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Exposé des faits et concl usions

3169.D

Le 27 février 2001, |a demanderesse a déposé | a denmande
i nternational e PCT/FR 01/00561 conportant 15

revendi cations; le libellé de |la revendication 1 est le
sui vant

"1. Produits de fornmule (1)

OH O

R3 R4
R1

dans | aquelle :

Rl représente un radi cal carbocyclique ou hétérocyclique
nmonocycl i que ou bicyclique renfermant au pl us

12 chainons, saturé ou insaturé, contenant un ou

pl usi eurs hét éroatones identiques ou différents choisis
parm O N, NH ou S et pouvant contenir un

chainon -C(O, les radicaux carbocyclique et

hét érocyclique tels que définis ci-dessus pour Rl, étant
évent uel | ement substitués par un ou plusieurs radi caux
choisis parm |es atones d' hal ogéne; |es radicaux

hydr oxyl e; cycl oal kyl e renfermant au plus 6 chainons;
acyle renfermant au plus 7 atones de carbone; cyano;
nitro; carboxy libre, salifié ou estérifié; tétrazolyle;
-NH2, -NH(al k), -N(al k) (alk); SO2-NH CO NHRS5 dans | equel
R5 représente un radical al kyle ou phényle; -C(O -NH2,
-C(O-NH(al k), -C(O-Nalk)(alk), -NHC(O-(alk),

-N(al k)-C(O - (al k); thiényle; phényle; alkyl phényl e;

al kyl e, al kényle, al kylthio, alcoxy ou phénoxy eux-nénes
évent uel | ement substitués par un ou plusieurs radi caux
choisis parm |es atonmes d' hal ogéne, |es radi caux - NH2,
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-NH(al k), -N(alk)(alk) et les radicaux héteérocycliques
nonocycl i ques ou bicycliques eux-nméne éventuel | enent
substitués par un ou plusieurs radi caux choi sis parm

| es radicaux al kyle et |les atones d' hal ogene, R2 et R3
sont tels que |'un représente un atone d' hydrogene et
|"autre représente un radical pipéridinyle
évent uel | ement substitué par un ou plusieurs radi caux
hydroxyl e et alkyle, R2 et R3 pouvant prendre
alternativenent |es nménes val eurs pour donner |es

i soneres correspondants, R4 représente un atone

d' hydrogéne, un radical al kyle ou phényl e éventuel | enent
substitués par un ou plusieurs atones d' hal ogene.

étant entendu que dans | es radi caux ci-dessus, |les
radi caux al kyl e et al coxy sont linéaires ou ramifiés et
renferment au plus 6 atones de carbone,

| esdits produits de fornule (1) étant sous toutes les
fornes isoneres possibles racém ques, énantioneres et
di ast ér éoi soneres, ainsi que les sels d' addition avec
| es acides m néraux et organi ques ou avec |es bases

m néral es et organi ques desdits produits de

formule (1)."

. Une demande d' exanen prélimnaire international par la
demanderesse a été recue a |' O fice européen des
brevets (OEB) le 30 juillet 2001. Le 22 aodt 2001 |' CEB
en sa qualité d adm nistration chargée de |'exanen
prélimnaire international (IPEA), a adressé a la
demander esse, conforménent a |'article 34 3)a) et a la
regle 68.2 du PCT, une invitation a limter |es
revendi cati ons ou a payer trois taxes additionnelles
dans un délai d' un nois, au notif que |a demande ne
satisfaisait pas a |'exigence d unité de |'invention.

Dans une annexe jointe a cette invitation, |'IPEA a fait
val oir que |les exenples décrits aux pages 14 a 16 du

3169.D Y A



3169.D

- 3 - w10/02 - 3.3.1

docunent

(1) EP-A-0 366 061

et le flavopiridol décrit a |la page 1147 du docunent

(2) I nternational Journal of Oncology 9, pages 1143 a
1168, 1996

détrui saient |a nouveauté de |a présente demande.

Pui sque ces conposés étaient décrits comme possédant |a
méne "activité qualitative" que |es conposés

revendi qués, il n'existait aucune caractéristique
conmmune aux comnposés revendi qués qui n' était pas

di vul guée dans |"art antérieur. Sur |a base des

di vul gations de |'art antérieur et du contenu de |la
présente demande, |'|IPEA en était venu a |a conclusion
que | es groupes de conposés suivants n' étaient pas |iés
entre eux par un nméme concept inventif

i) conposés de formule (1) dans |lesquels |e groupenent
Rl est phényle, |eur procédé de préparation ainsi
que leur utilisation;

ii) conposés de fornmule (1) dans |esquels |e groupenent
Rl est cycl ohexyle, |eur procédé de préparation
ainsi que leur utilisation;

iii) conposés de fornmule (1) dans |lesquels le
groupenent Rl est un hétérocycl e nonocyclique, |eur
procédé de préparation ainsi que |leur utilisation;
et

iv) conposés de fornmule (1) dans |lesquels le
groupenent Rl est un hétérocycle bicyclique, |eur
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procédé de préparation ainsi que |leur utilisation.

Par lettre du 18 septenbre 2001, |a denmanderesse a payeé,
conforménent aux dispositions de la régle 68.3 c) du
PCT, trois taxes additionnelles sous réserve.

