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I- LES FAITS

- 22 juin 1984 : PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE déposent
une demande américaine de brevet.

- 24 Juin 1985 : Sous priorité¢ de la précédente demande, HARVARD COLLEGE

dépose une demande de brevet européen 85.304.490.7 dont

. la revendication 1 est :
"Méthode pour produire un mammifére transgénique autre que
l'étre  humain, présentant une probabilité accrue de
développement de néoplasmes, ladite méthode comprenant
Uinsertion d'une séquence oncogéne activée dans un mammifeére
autre que l'étre humain, au plus tard au stade a huit cellules”

. la revendication 17 est :

"Mammiféere transgénique autre que l'étre humain, dont les
cellules germinales et les cellules somatiques contiennent une
séquence oncogéne activée qui a été insérée soit dans ledit
animal, soit dans un ancétre dudit animal, au plus tard au stade
Q huit cellules, ledit oncogéne étant défini de maniére plus
précise selon l'une quelconque des revendications 3 a 10, au
choix”

. larevendication 18 est :
"Animal faisant l'objet de la revendication 17, appartenant aQ
l'ordre des rongeurs”.

- 14 juillet 1989 : La division d'examen rejette la demande en application des articles
53-b et 83 CBE.

II - LE DROIT

PREMIER PROBLEME (Non brevetabilité des animaux)
L'article 53-b C.B.E. dispose :

"Les brevets européens ne sont pas délivrés pour...

b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés
essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cetie
disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux
produits obtenus par ces procédés”.



La Division remarque, alors :

"Il ne faut pas oublier, lorsque l'on cherche a interpréter l'article 53 b)
CBE, que la terminologie utilisée dans cet article remonte a la Convention
de Strasbourg sur l'unification de certains éléments du droit des brevets
d'invention, qui a été élaborée en 1962, époque a laquelle la question de
breveter des animaux transgéniques était & peine concevable. Pour
interpréter cet article, il est donc nécessaire de tenir compte de ce qu'était a
Vépoque les intentions des auteurs de ladite convention” (point 7.1.1).
"L'article 53 b} CBE précise que les brevets européens ne sont pas délivrés
pour les races animales. Cette disposition est interprétée par la division
d'examen comme visant non. seulement les cas dans lesquels une race
expressément désignée est revendiquée, mais encore tous les cas dans
lesquels une revendication couvre des races” (point 7.1.2).

La Division applique un raisonnement inverse de celui qu'elle a retenu en matiére de
variétés végétales ; :

"Les auteurs de la CBE voulaient que les variétés végérales soient protégées
par un droit de propriété industrielle particulier découlant de la Convention
internationale pour la protection des obtentions végétales”. (point 7.1.3).
"Or, larticle 2 (1) de ladite convention entendait exclure la double
protection... Or, la situation n'est pas la méme en ce qui concerne les
animaux...

L'idée sous-jacente a cette exclusion (des races animales) était que les races
animales ne constituent pas un objet approprié pour une protection par
brevet.

En résumé, les revendications 17 et 18 concernent un objet exclu de la
brevetabilité en vertu de l'article 53 b) CBE et ne sont pas admissibles pour
ce produit” (point 7.1.4).

DEUXIEME PROBLEME (Non brevetabilité pour contrariété aux bonnes moeurs
L'article 53 (a) CBE dispose :

"Les brevets européens ne sont pas délivrés pour :

a) les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire a
l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d'une invention ne
pouvant étre considérée comme telle du seul fair qu'elle est interdite, dans
tous les Etats contractants ou dans l'un ou plusieurs d'entre eux, par une
disposition légale ou réglementaire”.

La Division observe :

"La division d'examen a également examiné les questions d'ordre éthique
que pose la protection par brevet des animaux au regard de l'article 53 a)
CBE, qui prévoit qu'il n'est pas délivré de brevet pour les inventions dont la
mise en oeuvre Sserait contraire a l'ordre public et aux bonnes moeurs”
(point 10.1).
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La Division d'examen retient une conception étroite de la notion d'atteinte & l'ordre public
ou aux bonnes moeurs et, & ce titre, se préoccupe essentiellement du point de savoir si les essais sur
les animaux doivent ou non &ire encouragés et des risques que "des descendants des animaux
transgéniques s'échappent dans la nature et répandent, en s'accouplant, les génes malins
étrangers". ‘

La Division décide :

"La division d'examen conclut que le droit des brevets n'est pas le bon
outil juridique pour régler les problemes qui peuvent se poser, vu les
risques mentionnés au point 10.1. Il n'est donc pas fait application de
I'article 53 a) CBE pour rejetter la présente demande'’ (point 10.3).

