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Exposé des faits et concl usions

2619.D

La denande de brevet européen 95 941 755.1 a donné lieu

a la délivrance du brevet n° 0 742 834 ayant pour titre
"Procédé de préparation d' un vecteur viral d'au noins
20KB par recomnbi nai son honol ogue i nternol écul ai re dans
une cellule procaryote” sur |la base d un jeu de 18
revendi cati ons pour tous les états contractants désignés.

Les revendications 1, 16 et 18 étaient |ibell ées come

sui t

"1. Procédé pour préparer dans une cellule procaryote un
vecteur viral reconbinant d'au noins 20kb dérivé d' un
virus parental dans | e génone duquel est insérée une
séquence d' ADN exogéne, par reconbi nai son

internol éculaire entre (i) un premer fragnent d' ADN
conprenant tout ou partie dudit génone du virus parental
et (ii) un second fragnment d' ADN conprenant |ladite
séquence d' ADN exogene entour ée de séquences fl anquantes
A et B honol ogues a (i)."

"16. Procédé selon |'une des revendications 1 a 15,
caractérisé en ce que ladite cellule procaryote est
déri vée d' une souche d' Escherichia coli recBC sbcBC. "

"18. Usage d'une souche d'E.coli recBC sbcBC pour le
cl onage de fragnments d' ADN dans un vecteur selon |a
revendi cation 1 par reconbi nai son honol ogue

internol éculaire.”

Les revendi cati ons dépendantes 2 a 15 avaient trait a
des caractéristiques additionnelles du procédé de |la

revendi cation 1. La revendication 17 concernait un
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procédé pour préparer une particule virale infectieuse
contenant un vecteur viral reconbi nant obtenu en nettant
en oeuvre un procédé selon |'une des revendications 1 a
16.

L'inti mée (opposante) a fait opposition a ce brevet.
Durant | a phase écrite de |'opposition, |a requérante
(propriétaire du brevet) a soum s une requéte principale
(revendications 1 a 16 et 18 telles que délivrées) et
une requéte subsidiaire qu'elle a ultérieurenment retirée.
La division d opposition a estimé que |'objet des
revendi cations de |a requéte principale était nouveau
mai s que celui de la revendication 1 manquait d' activite

inventive. Elle a donc révoqué | e brevet.

La requérante a formé un recours contre cette déci sion,
a acquitté la taxe de recours et déposé un neénoire
exposant les notifs de son recours acconpagné de deux
requétes, la requéte principale étant celle refusée par
la division d opposition. La requéte subsidiaire
conprenait 17 revendications. La revendication 1 était
l'ibellée comme suit

"1. Procédé pour préparer dans une cellule procaryote un
vecteur viral reconbinant d'au noins 20kb dérivé d' un
virus parental dans | e génonme duquel est insérée une
séquence d' ADN exogéne, par reconbi nai son

internol éculaire entre (i) un premer fragnent d' ADN
conprenant tout ou partie dudit génone du virus parental
et (ii) un second fragnment d' ADN conprenant ladite
séquence d' ADN exogene entour ée de séquences fl anquantes
A et B honologues a (i), caractérisé en ce que ladite
cellule procaryote est dérivée d' une souche

d' Escherichia coli recBC shcBC. "
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"16. Procédé selon |'une des revendications 1 a 15,
caractérisé en ce que ladite cellule procaryote est
dérivée d' une souche d' Escherichia coli recBC shcBC est
| a souche BJ5813."

Les revendications 2 a 15 et 17 étaient identiques aux
revendications 2 a 15 et 18 telles que deélivrées.

L'inti mée a répondu au recours.

La chanbre de recours a émis un avis provi soire par
envoi d'une notification confornménment a |"article 11(1)
du reégl enent de procédure des chanbres de recours.

La notification de |a chanbre a été suivie d une réponse
des deux parties.

A | "audi ence, la requérante a maintenu sa requéte
principale et elle a déposée une requéte subsidiaire
destinée a renplacer |la requéte subsidiaire déposée avec
| e ménoire de recours (section IIl, supra) et qui ne
différe de cette derniere que par |'om ssion de |a
revendi cation 16.

Les docunents cités dans |a présente décision sont |es

sui vant s

(2) : Gaham F. L., The EMBO Journal, Vol. 3. No. 12,
pages 2917 a 2922, 1984,

(3) : Ghosh-Choudhury, G et al., Gene, Vol. 50,
pages 161 a 171, 1986,
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(4) : Bubeck, P. et al., Nucleic Acid Res., Vol. 21,
No. 15, pages 3601 a 3602, 1993,

(5 : diner, J. D. et al., Nucleic Acid Res., Vol. 21,
No. 22, pages 5192 a 5197, 1993,

(8) : Ketner, G et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA,
Vol . 91, pages 6186 a 6190, June 1994,

(9) : Wst, S. C, Cell, Vol. 76, pages 9 a 15,
January 1994,

(14) : Takahashi N. K et al., J. of Bacteriol ogy,
Vol . 175, pages 5176 a 5185, 1993.

Les argunments de | a requérante présentés par écrit et au
cours de | a procédure oral e peuvent en substance étre

résunes comme Suit.

