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Exposé des faits et concl usions
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La denmande internationale PCT/FR 98/ 01460 a été déposée
le 7 juillet 1998 conportant 26 revendi cations.

Les revendications 1 et 2 étaient |libell ées comme suit

"1. Matériel nucléique, a |l'état isolé ou purifié,
conprenant une séquence nucl éoti di que choi sie dans |e
groupe qui consiste en (i) |les séquences SEQ ID NO 112
SEQ ID NO 114, SEQ ID NO 117, SEQ ID NO 120, SEQ ID
NO 124, SEQ ID NO 130, SEQ ID NO 141 et SEQ ID

NO 142; (ii) |les séquences conpl énentaires des
séquences (i) ; et (iii) les séquences équival entes aux
séquences (i) ou (ii), en particulier |es séquences
présentant pour toute suite de 100 nobnoneres conti gus,
au nmoins 50% et préférentiellenment au noins 70%

d' honol ogi e avec respectivenent |es séquences (i) ou

(ii).

"2. Matériel nucléique, a |l'état isolé ou purifié,
codant pour un pol ypeptide présentant, pour toute suite
contigué d au nmoins 30 acides am nés, au noins 50% et
préférentiell ement au noins 70% d' honol ogi e avec une
séquence peptidi que choisie dans | e groupe qui consiste
en SEQ ID NO 113, SEQ ID NO 115, SEQ ID NO 118, SEQ
ID NO 121, SEQ ID NGO 135, SEQ ID NO 137.

Les SEQ I D nmenti onnées dans | a revendi cation 2 sont
cell es de pol ypeptides codées par certaines des
seéquences nucl éoti di ques nentionnées dans |a
revendi cation 1.

Les revendications 3 a 26 ont trait a des
caract éristiques particuliéeres de matériaux nucl éi ques,
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et peptides correspondant aux séquences des
revendications 1 et 2 ainsi qu'a des conpositions et
procédés dérivés de ces matériaux nucl éi ques et
pepti des.

1. Le 13 novenbre 1998, |e départenent de La Haye de
|" O fice européen des brevets, en sa qualité
d' adm ni stration chargée de |l a recherche international e
(ACRI), a adressé au déposant, confornménment a
["article 17. 3) a) et a la regle 40.1 du PCT, une
invitation a payer cing taxes de recherche
addi tionnell es dans un délai de trente jours au notif
gue | a demande ne satisfaisait pas a |'exigence d unité
d' invention, puisqu elle contenait, outre |'invention
nmenti onnée en premer lieu, cing inventions
addi tionnel | es.

Les six groupes d'inventions ont été identifiés come se
rapportant aux séquences suivantes :

- SEQ ID NGO 112 et NO 113 : G oupe 1,

- SEQ ID NGO 114 et NO 115 : G oupe 2,

- SEQID NCO 117, NGO 118, NO 120, NO 121: G oupe 3,
- SEQID NG 124 : G oupe 4,

- SEQID NG 130, NO 131, NO 135, NO 137 : Goupe 5
- SEQ ID NGO 141 et NO 142 : G oupe 6.

L' obj ecti on pour manque d' unité a été notivée de |la
facon suivante

La demande concernait des natériaux nucl éi ques dériveés
d'un extrait de plasnma de patients atteints de |a

scl érose en plaque (SEP) et dérivés d' un rétrovirus
MRSV.
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Des séquences dérivées de MRSV étaient déja décrites
dans | es demandes de brevet FR-2 737 500 et WD 95/21256
(docunents (3) et (4) dans |le rapport de recherche

i nternational e).

Au vu de cet art antérieur, le problenme a résoudre
pouvait étre défini comre la nmise a disposition de
séquences nucl éotidi ques et protéi ques suppl énentaires
dérivées du NMSRV

Et ant donné que de telles séquences avaient déja été

di vul guées dans |' état de |la technique, que |es
seéquences revendi quées n' avai ent aucune caract éri stique
en commun et qu' aucune autre caractéristique n'était

di vul guée qui puisse étre consi dérée come une

caract éristique technique spéciale, il n'existait pas de
concept inventif unique au sens de la regle 13.1 PCT.

Le 14 décenbre 1998, |e déposant a payé |les cing taxes
addi ti onnel |l es de recherche exi gées sous réserve.

Dans sa décl aration notivée acconpagnant | e pai enent des
t axes additionnelles, |e déposant a observé que le

mat éri el nucl éi que revendi qué était caractérisé par de
nouvel | es séquences génom ques qui ne pernettai ent pas
d' en déduire que ce matériel était a |'identique, celui
des demandes précitées. Ces matériaux nucl éi ques

pouvai ent pernettre de définir les élénents en cause
dans | a scl érose en plaques. Donc ils appartenaient a un
concept inventif unique.

Le 17 février 1999, aprés avoir réexamné |'invitation
selon la regle 40.2 e) du PCT, |'"ACRl a notifié au
déposant que son argunentation n'invalidait pas |es

rai sons condui sant a la déclaration de |'absence d unité
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d' invention. Cependant, |es recherches additionnelles
ayant nontré que la SEQ ID NO 114 faisait partie de |la
SEQ ID NO 120, |les groupes d' inventions 2 et 3

pouvai ent étre réunis. En conséguence, une taxe de
recherche additionnelle devait étre renboursée. Le
déposant était, par ailleurs, invité a payer |la taxe de
réserve dans un délai d'un nois.