Notre propre observation irait plus loin :

"La notion de "bonnes moeurs” est, aujourd'hui, communément regue de
fagon trés étroite correspondant essentiellement a des attitudes, elles-mémes
trés permissives, en matiére de comportements sexuels; le concept juridique
est plus compréhensif : "ensemble de régles morales auxquelles la société
ne permet qu'il soit dérogé par la volonté des parties” (Lexis Larrouse
1980)."Ainsi considérons-nous que la brevetabilité d'invention concernant
des espéces vivantes pourrait étre estimée "contraire aux bonnes moeurs”

- "Ainsi considérons-nous qu'avant la réforme de 1978 qui en traita pour la
premiére fois, les brevets portant sur des obtentions animales auraient pu
étre annulés sur la base des articles 30-4° de la loi de 1844 ou 11 du texte
initial de la loi de 1968 permettant l'élimination des inventions reconnues
contraires aux bonnes moeurs. Et si notre opinion n'a re¢u aucun appui de
la jurisprudence, il nous parazt significatif que les mémes articles 7 -
frangais - et 53 - CBE - excluent de la brevetabilité les inventions contraires
aux bonnes moeurs et les obtentions animales” (JM.Mousseron, Traité des
Brevets, t.1 : L'obtention des brevets, Coll.CEIPI, n.XXX, Litec 1984,
n.415, p.431, note 657 bis et n.436, p.458).

TROISIEME PROBLEME (Brevetabilité du procédé et non brevetabilité du produit)
L'article 64 (2) CBE dispose :

"Si l'objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par
ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé”.

La Division conclut :

"En ce qui concerne la brevetabilité des produits revendiqués, il importe
peu de savoir si le titulaire du brevet peut, grice aux revendications de
_procédés qui couvrent un procédé dont la brevetabilité n'est pas contestée,
bénéficier d'une protection pour l'utilisation par un tiers de ses produits. ..

11 peut trés bien arriver que, au cours d'une procédure de délivrance, un
objet soit considéré comme non brevetable et qu'il soit néanmoins couvert
par les droits conférés par le brevet européen. Si, par exemple, une
demande concerne un procédé brevetable pour l'obtention d'un produit
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connu, une revendication portant sur ce produit ne saurait étre admise, du
fait de l'absence de nouveauté dudit produit; néanmoins, la protection
accordée au procédé couvre également le produit directement obtenu par ce

zn

procédé” (point 8).

QUATRIEME PROBLEME (Description suffisante)

L'article 83 CBE dispose :

"L'invention doit étre exposée dans la demande de brevet européen de fagon
suffisamment claire et compléte pour qu'un homme du métier puisse
lexécuter”.

"L'article 83 CBE traite de la nécessité d'exposer l'invention de maniére
suffisamment claire et compléte et il est important de noter qu'il n'est
satisfait en substance aux conditions énoncées dans cet article que si toute
réalisation de l'invention telle que définie dans la revendication de portée la
plus large peut étre exécutée sur la base de l'exposé de l'invention (décision
T.226/85,J0 1988.336)" (point 11.1).

La Division décide :

"Dans leur texte actuel, les revendications se réferent a des mammiferes
autres que les étres humains, c'est-a-dire non seulement aux souris ou, de
facon plus générale, aux rongeurs, mais encore a n'importe quelle espéce de
mammifére... Monsieur P.Leder, l'un des inventeurs en l'occurence, a
affirmé... qu'il étair trés surprenant d'obtenir des résultats positifs sur la
souris en expliquant pourquoi il pensait qu'il aurait pu échouer. Ceci
montre bien qu'il n'est pas raisonnablement possible d'extrapoler a tous les
mammiféres le succés obtenu avec la souris transgénique... (11.2)... I
s'ensuit que la demande concerne une invention qui n'est pas exposée de
Jagon suffisamment claire et compléte aux termes de l'article 83 CBE"
(point 11.4). '

CINQUIEME PROBLEME (Clarté des revendications)

- L'article 84 CBE dispose :

"Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles
doivent étre claires et concises et se fonder sur la description”.

- La "jurisprudence” de I'0.E.B. a appliqué cette formule (CRT 150/82, JO OEB 1984.309)

dans le passé :

"Il a été reconnu par une CRT que les revendications de produits dans
lesquelles les produits sont définis par leur procédé de fabrication peuvent
étre acceptées a condition que ceux-ci satisfassent aux conditions requises
pour la brevetabilité et que la demande ne contienne aucune autre
information permettant au demandeur de définir le produit de maniére
satisfaisante par rapport 4 sa composition, & sa Structure ou Q& rout autre
parametre pouvant étre testé” .



- La division d'examen décide, alors :

"Puisque dans la présente espéce, les produits revendiqués ne constituent
pas des entités biologiques définissables individuellement, se distinguant
par leurs caractéristiques physiologiques ou morphologiques, il n'est pas
possible de définir les animaux autrement que par leurs procédés
d'obtention” (point 6).

SIXIEME PROBLEME (Modification de la demande)

- L'article 123 (2) CBE dispose :
"Une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut étre
modifié de maniére que son objet s'étende au-deld du contenu de la
demande telle qu'elle a été déposée”.

