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Exposé des faits et concl usions

2636.D

Le brevet européen n° 175 609 a été délivré le

11 mars 1992 sur | a base de | a denande européenne

n° 85 401 721.7 dont le libellé de |a revendication 1
s’ énoncai t

"1. Conposition anesthésique |ocale a usage topique
constituée uni quenent d’ anet hocai ne base, d'un agent
gélifiant agueux et d' eau."

Le brevet a été accordé avec 9 revendi cations, dont une
revendi cation i ndépendante relative a une conposition
anest hési que (revendication 1) et une revendi cation

i ndépendante relative a un procédé de préparation de

| adite conposition (revendication 9).

La requérante (opposante) a fait opposition a |la
délivrance de ce brevet européen, denmandant sa
révocation en application de |'article 100 a) de la CBE
en invoquant |'absence d' activité inventive et |e manque
d' application industrielle ainsi que de |"'article 100 b)
de la CBE pour manque de faisabilité du procédé selon la
revendi cation 9.

Entre autres, | e docunment suivant a été cité au cours
des procédures d' opposition et de recours :

(4) GB-A-1 108 837
Dans |l a décision intermédiaire de |la Division

d' opposition, il a été décidé de nmamintenir |le brevet
européen N° 0 175 609 sous fornme anendée.
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Le libellé de | a revendication 1 anendée s' énoncait

"1. Conposition anesthésique |ocale a usage topique
constituée uni quenment d' anet hocai ne base, d'un agent
gélifiant aqueux et 81 a 94,5% en poids d' eau par
rapport au poids total de |la conposition, a condition
gue | "agent gélifiant n'est pas | e copol ynere al cool

vi ni | i que-aci de crotoni que".

La Division d opposition a conclu que, conpte tenu du
di sclaimer introduit dans |la revendication 1, les
exigences de |'article 54 CBE étaient bien renplies.

Elle était égalenment de |'avis que |'objet du brevet
contesté était inventif par rapport a l'état de la
techni que | e plus proche représenté par |e docunent (4).
Elle a, en effet, considéré que |'homme du nétier
n'était pas incité par |'état de la technique a

rempl acer |la conposition d' améthocai ne sous forne de
filmsec avec | e copol ynere aci de crotoni que-al cool
vinylique (CVC) décrit dans ce docunent, par un gel
conposé d' anmét hocai ne, de 81 a 95,5%d' eau et d' agent
gélifiant autre que I e CVC pour reéaliser des anesthésies
| ocal es percut anées.

L' objection au titre de |'article 57 de la CBE n'a pas
été mai ntenue par | a requérante.

La requérante a introduit un recours contre cette
déci si on.

Par sa notification en date du 19 décenbre 2000, |a
Chanbre a fait part de ses vues prélimnaires quant aux
nérites des diverses requétes présentées par |es
parties.
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Une procédure oral e devant |a Chanbre de recours s'est
tenue |l e 25 octobre 2001. Au cours de |la procédure
orale, I'intimée (titulaire du brevet) a déposée une
requéte principale et une requéte subsidiaire.

La requéte principale correspond au jeu de
revendi cations tel que maintenu par |a D vision
d' opposition dans | equel |e disclainmer concernant
| " exclusion du CVC a été supprine.

La requéte subsidiaire correspond a |la requéte
principale restreinte au carbonere et a la
met hyl cel | ul ose en tant qu' agent gélifiant.

La requérante, se référant a |l a décision G 0001/99 de la
G ande Chanbre de recours du 2 avril 2001, a émis |"avis
gue |l a suppression du disclainmer dans |a requéte
principale n' était pas acceptable au regard du principe
de la reformati o in peius, puisque cette suppression
résultait dans une nodification du brevet tel que

mai ntenu dans |la décision internédiaire qui nettait

| ' opposant e, seul e requérante, dans une position noins
avant ageuse que si elle n'"avait pas formé de recours.

