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ROUSSEL UCLAF dépose une demande de brevet intitulée
"nouvelles méthodes de traitement utilisant le L.H.~R.H
ou des agonistes", visant le contréle du cycle menstruel
et de la grossesse chez la feaune.

8 Novembre 1977

aa

-~ 23 Mars 1983 : le Directeur de 1'INPI rejette la demande sur la base
de 1l'article 16.5° de la ILoi de 1968 modifide en 1978.

- ¢ ROUSSEL UCLAF forme un recours en annulation de la
décision administrative

~- 24 Septembre 1984 : Ia Cour de Paris annule la décision administrative

IT ~ LE DROIT

A - LE PROBLEME (Loi applicable au rejet d'une demande pour défaut de
brevetabilité)

1°) Prétentions des parties

a) le demandeur en annulation (ROUSSEL UCLAF)

prétend que la loi applicable au rejet d'une demande pour défaut de
brevetabilité est la loi en vigueur au jour de son dépdt soit, s'agissant d'une demande
déposée le 8 Novembre 1977, la Loi de 1968 non modifiée et spécialement ses articles :

. 16.5° ¢ "Est rejetée toute demande de brevet... dont l'objet est mani-
festement dépourvu de caractére industriel au sens de l'article
7 tel que limité par les alinéas 2° et 3° dudit article...”

. 7 al.2 et 3:"Ne constituent pus, en particulier, des inventions indus-
trielles :

2°) : les créations de caractére exclusivement ornemental

3°) : les méthodes financiéres ou comptables, les régles de
Jeux et tous autres sytémes de caractére abstrait, et
notamment les programmes ou séries d'instructions pour
le déroulement des opérations d'une machine caleula-
trice’.

b) le défendeur (le Directeur de 1'INPI)

prétend que le loi apvlicable au rejet d'une demande de brevet pour défaut
de brevetabilité est la loi en vicueur au moment de 1'instruction et par conséquent, la
loi de 19268 modifiée en 1978 et plus particulierement ses articles :
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. 16.5° ¢ "Est rejet ée en tout ou partie, toute demande de brevet...

6§ 4

dont l'objet ne peut manifestement étre considéré comme une
invention susceptible d'application industrielle au sens
de l'article 6 § 4".

"Ne sont pas considérées esomme des inventions susceptibles
d'application industrielle au sens du paragraphe 1 les méthodes
de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou
animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain
ou animal...".

2°) Enoncé du probléme

Quelle est la Ioi applicable au rejet d'une demande de brevet déposée
avant le fer Juillet_ 1979 mails instruite aprés/en cas de défaut de brevetabilité de

1'invention brevetée.

B -~ LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

- "Considérant en effet qu'en vertu de l'article 45 de la
Lot du 13 Juillet 1978, la demande de brevet reste soumise
en ce qui concerne la brevetabilité de 1'invention aux
régles de la lol du - 2 Janvier 1968 non modifiée, que le
rejet de cette demande de brevet pour défaut de brevetabi-
lité étant nécessaivement et dirvectement fonction de ces
régles, seules celles-ci sont applicables pour apprécier
L'étendue du pouwvoir de rejet du Directeur de 1'Institut
National de la Propriété Industrielle.

Or, considérant que l'article 16 de la Lol du 2 Janvier 1968
non modifiée dispose seulement en son ~5° qu'est rejetée toute
demande de brevet "dont 1l'objet est manifestement dépourvu
de "caractere industriel au sens de l'article 7 tel que
Limité par les alinéas 2° et 3° dudit article",

Constidérant que ces alinéas 2° et 3° ne concernant pas
l'invention en cause qui n'aurait pu Etre visée que par
l'alinéa 1° dudit article 7, il en résulte que le Directeur
de 1'Institut National de la Propriété Industrielle n'avait
pas le powvoir de rejeter la demande de brevet pour défaut
de caractére industriel.