- La Division remarque :
"Le stade a huit cellules" augquel il est fait référence dans la nouvelle
requéte principale est le "'stade a une cellule' dont il est question dans la

requéte subsidiaire sont tous les deux mentionnés au dernier paragraphe
de la page I de la description (lignes 31 a 33)" (page 2).
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DECISIONS DES DIVISIONS D’EXAMEN ET D’OPPOSITION

Décision de la Division d’examen en date du 14. juillet 1989
(Traduction)

Demandeur : President and Fellows of Harvard College

Référence : Souris oncogéne/HARVARD

Article : 53 b), 83 CBE

Mot—-clé : "Animaux en tant gque tels, objet non brevetable" -

"généralisation des souris aux mammiféres autres gu’humains
{non)"

Sommaire

I. L’article 53 b) CBE exclut les animaux en tant que tels de 1la

protection par brevet, et cela non seulement lorsgu’une race

particuliéere est revendiguée, mais également lorsqu’il s’agit

d’animaux en geénéral.

II. La généralisation & partir de ce gqui a étée effectivement

réalisé ne peut étre admise gue si l‘’on peut raisonnablement

escompter gue les résultats désirés seront obtenus. On ne peut

ralsonnablement escompter gque l’enseignement gul consiste &

ingsérer une séguence oncogeéne activée dang une souris soit

applicable & des animaux avant des systémes immunitaires

totalement différents.

Dispositif

Par la présente, la demande est rejetée en application de
l’article 97 (1) CBE. 1)

1) La présente décision, rendue en premiére instance, est

susceptible de recours en vertu de l‘article 106(1l) CBE.



Exposé des faits et conclusions

1. La demande de brevet européen n° 85 304 490.7, revendiquant la
priorité d’une demande déposée aux Etats-Unis le 22 juin 1984, a

eté déposee le 24 juin 1985.

2. Lors de 1l’examen de la demande, la Division d’examen a soulevé
deux objections de fond, en vertu des articles 53 b) et 83 CBE.
vn vertu de l‘article 53 b), elle a critiqué le fait que les
revendications solent relatives a des animaux en tant gque telsg et
en vertu de l’article 83 CBE, elle a reproche au demandeur
d’avoir indiment étendu par extrapolation aux "animaux
transgéniques eucaryotes autres que les étres humains" le
résultat qui avait effectivement été obtenu, a savoir des souris

transgéniques.

La nouveauté de l’invention n’a jamals été contestée au cours de
l’examen et le demandeur a pu avancer des arguments plausibles

pour montrer l’existence d’une activité inventive (article 56 CBE).

3. Une proceédure orale a eu lieu le 26 juin 1989 ; a cette
occasion, le demandeur a formulé de nouvelles requétes sur
lesquelles il est statué dans la présente décision. Dans ces
nouvelles requétes, les "animaux eucaryotes'" étaient limités aux
"mammiféres autres que les étres humains" et la caractéristique
du procédé figurant dans les revendications principales a été
reformuléa afin de blen souligner la nature microbiologigue de

P invention au sens ou l’entend l’article 53 b) CBE, second

menmbre de phrase.
Requéte principale :

Le texte des revendications 1, 17 et 18 se 1lit comme suit :
e

0

1. Methode pour produire un mamnifére transgénique autre que

l“étre humain, présentant une probabilité accrue de développement

de néoplasmes, ladite méthode comprenant 1/insertion dfune

cquence oncogéne activée dans un mammifére autre que 1’/étre

humain, au plus tard au stade & huit cellules.

RS

et




17. Mammifére transgénique autre que 1l’étre humain, dont les

cellules germinales et les cellules somatigues contiennent une
séquence oncogéne activée gui a été insérée soit dans ledit
animal, soit dans un ancétre dudit animal, au plus tard au stade
a huit cellules, ledit oncogéne étant défini de maniere plﬁs
précise selon l’une guelcongue des revendications 3

a 10, au choix.

18. Animal faisant 1l‘objet de la revendication 17, appartenant a
‘-———"_’_‘-‘—

l1’ordre des rongeurs.

e R e NSO e

Les revendications 2 a 16 se référent toutes directement ou
indirectement a la revendication 1 et concernent des
caractéristiques particuliéres du proceédeé, des plasmides utiles
dans ledit proceéde, et une méthode d’expérimentation. La
revendication 19 se refére a la revendication 17 et concerne un
chromosome. Les revendications 2 a 16 et 19 doivent donc partager
le sort des revendications 1, 17 et 18 gul seront les seules

auxquelles 11 sera fait référence dans les motifs de la présenta
décision.

Requéte subsidiaire :

La requéte subsidiaire ne différe de la requéte principale gue
sur un seul point. Dans les revendications 1 et 17 soumises dans
la requéte principale, 11 est fait référence au "stade a

huit cellules" (derniére ligne de la revendication 1, 4® ligne de
la revendication 17), tandis que dans celles proposées dans la
requéte subsidiaire, 11 est fait reéférence au "stade a une
cellule”, le texte de la derniére partie de la revendication 1 se
lisant par conséequent ainsi : '"au plus tard au stade a

une cellule' et la revendication 17 contenant wne modification
identique.

