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- 22 juin 1984 : PRESIDENT AND FELLOWS OF H A R V A R D COLLEGE déposent 
une demande américaine de brevet. 

- 24 Juin 1985 : Sous priorité de la précédente demande, H A R V A R D COLLEGE 
dépose une demande de brevet européen 85.304.490.7 dont 
. la revendication 1 est : 

"Méthode pour produire un mammifère transgénique autre que 
l'être humain, présentant une probabilité accrue de 
développement de néoplasmes, ladite méthode comprenant 
l'insertion d'une séquence oncogène activée dans un mammifère 
autre que l'être humain, au plus tard au stade à huit cellules" 

. la revendication 17 est : 
"Mammifère transgénique autre que l'être humain, dont les 
cellules germinales et les cellules somatiques contiennent une 
séquence oncogène activée qui a été insérée soit dans ledit 
animal, soit dans un ancêtre dudit animal, au plus tard au stade 
à huit cellules, ledit oncogène étant défini de manière plus 
précise selon l'une quelconque des revendications 3 à 10, au 
choix" 

. la revendication 18 est : 
"Animal faisant l'objet de la revendication 17, appartenant à 
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, cette 
disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux 
produits obtenus par ces procédés". 
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La Division remarque, alors : 

"// ne faut pas oublier, lorsque l'on cherche à interpréter l'article 53 b) 
CBE, que la terminologie utilisée dans cet article remonte à la Convention 
de Strasbourg sur l'urtification de certains éléments du droit des brevets 
d'invention, qui a été élaborée en 1962, époque à laquelle la question de 
breveter des animaux transgéniques était à peine concevable. Pour 
interpréter cet article, il est donc nécessaire de tenir compte de ce qu'était à 
l'époque les intentions des auteurs de ladite convention" (point 7. U ) . 
"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 matière de 
variétés végétales : 

"Les auteurs de la CBE voulaient que les variétés végétales soient protégées 
par un droit de propriété industrieile particulier découlant de la Convention 
internationale pour la protection des obtentions végétales", (point 7.1.3). 
"Or, l'article 2 (1) de ladite convention entendait exclure la double 
protection... Or, la situation n'est pas la même en ce qui concerne les 
animaux... 
L'idée sous-jacente à 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 à 
l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d'une invention ne 
pouvant être considérée comme telle du seul fait 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 serait contraire à 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 à l'ordre public 

ou aux bonnes moeurs et, à ce titre, se préoccupe essentiellement du point de savoir si les essais sur 
les animaux doivent ou non être encouragés et des risques que "des descendants des animaux 
transgéniques s'échappent dans la nature et répandent, en s'accouplant, les gènes 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 problèmes qui peuvent se poser, vu les 
risques mentionnés au point 10.1. Il n'est donc pas fait application de 
l'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 reçue de 
façon très étroite correspondant essentiellement à des attitudes, elles-mêmes 
très permissives, en matière de comportements sexuels; le concept juridique 
est plus compréhensif : "ensemble de règles morales auxquelles la société 
ne permet qu'il soit dérogé par la volonté des parties" (Lexis Larrouse 
1980). "Ami/ considérons-nous que la brevetabilité d'invention concernant 
des espèces vivantes pourrait être estimée "contraire aux bonnes moeurs" . 

- "Ainsi considérons-nous qu'avant la réforme de 1978 qui en traita pour la 
première fois, les brevets portant sur des obtentions animales auraient pu 
être 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 reçu aucun appui de 
la jurisprudence, il nous paraît significatif que les mêmes articles 7 -
français - et 53 - CBE - excluent de la brevetabilité les inventions contraires 
aux bonnes moeurs et les obtentions animales" (JM.Mousseron, Traité des 
Brevets, t.l : L'obtention des brevets, CoU.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 : 

"5/ 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, grâce 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... 
Il peut très 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 être admise, du 
fait de l'absence de nouveauté dudit produit; néanmoins, la protection 
accordée au procédé couvre également le produit directement obtenu par ce 
procédé" (point 8). . 

QUATRIEME PROBLEME (Description suffisante) 

L'article 83 CBE dispose : 

"L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon 
suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse 
l'exécuter". 

"L'article 83 CBE traite de la nécessité d'exposer l'invention de manière 
suffisamment claire et complète 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 être exécutée sur la base de l'exposé de l'invention (décision 
T.226/85,JO 1988.336)" (pomU.l). 

La Division décide : ' 

"Dans leur texte actuel, les revendications se réfèrent à des mammifères 
autres que les êtres humains, c'est-à-dire non seulement aux souris ou, de 
façon plus générale, aux rongeurs, mais encore à n'importe quelle espèce de 
mammifère... Monsieur P.Leder, l'un des inventeurs en l'occurence, a 
affirmé... qu'il était très 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 à tous les 
mammifères le succès obtenu avec la souris transgénique... (11.2)... Il 
s'ensuit que la demande concerne une invention qui n'est pas exposée de 
façon suffisamment claire et complète 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 être claires et concises et se fonder sur la description". 

- La "jurisprudence" de l'O.E.B. a appliqué cette formule (CRT 150/82, JO OEB 1984.309) 
dans le passé : 

"// a été reconnu par une CRT que les revendications de produits dans 
lesquelles les produits sont définis par leur procédé de fabrication peuvent 
être acceptées à 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 manière 
satisfaisante par rapport à sa composition, à sa structure ou à tout autre 
paramètre pouvant être testé" . 
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- La division d'examen décide, alors : 

"Puisque dans la présente espèce, 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 (Modifieation de la demande) 

L'article 123 (2) CBE dispose : 

"Une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut être 
modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la 
demande telle qu'elle a été déposée". 