="Considérant qu'il est indiqué dans la description de

la demande de brevet que 1l'invention peut avoir pour objet
L'avancement de la date d'apparition des régles, pour ne

pas géner par exemple la pratique des sports, voyages etc...
ou encore la prévention de la grossesse ou son interruption,

applications qui échappent au domaine thérapeutique comme

n'ayant pour objet de preévenir ou de guérir des maladies’”,

- "Considérant que Ll'article 16~5° de la Lot du 2 Janvier
1968 dispose que la demande de brevet ne peut Etre rejetée
que lorsque son objet "est manifestement dépourvu de carac-
tere industriel” et qu'il y a d'ailleurs lieu d'observer

que 1'article 16-5° de cette loi telle que modifiée par celle
du 13 Juillet 1978 subordonne également le rejet au carac—
tére manifeste de 1'absence de caractére industriel".



2°) Commentaire de la solution

En termes d'application de la loi dans le temps, la solution
rendue par la Cour de Paris doit é&tre approuvée.

Sur le fond on notera, toute particuliérement la formule de
1'arrét qui n'inclue pas dans les inventions a caractére thérapeutique les inventiong
portant sur "la prévention de la grossesse ou son interruption, applications qui échap-
pent au domaine thérapeutique comne n'ayant pas pour objet de prévenir ou de quérir des
maladies".
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PARTIEX EN CAUSE

- !

La société amonyme ROUSSEL UCL AL
dont le sidge social est & Paris (7eme) . g
35 boulevard des Invalides,

Requéra.nte, JRE
Représentée Per Haitrs‘udTHELx Avocat, :

' COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du

délibéré ¢

Président ’: Mconsieur BODIVIN

Congeillers : Monsieur ROBIQUET
Madame ROSNEL

GREFFIER @
Monsieur Pierre DUPCNT

MINISTERE PUBLIC :

représenté aux débats par Monsieur ANGE Substi.
tut du Procureur Général qui a pris la parole
le dernier

DEBATS =

4 1'audience publique du 2 juillet IZ34

ARRET ¢

- contradictoire -

~ prononcé publiquement par Monsieur ROBIQUET
Conseiller ~ signé per Monsieur le Président
BODEVIN et par Mongieur Pierre DUFONT Gref-
fieres
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" ployées selon 1'inventione ..

Discussion-:

LA COTUR,

Statuant sur le recours formé le 22 avril I983 par la
socidté ROUSSEL UCLAF en annulation de la décision du 23 msrs 1983
du Directeur de 1l'Institut Nationagl de la Propriété Industrielle qui
a rejeté la demande de brévet n° 77-33558,

Faits et procédure-

La société ROUSSEL UCLAF a déposé le 8 novembre I97T
cette demande de brevet intituléde " Nouvelle méthode de traitement
" utilisant le LH-RH ou des agonistes ".

La demande de brevet a pour objet une méthode de contrd-
le du cycle menstruel et de la grossesse chez la femme par 1'adminis-
tration d'une hormone LE-EH ou de son agoniste, aprés ovulation & wme
certaine époque du cycle menstruel, avec comme résultat soit d'avane
cer la date d'apparition des régles, soit de prévenir la grossesse
ou de l'interrompre.

: Les revendications 1 & IO portent sur l'admlnistration
des moyens de l'inventicne Les revendications 11 & 20 qui y ont en-
sulte été ajoutdes portent sur les compositiona pharmaceutiques aM=

Aprés échange de correspondances, le Directeur de 1'Ins~
titut National de la Propriété Industrielle par décision du 23 mars
I983 a rejetéd cette demande de brevete

ROUSSEL UCLAF demande & la Cour de prononcer 1'annula-
tion de cette décision de rejet et de dire que le brevet n® 77.33558
sera delivré.

¥

Considérant que la requérante soutient d'abord qu'en
vertu de l'article 45 de la loi du 13 juillet I978 la demande de bre-
vet en cause est soumise & la loi du 2 janvier I968 non modifiée en
ce qui concerne d'une part les regles de brevetabilité et d'autre
part la détermination du pouvoir de rejet du Directeur de 1'Institut
National®de/la Propriété Industrielle pour des causes tenant au dé-
faut de brevetabilité, que l'article 16-5° de cette loi ne donne pas
au Directeur de 1l'Institut National de la.Propriété Industrielle le
pouvoir de rejeter une demande de brevet pour défaut de caractéere in
dustriel en application de l'article 7-1° de ledite loi et que c’est
3 tort que la décision de rejet énonce que l'invention revendiquée
serait susceptible de tomber sous le coup de l'article 7-3° de cette
loi, qu'en consequence le Directeur de 1l'Insti*u® liztional de la Pro-
priété Industrielle n'avait pas le pouvoir de rejeter la dermande de

brevet »