4. Lors de la procédure orale, la demande a été rejetée en

application de 1l7article 97(1) CBE ensemble les articles 53 b) et
83 CBE.



Motifs de la décision
5. Admissibilité en application de lfarticle 123(2) CBE

Les nouvelles revendications sont admissibles au regard des
dispositions de 1l’article 123(2) CBE. Le "stade a huit cellules"
auquel 11 est fait reéférence dans la nouvelle reguéte principale
et le '"stade a une cellule" dont il est question dans la requéte
subsidiaire sont tous les deux mentionnés au dernier paragraphe
de la page 1 de la description (lignes 31 & 33). L’autre
limitation apportée aux revendications ('"animaux eucaryotes"
limités aux '"mammiféres") est exposée implicitement dans la
demande du fait de la référence qui y est fdite a certaines

espéces et a certailns vertébrés ayant valeur représentative.
6. Clarté (article 84 CBE)

La revendication 17 est rédigée comme une '"revendication de
produit caractérisé par son procedé dfobtention™. Il a été
reconnu par une chambre de re:zours technique que les
revendications de produits dans lesqguelles les produits sont
definls par leur procédé de fabrication peuvent étre acceptées a
condition que ceux-ci satisfassgent aux conditions requises pour
la brevetabilité et gue la demande ne contienne aucune autre
information permettant au demandeur de définir le produit de
maniére satisfaisante par référence a sa composition, a sa
structure ou & tout autre paramétre pouvant étre testé

(cf. décision T 150/82, JO OEB 1984, 309). Puisgue, dans la
presente espéce, les produits revendiqués ne constituent pas des
entités biologiques définissables individuellement, se
distinguant par leurs caractéristiques physiologiques ou
morphologiques, il n’est pas possible de définir les animaux

autrement gue par leur procédeé d’obtention.
7. Considérations relatives & lfarticle 53 b) CBE

Pour défendre sa position, le demandeur falit essentiellement

obuserver Jgue

~ les revendications ne concernent pas une race animale
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~ le procédé revendiqué (gui est utilise également pour définir
les animaux revendiqués en tant que tels) n’est pas
ssentiellement biologligue, et gue
par conséquent, les animaux dont 1l est question dans les
revendications 17 et 18 doivent étre considérés comme un objet
brevetable, car ils sont le prodult d’un procede

microbiologique.
7.1 Races animales

7.1.1 T1 ne faut pas oublier, lorsque 1l’on cherche a interpréter
trarticle 53 b)) CBE, que la terminologie utilisée dans cet
article remonte a la Convention de Strasbourg sur L unification
de certains éleéments du droit des brevets d’/invention, qui a éte
élaborée en 1962, époque a laguelle la question de breveter des
animaux transgéniques etait & peine concevable. Pour interpréter
cel article, 11 est donc nécessairve de tenir compte de ce
qu’etalent & 1’époque les intentions des auteurs de ladite

Convent ion.

7.01.2 LZarticle 53 b) CBE précise gue les brevets européens ne
sont pas delivres pour les races animales. Cette disposition est
interpréatée par la Division d7examen comme visant non seulement
les cas dans lesguels une race expressément désignée est
revendigquee, nals encore tous les cas dans lesquels une

revendication couvre des races.

7.1.3 ¥l est vral par ailleurs qu’une chambre de recours a
interpréte 1/expression "variété végétale* utilisée dans le wémo
viocagranhe coume excaluant de la brevetabilité uniguement les
noantes sous la forme génétiquenent fixee de la variété veégéltale
(decision T 49/82, publidée au JO OEB 1984, 112, confirmée

vty ienronaent par la decision T 320/87, non encore publide).

Pour en arvyiver & celtte conclusion, la chambre de recours sfelsiv
condde sur Ja finalité poursulivie par la disposition en

> A

aquestion @ Les aulteurs de la CBE voulailent que les varidtés

vogetales solent protégées par un droit de propriété indusurieslic
oarticulier découlant de la Conventlon internationale pour 1a

mrotection des obbtentions végétales (Convention UPOV) .

A At dans la CBE, le mot anglais "variety" correspond, selon

Srnoet Sfanimad verety)y ou & fvaridéte (vegobtal

variety)



Or l’article 2(1) de ladite Convention entendait exclure la
double protection. L’interprétation restrictive qui avait ete
donnée par la chambre de 1’exclusion des varietes vegeétales se
justifie donc du fait de la finalité limitee poursuivie par la
disposition de la CBE, gqui ne vise a exclure de la protection par
brevet que les objets susceptibles de béneficier de la protection

des varieéteés végetales.

7.1.4 Or la situation n‘est pas la méme en ce qui concerne les
animaux. L’exclusion des races animales prévue a

l’article 53 b) CBE a eté reprise telle quelle de l’article 2 b)
de la Convention de Strasbourg sur l’unification de certains
eléments du droit des brevets dfinvention, qul a donné aux Etats
contractants la possibilité d’exclure les races animales de la
protection par brevet. L’idée sous-jacente & cette exclusion
était que les races animales ne constituent pas un objet
approprié pour une protection par brevet (Pfanner,
Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts im Rahmen des
Europarats, GRUR Int. 1962, 545, 547).

