PARTS 24 SEPTEMBRE 1984
AFF.ROUSSEL UCLAF c. INPI
BREVET 79.16892

(inédit) DOSSIERS BREVETS 1984.v.3

GUIDE DE LECTURE

-~ REJET ADMINISTRATIF - LOI APPLICABLE *%




I - LES FAITS

ROUSSEL UCLAF dépose une demande de brevet portant sur
un "procédé de lutte contre les parasites des animaux
a sang chaud."

- 29 Juin 1979

o0

ILes revendications 1 & 6 et 9 portent sur un procédé e
lutte moyennant certaines modalités d'application.

H

Ter Juillet 1979

Entrée en vigueur de la Iei du 13 Juillet 1978.

- 23 Mars 1983 Ie Directeur de 1'INPI rejette les revendications 1 a 6

et 9.

oo

- 22 Avril 1983 : ROUSEEL UCLAF forme un recours en annulation de la
décision.

3

24 Septembre 1983 La Cour d*Appel de Paris annule la décision du Directeur

de 1'INPI sans ordomner pour autant la délivrance.

1)

1T - 1LE DROIT

A ~ LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties -

a) Le demandeur en annulation (ROUSSEL UCLAF)

prétend que la demande de brevet déposée avant mais instruite aprés 1l'entrée en
vigueur de la Loi de 1968 modifiée ne peut pas &tre rejetée selon cette Loi modifide méme
si la condition sanctionnée par le rejet existait déja sous le régime ancien.

b) Ie défendeur en annulation (I.N.P.I.)

prétend que la demande de brevet déposée avant mais instruite apres 1'entrée en
vigueur de la Loi de 1968 modifide peut &tre rejetée selon cette Loi modifiée dés lors que
la condition sanctionnée par le rejet existait déja sous le régime ancien.

2°) Enoncé du probléme

Une demande de brevet déposée avant et instruite aprés 1'entrée en vigueur de
la Loi de 1968 modifide peut—elle &tre rejetée selon cette Loi modifiée si la condition
sanctionnée par le rejet existait déja sous le régime ancien ?




B -~ LA SOLUTION

4°) Enoncé de la solution

"Considérant en effet qu'en vertu de l'article 45 de la Lot du

183 Juillet 1978, la demande de brevet en cause reste soumise en

ce qui concerne la brevetabilité de l'invention aux régles de la
Lot du & Janvier 1968 non modifiée ; que le rejet de cette demande
de brevet pour défaut de brevetabilité étant nécessairement et
dirvectement fonction de ces régles, seules celles~ci sont applica-
bles pour apprécier l'étenduc du pouvoir de rejet du Directeur de

l'I.N.P.I.".

2°) Commentaire de la solution

La Cour de Paris doit traiter un délicat probléme de conflit de Loi dans le
temps provenant de la difficile conciliation entre les mesures transitoires énoncées
par la Ioi du 13 Juillet 1978, elle-méme :

"En vertu de l'article 45 de la Lot du 13 Juillet 1978, la
demande de brevet reste soumise aux régles applicables d la

date de son dérdt, c'est-a-dire, d celles de la Lot du 2 Janvier
1968 en ce qui concerne la brevetabilité de l'invention décrite
et revendiquée alors que la Lot du 13 Juillet 1978 doit s'appli=
quer 4 l'instruction de cette demande de brevet".

ROUSSEL UCLAF faisait valoir le souci de maintien du champ d'application en
matiére de brevetabilité de la Loi ancienne. L'INPI faisait prévaloir le souci d'exten=
sion du champ dfapplication de 1'instruction selon la ILoi nouvelle.