Au sujet du manque de faisabilité, elle a fait valoir
gue la revendication de procédé faisait état d'une
protection a |'hydrol yse de |'anethocai ne sans toutefois
i ndi quer |es conditions nécessaires a cette protection
ni dans ladite revendication ni néne dans |a

descri ption.

Concernant |'activité inventive, elle a défendu

| " opi nion que | e docunent (4) rendait évident |la
conposition selon la revendication 1 du brevet contesté.
En effet, en |'absence de préjudice technique quant a la
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conbi nai son de |'an®thocai ne avec de |'eau et en

| " absence de tout effet technique avéré, |'objet du
brevet en cause ne représentait qu' une sinple
alternative évidente a |l a conposition de |'exenple 19 de
ce document qui ne se distinguait de celle-ci que par
une teneur en eau différente.

En conclusion, |'objet de |a revendication 1 du brevet
contesté ne renplissait donc pas, selon elle, les
exi gences de |'article 56 CBE

L'intimée a réfuté |'approche de | a requérante.

Concernant la reformatio in peius, elle a défendu

| " opi nion que | a suppression du disclainmer constituait

| a seul e réponse possible a |'objection au titre de

| "article 123(2) CBE soul evée par | a Chanbre de recours
dans sa notification du 19 décenbre 2000.

Pour ce qui est de |'attaque au titre du manque de
faisabilité, elle a fait valoir que, quand bien nméne |la
revendi cation de procédé faisait état d' une stabilité de
| " amét hocai ne a | ' hydrolyse, |le brevet en cause ne
revendi quait aucune stabilité particuliére pour ce

produit.

Au sujet de |"activité inventive, |'intinmée a considéré
que | ' objet du brevet contesté renplissait |es
conditions de non-évidence de |'activité inventive

égal enent en tant qu'alternative au produit de

| " exenple 19 du docunent (4), car, a son avis, |'home
du métier aurait pensé que |'anméthocaine ne serait pas
suf fi samment stable en présence d' eau pour pernettre son
stockage et que, de plus, |la présente conposition était
une conposition préte a |'enploi contrairenent au film
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décrit dans ce docunent. En outre, elle a considéré que
I e choix particulier d une teneur en eau dans | e gel
conprise entre 81 et 94,5% était inventif car seule
cette teneur pernettait de réaliser les divers objectifs
du brevet attaqué, a savoir une activité améliorée a la
concentration |a plus basse possible d' anét hocai ne, une
stabilité au stockage de |'améthocai ne dans | e gel, une
qualité de gel suffisament visqueuse pour pernettre une
application optimale.

La requérante a demandé | ' annul ation de | a déci sion
contestée et la révocation du brevet européen
EP-B-0 175 6009.

L'inti mMe a denmandé |le maintien du brevet sur |a base de
| a requéte principale ou subsidiairenment sur |a base de
la requéte auxiliaire, toutes deux déposées au cours de
| a procédure orale.

Mtifs de | a déci sion

2636.D

Le recours est recevabl e.

Requét e principal e

Ref ormati o in peius

La Chanbre note que, dans |l e cas présent, tel que cela
ressort du proces-verbal de |la procédure orale en
opposition (page 4, dernier paragraphe), |'anmendenent
introduit dans |la revendication 1 du brevet en cause,
dont | a suppression est contestée par |la requérante, a
€t é suggéré par la Division d opposition elle-nménme. Il
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n'est de ce fait pas certain que |a hiérarchie des
requét es acceptables tell es que postul ées de |le

di spositif de |a décision G 0001/99 soit applicable dans
| e cas d' espéece dans |a nmesure ou ce cas particulier ne
senbl e pas avoir été expressénent envisagé dans |e cadre
de cette décision. En tout état de cause, au vu des
conclusions de la Chanbre quant a |'activité inventive
de la requéte principale (voir point 2.3 ci-dessous), i
ne s'avere pas nécessaire de prendre position sur cette
questi on.