Requét e principal e

Activité inventive

- Le problene que |'invention se propose de reésoudre
est de nmettre au point un procédé efficace et fiable
pour produire des vecteurs viraux reconbi nants dans
une cellul e procaryote. La solution est apportée par
| ' objet de la revendication 1, un procédé qu
i mplique | a reconbi nai son internol écul aire dans une
cellule procaryote entre un prem er fragnment d' ADN
conprenant tout ou partie de |'ADN viral et un second
fragment d' ADN conportant |' ADN exogéne a cl oner | ui-
méne flanqué par des séquences honol ogues a certai nes
sequences dans | " ADN viral du premer fragnent.
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L' état de la technique le plus proche est |e docunent
(8) qui résout |le nméne probl éne dans une cellule
eucaryote : la levure, en décrivant un procédé ou

|" ADN viral inséré dans un mni-chronosone de | evure
est reconbiné in vivo avec un plasm de portant |' ADN
exogéne a cloner, lui-méne flanqué par des séquences
hormol ogues a |' ADN viral dans |le mini-chronmosone. Ce
docunent conporte plusieurs passages qui soulignent
|"efficacité du systene eucaryote et ses avantages
ainsi que les difficultés inhérentes a mani pul er

| ADN viral dans E.coli. Rien dans | e docunent (8)
n"aurait incité |a personne du nétier a chercher une
mét hode alternative et elle n'avait donc pas de

rai sons de fornuler |le problénme sus-identifié.

Par ailleurs, nméne si la possibilité d établir chez
| es procaryotes un systénme anal ogue a celui décrit
pour la levure lui était venue a |'esprit, |'état de
la technique prévalent |'en aurait dissuadée, et ce,
bi en que | a reconbi naison internol éculaire ait déja
été mse en évidence chez E.coli (docunents (4) et
(5)). En effet, |les docunents (2) ou (3) sont les
seuls qui a la date de priorité décrivent un plasnm de
d' E.coli porteur d' un génone viral et cette nol écul e
présente de tels désavantages que |a personne du
métier n'aurait pas essayé de |'utiliser dans des

cl onages selon |l a présente invention

Peu ou pas d' ADN exogéne peut étre inséré dans |le
pl asm de- ADN viral dont la taille est proche de |la
taille maxi mal e de |' ADN qui peut étre encapsi dé dans

| es particules virales.
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Le plasm de viral est incapable de produire des
particul es infectieuses en absence de conditions
expérinment al es spécifiques. En effet, seules les
souches capabl es de synthétiser |es protéines virales
nor mal enent codées par |es génes qui ont été

renpl acés par |e plasm de peuvent servir de souches-
hot es.

Le plasm de porte un géne de résistance a un
anti bi otique que |la personne du métier considererait
comme génant dans |e but ultinme de produire des
produi ts pharmaceuti ques au noyen du vecteur viral de

| "invention.

Le ratio decidendi de la décision T 455/91 (JO OEB
1995, 684) selon |lequel |a personne du nétier
travaillant avec la |evure aurait connai ssance des
progrés effectués avec E. coli ne s'applique pas a

| "inverse dans |le cas présent. En effet, cette
décision a trait a un cas plus vieux que |e cas
présent de plus de dix ans (date de dépbét du brevet
1982). A cette date, il était concevable que |la
personne du nétier soit au courant des avancées dans
| es deux domaines nmais ce n' était plus |le cas en 1994
parce que chacun d' entre eux était devenu beaucoup
pl us conpl exe.

Pour ces raisons, |la personne du nétier n'aurait pas
dével oppé | e procédé revendi qué et donc, |'activité

i nventive doit étre reconnue.
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Requéte auxiliaire

Admi ssibilité ; renvoi a la prem ére instance

Selon | a décision G 9/91 (JO CEB 1993, 408), |a
finalité de | a procédure de recours inter partes est
princi palement d offrir a la partie déboutée |a
possibilité de contester |le bien-fondé de | a décision
d' opposition. Si durant cette procédure, |la
requérante ne pouvait défendre que le jeu de

revendi cations refusé par |la prem ére instance, cela
l[imterait de nmani ére inacceptable ses possibilités
de tenir conpte des raisons qui ont poussé |la

di vi sion d' opposition au refus.

Dans |l e cas présent, la revendication 1 de |la requéte
subsidiaire a précisénent été soum se pour tenir
conpte de la conclusion de |a division d' opposition
que | ' objet de la revendication 1 nanque d' activité

i nventive.

La requéte ne peut étre consi dérée come générant une
situation conpl ét enent nouvel | e puisque |a

revendi cation 1 n'est que |l a sinple conbinaison des
revendications 1 et 16 telles que délivrées. Par
ailleurs, la nouvelle requéte a été sounise avec |le
ménoire de recours, c'est a dire qu' elle fait partie
du dossi er depuis quatorze nbis et donc qu' aucun
effet de surprise n'est a déplorer et que |'intinée
n' est pas mise dans une position désavant ageuse.

Quant au renvoi a la prem ére instance, |la requérante

ne | e considéere pas comme absol unent nécessaire et
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s'en remet donc a |la chanbre de recours pour ce qu
est de décider si elle est opportune ou non.

