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Exposé des faits et concl usions

2032.D

La denande de brevet 89 420 101.1, publiée sous le
nunéro de publication EP-A-0 337 899, a été rejetée par
la Division d' examen pour manque d'activiteé inventive de
| " objet de la revendication 1 rem se avec la lettre du
21 octobre 1993 et des revendications 2 a 16 telles que

déposées.

Le texte de la revendication indépendante 1 est le

sui vant

"1. Gene chimérique utilisable pour conférer aux plantes
une résistance a un herbicide a base de di hal ogéno-3,5
hydr oxy-4 benzonitril e conprenant au noi ns un géne
codant pour la résistance a cet herbicide, un pronoteur
étranger et éventuell ement une zone signal de

pol yadényl ati on, caractérisé en ce que |e pronoteur est
lié de mani ére opérationnelle au gene de résistance
herbi ci de et provient d' un géne s'exprimnt

nat urel | enent dans ces cellul es végétal es et choisi dans
| e groupe conprenant |e pronoteur de |I' ARN 35S du virus
de | a nosaique du chou-fleur (CanV 35S) et |e pronoteur
de la petite sous unité (PSU) de la ribulose-1,5-bis
phosphat ocar boxyl ase oxygénase (RuBi sCO de tournesol

(Hel i ant hus annuus) . "

Les revendications 2 a 8 définissent des
caract éri stiques additionnelles du géne chinérique de |la
revendi cation 1. Les revendications 9 a 14 ont trait au
vecteur porteur de ce gene ainsi qu'au nicroorgani sme,

cellule végétal e, plante ou senence conprenant ce gene
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chi mérique. La revendication 15 regarde un procédé de
désherbage tandis que la revendication 16 a trait a une

utilisation du géne.

Aprés en avoir reconnu |a nouveauté, la Division
d' exanen a rejeté les revendications estimant qu' elles

n' étai ent pas inventives au vu du docunent antérieur

(A) WO A- 87/ 04181.

Ce docunent décrivait un géne chimérique utilisable pour
conférer aux plantes |la résistance a un herbicide a base
de di hal ogéno-3,5 hydroxy-4 benzonitrile ou | e géne
codant pour la résistance a cet herbicide était exprinme
a partir du pronmoteur de |a mannopi ne synt hétase (MAS).
La différence entre I e contenu du docunent antérieur et
|"invention résidait en ce que |les pronoteurs utilisés
étaient différents : Canv35 et RuBi sCO au |ieu de MAS.
O, le docunent (A) avait déja suggéré d' utiliser, en
alternative au pronoteur MAS, |es pronoteurs CanV35 et
RuBi sCO, des pronoteurs couramment utilisés pour

| " expression de genes étrangers chez les plantes (voir,
par exenple, docunent (B) : Jefferson et al., EMBO J.,
Vol . 6., pages 3901-3907 (1987)).

La requérante (déposante) a formé un recours contre
cette décision. Le nménoire de recours conprenait un

nouveau jeu de revendications 1 a 17.

Au cours de la procédure orale qui a eu lieule
1% juillet 1998, la requérante a fourni un nouveau jeu

de revendications 1 a 11 sous forne de revendi cati ons
d utilisation en renplacenent de tout jeu de
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revendi cati ons précédent. Le texte de |a revendication
i ndépendante 1 est |e suivant

"1. Utilisation d un gene chinérique pour augnmenter |a
qualité de résistance des plantes a un herbicide a base
de di hal ogéno- 3,5 hydroxy-4 benzonitrile, le dit géne
chi méri que conprenant au noins un gene codant pour |a
rési stance a cet herbicide, un pronoteur étranger
provenant d' un géne s'exprimant naturell enent dans des
cel lul es végétal es et éventuel |l ement une zone signal de
pol yadényl ati on, caractérisé en ce que |le pronoteur est
choi si dans | e groupe conprenant |e pronoteur de

" ARN 35S du virus de | a nosaique du chou-fleur

(CanVv 35S), le pronoteur de |a petite sous unité (PSU)
de la ribul ose-1, 5-bi s phosphat ecar boxyl ase oxygénase
(RuBi sCO de tournesol (Helianthus annuus) et |eur

conbi nai sons. "

Les revendications 2 a 11 défini ssent des
caract éristiques additionnelles de |'utilisation selon

|l a revendi cation 1.

Les argunents présentés par |a requérante pour étayer
| "activité inventive de |'objet des nouvelles

revendi cations peuvent étre résumés conmme suit

- Le probl ene a résoudre vis-a-vis de |'état de |la
technique | e plus proche représenté par le
docurent (A) est d' augnenter la qualité de reésistance
des plantes a un herbicide a base de dihal ogéno-3,5
hydroxy-4 benzonitrile de mani ere a pouvoir nettre
sur le marché des senences ou des plantes présentant

des propri étés agronom ques comrerci al ement

2032.D Y A
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accept abl es.