Articles 123, 84 et 54 de |la CBE

Aucune objection n'a été soul evée par |la requérante au
titre des articles 123, 84 et 54 de la CBE et |a Chanbre
ne voit égal ement pas de raison d' objecter.

Activité inventive

Le brevet en cause concerne des conpositions
anest hési ques prétes a |'enploi contenant de
| " amét hocai ne dans un gel aqueux.

Selon | a description du brevet attaqué il est
souhaitabl e de nettre au point une fornul ati on dans

| aquel I e | " amét hocai ne se trouve protégée de |' hydrol yse
pendant | e stockage et qui ne s'étale peu ou pas du tout
aprés |'application sur une région intacte de |la peau
(page 2, ligne 26, lignes 34 et 35).

L' exenpl e 19 du docunent (4) (page 7, colonne de droite)
décrit une conposition anesthésique constituée

uni quenent d' amét hocai ne base (environ 4,8%, d' un agent
gélifiant agueux (copolymnmere alcool viniliqgue-acide
crotonique) et environ 76% en poids d' eau par rapport au
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poids total de |la composition. Les val eurs cal cul ées et
présent ées par |la requérante, reprises entre parenthese
précédenment, n'ont pas été contestées par |'intinmée.

Sel on cet exenple |a conposition est ensuite traitée par
une machi ne de facon a obtenir un film La description
di vul gue égal enent que le filmest appliqué sur |les
parties a traiter et que |'agent anesthésiant est |ibéré
par adjonction d' eau, c'est a dire par reformation du
gel aqueux (page 3, ligne 129 - page 4, ligne 7).

La Chanbre consi dére que ce docunent représente |'état
de la technique I e plus proche. Cet avis a été partagé
par |la requérante et |'intinmée.

L'intimée a fait valoir que |la conposition objet du
brevet en cause présentait |'avantage de préserver |a
stabilité de |'angethocai ne de |'hydrol yse, de pernettre
une application optinale a la fois parce que le gel en
guestion s' écoul e peu ou pas du tout et parce qu'i
présente une activité aneliorée de |a substance active.

La Chanbre, come elle |'avait déja signal é dans sa
notification du 19 décenbre 2000 (page 3, paragraphe 2),
ne di spose cependant d'aucun él énent pernettant de
dout er que ces avantages ne soi ent pas égal enment

réali sés dans |l e cas du gel obtenu aprés adjonction de

| "eau au filmselon |"exenple 19 du docunent (4) ; ce
gel étant, en effet, senblable a | a conposition

revendi quée par | e brevet attaqué.

Le probl éne a résoudre par rapport au docunent (4)
consi stait donc uniquenent a nmettre au point une
conposition préte a |'enploi.



2.3.3

2.3.4

2636.D

- 8 - T 0682/ 95

Il est manifeste, au vu de |la description et des
exenpl es du brevet attaqué que |le problene a bien été
résolu par |'objet de la revendication 1 de |a requéte
princi pal e.

La question qui se pose a présent est donc de savoir si
cette solution, objet de |la revendication 1, découlait a
| " évidence de |'état de |a technique di sponible pour

" homre du nétier.

L' état de la technique selon | e docunent (4) préconi se,
certes, la production de filnms auxquels il sera
nécessaire d' ajouter une certaine quantité d' eau au
nmonment de |'enploi afin de réaliser |le gel qui pernettra
la libération du principe actif. Il n'"en reste pour
autant pas noins vrai que |'honme du nétier, face au
probl éme consistant a nettre au point des conpositions
prétes a | "enploi, aurait i mrédi atenent proposé |e

renmpl acement du filmpar le produit final réalisé sur le

~

patient, a savoir |e gel aqueux.

Aussi, la Chanbre ne saurait reconnaitre d' activité
i nventive pour une mesure aussi i nmédi ate.

