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Exposé des faits et concl usions

1026.D

La demande international e PCT/FR 00/ 01567 ayant pour
titre "Nouveaux génes de Candi da al bicans et |es
prot éi nes codées par ces génes" et conportant

27 revendi cations a été déposée le 8 juin 2000.

La revendication 1 est |libell ée comme suit

"1. Pol ynucl éoti des isol és contenant chacun une séquence
nucl éoti di que choi sie dans | e groupe suivant

a) un pol ynucl éotide ayant au noins 50% ou au noins 60%
et de préférence au noins 70%d'identité avec un

pol ynucl éoti de codant pour un pol ypepti de ayant |a néne
fonction et ayant une séquence en aci des am nés

honol ogue d' une séquence choisie parm SEQ ID N° 2,
SEQID N 4, SEQID N 6, SEQID N 8, SEQ ID N 10,
SEQID N 12 et SEQID N 14

b) un pol ynucl éoti de conpl énentaire du pol ynucl éoti de a)

c) un pol ynucl éoti de conprenant au noins 15 bases
consécutives du pol ynucl éotide défini en a) et b).

Les revendications 2 a 10 ont trait a des

caract éristiques particulieres des polynucl éotides sel on
la revendication 1. La revendication 11 a trait a des
pol ypepti des ayant pour séquence les SEQ ID identifiées
dans |l a revendication 1 ou des séquences anal ogues. Les
revendi cations 12 a 27 ont trait a des produits ou a des
conpositions dérivés de ces pol ynucl éoti des ou

pol ypepti des, ainsi qu' a des procédés de préparation ou
d utilisation.
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Le 13 septenbre 2000, | 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 a |la déposante, conforménent 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
mentionnée en premer lieu, cing autres inventions.

Les six groupes d'inventions ont été identifiés come
suit

G oupe 1 : revendications 1-27 partiellenment

Pol ynucl éoti de conprenant |a séquence SEQ ID N 1,

anal ogues et fragnments de ceci; vecteurs et cellules
hoéte transfornmées ainsi que leur utilisation pour la
production du pol ypeptide : plasmde |-2214 contenant |e
pol ynucl éoti de ; pol ypepti de de séquence SEQ ID N° 2
pCaDR472, anal ogues et fragnments de ceci ; utilisation
dans une net hode de cri bl age de produits antifongi ques
ainsi que |'utilisation des produits ainsi obtenus ;
anticorps contre |le polypeptide ; utilisation du

pol ynucl éoti de, du pol ypeptide et de |"'anticorps dans
des nét hodes de di agnhostique et traitenment ; kit pour le
di agnostique d'infections fongi ques.

G oupe 2 : revendications 1-27 partiellenment

Pol ynucl éoti de conprenant |a séquence SEQ ID N 3,

anal ogues et fragnments de ceci ; vecteurs et cellules
hoéte transfornmées ainsi que leur utilisation pour la
production du pol ypeptide : plasmde |-2215 contenant |e
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pol ynucl éoti de ; pol ypeptide de séquence SEQ ID N° 4
pCaDR489, anal ogues et fragnents de ceci ; utilisation
dans une net hode de cri bl age de produits antifongi ques
ainsi que |l'utilisation des produits ainsi obtenus ;
anticorps contre |le polypeptide ; utilisation du

pol ynucl éoti de, du pol ypeptide et de |"'anticorps dans
des nmét hodes de di agnhostique et traitenment ; kit pour le
di agnosti que d'infections fongiques.

G oupe 3 : revendications 1-27 partiellenment

Pol ynucl éoti des conprenant |es séquences SEQ ID N° 5 ou
7, anal ogues et fragments de ceux-ci ; vecteurs et
cellules hbte transformées ainsi que leur utilisation
pour | a production du polypeptide : plasm des |-2216 et

| -2217 contenant |es polynucl éotides ; pol ypeptides de
sequences SEQ ID N° 6 (1pCaDR527) ou 8 (2pCaDR527),

anal ogues et fragnments de ceux-ci ; utilisation dans une
mét hode de criblage de produits antifongi ques ainsi que
|"utilisation des produits ainsi obtenus ; anticorps
contre les polypeptides ; utilisation des

pol ynucl éoti des, des pol ypepti des et des anticorps dans
des nmét hodes de di agnhostique et traitenment ; kit pour le
di agnostique d'infections fongi ques.

