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Exposé des faits et concl usions
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La denande de brevet européen N° 96 925 812.8 avec le
nunéro de publication internationale WO A-97/04 103
(EP-A-0 837 944) ayant pour titre : "5-enol

pyruvyl shi ki mat e- 3- phosphat e synt hase nut ée, géne codant
pour cette protéine et plantes transfornées contenant ce
gene" a été rejetée par la Division d' exanen.

Une requéte principale et deux requétes auxiliaires
avai ent été soumises a la Division d exanmen. Les
revendications 1, 5, 6 et 7 de la requéte principale
al ors débattues étaient |es suivantes :

"1. Séquence d' ADN codant pour une 5-enol

pyruvyl shi ki mat e- 3- phosphat e synt hase (EPSPS) nut ée,
caract éri sée en ce que |'EPSPS est une EPSPS de mais
conprenant une prem ere nmutation constituée par une
substitution Thréoni ne 102 par |'Isol eucine et une
deuxi ene nutati on constituée par une substitution
Proline 106 par la Sérine."

"5. 5-enol pyruvyl shi ki mat e- 3- phosphat e synt hase ( EPSPS)
nmut ée, caractérisée en ce qu' elle conprend | a séquence
pepti di que représentée par |'identificateur de séquence
n° 5 (SEQID NO5)."

"6. Gene chimérique conprenant une séquence codante

ai nsi que des él énents de régul ation en position 5 et
3' hét érol ogues pouvant fonctionner dans |es plantes,
caractérisé en ce qu'il conprend, come séguence
codante, au noi ns une séquence d' ADN selon |'une des
revendi cations 1 a 3."

"7. Géne chinérique selon |la revendication 6,
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caractérisé en ce qu'il conprend un pronoteur de virus
de plante.™

La Division d exanen a refusé | a requéte principale
entre autres pour nanque de nouveauté de |'objet des
revendications 1 a 6 et manque d' activité inventive de
| ' objet de la revendication 7. Les notifs qui |'ont
conduite a ce refus |'ont aussi anmenée a refuser |es
deux requétes auxiliaires.

Pour ce qui est des revendications 1, 5 et 7 de |la
requéte principale, ces notifs peuvent étre résunees
conme suit

- Nonobstant le fait que | e docunent (2) (voir ci-
dessous) ne décrive pas | e géne EPSPS de nais ni
n'indi que un docunment de |'état de |a techni que dans
| equel ce géne serait décrit, il n'en détruit pas
noi ns | a nouveauté de |'objet de |la revendication 1
car a |la page 119 est nentionné un gene EPSPS de nmis
portant | es codons pour |es acides am nés isol eucine
(Ile) et serine (Ser) en positions 102 et 106 au lieu
des codons pour |es acides am nés thréonine (Thr) et
proline (Pro). En effet, |la personne du nétier est
capabl e de reproduire | e géne doubl enent nuté
nmenti onné dans | e docunent (2) sur |a base de ses
propres connai ssances général es. Preuve en est que
des génes EPSPS de nmmis nutés en différentes
positions avaient déja été isolés a |la date de
priorité de |la demande (voir docunent (5) ci-
dessous).

- La protéi ne EPSPS de nais représentée par |a séquence
SEQID NO 5 de la revendication 5 est nécessairenent
| a ménme que cell e obtenue par expression du gene
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doubl enent nut é dans |'exenple 26 du docunent (2). La
réf érence en tant que telle a |la séquence SEQ ID NO 5
ne peut inpartir de nouveauté a |la protéine

revendi quée puisqu' elle n'en est qu' une

caract éristique intrinseque.

- L' objet de la revendication 7 manque d' activité
inventive car le fait d'isoler une nol écul e
chi méri que dans | aquelle | e gene EPSPS connu,
doubl erent nut é peut étre expring a partir d'un
pronoteur de virus de plante, est une alternative
évidente au vu de |'ensei gnenent du docunent (5).

Le requérant s'est pourvu contre cette décision, a
acquitté la taxe de recours et déposé un nenvire
exposant les notifs de son recours.

Une procédure orale s'est tenue le 20 février 2002 au
cours de laquelle | e requérant a déposé un nouveau jeu
de revendi cati ons comme seul e requéte.

Les revendications 1, 2, 5 et 6 sont |ibell ées come
suit

"1. 5-enol pyruvyl shi ki mat e- 3- phosphat e synt hase
(EPSPS), caractérisée en ce gqu'elle conprend |a séguence
pepti di que représentée par |'identificateur de séquence
n° 5 (SEQID NOJ5)."