La Division remarque : 

"Le stade à huit cellules" auquel il est fait référence dans la nouvelle 
requête principale est le "stade à une cellule" dont il est question tbins la 
requête subsidiaire sont tous les deux mentionnés au dernier paragraphe 
de la page 1 de la description (lignes 31 à 33)" (page 2). 
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DECISIONS DES DIVISIONS D'EXAMEN ET D'OPPOSITION 

Décision de l a D i v i s i o n d^examen en d a t e du 14. j u i l l e t 1 9 8 ^ 
( T r a d u c t i o n ) 

Demandeur : Président and F e l l o w s o f H a r v a r d Collège 
Référence : S o u r i s oncogène/HARVARD 
A r t i c l e : 53 b ) , 83 CBE 

Mot-clé : "Animaux en t a n t que t e l s , o b j e t non b r e v e t a b l e " -
"généralisation d e s s o u r i s aux mammifères a u t r e s q n ' h u m a i n s 
( n o n ) " 

Sommaire 

I . L ' a r t i c l e 53 b) CBE e x c l u t l e s animaux en t a n t que t e l s de l a 
p r o t e c t i o n p a r b r e v e t , e t c e l a non s e u l e m e n t l o r s q u ' u n e r a c e 
particulière e s t revendiquée, m a i s éqalement l o r s q u ' i l s ' a g i t  
d'animaux en général. 

I I . La généralisation à p a r t i r de c e g u i a été e f f e c t i v e m e n t 
réalisé ne p e u t être a d m i s e que s i l ' o n p e u t r a i s o n n a b l e m e n t  
e s c o m p t e r que l e s résultats désirés s e r o n t o b t e n u s . On ne p e u t 
r a i s o n n a b l e m e n t e s c o m p t e r gue l ' e n s e i g n e m e n t q u i c o n s i s t e à 
insérer une séquence oncogène activée dans une s o u r i s s o i t 
a p p l i c a b l e à d e s animaux a v a n t des systèmes i m m u n i t a i r e s  
t o t a l e m e n t différents. 

D i s p o s i t i f 

P a r l a présente, l a demande e s t rejetée en a p p l i c a t i o n de 
l ' a r t i c l e 97 (1) CBE. 1) 

1) La présente décision, rendue en première i n s t a n c e , e s t 
s u s c e p t i b l e de r e c o u r s en v e r t u de l ' a r t i c l e 106(1) CBE. 
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Exposé d e s f a i t s e t c o n c l u s i o n s 

1. L a demande de b r e v e t européen n° 85 304 490.7, r e v e n d i q u a n t l a 
priorité d'une demande déposée aux E t a t s - U n i s l e 22 j u i n 1984, a 
été déposée l e 24 j u i n 1985. 

2. L o r s de l'examen de l a demande, l a D i v i s i o n d'examen a soulevé 
deux o b j e c t i o n s de f o n d , en v e r t u des a r t i c l e s 53 b) e t 83 CBE. 
En v e r t u de l ' a r t i c l e 53 b ) , e l l e a critiqué l e f a i t que l e s 
r e v e n d i c a t i o n s s o i e n t r e l a t i v e s à des animaux en t a n t que t e l s e t 
en v e r t u de l ' a r t i c l e 83 CBE, e l l e a reproché au demandeur 
d ' a v o i r indûment étendu p a r e x t r a p o l a t i o n aux "animaux 
transgéniques e u c a r y o t e s a u t r e s que l e s êtres h u m a i n s " l e 
résultat q u i a v a i t e f f e c t i v e m e n t été o b t e n u , à s a v o i r d e s s o u r i s 
transgéniques, 

La nouveauté de l ' i n v e n t i o n n'a j a m a i s été contestée au c o u r s de 
l'exëimen e t l e demandeur a pu a v a n c e r des arguments p l a u s i b l e s 
p o u r m o n t r e r l ' e x i s t e n c e d'une activité i n v e n t i v e ( a r t i c l e 56 CBE) 

3. Une procédure o r a l e a eu l i e u l e 26 j u i n 1989 ; à c e t t e 
o c c a s i o n , l e demandeur a formulé de n o u v e l l e s requêtes s u r 
l e s q u e l l e s i l e s t statué dan s l a présente décision. Dans c e s 
n o u v e l l e s requêtes, l e s ' " a n i m a u x e u c a r y o t e s " étaient limités aux 
"mammifères a u t r e s que l e s êtres humains" e t l a caractéristique 
du procédé f i g u r a n t dans l e s r e v e n d i c a t i o n s p r i n c i p a l e s a été 
.!-:>formulée. a f i n de b i e n s o u l i g n e r l a n a t u r e m i c r o b i o l o g i q u e de 
l ' i n v e n t i o n au s e n s où 1 ' e n t e n d 1 ' a r t i c l e 53 b) CBE, s e c o n d 
membre de p h r a s e . 