Or considérant qu'il est constant que cette demande de
brevet a été déposée avant l'entrée en vigueur le ler juillet I979
de laloi du 13 juillet I978 mais qu'elle n'a pas fait 1l'objet de
1'établissement du premier avis documentaire, qu'il en résulte qu'en
vertu de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1978, la demande de
brevet reste soumise aux régles applicables & la date de son dépdt,
c'est-a~dire & celles de la loi du 2 janvier I968 en ce qui concerne
la brevetabilité de l'invention décrite et revendiguée alors que Ia
loi du 13 juillet I978 doit s appllquer 4 l'instrucsion de cette de-
nande de brevet,
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Considérant que dans les motifs de sa décision de re-
Jet, le Directeur de 1'Institut National de la Propriété Industrielle
ne contsste pas que les critéres de brevetabilité applicables sont
ceux définis par la loi du 2 janvier I968 mais soutient que la demande
de brevet constituait une méthode de traitement thérapeutique dont 1la
non brevetabilité Btait déjd prévue par cette loi en son article 7
alinéa 1 comme ne présentant pas un caractére industriel défini par la
production de biena ou de résultats technlques, que de telles méthodes
s'analysent comme des " principes ou ‘conceptions théoriques " ou des
" méthodes de caractéTe abstrait " au sens des § 1° et 3° de cet arti-
cle 7, que si le Directeur de 1'Institut National de la Propriété In-
dustrielle ne conteste pas 'qux la loi du'2 janvier I968 ne lui confé-
rait pas le pouv01r de rejeter une demande de brevet dont 1l'objet ne
satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 7 en son alinéa 1 et
son 1°, il allegue qu'il n'en était pas de méme pour les demandes de
brevet tombant manifestement dans le champ¥ de l‘article 7-3°,

Mais considérant que le §3 de cet artlcle 7 ne peut
trouver application en l'espece car il concerne des oceuvres de l'espri
qui ne sont 1ndustrielles nidans leur objet ni dans leur application,
que la décision de rejet alléguant que l'invention en cause est dé-
pourvue dfapplication industrielle, cette invention ne pourrait é&tre
visée que par le 1° de l'article 7 qui concerne " les principes, dé=-

" couvertes et conceptions théoriques ou purement scientifiques *
c'est-a-dire des découvertes abstraites, industrielles en leur objet
mais non susceptibles dfapplication industrielle,

Congidérant que le Directeur dg 1'Institut National de
la Propriété Industrielle soutient qu'en tout état de cause le rejet
d'une demande de brevet dtant un gcte d'instruction de celle-c¢i; = =
1'étendue de son pouvoir de rejet doit &tre déterminée, .en vertu de
l'article 45 de la loi du 13 juillet I978, par la loi du 2 janvier
1968 telle que modifiée qui prévoit en son article 16-5° qu'est reje-
tée en tout ou partie toute demande de brevet dont 1l'objet ne peut ma-
nifestement étre considéré comme une invention susceptible d'applica=-
tion industrielle au sens de l'article 6 paragraphe 4 lequel dispose
que ne sont pas considérées comme des inventions industrielles les mé-
thodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain et
animgl, que cet article 6 paragraphe 4 nouveau n'ajouté pas & l'arti-
cle 7 ancien mais est couvert par lui,

Mais considérant que ces arguments ne peuvent &tre re-
tenus, !

Considérant en effet qu'en vertu de 1'article 45 de la
loi du &3 Jjuillet I978, la demande de brevet reste soumise en ce qui
concerne la brevetabilité de liinvention aux régles de 1la loi du - -
2 janvier I968 non modifiée, que le rejet de cette demande de brevet
pour défaut de brevetabilité étant nécessairement et direciement {onc-
tion de ces regles, seules celles-ci sont applicables pour apprécier
1'étendue du pouvoir de rejet du Directeur de 1'Institut National de
lg Propriété Industrielle, .

