande portant sur une premiere 

introduction •des substances connues de la formule générale I en 

thérapeutique, l'étendue de la protection couverte par la reven-

dication 1 n'est pas conforme aux dispositions des 

Articles 52(4) et 54(5) CBE et qu'elle doit Fitre limitée aux 

indications thérapeutiques spécifiques prévues dans la demande 

initiale. 

.1... 
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Les revendications 2 	12 étaient juges acceptables. 

III. La Demanderesse a form un recours contre cette dcision reçu le 
26 octobre 1981 et motive celui-ci le 6 janvier 1982. Le recours 
tend principalement 	la délivrance du brevet conformerrtent a la 
deniande. A titre subsidiaire, ii conclut A la delivrance du 

brevet sur la base des revendications 2 a 12, en supprimant leur 
dépendance vis-a-vis de la revendication 1. 

IV. Selon le meinoire a l'appui du recours, la requerante a soutenu 

que les textes invoqués des Articles 54(5) et 52(4) CBE ne con-
tiennent aucune prescription quant a la limitation de la portee 

de la brevetabilité du xnédicament. Si le texte vise "une méthode 
de traitement..." l'article indéfini " une "  est un singulier 

générique. La disposition de 1'Article 54(5) CEE se justifie par 
le fait qu'il n'est pas possible de determiner avec certitude la 

fonction pharmacologique et l'application pharmaceutique d'un 
médicament et que le secret medical doit tre respecté. Une 
restriction de la portée du brevet engendrerait une insécurité 

juridique pour l'inventeur ainsi que pour les tiers. L'Office 
européen des brevets acceptant la revendication illimitée d'une 
substance nouvelle a titre de médicament, ii ne serait pas logi-

que de ne pas l'adrnettre lorsque la substance n'est pas nou-
velle, puisque l'invention pharmaceutique est de nime nature 
dans les deux cas. 

V. Après que la Chambre de recours ait formulé ses observations, la 
requérante a présenté le 3 aoGt 1983 de nouvelles revendications 

modifiées et de nouvelles pages 1 et 2 de la description. 

. . . I . . . 
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La redaction de ces revendications etait la suivante 

I. Composes chindques constitués par les derives du tétrahydro-

pyridinyl-indole répondant a la formule générale 

-Eçx1 

dans laquelle R représente un atome d'hydrogne ou un radical 

méthoxy, R 1  et R2 , identiques ou différents, représentent 

un atörne d'hydrogène ou un radical xnéthyle, ainsi que par les 

sels d'addition avec les acides pharrnaceutiqueznent accepta-

bles desdits dérivés, pour leur utilisation dans une rnéthode 

de traitement thérapeutique du corps humain ou animal. 

2. Composes chimiques selon la revendication 1, pour leur utili-

sation conmie antidépresseurs, neuroleptiques et antiémétiques 

chez l'homrne ou l'anirnal. 

3. Composes chimiques selon la revendication 1, pour leur utili-

sation cornme antidépresseurs chez l'homtne ou l'animal. 

4. Composes chimiques selon la revendication 1, pour leur utili-

sation conmie neuroleptiques chez l'homme ou l'animal. 

5. Composes chirniques selon la revendication 1, pour leur utili-

sation cormne antiémétiques chez lhontme ou l'animal. 

. .1... 



6. Composes chimiques selon la revendication 1, destinés au 

traitement des troubles psychiques, des troubles du coinpor-

ternent, des troubles caractériels ainsi qu'au traitement des 

vomissements et nausées de toutes origines chez l'hornme ou 

1 ' animal. 

7. Composes chimiques selon la revendication 1, destinés au 

traitement des troubles psychiques, des troubles du compor-

tement et des troubles caractériels chez l'hornrne ou l'ani-

mal. 

8. Composes chimiques selon la revendication 1, destinés au 

traitement des vomissements et nausées de toutes origines 

chez l'homme ou l'animal. 