Requête p r i n c i p a l e : 

Le t e x t e des r e v e n d i c a t i o n s 1, 17 e t 18 se l i t comme s u i t : 

1. Métliode pour p r o d u i r e un mammifère transgénique a u t r e que 
l'être humain, présentant une probabilité a c c r u e de développement 
de néoplasmes, ].adite méthode comprenant l ' i n s e r t i o n d'une 
séquence oncogène activée dans un mammifère a u t r e que l'être 
humain, au p l u s t a r d au s t a d e à h u i t c e l l u l e s . 
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17. Mammifère transgénique a u t r e que l'être humain, d o n t l e s 
c e l l u l e s g e r m i n a l e s e t l e s c e l l u l e s s o m a t i q u e s c o n t i e n n e n t une 
séquence oncogène activée q u i a été insérée s o i t d ans l e d i t 
a n i m a l , s o i t dans un ancêtre d u d i t a n i m a l , au p l u s t a r d au s t a d e 
à h u i t c e l l u l e s , l e d i t oncogène étant défini de înanière p l u s 
précise s e l o n l ' u n e q u e l c o n q u e d e s r e v e n d i c a t i o n s 3 
à 10, au c h o i x . 

18. Anima_l f a i s a n t l ' o b j e t de l a r e v e n d i c a t i o n 17, a p p a r t e n a n t à 
l ' o r d r e d e s r o n g e u r s . imwiiss«»*.-. 

„ ^^^^î^k^?!à 

L e s r e v e n d i c a t i o n s 2 à 16 se réfèrent t o u t e s d i r e c t e m e n t ou 
i n d i r e c t e m e n t à l a r e v e n d i c a t i o n 1 e t c o n c e r n e n t des 
caractéristiques particulières du procédé, des P l a s m i d e s u t i l e s 
dans l e d i t procédé, e t une méthode d'expérimentation. La 
r e v e n d i c a t i o n 19 s e réfère à l a r e v e n d i c a t i o n 17 e t c o n c e r n e un 
chromosome. L e s r e v e n d i c a t i o n s 2 à 16 e t 19 d o i v e n t donc p a r t a g e r 
l e s o r t des r e v e n d i c a t i o n s 1, 17 e t 18 q u i s e r o n t l e s s e u l e s 
a u x q u e l l e s i l s e r a f a i t référence dans l e s m o t i f s de l a présente 
décision. 

Requête s u b s i d i a i r e : 

La requête s u b s i d i a i r e ne diffère de l a requête p r i n c i p a l e que 
s u r un s e u l p o i n t . Dans l e s r e v e n d i c a t i o n s 1 e t 17 s o u m i s e s dans 
l a requête p r i n c i p a l e , i l e s t f a i t référence au " s t a d e à 
h u i t c e l l u l e s " (dernière l i g n e de l a r e v e n d i c a t i o n 1, 4® l i g n e de 
l a r e v e n d i c a t i o n 1 7 ) , t a n d i s que dans c e l l e s proposées dans l a 
requête s u b s i d i a i r e , i l e s t f a i t référence au " s t a d e à une 
c e l l u l e " , l e t e x t e de l a dernière p a r t i e de l a r e v e n d i c a t i o n 1 s e 
l i s a n t p a r conséquent a i n s i : "au p l u s t a r d au s t a d e à 
une c e l l u l e " e t l a r e v e n d i c a t i o n 17 c o n t e n a n t une m o d i f i c a t i o n 
i d e n t i q u e . 

^ 4. L o r s de l a procédure o r a l e , l a demande a été rejetée en 
S^,^ a p p l i c a t i o n de l ' a r t i c l e 97(1) CBE ensemble l e s a r t i c l e s 53 b) e t 

8 3 CEE. 
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M o t i f s de l a décision 

5. Admissibilité en a p p l i c a t i o n de l ' a r t i c l e 123(2) CBE 

Les n o u v e l l e s r e v e n d i c a t i o n s s o n t a d m i s s i b l e s au r e g a r d des 
d i s p o s i t i o n s de l ' a r t i c l e 123(2) CBE. Le " s t a d e à h u i t c e l l u l e s " 
a u q u e l i l e s t f a i t référence dans l a n o u v e l l e requête p r i n c i p a l e 
e t l e " s t a d e à une c e l l u l e " d o n t i l e s t q u e s t i o n dans l a requête 
s u b s i d i a i r e s o n t t o u s l e s deux mentionnés au d e r n i e r p a r a g r a p h e 
de l a page 1 de l a d e s c r i p t i o n ( l i g n e s 31 à 3 3 ) . L ' a u t r e 
l i m i t a t i o n apportée aux r e v e n d i c a t i o n s ("animaux e u c a r y o t e s " 
limités aux "mammifères") e s t exposée i m p l i c i t e m e n t dans l a 
demande du f a i t de l a référence q u i y e s t f a i t e à c e r t a i n e s 
espèces e t à c e r t a i n s vertébrés a y a n t v a l e u r représentative. 

6. Clarté ( a r t i c l e 84 CBE) 

La r e v e n d i c a t i o n 17 e s t rédigée comme une " r e v e n d i c a t i o n de 
p r o d u i t caractérisé p a r son procédé d ' o b t e n t i o n " . I l a été 
r e c o n n u p a r une chambre de r e :;ours t e c h n i q u e que l e s 
r e v e n d i c a t i o n s de p r o d u i t s dans l e s q u e l l e s l e s p r o d u i t s s o n t 
définis p a r l e u r procédé de f a b r i c a t i o n p e u v e n t être acceptées à 
c o n d i t i o n que c e u x - c i s a t i s f a s s e n t aux c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r 
l a brevetabilité e t que l a demande ne c o n t i e n n e aucune a u t r e 
i n f o r m a t i o n p e r m e t t a n t au demandeur de définir l e p r o d u i t de 
manière s a t i s f a i s a n t e p a r référence à s a c o m p o s i t i o n , à s a 
s t r u c t u r e ou à t o u t a u t r e paramètre p o u v a n t être testé 
( c f . décision T 150/82, JO OEB 1984, 3 0 9 ) . P u i s q u e , dans l a 
pi'ésente espèce, l e s p r o d u i t s revendiqués ne c o n s t i t u e n t p a s des 
entités b i o l o g i q u e s définissables i n d i v i d u e l l e m e n t , s e 
d i s t i n g u a n t p a r l e u r s caractéristiques p h y s i o l o g i q u e s ou 
m o r p h o l o g i q u e s , i l n ' e s t pas p o s s i b l e de définir l e s animaux 
a u t r e m e n t que p a r l e u r procédé d ' o b t e n t i o n . 