G oupe 4 : revendications 1-27 partiellenment

Pol ynucl éoti de conprenant |a séquence SEQ ID N° 9,

anal ogues et fragnments de ceci ; vecteurs et cellules
hoéte transfornmées ainsi que leur utilisation pour la
production du pol ypeptide : plasmde |-2211 contenant |le
pol ynucl éoti de ; pol ypepti de de séquence SEQ ID N° 10
pCaFL024, anal ogues et fragnents de ceci ; utilisation
dans une net hode de cri bl age de produits antifongi ques
ainsi que |'utilisation des produits ainsi obtenus ;
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anticorps contre |le polypeptide ; utilisation du

pol ynucl éoti de, du pol ypeptide et de |"'anticorps dans
des nmét hodes de di agnostique et traitenment ; kit pour le
di agnosti que d'infections fongiques.

G oupe 5 : revendications 1-27 partiellenment

Pol ynucl éoti de conprenant |a séquence SEQ ID N 11

anal ogues et fragnments de ceci; vecteurs et cellules
hoéte transfornmées ainsi que leur utilisation pour la
production du pol ypeptide : plasmde |-2212 contenant |e
pol ynucl éoti de ; pol ypepti de de séquence SEQ ID N° 12
pCaNL260, anal ogues et fragnents de ceci ; utilisation
dans une net hode de cri bl age de produits antifongi ques
ainsi que |'utilisation des produits ainsi obtenus ;
anticorps contre |le polypeptide ; utilisation du

pol ynucl éoti de, du pol ypeptide et de |'anticorps dans
des nmét hodes de di agnhostique et traitenment ; kit pour le
di agnostique d'infections fongi ques.

G oupe 6 : revendications 1-27 partiellenment

Pol ynucl éoti de conprenant |a séquence SEQ ID N° 13,

anal ogues et fragnments de ceci; vecteurs et cellules
hote transfornmées ainsi que leur utilisation pour la
production du pol ypeptide : plasmde |1-2213 contenant |e
pol ynucl éoti de ; pol ypeptide de séquence SEQ ID N° 14
pCaDR361, anal ogues et fragnents de ceci ; utilisation
dans une net hode de cri bl age de produits antifongi ques
ainsi que |'utilisation des produits ainsi obtenus ;
anticorps contre |le polypeptide; utilisation du

pol ynucl éoti de, du pol ypeptide et de |'anticorps dans
des nmét hodes de di agnhostique et traitenment ; kit pour le
di agnostique d'infections fongi ques.
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L' obj ecti on pour manque d' unité a été ém se au vu des
ensei gnenents de |"article :

"CGene, 1999, Vol. 229, pages 183-191"

Cet article (ci-aprés identifié come étant |e
docunent (1)) décrit |l e géne EFT2 essentiel pour |la
croi ssance de Candi da al bi cans ainsi que |a protéine
codée par ce gene.

Le probl éme a résoudre a été défini come étant |a
provi sion de nouveaux genes essentiels, les solutions a
ce probl ene étant représentées par |les six groupes
d'inventions mentionnés ci-dessus.

Selon |"ACRI, "étant donné que des genes de Candi da
al bi cans essentiels a la survie et a la croissance de |la
| evure ont déja été décrits dans |'art antérieur, suite
aux différences techni ques essentielles de structure
primaire des polynucl éoti des et pol ypeptides défini ssant
chacune des solutions individuelles au probl éne, et
conpte tenu que nulle autre caractéristique ne peut étre
di stinguée qui, au regard de |'art antérieur, pu étre
consi dérée comre une caractéristique techni que spéci al e,
il n'existe pas de concept inventif couvrant |a
pluralité des sol utions proposées par |a demande sel on
la regle 13.1 PCT."