Par ailleurs, si l’on compare le texte de l’article 53 b) CBE
dans les trois langues officielles, il est évident que, pour ce
gqul concerne les plantes, les auteurs de la Convention ont
utiliseé des désignations identiques dans les trois langues, alors
gue ce n’est pas le cas s’agissant des animaux. Le terme allemand
"Tierarten" (espéces animales) est nettement diffeéerent de
l’expression anglaise "animal varieties" et du francais "races
animales", ce gul montre la encore que l’intention des auteurs de
la Convention n‘était pas d’exclure un groupe particulier

d’animaux, mais plutdt d’exclure les animaux en général.

7.1.5 I1 est donc tout & fait conforme a l‘esprit de 1la
Convention de rejeter non seulement les revendications relatives
4 une race particuliére, mais encore toutes celles concernant une
race animale. Or les revendications 17 et 18 se rapportent
respectivement & "Un mammifére ..." et a un "rongeur", ce qui
fait que tout mammifére ou rongeur particulier posseédant

l’oncogéne en question est couvert par ces revendications.



Ces revendications couvrent en outre les groupes d’animaux
particuliers ayant la méme apparence ou une apparence tres

semblable et donc aussi les groupes d‘animaux formant des races.

7.1.6 Par ailleurs, l’expression "animal variety"* (race animale)
ne constitue pas un critére suffisant pour la démarcation entre
objet brevetable et objet non brevetable. Alors gue la Convention
UPOV donne, notamment dans son article 6, une définition
juridique des variétés végetales gui peut valoir également pour
l’article 53 b) CBE (cf. également deécision T 320/87, point 13},
1l n’existe pas de définition semblable pour les races animales.
En outre, il n’y a pas, dans le langage scientifique,
d’utilisation uniforme de cette expression qui fournisse une base

claire et fiable pour l’application de l‘article 53 b) CBE.

Le demandeur argue du fait qu’il n’est pas difficile pour 1’OEB
de distinguer entre le dépdt de souches de micro-organismes et le
depdt de revendications genérales relatives a des classes de
micro-organismes, et que l‘’on peut etablir un parallele a cet
égard avec des races animales et les animaux en géneral ; cet
argument n’est pas convaincant, car, en l’occurrence, les "races
animales" constituent un eélément clairement exclu, alors que les

dépdts de souches ne le sont pas.

En outre, les souches de micro-organismes et leurs classes
taxinomiques sont bien connues et universellement admises en
biologie, tandis que, comme cela a été souligné plus haut, il

n’‘existe pas de deéfinition satisfaisante et universellement

admise des races animales.

7.1.7 Lors de la procedure orale, le demandeur a proposé une
définition de l’expression "race animale" selcu: laguelle une race
animale doit étre comprise comme étant le résultat d’une simple
sélection d’animaux. Or les revendications 17 et 18 comportent
des caractéristiques de procédé (", soit dans un ancétre dudit
animal") qui concernent une simple sélection d’animaux, a savoir

ceux dans le génome desquels 1l'oncogéne est déja incorpore.

* cf. supra, Ndt



$i donc on appligque la definition ci-dessus aux animaux couverts
par les revendications 17 et 18, il en résulte que les races

animales sont couvertes par ces vevendications

7.1.8 En résume, les revendications 17 et 18 concernent un objet
exclu de la brevetabiliteée en vextu de l’article 53 b) CBE et ne

sont pas admissibles pour ce motif.

7.2 Progédes essentiellement biologigues, procédés

microbiologiques et produits obtenus par ces derniers procédes

7.2.1 Comme cela a ete souligné dans la derw sion T 320/87, au
point 6 des motifs, l’exclusion des procedes "essentiellement
biologiques' doit faire 1’objet d’une interpreétation au sens
strict du terme, et cette guestion doit étre jugée par veéférence
a l’essence de l’invention. L/essence de la présente invention de
procedé est L/insertion d’un oncogéne dans un animal par un moyen
technigque, par exemnple par micro~injection. Il est clair que ce
moyen n’est pas "essentiellement biologigue™ et qu’il n’est donc
pas possible de formuler a l’égard des revendications de procédé
une objection se fondant sur lLfarticle 53 b) de la CBE, premier

menbre de phrase.