7. Considérations r e l a t i v e s à l ' a r t i c l e 53 b) CBE 

Pour défendre s a p o s i t i o n , l e demandeur f a i t e s s e n t i e l l e m e n t 
ob;.;erver que 

•- l e s r e v e n d i c a t i o n s ne c o n c e r n e n t p a s une r a c e a n i m a l e 



- l e procédé revendiqué ( q u i e s t utilisé également p o u r définir 
l e s a n i m a u x revendiqués en t a n t que t e l s ) n ' e s t pas 
e s s e n t i e l l e m e . n t b i o l o g i q u e , e t que 

p a r conséquent, l e s animaux d o n t i l e s t q u e s t i o n d a n s l e s 
r m / e n d i c a t i o n s 17 e t 18 d o i v e n t être considérés comme un o b j e t 
b r e v e t a b l e , c a r i l s s o n t l e p r o d u i t d'un procède 
m i, c r o b i o 1 o g i que. 

7.1 R a c e s a n i m a l e s 

7.1.1 I I ne f a u t pas o u b l i e r , l o r s q u e l ' o n c h e r c h e à interpréter 
l ' a r t i c l e 53 b) CBE, que l a t e r m i n o l o g i e utilisée dan s c e t 
a r t i c l e r emonte à l a C o n v e n t i o n de S t r a s b o u r g s u r 1 ' u n i f i c a t i o n 
de c e r t a i n s éléments du d r o i t d es b r e v e t s d ' i n v e n t i o n , q u i a été 
élaborée en 1962, époque à. l a q u e l l e l a q u e s t i o n de b r e v e t e r d e s 
animaux transgéniques était à p e i n e c o n c e v a b l e . P o u r interpréter 
nel: aj-t: i c l e, i l e s t donc nécessaj.re de t e n i i : compte de c e 
qu'étaient à l'époque l e s i n t e n t i o n s des a u t e u r s de l a d i t e 
Coiivt'nt:ion . 

7.1.2 L ' a r t i c l e 53 b) CBE précise que l e s b r e v e t s européens ne 
s o n t pas délivrés p o u r l e s r a c e s a n i m a l e s . C e t t e d i s p o s i t i o n e s t 
interprétée p a r l a D i v i s i o n d'examen comme v i s a n t non seu l e m o n l : 
l e s c a s dans l e s q u e l s une r a c e expressément désignée e s t 
revendiquée, mais e n c o r e toixs l e s c a s dans l e s q v i e l s une 
r e v e n d i c a t i o n c o u v r e des r a c e s . 

7.1.3 I I e s t v r a i p a r a i l l e u r s qu'une chambre, de reicoursî a 
iriterprété l ' e x p r e s s i o n "variété végétale"* utilisée d a n s l e inêm 

iv-vjraï'bf» coiiime e x c l u a n t de l a brevetabilité u n i q u e m e n t l e s 
r.' rït(-'<~ ;>ou5 l a forme génétiquement fixée de l a variété végétale 
( d c c i s i o n T 49/83, publiée au JO OEB 1984, 112, confirmée 
u 1 t r . r jjuvrfMuent [)ar l a déc,:ision T 320/87, non e n c o r e publié^-').. 

Pcjwr en a r r i v e r à c e t t e c o n c l u s i o n , l a chambre de }:ecours s'e!;;,:!! 
-'•jiuîof: :Mis: j , i f i n a l lié p o u r s u i v i e p a r l a d i s p o s i t i o n on 
q u e s t i o n : l e s a u t e u r s de l a CBE v o u l a i e n t que l e s variétés 
végétales s o i e n t protégées p a r un d r o i t de propriéi;é ind u ; - e c r j , s i x 
p . ' i r t l c u l 1 e r découlant de l a C o n v e n t i o n i n t e r n a t i o n a l e p o u r l a 
rue)t:ect 1 on des o b t e n t i o n s végétales ( C o n v e n t i o n OPOV) » 

Ndt : dans l a CBE, l e mot a n g l a i s " v a r i e t y " c o r r e s p o n d , sele^is 
• -'as =e-sr-,ai /arurnal vru i e t y ) ou à "variété^' (vegeta/i 
v a r i e t y ) 
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Or l ' a r t i c l e 2(1) de l a d i t e C o n v e n t i o n e n t e n d a i t e x c l u r e l a 
d o u b l e p r o t e c t i o n . L'interprétation r e s t r i c t i v e q u i a v a i t été 
donnée p a r l a chambre de l ' e x c l u s i o n des variétés végétales se 
j u s t i f i e donc du f a i t de l a finalité limitée p o u r s u i v i e p a r l a 
d i s p o s i t i o n de l a CBE, q u i ne v i s e à e x c l u r e de l a p r o t e c t i o n p a r 
b r e v e t que l e s o b j e t s s u s c e p t i b l e s de bénéficier de l a p r o t e c t i o n 
des variétés végétales. 