Le 12 octobre 2000, |a déposante a payé sous réserve |les
cing taxes additionnelles de recherche exigées.

Dans sa décl aration notivée acconpagnant | e pai enent des
taxes additionnelles elle a observé que |es six génes
revendi qués "répondent tous au nénme critere de sélection
basé sur |eur caractere essentiel pour la survie et |la
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croi ssance de Candi da al bi cans". Par conséquent, selon
elle, les revendications renplissent bien | a condition
d unité d'invention.

Ell e a donc conclu qu' une seul e taxe de recherche devait
étre régl ée et requis | e renboursenent des cing taxes
addi ti onnel | es de recherche.

Le 8 décenbre 2000, apres avoir réexamné |'invitation a
payer des taxes de recherche additionnelles confornménent
alarégle 40.2 e) du PCT, |I'"ACRI a inforne |a déposante
gue son argunentation n'invalidait pas |a conclusion de

manque d' unité d'invention et elle |'"a invitée a payer

| a taxe de réserve dans un délai d' un nois.

Le 22 décenbre 2000, | a déposante a acquitté |la taxe de
réserve

Motifs de | a décision

1026.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
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des taxes additionnelles confornmenment aux dispositions
de |"article 17(3)(a) PCT.

Le manque d'unité d'invention peut apparaitre
directenent a priori avant que |l es revendi cations ne
soient examinées a la luméere de |'état de |la technique
qui a pu étre déternminé lors de |a recherche (cf.

déci sion W6/90, JO EPO 1991, 48). En outre,
conforménent a la décision G 1/89 (JO EPO 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 é 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 (page 2), |a déposante
définit |'objet de |I'invention comme étant |'isol enment
de génes de chanpi gnons pat hogénes pouvant constituer
des cibles pour |'identification de nouvell es substances
ef ficaces contre ces chanpi gnons. La caractéristique

f ondanment al e de ces genes est définie, page 2, lignes 33
a 35, coome étant le fait qu'ils soient essentiels a la
survie et a la nultiplication. Ce caractere d' étre
essentiel est a nouveau affirmé dans |'argunentation
présent ée par |a déposante en appel. La Chanbre accepte
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que |'unité a priori découle de ce que ce caractere est
commun aux objets des six groupes de revendi cations.

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
t echni que représenté par | e docunent (1). Ce docunent
décrit |'isolement d' un géne de Candi da al bi cans codant
pour un facteur d'élongation de traduction : le

facteur 2. L'analyse de |a séquence en aci des am nés de
ce facteur nontre qu'il possede 93% et 88% d' honol ogi e
avec |les facteurs ayant |a nénme fonction chez
S.cerevisiae et S ponbe, respectivenent (page 187). Son
caractére essentiel pour la viabilité cellulaire est ms
en évi dence, page 188.

A la lum ere de ce docunent, | e problene technique a
résoudre peut étre défini comme |'isolement d' autres
genes essentiels a la survie et a la nultiplication d' un
chanpi gnon

Chacun des groupes d'inventions cités plus haut contient
de tels génes et, donc, apporte une solution alternative
au probl ene a résoudre, |le géene divul gué dans |e
docunent (1) représentant déja une solution a ce

probl ene. Par ailleurs, |es séquences des

pol ynucl éoti des conpris dans chacun des groupes
d'inventions sont différentes, ainsi que celles des
prot éi nes pour lesquelles ils codent. Nulle autre
caractéristique ne les lie qui ne serait pas partagée
par | e gene divul gué dans | e docunent (1). On peut donc
conclure que les différents groupes d'inventions ne sont
pas |liés entre eux par un concept général inventif.

Sur | a base de ces considérations, |la Chanbre retient
| " obj ection de manque d' unité soul evée par |' ACRI
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L'invitation a payer des taxes additionnelles est
justifiée.

Di spositif

Pour ces notifs, il est décidé ce qui suit

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

Le Geffier : La Présidente

P. Crenona U. Ki nkel dey

1026.D