Activité inventive

2619.D

L' état de | a technique représenté par |es docunments (4)
ou (5) décrit |la reconbinai son honol ogue

i nternol éculaire chez E.coli. Dans |e docunent (4), ce
phénonmene est testé dans plusieurs souches qui différent
par |eur constitution génétique, en particulier au

ni veau des genes inpliqués dans |a reconbi nai son : DH5a
est recA, SURE est recBJ, sbcC. La souche utilisée dans
| e docunent (5) est recBC sbcA. L'utilisation de la
souche DH5a y est déconseill ée en raison de ses faibles
capacités de transformation. Cet état de la technique
aurait anené |a personne du nétier désireuse d'isoler un
pl asm de- ADN vi ral reconbi nant par reconbi naison in vivo
a choisir celles des souches qui ont un conportenent
adéquat e, et aucune des souches nentionnées dans | es
docunents (4) ou (5) ne sont recBC, sbcBC.

De plus, |e docunent (14) divul gue dans son introduction
que |l es résultats obtenus dans |les études de la
réparation in vivo de gaps dans un ADN doubl e-brins

s' appl i quent égal enent a | a reconbi nai son honol ogue

i nternol éculaire et, dans |'abrégé, que |es souches
recBC sbcBC sont incapables d' effectuer cette réparation.
La personne du métier en déduirait donc nécessairenent
gue ces souches ne sont pas, non plus, aptes a la
reconbi nai son honol ogue i nternol écul ai re. Contrairenent
a cet enseignenment, |'invention nontre que |es souches
recBC sbcBC sont particuliérenent performantes. Elle est

donc surprenante et inplique une activité inventive.
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Les argunments de |'intinmée présentés par écrit et au
cours de | a procédure oral e peuvent en substance étre

résunes comme Ssuit.

Requét e principal e

Activité inventive

2619.D

L' état de la technique | e plus proche du procédé sel on
la revendication 1 est |e docunent (8) qui décrit un
procédé anal ogue nmis au point dans la levure. La
personne du nétier aurait trouvé une notivation

suf fisante pour transférer la technologie de la levure a
E.coli dans le fait qu' E.coli était connue conme a |la
fois plus facile a manipul er et plus avantageuse

d utilisation ainsi que le nontrent |e docunent (5) ou
| es deux organi snes sont conparés. L' argunent de |la
requérante selon lequel a la date de priorité (1994),

| es deux dormi nes étaient devenus si conpl exes qu' une
seul e personne ne pouvait |les connaitre tous deux en
méne tenps ne tient pas. En effet, |e docunent sus-cité
date de 1993 et, de plus, |le docunment (9) (1994 ;

page 14) procede a une conparai son des génes inpliqués
dans | a reconbi nai son chez | es deux hotes.

Les remarques de la requérante quant a |'inutilité des

pl asm des- ADN viral décrits dans |es docunents (2) ou (3)
pour effectuer une reconbi nai son honol ogue inter-

nol écul aire ne sont pas pertinentes car ces nol écul es ne
sont pas revendi quées. Par ailleurs et en réponse aux

di vers argunents présentés, il faut noter que :

- lataille de |I' ADN exogéne n'est pas spécifiée dans
la revendication et |'un des plasm des- ADN viral
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décrit dans | e docunent (2) peut accepter de |' ADN
exogene et aussi étre encapsi dé.

- la nécessité d utiliser une souche héte particuliere
n' exi ste pas pour au noins un des plasm des décrit
dans | e docunent (2) (page 2920) puisque |'insertion
du pl asm de dans | e génone viral ne perturbe aucune
des fonctions essentielles a la réplication ou a
| " encapsi dati on.

- la pertinence ou non d' avoir un géne de résistance a
un anti biotique dans | e plasni de dépend du but
recherché et ce but ne fait pas partie de |la

revendi cati on.

En fait, au vu des docunents (4) et (5) qu

di vul guent que | a reconbi nai son honol ogue

i nternol écul aire est un phénonene qui se produit chez
E.coli, la personne du netier aurait considéré le
transfert de technologie de la levure a |la bactérie
conme évident. Pour ces raisons, |'objet de |la

revendi cation 1 n'est pas inventif.

Requéte subsidiaire

Admi ssibilité ; renvoi a la prem ére instance

- Au nonment de |'opposition, la requérante aurait pu
sounettre la requéte subsidiaire mais a choisi de ne
pas le faire. Elle doit mmintenant accepter |es
conséquences. En effet, selon |a décision de |la
Grande Chanbre de Recours G 9/91 (supra), la
procédure de recours est a consi dérer conme une

procédure judiciaire destinée a évaluer |e bien-fondé

2619.D
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de la décision de |a prem ére instance. La chanbre de
recours ne peut donc prendre en considération une
requéte non formul ée précédenmment. Si elle
choi si ssait cependant de considérer |a nouvelle
requéte, |es conséquences seraient de toute naniere
défavorables a |'intinée : un renvoi a la premiére
i nstance équivaudrait a introduire des délais

i naccept abl es dans | a procédure, une considération
directe de la requéte priverait |'intinmte de son
droit a étre entendue par deux instances. Donc, |a
seul e chose a faire est de considérer |la requéte

comme i nadm ssi bl e.