7.1.4 Or l a s i t u a t i o n n ' e s t p a s l a même en ce q u i c o n c e r n e l e s 
animaux. L ' e x c l u s i o n des r a c e s a n i m a l e s prévue à 
l ' a r t i c l e 53 b) CBE a été r e p r i s e t e l l e q u e l l e de l ' a r t i c l e 2 b) 
de l a C o n v e n t i o n de S t r a s b o u r g s u r l ' u n i f i c a t i o n de c e r t a i n s 
éléments du d r o i t d es b r e v e t s d ' i n v e n t i o n , q u i a donné aux E t a t s 
c o n t r a c t a n t s l a possibilité d ' e x c l u r e l e s r a c e s a n i m a l e s de l a 
p r o t e c t i o n p a r b r e v e t . L'idée s o u s - j a c e n t e à c e t t e e x c l u s i o n 
était que l e s r a c e s a n i m a l e s ne c o n s t i t u e n t pas un o b j e t 
approprié p o u r une p r o t e c t i o n p a r b r e v e t ( P f a n n e r , 
V e r e i n h e i t l i c h u n g des m a t e r i e l l e n P a t e n t r e c h t s im Rahmen d e s 
E u r o p a r a t s , G R U R I n t . 1962, 545, 5 4 7 ) . 

P a r a i l l e u r s , s i l ' o n compare l e t e x t e de l ' a r t i c l e 53 b) CBE 
dans l e s t r o i s l a n g u e s o f f i c i e l l e s , i l e s t évident que, p o u r ce 
q u i c o n c e r n e l e s p l a n t e s , l e s a u t e u r s de l a C o n v e n t i o n o n t 
utilisé des désignations i d e n t i q u e s dans l e s t r o i s l a n g u e s , a l o r s 
que c e n ' e s t pas l e c a s s ' a g i s s a n t des animaux. Le t e r m e a l l e m a n d 
" T i e r a r t e n " (espèces a n i m a l e s ) e s t n e t t e m e n t différent de 
l ' e x p r e s s i o n a n g l a i s e " a n i m a l v a r i e t i e s " e t du français " r a c e s 
a n i m a l e s " , c e q u i montre là e n c o r e que l ' i n t e n t i o n d e s a u t e u r s de 
l a C o n v e n t i o n n'était pas d ' e x c l u r e un group e p a r t i c u l i e r 
d 'animaux, m a i s plutôt d ' e x c l u r e l e s animaux en général. 

7.1,5 I I e s t donc t o u t à f a i t c onforme à l ' e s p r i t de l a 
C o n v e n t i o n de r e j e t e r non s e u l e m e n t l e s r e v e n d i c a t i o n s r e l a t i v e s 
à une r a c e particulière, m a i s e n c o r e t o u t e s c e l l e s c o n c e r n a n t une 
r a c e a n i m a l e . Or l e s r e v e n d i c a t i o n s 17 e t 18 se r a p p o r t e n t 
r e s p e c t i v e m e n t à "Un mammifère ..." e t à un " r o n g e u r " , ce q u i 
f a i t que t o u t mammifère ou r o n g e u r p a r t i c u l i e r possédant 
l'oncogène en q u e s t i o n e s t c o u v e r t p a r c e s r e v e n d i c a t i o n s . 
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Ces r e v e n d i c a t i o n s c o u v r e n t en o u t r e l e s g r o u p e s d'animaux 
p a r t i c u l i e r s a y a n t l a même a p p a r e n c e ou une a p p a r e n c e très 
s e m b l a b l e e t donc a u s s i l e s g r o u p e s d'animaux f o r m a n t d e s r a c e s . 

7.1.5 P a r a i l l e u r s , l ' e x p r e s s i o n " a n i m a l v a r i e t y " * ( r a c e a n i m a l e ) 
ne c o n s t i t u e p as un critère s u f f i s a n t p o u r l a démarcation e n t r e 
o b j e t b r e v e t a b l e e t o b j e t non b r e v e t a b l e . A l o r s que l a C o n v e n t i o n 
UPOV donne, notamment dans s o n a r t i c l e 6, une définition 
j u r i d i q u e d es variétés végétales q u i p e u t v a l o i r également p o u r 
l ' a r t i c l e 53 b) CBE ( c f . également décision T 320/87, p o i n t 1 3 ) , 
i l n ' e x i s t e p as de définition s e m b l a b l e p o u r l e s r a c e s a n i m a l e s . 
En o u t r e , i l n'y a p a s , dans l e l a n g a g e s c i e n t i f i q u e , 
d ' u t i l i s a t i o n u n i f o r m e de c e t t e e x p r e s s i o n q u i f o u r n i s s e une base 
c l a i r e e t f i a b l e p o u r l ' a p p l i c a t i o n de l ' a r t i c l e 53 b) CBE. 

Le demandeur a r g u e du f a i t q u ' i l n ' e s t pas d i f f i c i l e p o u r l'OEB 
de d i s t i n g u e r e n t r e l e dépôt de s o u c h e s de m i c r o - o r g a n i s m e s e t l e 
dépôt de r e v e n d i c a t i o n s générales r e l a t i v e s à des c l a s s e s de 
m i c r o - o r g a n i s m e s , e t que l ' o n p e u t établir un parallèle à c e t 
égard a v e c des r a c e s a n i m a l e s e t l e s animaux en général ; c e t 
argument n ' e s t pas c o n v a i n c a n t , c a r , en l ' o c c u r r e n c e , l e s " r a c e s 
a n i m a l e s " c o n s t i t u e n t un élément c l a i r e m e n t e x c l u , a l o r s que l e s 
dépôts de s o u c h e s ne l e s o n t p a s . 