ILa Cour a choisi la premiere attitude. Au plan des principes, aucune des
deux théses ne s'imposait de maniére nécessaire. La Cour a toutefois, eu la sagesse
de retenir une solution qui évite d'avoir a camparer avec un grand souci de précision
des conditions de brevetabilité formulées par des textes différents. La sclution doit
&tre approuvée.
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PARTIER EN CAUSE

La société anonyme RO USSBL UCLAP
dont le sidge social est & Paris (7&me) 35
boulevard des Invalides,

Requérante,
‘Représentée par Maitre MATHELY avocat

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du
délibéré : '

Président . s Monsieur BODEVIN

Congseillers : Monsieur ROBIQUET
Madame ROSNEL

GREFFISR =
Monsieur Pierre DUPONT

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 I984

ARRTT :

- contradic toire - c o )

- prononcé publiquement par Monsieur ROBIQUET
Conseiller -~ signé par Monsieur le Président
BODEVIN et par Monsisur Pierre DUFONT Gref-
fier,




LA COUR,

Statuant sur le recours formé le 22 avril I983 p;f la
société ROUSSEL UCLAF en annulation de la décision du 23 mars 1983 du
Directeur de 1'Institut National de la Propriété Industrielle qui a
rejeté les revendications 1 & 6 et 9 de la demande de brevet d'inven-
tion n® 79.16892.

Falts et procédure-~

La société ROUSSEL UCLAF a déposé le 29 juin I979 &
1'Institut National de la Propriété Industrielle cette demande de bre-
vet d'invention intitulée " Procédé de lutte contre les parasites des
" animgux & sang chaud ".

N La revendication 1 concerne un " Procédé de lutte contre|N
" les parasites des animaux & sang chaud, caractérisé en ce que 1l'on
" applique sur une partie seulement de la surface du corps de 1l'animgl
" et de préférence sur une partie de 1'épine dorsale, une composition
" contepant, dans un véhicule approprié pertiettant le passage de la

" barridre cutané?, au moins un produit répondaptta la forme Jso..". h

Les revendications 2 & 6 sont des revendications dépen-
dantes visant certains parasites & combattre, certaines compositions
gpéeifiques et certaines modalités d'applications

La revendication 9 porte sur 1l'utilisation comme agents
de lutte contre:1lss parasites des animaux & sang chaud des produits
de la formule I définie & la revendication 1, agisasnt par voie géné-
rale, lorsqu'ils sont appliqués comme indiqué dans ladite revendica~-
tion 1.

. Aprés échange de correspondances, le Directeur de 1'Ins-—
tit National de la Propriété Industrielle a rejetéd ces revendications
par décision du 23 mars 1983.

‘ROUSSEL UCLAF demande & la Cour de prononcer 1l'annula-
tion de cette décision et de dire que le brevet n° 79.16892 sera dé- .
livrée - - : ' . =4

Discussion-

Congid érant que la requérante soutient d'abord qu'en
vertu de 1'article 45 de la loi du 13 juillet I978, la demande de bre- %
vet en cause est soumise & la loi du 2 janvier I968 modifiée en ce qui
concerne d'une part les régles de la brevetabilité et d'autre part

la détermination du pouvoir de rejet du Directeur de 1'Institut Natiod
nal de la Fropriété Industrielle pour des causes tenant au défaut de
brevetabilité et que l'article 16-5° de cette loi du 2 janvier 1978
ne donnetau Directeur de 1'Institut National de la Propriété Indus-
trielle le pouvoir de rejeter une demande de brevet pour défaut de
caractére industriel en application de 1l'article 7-1° de ladite loi,

Das o/o

Qu'en conséquence, le Directeur de 1'Institut National
de la Propriété Industrielle n'avait pas le pouvoir de rejeter la
demande de brevet,

2&me page , .
Or considérant qu’il est constant que cette demande de
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brevet a été déposée le 29 juin 1979, c'est~h-dire avant 1l'entrée en
vigueur le ler juillet I979 de la loi du 13 juillet 1978 mais qu'el-
le n'avait pas fait 1'objet ce ler juillet I979 de 1'établissement
du premier awvks documentaire, '