7.2.2 I1 importe donc peu de savoir, pour la brevetabilité du
procéde revendigué, 8’11 a un caractére wmicrobiologigue ou non

g
(pour les revendications de produits, of. point 7.2.4 infra)qy {g&%pb$@ﬁw

7.2.3 Lorsgue l'on exanine les revendications de produit ¥/ et @ﬁ%hﬁ&&vg
18, on renargue gue ces revendicatlons mentionnent deux/eétapes 5@%&bm§ﬁ
diffeéerentes d’un procedé, & savuiy 17 étape non biwlogi@u@
mentionnée plus haut au point 7.2.1 et 1 étape de sélection
mentionnée au paragraphe 7.1.7, destinée & étendre lewf
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/

revendications & des générations d7animauvx n/ayant pas fail eux-

ménes 1L7objet de manipulations généltigues. Ces deux /etapes
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sexuée qui est exclusivement biologique ; ces derniers produits
ne sont donc pas concernés par l’article 53 b) CBE, second membre
de phrase. La relation établie artificiellement entre les

deux étapes vise a tourner la disposition d’exclusion contenue
dans l’article 53 b) CBE, premier membre de phrase. On ne peut
pour autant se dispenser d’examiner pour le fond si chaque etape

a ou non un caractére biologique.

7.2.4 Ménme si la Division d’examen acceptait l‘argumentation du
demandeur, c’est-a-dire considérait le procédé comme un tout et
admettait qu’il a un caractére essentiellement non biologique,

les revendications de produit n’en deviendraient pas admissibles

pour autant. En régle génerale, les produits issus d’un procéde

microbiologique peuvent bénéficier d‘une protection en vertu de
l’article 53 b) CBE, second membre de phrase.

Ceci signifie
et it
moins «ue les procedes permettant d’obtenir des varietes

veégetales ou des races animales au sens du premier membre de
phrase de ladite disposition ne doivent pas étre considérés comme
des proceédés microbiclogiques. Ceci semble d‘ailleurs tout a fait
conforme a la terminologie scientifique qui utilise l’expression
"microbiologie" lorsgu’il s’agit de micro-organismes et le terme
"biologie" lorsqu’il est guestion de plantes ou d’animaux, méme
au stade cellulaire. Ni la requéte principale, ni la requéte

subsidiaire ne sont donc adnmissibles.,
8. Considérations relatives a l7article 64(2) CBE

En ce gui concerne la brevetabilité des produits revendiques, il
imporﬁe donc peu de savolr si le titulaire du ..revet peut, gréce
aux revendications de procedé qui couvrent un procédé dont la
brevetabilité n’est pas contestée, béneéficier d’une protection

contre l‘utilisation par un tiers de ces produits.

Les conditions requises pour la brevetabilité sont poseées aux
articles 52, 53, 54, 55, 56 et 57 CBE, tandis que les effets du

brevet européen sont fixes & l’article 63 s. CBE. Ces deux
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ensembles de dispositions sont destinés a

appliqués par des
autorités differentes a des fing diififéeventes

1l convient de ne
pas les confondre. 11 peut trés bien arriver gue, au cours d’une
procédure de délivrance, un objet solt considéré comme non
brevetable et gu’il soit néanmoins couvert par les droits
conféreés par le brevet européen. Si, par exenple, une demande
concerne un procéde brevetable pour l7obtention d’un produit
connu, une revendication portant sur ce prodult ne sauralt étre
admise, du fait de l’absence de nouveauté dudit produit ;
neanmolins, la protection accordee au procedé couvre également le
produit directement obtenu par ce procédé (cf. décision T 248/85,
JO OEB 1986, 261). Ceci vaut également pour les systémes de
brevets qui excluent de la protection les prodults chimigues ou
pharmaceutiques ; une telle excliusion nfaffecte pas la protection
accordee au procédeé, vy compris celle du produit obtenu
directement par ce procédé (cf. article 167(2)a) CBE). Il

appartient donc aux instances comps statuer sur les

actions en contrefagon de trancher la

savolr si les
produits obtenus par mavipulation génétigue seraient couverts par
le brevelt gui serait délivré, et, notamment, daps gualle mesure

une telle protection sfétendralt aux érations futures.

9. Situation existanit da

les pays signataires de la CBE

9.1 Le demandeur s’ast

pavs
protection dfanimaux en tant gue tels est possibl

Legquels la

=, 11 s’agit des
Etats-Unis ou le bhrevel corvespondant n® 4 736 866 o été délivré

le 12 avril 1988, et du Japon et de 1L7australise o0 1l semblerait

L o

gue les auntorités en matieve de breve

5 solaent favorabhles

officiellement a la délivrance de brevets concernant des animaux
pourvu que les autres conditions veguises pour la brevetabilite

solent remplies
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teniy compte
du fait gue dans les pays mentionnés plug




est totalement différente de la Convention sur le brevet
européen. Il n’existe pas, dans les loils sur les brevets des
Etats-Unis, du Japon et de l‘Australie, d’article analogue a
l’article 53 b) CBE.