En o u t r e , l e s s o u c h e s de m i c r o - o r g a n i s m e s e t l e u r s c l a s s e s 
t a x i n o m i q u e s s o n t b i e n c onnues e t u n i v e r s e l l e m e n t a d m i s e s en 
b i o l o g i e , t a n d i s que, comme c e l a a été souligné p l u s h a u t , i l 
n ' e x i s t e p a s de définition s a t i s f a i s a n t e e t u n i v e r s e l l e m e n t 
a d m i s e d e s r a c e s a n i m a l e s . 

7.1.7 L o r s de l a procédure o r a l e , l e demandeur a proposé une 
définition de l ' e x p r e s s i o n " r a c e a n i m a l e " s e l o n l a q u e l l e une r a c e 
a n i m a l e d o i t être c o m p r i s e comme étant l e résultat d'une s i m p l e 
sélection d'animaux. Or l e s r e v e n d i c a t i o n s 17 e t 18 c o m p o r t e n t 
des caractéristiques de procédé (", s o i t dans un ancêtre d u d i t 
a n i m a l " ) q u i c o n c e r n e n t une s i m p l e sélection d'animaux, à s a v o i r 
c e u x dans l e génome d e s q u e l s l'oncogène e s t déjà incorporé. 

* c f . s u p r a , Ndt 



s i donc on a p p l i q u e l a définition c i - d e s s u s aux animaux c o u v e r t s 
p a r l e s r e v e n d i c a t i o n s 17 e t 18, i l en résulte que l e s r a c e s 
a n i m a l e s s o n t c o u v e r t e s p a r c e s r e v e n d i c a t i o n s . 

7.1.8 En résumé, l e s r e v e n d i c a t i o n s 17 e t 18 c o n c e r n e n t un o b j e t 
e x c l u de l a brevetabilité en v e r t u de l ' a r t i c l e 53 b) CEE e t ne 
s o n t pas a d m i s s i b l e s p o u r ce m o t i f . 

7.2 Procédés e s s e n t i e l ! e m e n t b i o l o g i q u e s , procédés 
m i c r o b i o l o g i q u e s e t p r o d u i t s o b t e n u s p a r c e s d e r n i e r s procédés 

7.2.1 Comme c e l a a été souligné dans l a décision T 320/87, au 
p o i n t 5 des m o t i f s , l ' e x c l u s i o n des procédés " e s s e n t i e l l e m e n t 
b i o l o g i q u e s " d o i t f a i r e l ' o b j e t d'une interprétation au sens 
s t r i c t du t e r m e , e t c e t t e q u e s t i o n d o i t être jugée p a r référence 
à l ' e s s e n c e de l ' i n v e n t i o n . L ' e s s e n c e de l a présente i n v e n t i o n de 
procédé e s t l ' i n s e r t i o n d'un oncogène dans un a n i m a l p a r un moyen 
t e c h n i q u e , p a r e x e m p l e p a r m i c r o - i n j e c t i o n . I l e s t c l a i r que c e 
moyen n ' e s t pas " e s s e n t i e l l e m e n t b i o l o g i q u e " e t q u ' i l n ' e s t donc 
pas p o s s i b l e de f o r m u l e r à l'égard des r e v e n d i c a t i o n s de procédé 
une o b j e c t i o n s e f o n d a n t s u r l ' a r t i c l e 53 b) de l a CEE, p r e m i e r 
membre de p h r a s e . 

7.2.2 I I i m p o r t e donc peu de s a v o i r , p o u r l a brevetabilité du 
procédé revendiqiié, s ' i l a un caractère m i c r o b i o l o g i q u e ou non 
(pour l e s r e v e n d i c a t i o n s de p r o d u i t s , c f . p o i n t 7.2.4 i n f r a ) 

7.2.3 L o r s q u e l ' o n exa m i n e l e s r e v e n d i c a t i o n s de p r o d u i t 3/7 e t 
18, on remarque que c e s r e v e n d i c a t i o n s m e n t i o n n e n t d e u x / e t a p e s 
différentes d'un procédé, à s ? w o i r l'étape non b i o l o g i q u e 
mentionnée p l u s h a u t au p o i n t 7.2.1 e t 1 * étape de sélection 

/ 
mentionnée au p a r a g r a p h e 7.1.7, destinée à étendre lesf 

r: e v e n d i c a t i o n s à d e s g é n é r a t i o n s d ' a n i m ci u Î( n ' a y a n t p a/!:; f a i t eux-
mêmes l ' o b j e t de m a n i p u l a t i o n s génétiques. Ces deux /étapes 
a b o u t i s s e n t à deux p r o d u i t s différents. L e s a n i i n a u i / q u i o n t e u x -
mêmes f a i t l ' o b j e t de m a n i p u l a t i o n s génétiques soçit l e s p r o d u i t s 
d'un procédé q u i n ' e s t pas e s s a n t i e l l e r o e n t b i o l o e j i q u e , t a n d i s que 
l e s générations ultérieures s o n t l e p r o d u i t d ' i j / i e r e p r o d u c t i o n 
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sexuée q u i e s t e x c l u s i v e m e n t b i o l o g i q u e ; c e s d e r n i e r s p r o d u i t s 
ne s o n t donc p a s concernés p a r l ' a r t i c l e 53 b) CBE, s e c o n d membre 
de p h r a s e . La r e l a t i o n établie a r t i f i c i e l l e m e n t e n t r e l e s 
deux étapes v i s e à t o u r n e r l a d i s p o s i t i o n d ' e x c l u s i o n c o n t e n u e 
dans l ' a r t i c l e 53 b) CBE, p r e m i e r membre de p h r a s e . On ne p e u t 
p o u r a u t a n t se d i s p e n s e r d ' e x a m i n e r p o u r l e f o n d s i chaque étape 
a ou non un caractère b i o l o g i q u e . 