Considérant qu'il en résulte qu'en vertu de l'article
45 de la loi du 13 Julllet 1978, la 'demande de brevet reste soumise
aux régles applicables & la date de son dépdt, c'est—i~dire & celles
de la loi du 2 janvier 1968, en ce qui concerne la brevetabilité de
1'invention décrite et revendiquée alors que la loi du 13 juillet
I978 doit s'appliquer & l'instruction de cette demagnde de brevet,

Considérant que dans les motifs de sa décision de re-
jet, le Directeur de 1l'Institut National de :1a Propriété Industrielle
ne conteste pas que les critdres de brevetabilité applicables sont

.ceux définis par la loi du 2 janvier I968 mais soutient que les re-

vendicationg litigieuses constituaient des méthodes de traitement

. thérapeutique dont la non brevetabilité était déja prévue par cette

loi en son article 7 alinéa ler comme ne présentant pas un caractére

. industriel définl par la production de biens ou de résultats techni-

ques, que de telles méthodes s'analysent comme des " principes ou
" conceptions théoriques " ou des " méthodes de caractdre abstrait "
au seng des 1°-et 3% de cet article 75 que si le Directeur de 1'Ins-
titut National de la Propriété Industrielle ne conteste pas que la

‘loi du 2 Janvier 1968 ne lui conferait pas le pouvoir de rejeter une

demande de brevet dont l'objet ne satisfaisait pas aux prescriptlons
" de - l'article 7 en son alinéa 1 et son'l®, il alldgue qu'il n'en est
pas de méme pour les demandes de brevet tombant manifestement dans
le champ de 1l'article 7-3°,

3 Mais considérant que le 3° de 1l'erticle 7 de la loi du
2 janvier I968 ne peut trouver application en 1'espéce car il concer-
"ne desbeuvres de l'esprit qui ne sont industrielles ni dans leur ob-
jet ni dans leur application, que la décision de rejet alléguant que
l'invention en cause est dépourvue d'application industrielle, cetfe

.invention ne pourrait étre visée que par le 1° de cet article 7 qui

concerne " les principes,découvertes et conceptions théoriques ou pu-

- " rementedentifiques " c'ested~dire des découvertes abstraites, in-

dustrielles en leur objet mais non susceptibles d'application indus-
trielle, ! |

Considérant que le Directeur de 1'Institut National de
la Propriété Industrielle soutient qu'en tout état de cause le rejet
d'une demande de brevet étant un acte de l'instruction de celle-ci,
1'étendue de son pouvoir de rejet doit &tre déterminée en application
de 1'article 45 de 1g loi du 13 juillet I978, par la loi du 2 jan-

"vier 1968 telle que modifiée qui prévoit en son article 16-5° qu'est

rejetée en tout ou partie toute demande de brevet dont Idbjet ne peufj
magnifestement &tre considéré comme une invention susceptible d'appli-

" cation industrielle au sens de llarticle 6 §4 lequel dispose que ne

sont pas considérées comme des inventions industrielles les méthodes

‘de traitement chirurgical ou'therapeutique du corps humain et animal,

que cet article 6 §4 nouveau n aaoute pas a4 l'article 7 ancien mais
est couvert par lud,,

Meis considérant que ces arguments ne peuvent 8tre re-
tenus,

, Considérant en effet qh'en vertu de 1l'article 45 de 1la
loi du 13 juillet 1978, la ddmande de brevet en cause reste soumise
en ce qui concerne la brevetabilité de l'invention aux régles de la
loi du 2 janvier I968 non modifiée, que le rejet de cette demande de
brevet pour défaut de brevetabilité dtant nécessairement et directe-
ment fonction de ces régles, seules celles-ci sont arplicables pour
apprécier 1'étendue du pouvoir de rejet du Directeur de 1'Institu-t
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National ‘de la Propriété Industrielle,

t

Or considérant que l'article 16 de la loi du 2 janvier
1968 non modifide dispose seulement en son 5° qu'est rejetée toute
demgnde de brevet " dont l'objet est mgnifestement dépourvu de carac-~
" tdre industriel ayhens de l'article 7 tel que limité par les ali-
" néas 2° et 3° dudit article ",