9.2 A la connaissance de la Division d’examen, il n’existe pas,
dans les pays signataires de la Convention sur le brevet
européen, d’approche uniforme de ce probléme et, jusqu’a présent,
la plupart de ces pays n‘ont pas pris de position juridigue au
sujet de la possibilité d’accorder une protection par brevet pour
des animaux. Il ne semble pas que dans aucun de ces pays, 1l ait
été délivré aprés examen un brevet comportant des revendications

relatives a des animaux en tant gque tels.
10. Considérations relatives a l’article 53 a) CBE

10.1 La Division d’examen a également examiné les guestions
d’ordre éthique que pose la protection par brevet des animaux au
regard de l'article 53 a) CBE, qgul prévoit qu’il n’est pas
délivré de brevets pour les inventions dont la mise en oeuvre
serait contraire a& l’ordre public ou aux bonnes moeurs. L’idée de
breveter les organismes supérieurs a suscité de vives critiques,
fondées sur des arguments d‘’ordre éthique et économique,
notamment aux Etats-Unis oll un moratoire a été instauré pour une
certaine période en ce qui concerne la délivrance de brevets pour
des animaux, ol des débats ont eu lieu au sujet des implications
éthiques, et ol un projet de loi spécial, le "Transgenic Animal
Patent Reform Act", a été soumis a ce sujet a la Chambre des
reprééentants. Cet exemple montre clairement gque, dans les

circonstances actuelles, 1l est nécessaire de prendre en compte

les questions d’ordre éthique.

Au cours de la procedure orale il a été examiné plus

spécifiquement des questions ayant trait

a) au fait qu‘il serait souhaitable que les essais portent sur
des objets autres que les animaux, dans le cas des

expérimentations sur le cancer dont il s‘agit en 1l‘’occurrence,



b) au fait que la présente invention ne vise pas a anéliorer un
caractére spécifique, mals a produlre des tumeurs chez 1’animal

faisant 1l’/objet de l’expérimentation,

c) au fait que les aj

sont considerés comme des obljets,

d) au risque que des descendants des anlunawy Lransgénigues
s’eéchappent dans la nature et yeépandent, en s’accouplant, les

génes maling étrangers, et

e) au probléme que souléeve ce bouleversement radical de

17évolution.

A cet égard, on se reportera au proces-verbal de la procedure
orale gui donne un compte rendu plus détailleé de la discussion de

toutes ces questions.

10.2 Les Directives relatives & 1l/examen pratigqueée a 170ER,

partie C, chapitre IV, 3.1, montrent & la Division d’examen guels
sont les cas oU les bonnes moeurs pourralent 3tre en cause. Elles

e
précisent que le but de Lfarticle 53 a) CBE o dexclure de la

protection conféreée par le brevel lazs inventions susceptibles de

3

provoguer la licence, de troubler L’ordre public ou dfinciter a

des comportements cyriminels ou choguants. Blles mentionnent la

lettre piégeée comme exenple typigue tombant sous le coup de cette

disposition.

10.3 Compte tenu de tout ce qui vient ¢'étre dit, nais aussi

g [ )

W)

etant donné notamnment le it gue

ente inventlion pourrailt

avoir deg effets benéfilques pour Division d/examen

conclut gue le droit des brevels n’est bon outil Juridique

pour regler les probhlémes gul peuvent se poser, va les risgues

mentionnés au point 10.1. Tl n‘e

£
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falt application de

done pas

l7article 53 a) CBE pour rejeter la p e demande.

11. Nécessité suffisanment

claire et com

11.1 Une objection peut &tre formulée & l'encontre de la demande
en vertu de lfarticle 83 CBE. Le demandeuyr a effectud ses

el

expérimentations aved un

i1ooncogéne, Le geéne myc de la souris,



du fait gue c’est une souris qu’il a utilisée comme mammifere
autre que l’étre humain. Or l’invention, telle que divulguee dans
sa portée la plus large, concerne n’importe guel oncogene et
n’importe quel mammifére imaginable. L’article 83 CBE traite de
la nécessité d’exposer l’invention de maniére suffisamment claire
et compléte, et il est important de noter gu’il n’est satisfait
en substance aux conditions énoncées dans cet article que si
toute réalisation de l/invention telle gque définie dans la
revendication de portée la plus large peut étre exécutée sur la

base de l’exposé de 1l’invention (décision T 226/85, JO 1988,
336) .

Dans la méme décision, 11 est preécisé en outre :

"S’agissant d’apprécier si l‘invention est exposée de maniére
suffisamment claire et compléte, il convient d’admettre les
tatonnements dans une mesure raisonnable lorsgqu’il s’agit d’un
domaine inexploré. Toutefolis, 1l’homme du métier doit pouvoir
disposer d’indications adéquates, tirées de la description ou de
ses propres connaissances générales, qui le conduiront
nécessairement et directement au succeées par le biais d2
l’évaluation des échecs initialement rencontrés ou encore par le

biais d’un taux acceptable de probabilité statistique dans le cas

d’expériences aléatoires".