-  Pour le cas ou la requéte est consi dérée adm ssi bl e,
| a chanbre de recours n'a d autre possibilité que de
renvoyer le cas a la prem ére instance. En effet, la
nouvel | e revendi cati on 1 soul eve pl usieurs questions
de fond qui n'ont jamais été discutées au cours de |la
procédure d' appel .

Activité inventive

L' état de | a technique représenté par |es docunments (4)
ou (5) nmontre qu'il était évident pour |a personne du
méti er désireuse d' étudier |a reconbi nai son honol ogue
internol éculaire chez E.coli de tester des souches

di fférentes au niveau des génes inpliqués dans |a
reconbi nai son. Par ailleurs, les résultats obtenus
nontrent que |a capacité de reconbi nai son de deux
souches choi sies de mani ére al éatoire peut varier d' un
facteur 25 (docunent (5) page 5196, col onne de droite).
La personne du métier aurait donc déci dé de tester
n'inporte quelle souche au hasard dans |'espoir qu'elle

serait particulieérenent performante et aurait ainsi ms

2619.D
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en évidence |es propriétés des souches recBC sbcBC sans

exercer d'activité inventive.

Le docunent (14) n'aurait pas découragé |a personne du
méti er désireuse d'effectuer une reconbi nai son honol ogue
i nternol écul aire, de choisir une souche recBC sbcBC,

d' une part parce qu'elle n'aurait pas nécessairenent
considéré que les résultats obtenus dans |'étude de la
réparation s'appliquaient a |a reconbinaison, et,

d autre part, parce que |les auteurs du docunent (14)
exprinment |'opinion (page 5181) qu'il n'est pas

i mpossi bl e qu' une souche recBC sbcBC (i. e. recF) puisse
ef fectuer une réparation de double brins bien qu'ils

n' ai ent pas encore trouvé dans quelles conditions

expéri nent al es.

Pour ces raisons, il était évident de tester |es souches
recBC sbcBC et donc |'objet de |a revendication 1 n'est

pas inventif.

La requérante demande |'annul ation de |a décision
contestée et come requéte principale, |e maintien du
brevet sur |a base des revendications de |la requéte
princi pal e déposée avec la lettre du 4 avril 2002. Come
requéte auxiliaire, la requérante demande | e maintien du
brevet sur |a base des revendications de |la requéte
subsi di ai re déposée pendant |a procédure orale.

L'inti mée denande le rejet du recours.



- 13 - T 0454/ 03

Motifs de | a déci sion

Requéte principal e

2619.D

La question qui doit étre résolue est celle de
|"activité inventive. L'état de |la technique le plus
proche de |'objet de la revendication 1 est |e docunent
(8). L'utilisation potentielle des adénovirus en tant
que vecteurs de transfert dans |le cadre de |la

vacci nation ou de |la thérapie géni que est nmentionnée
dans |'"introduction. Les auteurs remarquent que ce type
d utilisation requiert la manipulation du génone viral,
mani pul ation difficile dans | e node "classique" de
clonage inpliquant |'intégration de |'ADN exogéne dans
" ADN viral in vitro suivi du criblage des ADNs viraux
reconbi nés dans E.coli. De fait, |'un des buts
recherchés dans | e docunment est d' éviter |les |ourdeurs
du clonage in vitro : les vecteurs ADN viral - ADN exogéne
reconbi nants sont obtenus par reconbinaison in vivo dans
des cellules de levure, entre | ADN viral porté par un
chronosone artificiel de levure (i. e. capable de se

mai ntenir dans les cellules) et |'ADN exogéne flanqué de
séquences virales. Un exenple de ce clonage in vivo est
donné page 6189 et figure 4 : un vecteur viral

reconbi nant d'au nmoins 20KB : H2subCDC27Hs est i sol é,

qui est porteur du géne hunmai n honol ogue du gene CDC27
de levure dans |la région E3 du génone d' un adénovirus

[ ui -méme intégré dans un YAC (mini-chronosone de |evure).
Les avantages du clonage in vivo sont plusieurs fois

réitérés.
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Partant de cet art antérieur, |le probléne technique a
résoudre peut étre défini come la nmise au point d' une
nmet hode alternative de clonage in vivo d un ADN exogene
dans un ADN viral

Le docunent (8) ne suggére pas explicitenent |a
possibilité d' effectuer des clonages in vivo dans une
autre souche hote que la | evure. Cependant, dans |a
mesure ou | a nécessité d aneliorer |a nmanipul ation de

| ADN d' adénovirus est clairenent identifiée

(i ntroduction, colonne de gauche, début du second

par agraphe) et ou il inconbe a |a personne du métier de
s' efforcer sans cesse d' apporter des angéliorations a des
procédés connus (voir |a décision T 455/91, JO OEB 1995,
685, point 5.1.3.2 de la décision), |la chanbre de
recours estinme que celle-ci ne se serait pas satisfaite
d' une seul e néthode, nmais aurait au contraire consideéeré
comme utile d en nettre au point plusieurs. La
formul ati on du probl éne n' est donc pas inventive en

el | e- méne.

La solution apportée est d'isoler le vecteur viral
reconbi nant dans des cellul es procaryotes, en effectuant
une reconbi naison in vivo entre un ADN viral nodifié de
mani ére a pouvoir se maintenir dans |les cellules
procaryotes (revendication 1: prem er fragnent d ADN) et
| " ADN exogene flanqué de séquences virales
(revendication 1 : second fragnent d' ADN).