9. Composes chimiques, selon l'une des revendications 1 a 8, 

caractérisés en ce qu'ils sont constitués par les dérivés du 

tétrahydropyridinyl-indole répondant a la formule I de la 

revendication 1, dans laquelle R a la signification indiquée 

et R et R2  représentent un atome d'hydrogne, ainsi que 

par les sels d'addition avec les acides pharmaceutiquement 

acceptables desdits dérivés. 

10. Compose chimique, selon l'une des revendications 1 a 8, ca-

ractérisé en ce qu'il est constitué par le 5-méthoxy 

3-(l-méthyl 1,2,3,6-tétrahydropyridin-4-yl) lH-indole, ainsi 

que par ses sels d'addition avec les acides pharmaceutique-

ment acceptables. 

11. Compose chimique, selon l'une des revendications 1 a 8, ca-

ractérisé en ce qu'il est constitué par le 3-(l-methyl 

1,2,3,6-tétrahydropyridin-4-yl) lH-indole, ainsi que par ses 

sels d'addition avec les acides pharmaceutiquement accepta-

bles. 

. S • / • • • 



5 

12. Compositions pharmaceutiques, caractérisées en ce qu'elles 

renferTnent, a titre de principe actif, l'un au moms des 
composs chiiniques définis dans l'une des revendications 

1 a ii. 

VI. Après accord t1phonique, les modifications suivantes du texte 

étaient retenues 

a la fin de la revendication 12, ajouter 
"ainsi qu'un excipient pharmaceutique inerte a l'exception de 

l'éthanol" 

supprimer les revendications 2 et 6 

renuméroter les revendications 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 

en 	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 

. . . / . . . 



MOTIFS DE LA DECISION 

1. Le recours répond aux conditions énoncées par les Articles 106 A 108 

et la rêgle 64 de la CBE. Ii est donc recevable. 

2. Le contenu des revendications ne dépasse pas la demande dans sa 

forme initiale. L'application des substances selon la revendica-

tion 1, cornme médicaments, possédant des propriétés 	la fois 

antidépressives, neuroleptiques et antiémétiques et bases sur une 

étude pharmacologique a été révélée suffisarnment. 

3. L'état de la technique antérieur est révélé par J. Org . Chem. 40, 

2525-2529 (1975). Six composes selon la deinande figurent dans cet 

article dans les tableaux I et II. La demande contient deux exemples 

décrivant la preparation de deux composes différents. Tous les deux 

composes préparés étant identiques A un de ces six composes connus, 

notamment celui de l'exemple 1 au compose 4r, celui de l'exemple 2 

au compose 4g, ii faut conclure que le groupe de composes selon la 

revendication 1 n'est pas nouveau en soi. Ceci n'est pas contesté 

par la requérante. 

4. Ii est vrai que des composes selon le J. Org . Chem. 40, 2525-2529 

(1975) cite ont été préparés dans le but de trouver des propriétés 

biologiques intéressantes (page 2526, troisiême alinéa). Cependant, 

la suggestion que ces composes peuvent avoir de telles propriétés 

n'est pas considérée comme comportant leur utilisation thérapeuti-

que. En outre, le groupe des composes indiqués explicitement dans ce 

contexte (des dérivés du tryptamine) n'est pas compris dans la de-

mande. Ainsi, les composes revendiqués pour leur utilisation théra-

peutique sont nouveaux au sens de l'Article 54(5). 

Dans les brevets franais 2 328 468 et 2 293 391 sont décrits des 

composes analogues possédant une activité antidépressive antiparkin-

sonienne et antiémétique. D.i fait qu'ils possdent un noyau pipéri-

dyl, ainsi complétement saturé, au lieu d'un noyau tetrahydropyridyl 

insaturé, ces composes diffrent structurelleinent de ceux selon la 

demande. En outre, l'activité neuroleptique des composes selon la 

demande ne figure pas dans 1'art antérieur. 
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En resumé, l'utilisation thrapeutique des cornposs revendiqus 
ne découlant pas dune manière évidente de l'état de la techrii-
que, l'activité inventive a la base de l'invention par rapport 

l'art antérieur est indiscutable. 