Le 8 mars 1999, |e déposant s'est acquitté de |la taxe de
réserve

Motifs de | a décision

0256.D

La réserve est recevable.

Selon la regle 13.1 PCT, |a denande internationale ne
peut porter que sur une invention ou une pluralité

d' inventions |liées entre elles de telle sorte qu'elles
ne forment qu' un seul concept inventif général. Par
ailleurs, pour déterm ner si plusieurs inventions sont
liées entre elles de telle sorte qu'elles ne fornent
gu' un seul concept inventif général, il est indifférent
gue les inventions fassent |'objet de revendications

di stinctes ou soient présentées come des variantes dans
| e cadre d' une seule et ménme revendication (regle 13.3
PCT). Si |I'"ACRI considéere que |les revendications
manquent d'unité, elle peut inviter | e déposant a payer
des taxes additionnelles confornménment aux dispositions

de |"article 17. 3) a) PCT.

Le manque d'unité d'invention peut apparaitre
directenent a priori avant que | es revendi cations ne
soient examinées a la luméere de |'état de |a technique
qui a pu étre déternminé lors de |a recherche (cf.
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déci sion W6/90, JO CEB 1991, 48). En outre,
conforménent a la décision G 1/89 (JO CEB 1991, 155) de
| a Grande Chanbre de recours, |'ACRl peut faire une

obj ection de manque d'unité a posteriori, c'est a dire
apres qu'elle ait considéré cet état de la technique. La
Grande Chanbre a cependant indi qué que |es concl usions
tirées par |'ACRI de cette considération ne sauraient
constituer qu' un avis provisoire au sujet de |la
nouveaut € et de |'activité inventive, qui ne liait en
aucune mani ére | "autorité conpétente a effectuer

| " exanen quant au fonds de | a demande (point 8 des
Motifs de |a décision). Par ailleurs, dans |le point 8.2
de | a décision, |la Gande Chanbre a souligné que |'ACR
devrait bien entendu toujours s'efforcer de traiter le
déposant de mani ére équitable ; | e pai enent des taxes
additionnelles n'étant exigé que dans des cas ou |la
situation était parfaitenent claire.

Dans | a demande internationale (pages 3 et 4), le
déposant souligne |'inportance qu'il y a a obtenir et a
anal yser | es séquences d' ADN situées a |'intérieur des
particules virales de MSRV-1, un agent isolé chez |es
patients atteints de scl érose en plaque. Aux pages 5 et
6, |'objet de |a denmande internationale est défini come
étant de telles séquences et, de fait, |es séquences
revendi quées provi ennent du clonage de |'information
génétique liée a la nmal adie. On peut donc conclure qu'i
y a unité d invention a priori.

Il reste a évaluer s'il y a manque d' unité d'invention a
posteriori c'est a dire en tenant conpte de |'état de |la
techni que. Le docunent (3), entre autres, divulgue le

cl onage de fragnments d' ADN provenant du natéri el
nucl éi que associ é aux particules virales de MSRV-1

ai nsi que | es pol ypeptides correspondants.
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A la lum ere de ce docunent, |e problene technique a
résoudre peut étre défini conme |'isolenent et |la
caract éri sati on de séquences nucl éoti di ques et

pr ot éi ques suppl énent ai res associ ées au virus MRV-1

Chacun des groupes d'inventions cités plus haut (les
groupes 2 et 3 étant rassenbl és en un seul groupe ; voir
point IV) contient de telles séquences, et, donc,
apporte une solution alternative au probl éne a résoudre,
| es séquences divul guées dans | e docunent (3)
représentant déja des solutions au probl ene de

| "isolenent et de |l a caractérisation de séquences

nucl éoti di ques et protéi ques associ ées au virus MSRV-1
Les structures prinmaires des séquences conprises dans
chacun des groupes d'inventions sont différentes, leurs
fonctions |l e sont aussi. Nulle autre caractéristique ne
les lie qui ne serait pas partagée par |es séquences

di vul guées dans | e docunent (3). On peut donc conclure
que les différents groupes d'inventions ne sont pas liés
entre eux par un concept général inventif.

Pour justifier d un concept inventif, |e déposant
argunente que le matériel génétique revendi qué dans |a
présent e demande n'est pas |le néne que cel ui divul gué
dans | e docunent (3). Cet argunent n'est toutefois pas
convai ncant. Le matériel génétique revendi qué est défi ni
conmre étant associ é aux particules virales de MSRV-1
sans étre nécessairenment |le matériel génétique de MRSV-1
(voir, par exenple, page 3, ligne 30 a page 4, ligne 35
de |l a demande). Telle est aussi |a propriété du natériel
di vul gué dans | e docunment (3), puisqu'il a été isolé de
la ménme mani ére a partir de |la nménme source. Donc, le
méne concept couvre ces matériaux généti ques.

Sur | a base des considérations qui précédent, |a Chanbre



-7 - W 0009/ 99

retient |'objection de nmanque d' unité soul evée par
["ACRI. L'invitation a payer des taxes additionnelles
est justifiée.

Di spositif

Pour ces notifs, il est décidé ce qui suit

La réserve confornménent aux dispositions de |la regle 40.2(c)
PCT est rejetée.

Le Geffier : Le Président

A. Townend L. Galligan
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