Les pronoteurs cités dans | e docunent (A) ne
fonctionnent pas de nani ére satisfai sante ou ne
fonctionnent pas du tout. Les résultats d'un essai
conparatif avec utilisation, pour |la transformation
des plantes transgéni ques, d'une part du pronoteur
MAS selon | e docunent (A), et d autre part des
pronot eurs CaMV 35S et RuBi sCO de tournesol selon |la
présent e demande, nontrent que |le pronoteur MAS ne
pernmet pas d' obtenir une augnentation de |la

rési stance des plantes a une dose nodeste de
bronmoxynil, alors que les plantes selon |'invention
sont conpl etenent résistantes a |a méne dose. Pendant
| a phase d'exanen, un essai conparatif a été soums
pour dénontrer que |le pronoteur RuBi sCO de mais ne

foncti onne pas.

Favoriser |'expression cellulaire d un géne ne veut
pas dire que la plante entiére aura |la propriété
agronom que recherchée. L'expression d un gene
apportant une propriété agronom que dans une cellule
végét al e est une condition nécessaire mai s pas
suffisante pour |'obtention de |la propriété

agronom que recherchée.
Il n'y a pas d'enseignenent général dans |'art
ant érieur mai s seul ement des solutions particulieres

a des probl enes particuliers.

Des plants selon | a présente denmande de brevet ont

obtenu une autorisation de vente en France.

2032.D Y A
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La requérante demande |'annul ation de |a décision de
rejet et la délivrance d' un brevet sur |a base des
revendi cations 1 a 11 produites pendant |a procédure

oral e.

Mtifs de | a décision

Le recours est recevabl e.

Article 123(2) CBE

Les revendi cati ons déposées pendant |a procédure orale
correspondent aux dispositions de |"article 123(2) CBE
L' expression "augnenter la qualité de résistance des

pl antes a un herbicide" dans | a revendication 1 est
basée sur |l e passage a la page 1, lignes 14 a 18 de la
demande tell e que déposée. Les revendications 2 et 3
dérivent de la revendication 1 telle que déposée. La
reformul ati on des revendi cati ons sous forne de

revendi cations d' utilisation découle du terne
"utilisable" se trouvant dans la revendication 1 et a la
page 1, ligne 28 de | a denande telle que déposée.

L' expression "et |eur conbinaisons" dans |a

revendi cation 1 découle de |a page 2, lignes 13 a 14 de
| a demande tell e que déposée.

Article 84 CBE
La signification de |'expression "augnenter la qualité

de résistance des plantes a un herbicide" dans |a

revendi cation 1 est expliquée a la page 1, lignes 15 a

2032.D
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18. Elle signifie non seul ement anglioration du niveau
d' expression du gene codant pour la résistance a cet
her bi ci de nmai s aussi augnentation des chances de succes

et de valorisation du potentiel économ que.

Nouveauté (article 54 CBE)

La nouveaut € des genes chi néri ques conprenant au noins
un géne codant pour la résistance a un herbicide a base
de di hal ogéno- 3,5 hydroxy-4 benzonitrile et |e pronoteur
de |' ARN 35S du virus de |la nosaique du chou-fl eur
(CanV 35S) ou le promoteur de |a petite sous unité (PSU)
de la ribul ose-1, 5-bis phosphate carboxyl ase oxygénase
(RuBi sCO de tournesol n'a jamais été m se en question
et la Chanbre est d'accord a ce sujet. Par conséquent,
|"utilisation selon | es revendi cations de ces genes

chi méri ques doit égal ement étre regardée come nouvell e
par rapport aux docunents de |'art antérieur.

2032.D Y
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Activité inventive (article 56 CBE)

Etat de la technique le plus proche

Pour |a Chanbre, |e docunment antérieur (A) représente
|"art antérieur |e plus proche car il décrit
["utilisation d' un géene chimérique pour conférer aux

pl antes la résistance a un herbicide a base de

di hal ogéno- 3,5 hydroxy-4 benzonitrile ou | e gene codant
pour la résistance a cet herbicide est expriné a partir
du pronoteur de | a mannopi ne synthétase (MAS) (voir
pages 39 et 40). Le docunment (A) contient égal ement une
liste de 11 pronoteurs qui sont suggérés comme pouvant,
| e cas échéant, étre enpl oyés dans | e méne but (voir

page 13, lignes 31 a 35).