Dans sa décl aration notivée acconpagnant | e pai enent des
t axes additionnelles, |a denanderesse a observé que |es
conposés de fornmule (1) constituai ent un néne concept
inventif, étant donné que Rl représentait toujours un
groupenent cyclique. Par conséquent, |a demanderesse
demandait | e renboursenent des trois taxes
additionnelles. De plus, |a demanderesse était d' avis
gqu'au noins les inventions i) et iii) en particulier
étaient |iées par un nméne concept inventif, le
groupenent Rl représentant toujours un nonocycle

aromati que, que ce soit carbocyclique ou hétérocyclique.
Par conséquent, a titre subsidiaire, elle demandait tout
au nmoins | e renmboursenment de |'une des trois taxes

addi ti onnel | es.

Par notification du 15 janvier 2002, |'IPEA a inforné |la
demander esse que |'instance de réexanen estinmait que

| " obj ection d absence d' unité d'invention était bien
fondée et |'a invitée, confornménent a la regle 68.3 €)
du PCT, a payer une taxe de réserve dans un délai d'un
noi s.

La taxe de réserve a été acquittée dans |e dél ai
prescrit.

Motifs de | a déci sion

3169.D
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Conforménment a la régle 13.1 du PCT |'exigence d unité
de |'invention ne peut étre renplie que si |les
différentes inventions sont liées entre elles de telle
sorte qu' elles ne fornent qu' un seul concept inventif

général .

La regle 13.2 PCT énonce qu' une pluralité d'inventions
revendi quées dans | a ménme denande international e ne peut
former un seul et méne concept inventif général au sens
de la regle 13.1 PCT que s'il existe entre ces

i nventions une relation technique portant sur un ou

pl usi eurs él éments techniques particuliers identiques ou
correspondants. L'expression "él énments techniques
particuliers" s'entend des él énents techni ques qui
déterm nent une contribution de chacune des inventions
revendi quées, consi dérée come un tout, par rapport a

|"état de | a technique.

Conf or ménment aux instructions concernant |'unité

d' invention, figurant a |' Annexe B des Instructions

adm ni stratives du PCT, et plus particuliérenent |a
prem ére partie f)v), |I'"inportance d' un él énent
structurel commun doit étre appréci ée a nouveau a la
lum ére de |'état de | a techni que dégagé par |a
recherche, c'est-a-dire a posteriori, s'il est possible
de dénontrer qu'au nmoins une variante de type Markush

~

n' est pas nouvelle par rapport a |'état de |a technique.

Dans son invitation a payer trois taxes additionnelles,
"I PEA a objecté a posteriori une telle absence d unité

de |"invention en se fondant sur |es docunents (1) et

(2).

La demanderesse n'a janmais contesté que |e docunent (1)
di vul gue dans | es exenpl es aux pages 14 a 16 des



3169.D

- 6 - w10/02 - 3.3.1

conposés de formule (1) comme définis dans |a présente
revendication 1 et que le flavopiridol décrit dans le
docunent (2) (voir la figure 3 et le produit final dans
la figure 4) est conpris dans |la définition de |la
formule (1). En outre, |a demanderesse n'a janmais
contesté, que |es conposés divul gués dans | es

docunents (1) et (2) étaient connus come ayant des
propriétés inhibitrices vis-a-vis des protéines kinases
cycline-dépendantes tout comre | es conposés revendi qués.
Par conséquent, |'objection soul evée par |'I|PEA selon
laquelle |'état de Ia technique décrit des conposés
conpris dans le libellé de |la présente revendication 1
et possédant |la néne "activité qualitative", est bien

f ondée.

Dans | e cas présent, des conposés de fornule (lI) selon
la revendication 1 étaient connus des docunents (1) et
(2). En particulier,

- le flavopiridol et les exenples 2 a 5, 9 a 17, 19 et
20 dans | e docunent (1) décrivent des produits de
formule (1) dans laquelle Rl représente un groupenent
phényl e ou un groupenent phényl e substitué par
hal ogéne, nméthyle, NH, ou OH (un radi cal
car bocycl i que nonocycl i que);

- les exenples 5 a 8 dans | e docunent (1) décrivent des
produits de forrmule (1) dans laquelle Rl représente
un groupenent pyridyle (un radical hétérocyclique
nmonocycl i que aromati que); et

- | " exenpl e 18 dans | e docunent (1) décrit un produit
de fornmule (1) dans laquelle Rl représente un
groupenent naphthyle (un radi cal carbocyclique
bi cycl i que).
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Et ant donné qu'il était donc déja connu de |'état de |la
t echni que que des conposés contenant comme structure
commune un 5, 7-di hydr oxy- 8- (4- pi péri di nyl)-4H
benzopyran-4-one portant en position 2 un radical
cyclique, en particulier, un radical hétérocyclique
nonocycl i que aromati que, ont des propriétés inhibitrices
vi s-a-vis des protéines kinases cycline-dépendantes, ni

| a présence d' un groupenent cyclique, en général, ni la
présence d'un groupenent nonocyclique aromatique, en
particulier, en position 2 d' un 5, 7-di hydroxy- 8- (4-

pi péridinyl)-4H benzopyran-4-one ne peut étre consideéerée
come représentant un él énent techni que apportant une
contribution par rapport a |'état de | a technique.

5. La chanbre en vient donc a la conclusion que ni |es
groupes de conposés de forrmule (1) définis dans |es
paragraphes i) a iv), ni |les groupes de conposeés de
formule (1) définis dans | es paragraphes i) et iii) sont
liés entre eux de telle sorte qu'ils forment un seu
concept inventif général au sens de la regle 13.1 du
PCT.

Di spositif

Par ces notifs, Il est statué comme suit

La réserve est rejetée.

Le Geffier : Le Président
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N. Maslin A. Nuss

3169.D