Cette solution représente en fait un transfert chez
E.coli de la technol ogie mse au point chez la |levure
(voir point 1). Selon la jurisprudence des chanbres de
recours (e. g. T 455/91, ci-dessus), |la personne du
méti er désirant résoudre un probl éene donné chez |a
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| evure est consciente des avancées effectuées chez
E.coli dans | e nméne donmi ne. La chanbre juge que

| "inverse est aussi vrai : |la personne du netier
désirant résoudre un probl éne donné chez E.coli est
consci ente des avancées effectuées dans | e néne domai ne

chez la | evure.

Ainsi, le concept sur |lequel |e procédé revendi qué est
fondé était connu de |'état de la technique (docunent
(8)). Par ailleurs, aucune évidence n'a été produite que
sa nmise en pratique chez E.coli ait soul evé des

probl enes particuliers qui n'auraient été résolus que
par |'exercice d une activité inventive. ||l apparait
donc que |'objet de la revendication 1 en tant que tel

manque d' activité inventive.

L'intimée a présenté |"argunent qu'a la date de priorité
du brevet en litige, |a personne du nétier n'était plus
capabl e de se tenir au courant a la fois des avancées

ef fectuées avec la levure et de celles effectuées chez
E.coli en raison de la rapidité des progres effectués
dans chacun de ces dommi nes. La chanbre de recours ne
partage pas cette opinion. En effet, |'état de |la

t echni que représenté par |e docunment (8) (voir point 1)
mai s aussi par |es docunents (5) ou (9) nontre qu' en
1993 ou 1994, il était encore parfaitenment usuel de
conparer |les systenes E.coli/levure. Le docunent (5)
concernant | e clonage in vivo de produits PCR chez
E.coli nentionne page 5192 que : "The advant ages of
using E.coli over yeast include greater transfection
efficiency, nore rapid growmh rates and hi gher plasmd
yields." Quant au docunent (9), une revue concernant |e
devenir d'internediaires de reconbinaison chez |es
bactéries, il contient page 14, un paragraphe consacré a
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une conparai son des résultats obtenus chez E.coli a ceux
obt enus chez | es eucaryotes, plus particulieéerenent chez
la levure. Il n'y a donc pas de doute que, bien que |les
connai ssances rel atives aux deux organi snmes se soi ent
grandenent nultipliées avec |le tenps, |a personne du
métier en 1994 travaillant dans |e donaine de |a
reconbi nai son était au courant des progreées effectués
dans ce donmaine chez la | evure comme chez E.coli.

8. L' autre argunment présenté en faveur d' une activiteé
inventive était que |la personne du nétier aurait éteé
découragée de transférer | e procédé de la levure a
E.coli en raison de |a divulgation dans |es docunents (2)
et (3) de nol écul es hybrides ADN viral -plasm de
bact érien qui, selon |a requérante, auraient été
consi dérées comme inutiles en tant que vecteurs de
cl onage a cause de |l eurs propriétés spécifiques (voir
section I X).

9. Arrivé a ce point, il est inportant de garder a |'esprit
que | es nol écul es ADN viral -pl asm de bactérien décrites
dans | es docunents (2) ou (3) ne sont pas |'objet
revendi qué et donc que |leurs propriétés spécifiques ne
sont pas pertinentes pour |'évaluation de |'activite
i nventive. Quant a |'enseignenent général a retirer du
docunent (2), c'est que des nol écul es ADN viral -pl asm de
bact érien sont infectieuses pour |es cellules de
manmi f éres. Leur utilisation en tant que vecteurs de
cl onage est suggérée a la fin du docunent. Le docunent
(3), lui, nmontre qu'un vecteur ADN viral-plasmde
bact érien porteur d' ADN exogéne construit in vitro et
identifié apres transformation chez E.coli (pages 166 et
167, figure 4) produit des particules infectieuses, une
fois transfecté dans des |ignées cellul aires.
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Pour | a chanbre de recours, ces résultats ajoutés au

fait que dans |'année précédant |'année de priorité,

| " exi stence d'un mécani sme de reconbi nai son honol ogue
internol éculaire avait été ms en évidence chez E. col

et utilisé a des fins de clonage (docunents (4) et (5))
aurai ent fortement encouragé |a personne du nétier a
nmettre au point un procédé tel que nmintenant revendi qué.

Pour ces raisons, |la chanbre de recours conclut que le
procédé revendi qué est un transfert de technologie de |a
levure a E.coli qui ne se heurtait pas a un préjudice
dans |'état de la technique et qui pouvait étre acconpli
sans exercer d'activité inventive. L' objet de |la
revendication 1 de la requéte principale ne satisfait
donc pas aux exigences de |'article 56 CBE et |la requéte

en son entier est rejetée.

Requéte subsidiaire

Admi ssibilité ; renvoi a la prem ére instance

12.

13.

2619.D

La chanbre de recours ne partage pas |' opinion de
["intinmée que |l es chanbres de recours n'auraient pas le
droit de prendre en considération des requétes non
présent ées en preniére instance, telle |la présente
requéte subsidiaire.