Le probleme technique

La requérante a défini le problénme a résoudre par |a
demande en cause vis-a-vis du docunent (A) come n'étant
pas sinplement celui de conférer aux plantes une

rési stance a un herbicide a base de di hal ogéno-3,5

hydr oxy-4 benzonitrile, mais plutdt celui d augnenter |la
gualité de la dite résistance, de nmani ére a pouvoir
nmettre sur | e marché des senences ou des pl antes

pr ésent ant des propriétés agronom ques comerci al enent
accept ables, car les pronoteurs cités dans |le

docurent (A) ne fonctionnai ent pas de nani ere

sati sfai sante

A | "appui de cette proposition, la requérante a présenté
les résultats d' un essai conparatif avec utilisation,

pour |a transformation des plantes transgéni ques, d'une

2032.D Y A
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part de |la construction pBrx29 conprenant |e pronoteur
MAS selon | e docunent (A), et d' autre part de génes

chi méri ques conprenant |es pronoteurs CaM/ 35S et

RuBi sCO de tournesol selon |la présente denmande, visant a
montrer que |"utilisation du pronoteur MAS ne pernet pas
d' obtenir une augnentation de | a résistance des plantes
a une dose nodeste de bronoxynil, alors que |es plantes
selon |"invention sont conpl étenent résistantes a la
méne dose.

La Chanbre observe que | e docunent (A) illustre (voir
pages 39 et 40) la transformation au noyen d'un géne
conprenant une nitrilase sous | e contr6le d' un pronoteur
MAS de cellules végétales et |la préparation de plantes
régénérées qui subi ssent un traitenment avec une sol ution
de bronoxynil. Cependant, |a teneur en bronoxynil et |es
doses d' herbicide enpl oyées ne sont pas précisées. Donc,
| es essais décrits dans | e docunment (A) ne sont pas en
contradiction avec les résultats de |'essai conparatif

fourni par |a requérante.

Il n'y a égal enent pas de contradiction entre |es
résultats fournis par |la requérante et ceux d' un test
décrit dans | e docunent postérieur US-A-4,810,648 (voir
colonne 24, lignes 9 et 10) regardant des feuilles
transformées par |a construction pBrx29 et traitées par

10° M bromoxynil, car il s'agit d un test in vitro.

Par conséquent, en considérant non seul ement ces données
conparatives (CaW 35S et RuBi sCO de tournesol conparés
avec MAS) mai s aussi celles présentées par |la requérante
pendant | a phase d' exanen dans sa lettre du

21 octobre 1993 et qui dénontrent que |le pronoteur

2032.D Y A



-9 - T 0303/ 95

RuBi sCO de mais ne fonctionne pas, |a Chanbre définit le
probl éme technique a résoudre come étant |'anélioration
de la résistance des plantes a un herbicide a base de

di hal ogéno- 3,5 hydroxy-4 benzonitrile, par exenple, une
augnmentation de la qualité de résistance telle que

définie par la requérante.

La solution

La solution proposée est |'utilisation récitée dans |es
revendi cati ons de génes chi méri ques conprenant |es
pronot eurs Canv35 et/ou RuBi sCO de tournesol. Il ressort
des tabl eaux 1bis (page 14) et 2 (page 15) de |l a denmande
en cause que |'utilisation revendi quée apporte une

solution satisfaisante au probl ene techni que a résoudre.

Sur | a question de savoir si |la solution revendi quée
découl e avec évidence de |'état de la technique citée,

il convient de remarquer ce qui Suit

Bi en que | e docunment (A), en proposant un geéne

chi méri que conprenant un gene codant pour |a résistance
a un herbicide a base de di hal ogéno-3,5 hydroxy-4
benzonitrile avec |l e pronoteur MAS, nentionne entre
autres comme pronoteurs alternatifs e CanV35 et/ou |l e
Rubi SCO, qui par ailleurs avaient déja été utilisés dans
| " expression de genes étrangers dans |les plantes (voir,
par exenple, docunent (B)), aucun docunent de |'art
antérieur, y conpris docunent (A) ne suggére a |' home
de nmétier que |'utilisation de génes chinériques
conprenant spécifiquenent |es pronoteurs CanV35 et/ ou
RuBi sCO de tournesol auraient eu |'effet inattendu

d' augnenter |la qualité de résistance des plantes a un

2032.D Y A
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her bi ci de a base de di hal ogéno- 3,5 hydroxy-4

benzonitrile.

12. Pour les notifs exposés ci-dessus, |a Chanbre concl ut
que |l a revendication 1 et ses revendi cations
dépendantes 2 a 11 inpliquent une activité inventive.

Di spositif

Par ces notifs, il est statué comme suit

1. La décision de rejet est annul ée.

2. L'affaire est renvoyée a |'instance du prem er degré
afin de délivrer un brevet sur |a base des
revendi cations 1 a 11 produites pendant |a procédure

orale et une description qui y doit étre adaptée, le cas
échéant .

Le Geffier : Le Prési dent

A. Townend L. Galligani

2032.D Y