De |'"avis de |I'intimée, |'home du nétier aurait été
détourné de cette solution car il existerait un
préjudice dans |'état de | a technique considéré selon

| equel |'améthocai ne ne serait pas stable a |'hydrol yse
en présence d' eau.

A ce sujet, la Chanbre note que |'intimée n'a apporté
strictement aucun él énment pour étayer ses dires, malgré
la notification de |a Chanbre du 19 décenbre 2000 |'y
invitant (page 3, paragraphe 3). En outre, |a Chanbre
est convaincu que, nméne si |la stabilité de la |liaison
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ester de |'anméthocai ne devait étre | égerenent affectée
par |a présence d' eau, tout home du nmétier serait prét
a accepter certains inconvénients concernant |a
stabilité et les conditions de stockage au vu des

avant ages esconptés par la mse au point d' une
conposition préte a |'enploi. Mse au point consistant
sinplement a ne pas réduire la teneur en eau du gel

~

aqueux, contrairenment a |'enseignenent du docunent (4).

L'intimée a égalenent fait valoir, au cours de |la
procédure orale, que le choix particulier d une teneur
en eau dans le gel conprise entre 81 et 94,5% était
inventif car seule cette teneur pernettait de réaliser
| es divers objectifs du brevet attaqué, a savoir une
activité anéliorée a |la concentration |a plus basse
possi bl e d' amét hocai ne, une stabilité au stockage de

| " amét hocai ne dans | e gel, une qualité de ge

suf fi samment vi squeuse pour pernettre une application
opti mal e.

A nouveau, |a Chanbre constate que rien, ni dans le
dossier, ni dans |le brevet contesté, ne pernet d' étayer
ces affirmations.

Au contraire, |la Chanbre note d une part, que |le brevet
décrit | a plage consi dérée ci-dessus come une sinple
illustration (page 2, lignes 44 a 47 : "peut
conprendre... 81 a 94,5%d' eau) et, d' autre part, que,
sur | es deux uni ques exenples du brevet en cause,

| "exenple 1 contient des quantités d' eau en dehors de
ces val eurs.

Dans ces circonstances, en |'absence de | a dénonstrati on

pl ausi bl e de |'existence d' un préjugé technique et de la
dénonstration d un effet technique particulier et

2636.D Y A
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i nattendu pour le choix de |la teneur en eau du gel, la
Chanbre ne di spose d'aucun él énent pernettant de
conclure quant a la présence d une activité inventive
pour |'objet revendi qué dans |l e brevet attaqué.

L' objet de la revendication 1 du jeu de revendi cations
de la requéte principale ne satisfait donc pas aux
exi gences de |'article 56 de | a CBE

Dans ces circonstances, il n'y a pas |ieu de considérer
| es autres revendi cati ons.

3. Requéte auxiliaire
A une question de |la Chanbre quant a |la nature des
obj ections qu'elle entendait |lever par le dép6t de |la
requéte auxiliaire, |'intimée a indiqué que cette
requéte était uni quenent une réponse aux griefs
concernant la reformatio in peius et que |'appréciation
de |'"activité inventive n'en était pas affectée pour
aut ant .
La Chanbre constate, en effet, que |es deux agents
gélifiants nmentionnés dans |a revendication 1 de |a
requéte auxiliaire sont égal enent expressénent divul gués
dans | e docunent (4) en tant qu'alternatives au CVC
(page 2, lignes 7 et 8, page 6, exenple 14).
Au vu de ce qui précede, |a Chanbre conclut donc que |es
consi dérations dével oppées au point 2.3 ci-dessus
restent val abl es pour ce jeu de revendi cations
égal enent .

Di spositif

2636.D
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Par ces notifs, il est statué comme suit

1. La décision attaquée est annul ée.

2. Le brevet est révoqué.

Le Geffier : Le Président
A. Townend G Ranpold

2636.D