11.2 Dans leur texte actuel, les revendications se réeférent a des
mammiféres autres que les étres humains, c¢’est-a-dire non
seulement aux souris ou, de fag¢on plus générale, aux rongeurs,
mais encore a n’importe quelle espéce de mammiféres, tels que les
singes anthropoides ou les éléphants, animaux qui présentent un
nombre de génes extrémement différent et des systémes
immunitaires différemnent développés. M. Philip Leder, 1l’un des
inventeurs en l’occurrence, a affirmé, au point 9 de 1la
téclaration qu’il a produite le 29 décembre auprés de
1/USPTO pour démontrer l’existence d’une activiteé inventive,
qu’il était trés surprenant d’obtenir des résultats positifs sur
la souris, en expliquant pourquoi il pensait qu’il aurait pu
échouer. Ceci montre bien qu’il n’est pas raisonnablement
possible d’extrapoler a tous les mammiféres le succés obtenu avec
la souris transgénique. La Division d’examen considére donc que
les principes énonceés dans la décision T 226/85 s‘appliquent
clairement.



Il est donc impossible de croire que 1 homme du metier serait en
mesure d’appliquer avec succés l’enseignement specifigue de la
présente demande a toutes les espéces de nammiferes, en utilisant
n’importe guelle sorte d’oncogénes et de promoteurs connus, sans
avolr a faire preuve d‘activite inventive ni devolr se livrer a
une somme déralsonnable d’expérimentations. Les animaux gul ont
ete utilises dans le cadre de 17eétat antérieur de la technique
etaient principalenent des souris et 1l’on ne trouve dans la
description aucune indication sur la maniere dfobtenir des

résultats satisfaisants avec d’autres mammiféres.

11.3 A cet égard, le demandeur reitére trois déclarations

(cf. procés-verbal de la procédure orale) qui, d’aprés lul, se
fonderaient sur plusieurs documents produité a l’appuil de sa
lettre du 13 juin 1989. La plus importante d’entre elles est que
des animaux transgéniques autres gue des souris peuvent étre et
ont éte produits. Toutefois, une analyse de ces documents montre
qu’il n’existe pas de document, méme publie aprés la date de
priorite ou de dépdt, décrivant 1l’/insertion d’oncogéenes dans des

animaux autres que des souris et des lapins.

11.4 Il s‘ensuit gque la demande concerne une invention qui n’est
pas exposée de fagon suffisamment claire et compléte aux ternmes
de l‘’article 83 CBE. A cet égard, la Division dfexamen estime gque
s1 les revendications 1 et 17 s‘appliguaient aux rongeurs plutdt
gqu’aux mammiféres autres que les étres humains, cecil ne

reviendrailt pas a etendre indliment l’objet de la demande.

11.5 Le demandeur s’appuie par ailleurs sur la deécision T 292/85
(publiée dans le JO OEB 7/1989), dans laguelle 1l est précise
gu’‘une invention est exposdée de maniére suffisante s’il est
indiqueé clairement au moins un mode de realisation perwmettant a
l1’homme du meétier d’executer 1’/ invention et ou il est affirme en
outre‘qu'il n’‘est pas neécessalre gue l’expose comprenne des
indications particuliéres sur la maniére d’obtenir toutes les
variantes possibles d‘un élément couvertes par la definition
fonctionnelle. Le sens de l'expression 'variantes d’un élément"

est précise au point 3.L.5 des motifs

de ladite décision par
réeférence a certaines "variantes particuliéres d’un élément de
1l’invention, défini en termes de fonction', mais, dans la méme

phrase, il est affirmeé gque peu importe que lesdites variantes ne
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solent pas disponibles, du moment, et du moment seulement gue
"]l ’homme du métier connait, grace & l’exposé de 1’invention ou
aux connaissances genérales communes dans son domaine technique,

des variantes appropriées ..."

Toutefois, comme cela a déja été souligné au point 11.2,
l’expression "mammiféres non rongeurs" désigne des animaux
appartenant a des ordres autres que celul des rongeurs (c.-a-d.
des carnivores et des primates) et couvre donc des animaux
présentant des caractéres physiologigues différents (par exemple,
des différences au niveau du systéme immunitaire). Ces animaux ne
peuvent par conséguent étre définis simplement comme des
"variantes particuliéres d‘un élément de l’invention, défini en
termes de fonction®. Il convient donc de considérer gue la
transposition a ces animaux de ce qui a été exposé au suiet de la

gsouris comporte une part importante d’incertitude.

Du reste, méme si, dans la présente espéce, 17on considérait les
mammiféres non rongeurs comme des "variantes particuliéres d’un
élément de l’invention, défini en termes de fonction", il n’en
demeurerait pas moins qu’il n’existe toujours pas d’autres
"variantes" appropriées coniues, comme cela a été souligné au
point 11.3.

L’enseignement de la décision T 292/85 n’est donc pas applicable

a4 la présente espéce.

11.6 Le demandeur est prié de se reporter au passage des
Directives (C-III, 6.4) se rapportant & l’article 84 CBE (dans
lequel i1 est exigé gue les revendications se fondent sur la
description). Comme il a été signalé au second paragraphe de ce
point 6.4, les objections indiquées ci~dessus auralent pu
€galement étre soulevées au titre de lfarticle 84 CBE. On se
reportera tout particuliérement & l’alinéa a) du point 6.4 qui
fournit un exemple concernant les plants et considére comme

inacceptable une généralisation du type de celle demandée en
l’espéce.