Il est reconnu dans la jurisprudence des chanbres de
recours qu'un breveté peut notiver son recours contre
une déci sion révoquant son brevet non seul enment en
contestant la validité du rai sonnenent dans |a décision
attaquée, mai s aussi en déposant des revendi cations

nodi fi ées en vue de remédi er aux objections soul evées
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(La Jurisprudence des Chanbres de recours de |'Ofice
européen des brevets, 4°™ édition 2001, "La
Jurisprudence”, VII1.D.7.5.2.d). Selon |a pratique
général e, de telles revendi cations sont adm ses dans |a
procédure de recours au npoins pour autant qu'elles ne
changent pas fondanental enent |la nature de |la matiére a

consi dérer.

Pour soutenir son point de vue, |'intimée n'a pas citée
de déci sions de chanbres de recours autres que la
décision G 9/91 (supra), qui pourtant ne traite pas du
droit du breveté de nodifier ses requétes en recours. ||
senbl erait cependant que son argunentation soit

i ndirectenent dérivée de |a décision G 9/91 dans |a
nmesure ou celle-ci est citée dans |la décision T 840/93,
JO OEB 1996, 335, elle-ménme identifiée au début du
chapitre VII. D.14., "Dépdt de revendi cations nodifiées
lors de la procédure de recours" de "La Jurisprudence".
Les parties mlitant pour une limtation stricte du
droit du breveté de nodifier ses requétes en recours
font en effet souvent usage de cette derniere décision
qui se réfere au point 18 des nmotifs de |a décision

G 9/91 (JO CEB 1993, 408) dans lequel |a G ande Chanbre
de recours a établi que la finalité de |a procédure de
recours inter partes était principalenent d offrir ala
partie déboutée |a possibilité de contester |e bien-
fondé de | a décision de |a division d opposition. Il en
a été conclu qu'un titulaire de brevet débouté devant |a
di vision d opposition avait donc |le droit de demander |e
réexamen des requétes qui ont été rejetées. L'adm ssion
d autres requétes a été laissée a |'appréciation de la
chanbre de recours car il ne s'agissait pas |la d une
gquestion de droit. La décision précise aussi que

| "adm ssion de requétes que le titulaire du brevet
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n'avait pas présentées a |la division d opposition devait
étre solidenent notivée (point 3.1 des notifs).

15. En ce qui concerne la portée de |a décision T 840/93,
force est d abord de constater que, dans |eur généralité,
ses eénoncés ne représentent ni |a pensée générale ni la
prati que des chanbres de recours, comre il ressort du
point 13, supra. Il est aussi a noter que plus |oin dans
| a mérre décision, la chanbre relativise elle-néne |la
portée de sa constatation initiale en formulant d'une
facon beaucoup plus restreinte qu'il serait contraire a
la finalité de la procédure de recours de présenter de
nouvel | es requétes soul evant de nouvel | es questions qui
n' avai ent jamais été sounmises a |la division d' opposition
(point 3.2.2 des notifs). Ainsi, |'affaire que |la
décision T 840/93 avait a trancher concernait une
situation beaucoup plus linmtée que |les principes
généraux, tels que fornmul és au point 3.1 des notifs, ne
| e 1 ai ssent supposer. En effet, |les requétes en question
avai ent été déposées au plus tdt deux nois avant |a
procédure orale.

16. Dans | e cas présent, |la requéte subsidiaire a été
déposée le 26 juin 2003 avec | e nénbire exposant |es
notifs du recours. L'intinmée avait donc |a durée entiére
de |l a procédure de recours a sa disposition pour étudier
cette requéte.

17. Par ailleurs, la seule nodification apportée a la
revendi cation 1 de cette requéte en conparai son avec |a
revendi cation 1 délivrée consiste en ce que |les cellules
procaryotes a utiliser pour |e procédé revendi qué ont
été limtées aux cellules dérivées de souches
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d' Escherichia coli recBC shcBC, caractéristique
provenant de |a revendi cati on dépendante 16 déli vrée.

Qu' un breveté essaie de défendre son brevet en |imtant
| a portée de |la revendication principale a des nodes

d' exécution spécifiques faisant précédenment |'objet de
revendi cati ons dépendantes est un conportenent
procédural absol ument courant qui ne peut surprendre

| " opposant, mmis auquel il doit, au contraire,

s' attendre.

L'intimée a fait valoir que d une part, |la requérante
avait délibérénment choisi de retirer la requéte
subsi di ai re déposée en opposition et que d' autre part,
la requérante aurait déja pu déposer |a présente requéte
devant | a division d opposition. La chanbre ignore |es
rai sons pour lesquelles la requérante a retiré sa
requét e subsidiaire en procédure oral e devant |a

di vision d' opposition. Il est, toutefois, a noter que
cette requéte et la présente requéte subsidiaire
different |'une de |'autre. La chanbre est satisfaite
gue | a requéte subsidiaire déposée avec |le nénoire
exposant les notifs du recours constitue une tentative
de renédi er aux objections soul evées dans | a décision de
révocation du brevet de la division d opposition.