7.2.4 Même s i l a D i v i s i o n d'examen a c c e p t a i t l ' a r g u m e n t a t i o n du 
demandeur, c'est-à-dire considérait l e procédé comme un t o u t e t 
a d m e t t a i t q u ' i l a un caractère e s s e n t i e l l e m e n t non b i o l o g i q u e , 
l e s r e v e n d i c a t i o n s de p r o d u i t n'en d e v i e n d r a i e n t p a s a d m i s s i b l e s 
p o u r a u t a n t . En règle générale, l e s p r o d u i t s i s s u s d'un procédé 
m i c r o b i o l o g i q u e p e u v e n t bénéficier d'une p r o t e c t i o n en v e r t u de 

moin s que l e s procèdes p e r m e t t a n t d ' o b t e n i r des variétés 
végétales ou des r a c e s a n i m a l e s au s e n s du p r e m i e r membre de 
p h r a s e de l a d i t e d i s p o s i t i o n ne d o i v e n t p a s être considérés comme 
des procédés m i c r o b i o l o g i q u e s . C e c i s e m b l e d ' a i l l e u r s t o u t à f a i t 
c o n f o r m e à . l a t e r m i n o l o g i e s c i e n t i f i q u e q u i u t i l i s e l ' e x p r e s s i o n 
" m i c r o b i o l o g i e " l o r s q u ' i l s ' a g i t de m i c r o - o r g a n i s m e s e t l e t e r m e 
" b i o l o g i e " l o r s q u ' i l e s t q u e s t i o n de p l a n t e s ou d'animaux, même 
au s t a d e c e l l u l a i r e . N i l a requête p r i n c i p a l e , n i l a requête 
s u b s i d i a i r e ne s o n t donc a d m i s s i b l e s , 

8. Considérations r e l a t i v e s à l ' a r t i c l e 6 4 ( 2 ) CBE 

En c e q u i c o n c e r n e l a brevetabilité des p r o d u i t s revendiqués, i l 
i m p o r t e donc peu de s a v o i r s i l e t i t u l a i r e du .,revet p e u t , grâce 
aux r e v e n d i c a t i o n s de procédé q u i c o u v r e n t un procédé dont l a 
brevetabilité n ' e s t pas contestée, bénéficier d'une p r o t e c t i o n 
c o n t r e l ' u t i l i s a t i o n p a r un t i e r s de c e s p r o d u i t s . 

L e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a brevetabilité s o n t posées aux 
a r t i c l e s 52, 53, 54, 55, 56 e t 57 CBE, t a n d i s que l e s e f f e t s du 
b r e v e t européen s o n t fixés à l ' a r t i c l e 63 s. CBE. Ces deux 
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e n s e m b l e s de d i s p o s i t i o n s s o n t destinés à être appliqués p a r des 
autorités différentes à des f i n s différentes e t i l c o n v i e n t de ne 
pas l e s c o n f o n d r e . I l p e u t très b i e n a r r i v e r que, au c o u r s d'une 
procédure de délivrance, un o b j e t s o i t considéré comme non 
b r e v e t a b l e e t qvî'il s o i t néanmoins c o u v e r t p a r l e s d r o i t s 
conférés p a r l e b r e v e t européen. S i , p a r exemple, une demande 
c o n c e r n e un procédé b r e v e t a b l e p o u r l ' o b t e n t i o n d'un p r o d u i t 
c o n n u , une r e v e n d i c a t i o n p o r t a n t , s u r ce p r o d u i t ne s a u r a i t être 
a d m i s e , du f a i t de l ' a b s e n c e de nouveauté d u d i t p r o d u i t : ; 
néanmoins, l a p r o t e c t i o n accordée au procédé c o u v r e également l e 
p r o d u i t d i r e c t e m e n t o b t e n u p a r ce procédé ( c f . décision T 248/85, 
JO OEB 1986, 2 6 1 ) . C e c i v a u t également p o u r l e s systèmes de 
b r e v e t s q u i e x c l u e n t de l a p r o t e c t i o n l e s p r o d u i t s r;himiques ou 
p h a r m a c e u t i q u e s ; une t e l l e e x c l u s i o n n ' a f f e c t e pas l a p r o t e c t i o n 
accordée au procédé, y c o m p r i s c e l l e du p r o d u i t o b t e n u 
d i r e c t e m e n t p a r ce procédé ( c f . a r t i c l e 167 (2)a) C E E ), I l 
a p p a r t i e n t donc aux i n s t a n c e s compétentes -pour s t a t u e r s u r l e s 
a c t i o n s en contrefaçon de t r a n c h e r l a q u e s t i o n de s a v o i r s i l e s 
p r o d u i t s o b t e n u s p a r m a n i p u l a t i o n génétique s e r a i e n t c o u v e r t s p a r 
l e b r e v e t q u i s e r a i t délivré, e t , notamment, dans cjuellf?. mesure 
une t e l l e p r o t e c t i o i i s'étendrait aux générations f u , t u r e s , 