"2. Séquence d' ADN codant pour une 5-enol
pyruvyl shi ki mat e- 3- phosphat e synt hase (EPSPS) selon | a
revendi cation 1."

"5. Géne chi mérique conprenant une séquence codante
ai nsi que des él énents de régul ation en position 5 et
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3' hétérol ogues pouvant fonctionner dans |es plantes,
caractérisé en ce qu'il conprend, conme séguence
codante, au noins une séguence d' ADN selon |'une des

~

revendi cations 2 a 4."

"6. Géne chinmérique selon la revendication 5,
caractérisé en ce qu'il conprend un pronoteur de virus
de plante.”

Les revendications 3 et 4 dépendantes de |la
revendication 2 ont trait a des séquences d' ADN
spéci fi ques codant pour |'EPSPS. Les revendi cations
dépendantes 7 a 9 ont trait a des caractéristiques
addi ti onnel |l es du gene chi nmérique selon |a

revendi cation 5. Les revendications 10 et 11 ont trait
respectivenent a un vecteur et a une cellule végétale
conprenant au noi ns un gene chinmere selon |'une des

revendi cations 5 a 9.

VIl1. Les docunents auxquels il est fait référence dans |la
présent e déci sion sont |es suivants

(2) : WD 95/06 128,
(5 : EP-A-0 293 358.

VIIl. Les argunents du requérant présentés par écrit et au
cours de la procédure orale, relatifs a |la présente

déci si on peuvent étre résunmgés conme suit

Article 54 CBE : Nouveauté de |l a revendication 1
(correspondant a la revendication 5 de | a requéte

principale rejetée par |la Division d exanen)

Le rai sonnenent (point 1.8 de |la décision de rejet)

0747.D Y A
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selon | equel |e docunent (2) détruirait |a nouveauté de
| ' EPSPS ayant pour séquence la SEQ ID NO 5, parce gu'i

di vul gue dans | ' exenple 26, |'expression d' un géne EPSPS
porteur des codons pour |les acides aminés Ile et Ser en
position 102 et 106 respectivenent, n'est pas valide.

En effet, |l e docunent (2) ne décrit pas |la séquence du
gene EPSPS au-dela de |'existence des deux codons sus-
nonés. Pour qu'il soit destructeur de nouveauté, i
faudrait donc que |'expression du gene EPSPS cl oné
condui se nécessai renent a une protéi ne ayant pour
séquence, la séquence SEQID NO5. O, il n'y a aucune
raison de s'attendre a ce qu'il en soit ainsi. En effet,
une conpar ai son des protéi nes EPSPS sauvages obt enues
i ndépendament par expressi on du cDNA EPSPS cl oné par
deux fois (docunment (5), fig. 2 et présente denande,
SEQ I D NO 3) nontre que ces protéines n' ont pas
exactenment |a néne séquence en position 257 et en
position 312/313. La possibilité qu'il en soit de néne
pour | a protéine EPSPS obt enue dans | e docunent (2) et
| a protéi ne EPSPS revendi quée ne peut étre excl ue.

On peut donc conclure que |la description dans le
docunent (2) de |'expression d' un géne EPSPS dont |a
séguence n'a pas été établie n' est pas une divul gation
claire et non anbigué de la protéine SEQID NO 5. Cette
prot éi ne est, par conséquent, nouvelle.

Article 56 CBE : activité inventive

En rai son de ses conclusions quant au manque de
nouveauté, la Division d examen n'a pas traité la
guestion de |"activité inventive de |'objet des
revendi cati ons correspondant en substance aux présentes
revendications 1 a 5. Dés lors, afin de bénéficier du
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doubl e degré de juridiction, |"affaire devrait étre
renvoyée devant |a Division d exanmen pour |e traitenent
de cette question.

Régle 67 CBE : renboursenment de |a taxe de recours en

cas de vice substantiel de procédure

- Le requérant a été privé de son droit fondanental a
étre entendu. En effet, c'est seulenent dans |a
citation a | a procédure orale du 26 novenbre 1999 que
la Division d exanmen a pour |a prem éere fois invoqué
| es connai ssances général es de | a personne du nétier
conme étant essentielles a |'évaluation de la
nouveaut €. De plus, ce n'est qu'a |la procédure orale
que | e docunent (5) a été identifié comme
repr ésentant ces connai ssances général es. Et donc, le
requérant n'a pas eu assez de tenps pour prendre

BN

position par rapport a ce docunent.