Pour | es raisons qui seront expliquées plus en détai
dans | a partie de décision qui concerne |"activité
inventive de la revendication 1, |a chanbre est aussi
satisfaite que la limtation apportée a la

revendi cation 1 ne change pas |a nature des questions a
considérer ; |'état de la technique |le plus proche, le
probl ene a résoudre et |'état de la technique a

consi dérer restant | es nénes.
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L'intimée a aussi fait valoir qu au cas ou |la chanbre
regarderait la requéte come adm ssible, elle ne
pourrait pas statuer elle-méne mais serait tenue de
renvoyer |'affaire a la division d opposition, conpte
tenu du droit de toute partie a avoir son cas consi déré
par deux instances. Cette argunentation apparait un peu
surprenante parce que |'intimée a fait valoir en premer
lieu que |a chanbre de recours n'aurait pas |le droit de
renvoyer |'affaire en vue du délai de procédure

i nacceptabl e qui en résulterait.

L'article 111, premer alinéa, phrase 2, CBE stipule que
| a chanbre de recours peut soit exercer |es conpétences
de |'instance qui a pris |a décision attaquée, soit
renvoyer |'affaire a la dite instance pour suite a
donner. Le libellé de cet article exprine donc déja
clairement que |la chanbre de recours dispose d' un
pouvoir discrétionnaire a cet égard. Lorsqu'elle estine
que le recours est bien-fondé, elle peut choisir si elle

décide elle-ménme sur |'affaire ou si elle la renvoi e.

Le bien-fondé du principe du pouvoir discrétionnaire
attribué aux chanbres de recours par |"'article 111 CBE
qui |eur pernmet de prendre en conpte |es circonstances
du cas d' espéce, a été confirmé par la jurisprudence
(voir a ce sujet "La Jurisprudence", VII.D.9.), en
particulier aussi par |la G ande Chanbre de recours. Dans
| a décision G 1/97 (JO OEB 2000, 322, point 2.a) des
notifs), la G ande Chanbre de recours s'est exprimée de
la fagcon suivante : "Dans ce contexte, c'est a tort que
ETA a exposé que, selon une jurisprudence abondante des
chanbres de recours, |'adm ssion d un recours donnait

[ieu, en principe, au renvoi de |'affaire devant |a
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juridiction du premer degré afin que les parties
conservent |eur droit au recours. Conforménent a
|"article 111(1) CBE, il appartient aux chanbres de
recours de procéder ou de ne pas procéder a un renvoi
selon | es circonstances propres a chaque affaire, ....".
Sel on cette décision, ce pouvoir de libre appréciation
s' applique nméne | orsqu' une chanbre de recours envi sage
de révoquer un brevet suite au recours d'un opposant et
méne | orsque |a procédure de prem ere instance est
entachée de vices najeurs, conforménent a |'article 10
du Régl enment de Procédure des Chanbres de Recours

(loc. cit.).

Ainsi, s'il est correct que |a G ande Chanbre de recours
a souligné la finalité de la procédure de recours

d offrir a la partie déboutée |a possibilité de
contester |le bien-fondé de |a décision de |la division

d' opposition (G 9/91, supra, point 18 des notifs), i
n"en résulte nullenent que les parties auraient un droit
absolu a avoir tout aspect de droit ou de fait de
|"affaire a trancher exam né par deux instances. Il n'en
découl e pas non plus que le renvoi a la premere

i nstance devrait étre |la conséquence automati que d' un
nouvel élénment de fait ou de droit ayant été introduit
en instance de recours. Etablir un principe - commre
["intimée |l e senble soutenir - selon |equel |a chanbre
de recours aurait automatiquenent a renvoyer |'affaire a
la prem ere instance si une décision devait étre prise
sur | a base d'un él énent que la prem ére instance
n'avait pas considéré, qu'il s'agisse d un fait ou de |la
nodi fi cation d' une revendication, réduirait quasinent a
zéro | e pouvoir discrétionnaire que |'article 111 CBE
confére aux chanbres de recours. Une interprétation qu

non seul enent serait contraire au |libellé de
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|"article 111 CBE nais le viderait de tout effet utile,
voir de tout sens, ne peut pas étre justifiée (voir par
exenpl e, les décisions J 6/98 du 17 octobre 2000, non
publi ée, point 4 des notifs, et T 966/95 du 24 mars 1999,
point 2.2 des notifs).

Si, conforménent a la pratique des chanbres de recours
(voir les exenples cités chez Singer/Stauder,

Eur opéi sches Pat ent iiber ei nkommen, 2°™ édition, 2000,
article 111, note 19 et suivantes) le renvoi a la

prem ére instance doit en principe se faire lorsque le
cas a considérer a changé de facon essentielle, pour
pernmettre aux parties de défendre | eur cas devant deux
instances, il n'"en est pas de néne | orsque |es
changenents restent dans | e cadre de ce qui a déja été

di scut é auparavant, comre c'est le cas ici.

La requéte subsidiaire que |la requérante a final enent
mai nt enue en procédure orale ne differe de la requéte
subsi di ai re déposée avec | e ménoire exposant les notifs
du recours que par |'om ssion de |a revendication 16.
Ceci n'influence en rien |es aspects de |la brevetabilité
des autres revendications de | a requéte. Dans cette
situation, comre |'intimée |"'a souligné elle-méne a
juste titre la durée de | a prolongation de |a procédure

gu' un renvoi signifierait, est aussi a considérer.