Or congidérant que Msrticle 16 de la loi du 2 Jjanvier
I968 non modifiée dispose seulement en son -5°% qu'est rejetée toute
demande de brevet " dont 1'objet est manifestement dépourvu de carac-
" tbre industriel au sens de l'article -7 tel que limité par les ali-
% néas 2° et 3° dqudit article ",

Considérant que ces alinéas 2° et 3° ne concernant pas
1l'invention en cause qui n'aurait pu &tre visée que par 1l'alinda 1°
dudit article 7, il en résulte que le Directeur de 1l'Institut Natio~
nal de la Propridté Industrielle n'avait pas le pouvoir de rejeter la
demande de brevet pour défaut de caractére industriel,
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de prendre la décision attaquée,

Congidérant que la société ROUSZEL UCLAF soutient en-
suite que sz demande de brevet décrit non une découverte abstraite
Bais une composition pharmaceutique et ses conditions d'application
et que son objet ne constitue pas une méthode de traitement thérapeu-
tique,qu'en outre il ne peut &tre prétendu que son défaut de breveta-
bilité seralt manifeste, que pour ces raisons le Dirdécteur de 1'Ins-
titut National de la Propriété Industrielle n'avait pas le pouvoir

Considérant que le Directeur de 1'Institut National de
la Propriété Industrielle allégue quer les revendications de la deman-
de de brevet ne couvfent qu'une méthodg¢,c’est-a~dire une manitre —-
d'opérer ‘un traitement & un moment déterminé selon l'effet recherché
et que cet effet est manifestement thérapeutique puisqu'il s'agit
soit de raccourcir le cycle menstruel soit de prévenir la grossesse
soit de provoquer son interruption, ce gui entraine une modification
des fonctions de 1l'organisme de la femme,

. Mais considérant que l'invention revendiquée ne porte
«Pas. sur une simple méthode de traitement, c'est-a-dire sur la décou=-
verte abstraite du moyen de ‘guérir ou de prévenir, qu'elle porte sur
des compositions pharmaweutiques et les conditions d'application de
ces oompositiona,

Considérant qu'il est indiqué dans la description de
la demande de brevet que l'invention peut avoir pour objet 1'avance=-
ment de lsfate d'apparition des reégles pour ne pas.gener par exemple
la pratique des sports, voyages etc.. ou encore la préventicn de la
grossesse ou son interruption, applications qui échappent au domairne
thérapeutique comme n'ayant pss pour objet de prévenir ou de guériwr
des maladies, ,

Considérant qu'en tout état de cause il ne peut &tre’
soutenu que l'inventidn revendiquée aurait été " manifestement " dé-
nuée de caractéere industriel,

Or considérant que l'article 16-5° de la loi du 2 jan-
vier 1968 dispose que la demande de brevet ne peut &tre rejetée que
lorsque son objet " est manifestement dépourvu de caractere indus-
triel " et qu'il y a d'ailleurs lieu d'observer que l'article 16-5°
de cette loi telle que modifiée par celle du 13 juillet I978 subor-
donne également le rejet au carsctére manifeste de 1l'absence de ca-~
ractére industriel,

_ Considérant qu'il en résulte que pour cette raison en-
core le Directeur de 1'Institut National de la Propriété Industriel-
le n'avait pas le pouvoir de prendre la décision attaquée,

Considérant qu'il s'ensuit que cette décision doit Etrg
annul ée,

Considérant en revanche qu'il n'appartient pas & la
Cour de dire que le brevet n°® 77.33558 sera délivré, qu'en effet
l'ingtruction de la demande de brasvet doi%t 2tre poursuivie par 1'Ins-
titut National de la FPropristé Industrielle,

PAR CZ3 MOTITS,

Dit 1la société ROUSSEL UCLAF recewable et bien fondée
en son recours,

Zn consequence H

Prononc° l'an*u_aulon de lz déeision du 23 mars 1983
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du Directeur de 1l'Institut National de la Prooriété Indusirielle gui
a rejeté la demande de brevet n° 77.33558,

Dit que le Greffier de cette Cour devra dans les huit
jours notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de récep-

tion le présent arrét tant & la société ROUSSEL UCLAF qu'au Directeur
de 1'Institut Netional de la Propriété Industiriel

EQUR C FIE CERTIFIEL CONFORME

Le Gieffer en Cnef
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