- Tout au long de | a procédure d' exanen, |e requérant a
été confronté a une procédure de type inquisitoire
contraire a la notion d' objectivité. La D vision
d' examen s' est contentée de faire référence au
caractere non convai ncant des argunents du requérant
sans jamais justifier sa position qu' un docunent ne
décrivant pas tous |les él énents nécessaires a
| " obtention de |'objet revendi qué pui sse étre opposé
au titre de |"article 54 CBE

Pour ces raisons, il y a eu un vice substantiel de
procédure qui justifie |le renboursenent de |a taxe de
recours.

Le requérant a conclu a |'annul ation de |a décision de
rejet et au renvoi de |'affaire a la prem ére instance



- 7 - T 1095/ 00

afin de poursuivre | a procédure sur |a base des
revendications 1 a 11 produites a la procédure orale du
20 février 2002. Il demande aussi |e renboursenent des
taxes de recours selon la régle 67 CBE

Motifs de | a déci sion

Articles 123(2) CBE et 84 CBE : exigences fornelles

L' obj et des revendications 1 a 11 est divulgué dans |a
dermande tell e que déposée pages 2, 17 a 23 et

revendi cations 10 a 14. Le terne "nutée" utilisé dans
| es revendi cations refusées par |a Division d exanen
pour caractériser |'enzyne EPSPS a été om s dans |es
revendi cations de |a présente requéte. Ces

revendi cations sont cependant claires puisque |a
prot éi ne EPSPS y est définie par sa séquence :

SEQ ID No 5. Les exigences des articles 123(2) CBE et
84 CBE sont renplies.

Article 54 CBE : nouveaut é

0747.D

Aucun des docunents joints au dossier ne divul gue une
prot éi ne EPSPS ayant | a séquence spécifique,
SEQID NO 5, de la protéine de la revendication 1

La prot éi ne EPSPS revendi quée est cell e obtenue par

| " expression du cDNA EPSPS conprenant |a séquence
spécifique SEQ ID NO 4 dont | e clonage est décrit dans

| a demande et qui a été nodifié de maniere a ce que |les
aci des am nés en position 102 et 106 dans | a protéine
EPSPS soi ent respectivenent Ile et Ser au |lieu de Thr et
de Pro (demande tell e que déposée, exenple 1.7)B). En
conpar ai son, |le docunent (2) nmentionne a |a page 119 :
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"A gene encodi ng the enzyne EPSPS was cl oned from Zea
mays. Two nutations were introduced into the amno acid
sequence of EPSPS to confer glyphosate resistance, i.e.,
a substitution of isoleucine for threonine at amno acid
position 102 and a substitution of serine for proline at
am no acid position 106.". Dans |'exenple 26, ce gene
est transféré dans des cultures de cellules de nmais qui
devi ennent résistantes au gl yphosate, dont on peut donc
penser qu'elles expriment |a protéi ne EPSPS doubl ement
nmut ée.

Bi en que ni | a séquence spécifique du gene EPSPS ni
celle de la protéine n'y soient décrites, |la Division
d' exanen a conclu que |'ensei gnenent apporté par le
docunent (2) était suffisant pour détruire | a nouveauté
de |l a protéine EPSPS spécifique revendi quée. De

| " opinion de |la Chanbre, cette conclusion ne saurait
étre valide que si |les deux conditions suivantes sont
renplies :

- Le cl onage du géne EPSPS aboutit toujours a
| "i sol enent de | a néne séquence d' ADN EPSPS dont
| “ expression reconbi nante aboutit donc toujours a la

méne protéi ne, et

- La personne du netier peut reproduire |le géne EPSPS
nmenti onné dans | e docunent (2) sur |a base des
i nformati ons contenues dans ce docunent et de ses
connai ssances geénéral es.

La Chanbre remarque que | e clonage du cDNA codant pour
| " EPSPS sauvage est décrit dans |e docunent (5) ainsi
gue dans | a présente demande et que | es séqguences des
prot éi nes EPSPS obt enues par expression des cDNAs
reconmbi nants sont divul guées respectivenent dans |a
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figure 2 et |la séquence SEQ I D NO 3 de ces docunents.
Une conparai son de ces séquences nontre qu' elles ne sont
pas identiques : |'acide am né en position 257 dans

SEQ ID NO 3 est Ser alors que |'acide anm né
correspondant en position 265 dans la figure 2 est Thr.
De plus, les acides amnés en position 312/ 313 dans

SEQ ID NO 3 sont Qu (acide glutamque) et Pro al ors que
| es aci des ami nés correspondants en position 321/322
dans la figure 2 sont Ser et Hs (histidine). De cette
conpar ai son, on peut donc conclure que deux clonages

i ndépendants du cDNA codant pour une protéine donnée

n' aboutit pas forcénment a deux cDNAs ayant exactenent |a
méne séquence, dont |'expression produirait deux
prot éi nes identiques.