En concl usion de ce qui préceéde et conforménent a
["article 111, 1°®* alinéa, phrase 2, CBE, |a chanbre de
recours a déci dé d' exercer son pouvoir discrétionnaire
dans | e sens de décider elle-nénme sur la brevetabilité
de | a requéte subsidiaire, qui est adm ssible.
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Adm ssibilité du docunent (14)

28. Le docunent (14) a été versé au dossier par la
requérante dans | e cadre d' une argunentation d' activité
i nventive concernant |a requéte subsidiaire. Puisque,
d' une part, cette requéte a été jugée adm ssible et que,
d autre part, |e docunent est prima facie pertinent, i
est introduit dans |a procédure.

Activité inventive

29. L' état de la technique le plus proche et |le probléne a
résoudre sont |es nénmes que ceux identifiés en relation
avec la revendication 1 de |la requéte principale (voir
points 1 et 2). La fornulation de ce probl éme n'est pas
en elle-ménme inventive pour |es rai sons données au

poi nt 3.

30. La sol ution apportée est un procédé par |equel le
vecteur viral reconbinant est obtenu en effectuant une
reconbi nai son in vivo entre un ADN viral nodifié de
mani ére a pouvoir se maintenir dans des cellul es-hétes
et |' ADN exogéne flanqué de séquences virales, les dites
cel l ul es-hbétes provenant de souches d' E.coli recBC sbcBC
Cette derni ére caractéristique distingue |e procédé
revendi qué du procédé revendi qué dans | a requéte
principale, jugé non-inventif. Il doit donc étre
détermné si elle est suffisante pour qu'une activité

i nventive soit reconnue.

31. Le docunent (14) décrit une anal yse génétique de |a
réparation dans E.coli de cassures produites sur |'ADN
doubl e-brins. Dans |'introduction, il est nmentionné que
| a réparation et |a reconbinai son honol ogue s'effectuent
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essentiell enent par |es ménes necani snes. Pour

déterm ner quels génes bactéri ens connus pour jouer un
rél e dans | a reconbi nai son sont égal enent inpliqués dans
| a réparation, cette derniére est testée dans des
souches nut ées dans un ou pl usi eurs génes de
reconbi nai son. Ainsi, il est observé que |la réparation
se produit dans | es souches recBC sbcA mais qu'elle ne
se produit pas dans | es souches recBC sbcBC (docunent
(14), abstract). A propos de ces dernieéres, il est

di vul gué page 5181, col onne de gauche : "However, in
the ... recB2l recC22 sbhcB15 sbcC201 strains, we could
not detect repair of our gapped plasmd ... (W cannot
exclude the possibility that these pathways pronote
doubl e-strand gap repair under sone conditions we have

not exam ned.)"

La chanbre de recours estine qu au vu de cet

ensei gnenment pris dans son intégralité, |a personne du
métier aurait considéré que |les résultats obtenus en
étudiant | a réparation étai ent égal enent val abl es pour

| a reconbi nai son honol ogue et, donc, que ce type de
reconbi nai son ne se produi sait pas dans une souche recBC
sbcBC. En conséquence, elle n'aurait pas choisi une
souche recBC sbcBC pour nettre en pratique |e procédé
revendi qué qui nécessite qu' une reconbi nai son honol ogue
se produise. Il est vrai que |es auteurs n'excluent pas
total enent |a possibilité d' un nécani sne de

r econbi nai son honol ogue dans | es souches recBC sbhcBC
Cependant, en |'absence d'informations quant aux

condi tions expérinmental es requi ses et gardant a |'esprit
gue | e docunent (14) identifie une alternative qui, elle,
est fonctionnelle (les souches recBC sbcA), |a chanbre
de recours est convai ncue que |a personne du nétier

dési reuse de résoudre | e probl ene nentionné au point 2
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ci -dessus n'aurait pas retenu | es souches recBC sbcBC
Quant a | "argunment sel on | equel ces souches ont été
choi sies au hasard (c'est a dire sans qu'une activité
i nventive soit inpliquée), il n'est pas persuasif

pui squ' un choi x notivé (et anenant a |'utilisation

d' autres souches telles recBC sbcA) pouvait étre
acconpli en tenant conpte de |'état de | a technique
représenté par |e docunent (14) dont |a personne du

métier avait sans aucun doute connai ssance.

33. L' objet de la revendication 1 est inventif. Les
revendi cations 2 a 15 sont dépendantes de | a
revendi cation 1. L'usage selon |la revendication 16 est
celui d'une souche recBC sbcBC. La requéte subsidiaire

en son entier renplit les exigences de |"article 56 CBE
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Di spositif

Pour ces notifs, il est statué comme suit

1. La décision attaquée est annul ée.

2. L'affaire est renvoyée a la preniére instance avec

| "ordre de maintenir un brevet sur |a base des docunents

sui vants

- revendications 1 a 16 de la requéte subsidiaire
déposée pendant | a procédure orale du 6 octobre 2004,

- description pages 3 a 17 déposée pendant |a procédure

oral e,

- figures 1 a 4 telles que délivrées.

Le Geffier : Le Président

A. Wl i nski F. Davi son- Brunel

2619.D