	

5. 	Les composes chimiques étant connus, mais leur activité théra- 

peutique n'étant pas révélée, la dernande concerne une premire 
application thérapeutique de substances connues. Pour assurer 
une protection satisfaisante de l'invention, les deux categories 
de revendications présentées 

a) une revendication pour une composition pharmaceutique (la 
revendication 12), 

b) selon l'article 54(5) CBE, des revendications pour des coinpo-
sés en soi, destinés a une méthode de traitement thérapeu-

tique (les revendications 1 a 11). 

sont en principe tous les deux brevetables. 

	

6. 	Selon la Chambre la Convention ne contient ni un ordre ni une 
prohibition d'une protection iilimit&e puisque cette étendue 

n'est pas défini ni a l'article 54(5) ni a l'article 52(4). 

	

7. 	Ii n'est certainement pas logique de ne pas accepter une protec- 
tion illirnit&e lorsque la substance n'est pas nouvelle, en con-

sidérant qu'une telle protection est généralement acceptée pour 
une substance nouvelle. L'acceptation d'une protection aussi 
étendue que possible constitue en effet la généralisation pour 
les médicarnents de la pratique générale, et siinpose pour récorn-

penser équitablernent l'invention. 

.1... 
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Ii n'y a lieu de s'écarter d'une telle pratique que Si une 

cessité impérieuse se présente (cf. decision T 128/82). En 

outre, refuser la protection étendue aboutirait A introduire une 

difference essentielle entre la protection accord&e aux composi-

tions selon la revendication 12 et celle des substances selon la 

revendication 1. 

8. Selon la Qiambre, l'article indéfini " une "  doit 9tre considéré 

en effet comrne un pluriel générique. Une interpretation étroite 

de l'article, c'est-à-dire numérique, rendrait impossible la 

protection de plusieurs effets thérapeutiques, tels qu'iIs se 

présentent habituellement, dans une seule demande. 

9. La revendication 12 est acceptable puisque la nouveauté des com-

positions pharmaceutiques définies est sauvegardée par deux 

adjonctions au texte initial 

a) les compositions doivent contenir un excipient pharmaceutique 

diffrent du principe actif pour exciure les compositions 

constituées par le principe actif seul, 

b) comme excipient pharmaceutique, l'éthanol est exclu, les 

solutions alcooliques des composes chimiques revendiqués 

étant déja connues (J. Org . Chem. 40, 2528 (1976), experi-

mental section). 

Le fait que l'enseignement de l'invention, a savoir les pro-
priétés pharmaceutiques des composes, n'était pas connu, 

justifie une redaction strictement limitée de cet abandon 

(disclaimer) qui correspond au contenu littéral de l'art 

antérleur. 

. . 



10. En résumé, la Chambre estitne qu'une protection large de la pre-

mière application thérapeutique dun compose connu ne peut pas 

tre rejetée sur la seule base de l'article 54(5) CBE. Ca ne 

signifie pas qu'une telle protection soit acceptable sans toutes 

les hypothses de cette nature (cf. decision T 128/82). 

11. Ii na pas été formulé de requite en reniboursement de la taxe de 

recours en application de la règle 67 de la CBE. Au surplus, 

dans le cas d'espèce, une telle xnesure ne serait pas justifiée. 

6 4 0  / 0 0 
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DISPOSITIF 

Par ces motifs ii est statu6 conime suit : 

1. La decision de la Division d'examen de 1'Office europeen des 

brevets du 17 septembre 1981 est annulee. 

2. L'affaire est renvoyée 	1a premiere instance avec mission d'ac- 

corder un brevet européen sur la base des pieces suivantes : 

- revendications 1-12 et pages 1 et 2 de la description recues 

le 3 aot 1983, 

- pages 3-7 de la description initiale, 

a condition qu' la revendication 12 'et ii la page 2, ligne 33 
soit ajout& 

"ainsi qu'un excipient pharrnaceutique inerte, a l'exception de 
1' ethanol" 

et que les revendications 2 et 6 soient supprimées 

les revendications 3, 4, 5, 7, 8, 9, .10, 11 et 12 etarit renurné-

rotées en : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 

	

Le Greffier 
	 Le Prsjdent 

	

J. Rfl] 	 D.L.T. Ca&man 