Considérant que ces alinéas 2° et 3° ne concernant pas
1'invention en cause qul n'aurait pu étre visée que par 1l'alinéa 1°
dudit article 7, il en résulte gue 1le Directeur de 1'Institut Natio=
nal de la Propriété Industrielle n'avait pas le pouvoir de rejeter
la demande de brevet en ses revendications 1litigieuses pour défaut

de caractdre industriel, ) '

- Considérant que la socléte ROUSSEL UCLAF soutient en-
sulte que sa demande de brevet ne revendique pas une découverte abe-
Btraite mais un procédé qui a une application industrielle et qu'il
ne peut étre prétendu que son défaut de bregetabilité serait manifes-
te, que pour ces raisons encore le Directeur de 1'Institut National
de la Propriété Industrielle n'avait: Jpas 1le pouvoir de prendre la dé-
cis ion attaquée,

t Considérant que le Directeur de lllnstitut National de
lq Propriété Industrielle alldgue que les revendications litigieuses
sont relatives & un procédé qui consiste & appliquer au corps animagl
une substance chimique entrafnant 1'élimination de parasites causes
de malgdies'diverses et qui s'analyse :donc comme constituant manifes-
tement une méthode de traitement thérapeutique du corps animal, que
de plus la revendication 3 précise que lg composition utilisée est
présentée sous forme de composition vétérinaire et donc d'un médica-
ment au sexs de 1l'article L 5II du code de la Santé Publique,

Mais considérant que 1'invention revendiquée ne se bor
ne pas a formuler des principes abstraits, qu'elle en fait une applid
cation concréte et pratique,

Congidérant que la requérante alldgue que cette inven=
tion ne constitue pas une méthode de traitement Ethérapeutique mais
un procédé applicable industriellement, qu'en effet ce procédé se gi-
‘tue dans le domaine hygidénique car il permet, en détruisant leurs
Parasites, d'améliorer les conditions d'élevage et la croissance des
animaux, t

Considérant qu'en tout état de cause, il ne peut &tre
doutenu que 1l'invention revendiquée serait " manifestement " dénuée
de tout caracteére industriel,

Or considérant que l'artlcle 16-5° de la loi du 2 Jan-
‘vier I968 non modifide dispose que la demande de brevet ne peut &tre
re jetée que lorsque son objet " est manifestement dépourvu de carac-
" tére industriel " et qu'il y a d'ailleurs lieu d'observer que l'ar-
ticle 16-5° de cette loi telle que modifiée par celle du 13 juillet
1978 subordonne dgalement le rejet & l'absence manifeste de caractée-~
re industriellR, _ )

Considérant qu'il en résulte que, pour cette raison
encore, le Directeur de 1'Institut National de la Propriété Indus-

trielle n'avait pas le pouvoir de prendre la déeision attaquég,
, :

Considérant qu'il s'ensuit que cette décision doit &trd
annulée, ' '

Congsidérant en revanche qu'id n'appartient pas & la
Cour de dire que le brevet n°® ¥9.16892 sera délivré; qu'en effet,
1'instruction de la demande de brevet et notamment de ges « = = = -~




revendications litigieuses doit &tre poursuivie par 1'Institut Natio-
nal de la Propriété Industrielle,

PAR CES MOTIFS,

Dit 1a société ROUSSEL UCLAF recevable et bien fondée
en son recours en annulation,v_“_h‘_

- En conséquence :

Prononce 1l'annulation de la déecision du 23 mars I983
du Directeur de 1'Institut National de la Propriété Industrielle qui
a rejeté les revendications 1 2 6 et 9 de la demande de brevet d'in=-
vention n? 79~ 16892,

Dit que le Greffier de cette Cour devra dans les huit
Jjours notifier par lettre recommandée avec demande 4d'avis de récep-
tion le présent arrét tant & la société ROUSSEL UCLAF qu'au Directeur
del*Institut National de la Propri&té Industrielles
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