Pour cette raison, |la divulgation dans |e docunent (2)
de | ' expression d un gene EPSPS non caractérisé (excepté
pour | es codons codant |es acides am nés en position 102
et 106) ne peut étre consi dérée come une divul gation
claire et non anbi gué de | a protéi ne EPSPS spécifique
caract éri sée par SEQ I D NO 5.

La prem ere des conditions pour que |'ensei gnenent du
docunent (2) soit donmageabl e pour |a nouveauté de

| ' objet de la revendication 1 n'est pas respectée. ||
n' est donc pas nécessaire de déterm ner si |a seconde
| ' est pour conclure que |'objet de la revendication 1
est nouveau.

Les revendications 2 a 11 étant directenment ou

i ndi rectenent dépendantes de |a revendication 1, elles
sont aussi nouvelles. Les exigences de |"article 54 CBE
sont renplies.

Article 56 CBE : activité inventive

0747.D
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La Division d exanen a rejeté la revendication 7 alors
débattue (correspondant a |la présente revendi cation 6)
pour manque d'activité inventive. La raison en était que
| "introduction a des fins d' expression efficace d' un
pronot eur de virus de plante en anont de |' ADN EPSPS
connu du docunent (2) était trivial au vu de

| " ensei gnement du docunent (5) qui préconisait déja un
tel systéne d' expression (page 5, lignes 19 a 25).

L' ADN codant pour |a protéine EPSPS spécifique

SEQID NO5 n'"étant en fait pas connu (voir points 2 a 6
ci -dessus), ce raisonnenent ne s'applique pas. Par
ailleurs, la question de |'activité inventive de |'EPSPS
SEQ ID NO 5 ou du DNA correspondant n'a jamais été
abordée par |a Division d exanen. Pour assurer au
requérant |'opportunité du doubl e degré de juridiction,

| "affaire est donc renvoyée en prem ere instance
conforménent a sa requéte.

67 CBE : renboursenent de |la taxe de recours

Cette regle stipule que : "Le renboursenent de |a taxe
de recours est ordonné ... lorsqu'il est fait droit au
recours par |la Chanbre de recours, si |e renboursenent
est équitable en raison d un vice substantiel de
procédure". ..

Le requérant estinme avoir été privé de son droit d' étre
entendu parce que | e docunent (5) a été identifié pour
la premere fois a |a procédure orale come
représentatif des connai ssances général es de | a personne
du nmétier et que, donc, il n'avait pu prendre position
par rapport a ce docunment. Par ailleurs, il estinme que

| a procédure d'exanen a été nenée de naniere
inquisitoire plutdt qu' objective.
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13. La Chanbre remarque que |a Division d exanmen avait déja
nmenti onné | es connai ssances général es de | a personne du
metier come étant un él énent essentiel pour
| " appréciation de |a nouveauté dans |a comruni cati on du
26 novenbre 1999 (page 3). Quant a |a décision de manque
de nouveauté, elle a été prise en tenant conpte
d' ouvrages généraux de biotechnologie et de |'état de la
technique relatif au géne EPSPS de nmais en son ensenbl e,
| e docunent (5) étant nentionné comre un parm d'autres
des docunents représentatifs de cet état de la
t echni que. Quel que soit | e bien-fondé de cette approche,
il nen reste pas noins que | e docunent (5) était |'un
des docunents cités dans | e rapport de recherche. Son
utilisation ne peut avoir pris |e requérant par
surpri se.

14. Quant a la difficulté de comrunication avec |a Division
d' exanen, qui senble avoir été ressentie, elle ne
constitue pas une violation substantielle de procédure
selon |"interprétation donnée a ce terne par |la
jurisprudence (voir la Jurisprudence des chanbres de
recours de |'Ofice européen des brevets, 3iéne édition,
1998, Partie VII D, 15.4.1).

15. Pour ces raisons, |la requéte de renboursenent de |a taxe

de recours est refusée.

Di spositif

Par ces notifs, est statué conme suit

1. La déci sion attaquée est annul ée.

0747.D
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2. L'affaire est renvoyée a |'instance du prem er degré
afin de poursuivre |la procédure sur |a base des
revendications 1 a 11 produites a |la procédure orale du
20 février 2002.

3. La requéte en renboursenent de |a taxe de recours est
rejetée.

Le Geffier : Le Président

P. Crenona L. Galligan