9. S i t u a t i o n e x i s t a n t dans d^'autres p a y s e t h a n n o n i s a t i o n dans 
l e s p a y s s i g n a t a i r e s de l i i CEE 

9.1 Le demandeur s ' e s t référé à d ' a u t r e s p a y s dans l e s q u e l s l a 
p r o t e c t i o n d'animaux en t a n t que t e l s e s t p o s s i . b l e . I l s ' a g i t : des 
E t a t s - U n i s où l e bi'evet c o r r e s p o n d a n t n" 4 736 866 a été délivré 
l e 12 a v r i l 1988, e t du J a p o n e t de l ' A u s t r a l i e où i l s e m b l e r a i t 
que l e s autorités en matière de b r e v e t s s o i e n t f a v o r a b l e s 
o f f i c i e l l e m e n t à l a délivrance de b r e v e t s c o n c e r n a n t des animaux 
p o u r v u que l e s a u t r e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s pour l a brevetabilité 
s o i e n t r e m p l i e s . 

La D i v i s i o n d'examen p r e n d bonne n o t e de c e t t e évolution 
constatée dans d ' a u t r e s p a y s , m a i s e l l e d o i t a u s s i t e n i r compte 
du f a i t que dans l e s pa y s meiitionnés p l u s h a u t , l a législation 
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e s t t o t a l e m e n t différente de l a C o n v e n t i o n s u r l e b r e v e t 
européen. I l n ' e x i s t e p a s , dans l e s l o i s s u r l e s b r e v e t s des 
E t a t s - U n i s , du J a p o n e t de l ' A u s t r a l i e , d ' a r t i c l e a n a l o g u e à 
l ' a r t i c l e 53 b) CBE. 

9.2 A l a c o n n a i s s a n c e de l a D i v i s i o n d'examen, i l n ' e x i s t e p a s , 
dans l e s p a y s s i g n a t a i r e s de l a C o n v e n t i o n s u r l e b r e v e t 
européen, d ' a p p r o c h e u n i f o r m e de ce problème e t , jusqu'à présent, 
l a p l u p a r t de c e s p a y s n ' o n t pas p r i s de p o s i t i o n j u r i d i q u e au 
s u j e t de l a possibilité d ' a c c o r d e r une p r o t e c t i o n p a r b r e v e t p o u r 
des animaux. I l ne s e m b l e pas que dans aucun de c e s p a y s , i l a i t 
été délivré après examen un b r e v e t c o m p o r t a n t d e s r e v e n d i c a t i o n s 
r e l a t i v e s à des animaux en t a n t que t e l s . 

10. Considérations r e l a t i v e s à l ' a r t i c l e 53 a) CEE 

10.1 L a D i v i s i o n d'examen a également examiné l e s q u e s t i o n s 
d ' o r d r e éthique que p o s e l a p r o t e c t i o n p a r b r e v e t d e s animaux au 
r e g a r d de 1 ' a r t i c l e 53 a) CBE, q u i prévoit q u ' i l n ' e s t pas 
délivré de b r e v e t s p o u r l e s i n v e n t i o n s d o n t l a m i s e en o e u v r e 
s e r a i t c o n t r a i r e à 1 ' o r d r e p u b l i c ou aux bonnes moeurs. L'idée de 
b r e v e t e r l e s o r g a n i s m e s supérieurs a suscité de v i v e s c r i t i q u e s , 
fondées s u r des a r g u m e n t s d ' o r d r e éthique e t économique, 
notamment aux E t a t s - U n i s où un m o r a t o i r e a été instauré p o u r une 
c e r t a i n e période en c e q u i c o n c e r n e l a délivrance de b r e v e t s p o u r 
des animaux., où des débats o n t eu l i e u au s u j e t d e s i m p l i c a t i o n s 
éthiques, e t où un p r o j e t de l o i spécial, l e " T r a n s g e n i c A n i m a l 
P a t e n t R e f o r m A c t " , a été soumis à ce s u j e t à l a Chambre des 
représentants. C e t exemple montre c l a i r e m e n t que, dan s l e s 
c i r c o n s t a n c e s a c t u e l l e s , i l e s t nécessaire de p r e n d r e en compte 
l e s q u e s t i o n s d ' o r d r e éthique. 

Au c o u r s de l a procédure o r a l e i l a été examiné p l u s 
spécifiquement des q u e s t i o n s a y a n t t r a i t 

a) au f a i t q u ' i l s e r a i t s o u h a i t a b l e que l e s e s s a i s p o r t e n t s u r 
des o b j e t s a u t r e s que l e s animaux, dans l e c a s d e s 
expérimentations s u r l e c a n c e r d o n t i l s ' a g i t en 1 ' o c c u r r e n c e , 



b) au f a i t que l a préfsente i n v e n t i o n ne v i s e pas à améliorer un 
caractère s p é c i f j. q u e , mais à p r o d u 1. r e d e s t u m e u r s c h e z l ' a n i m a 1 
f a i s a n t l ' o b j e t de 1 ' e x p é r i m e n t a t i o n, 

c) au f a i t que l e s animaux s o n t considérés comme d e s o b j e t s , 

d) au r i s q u e que des d e s c e n d a n t s des animaux transgéniques 
s'échappent dans l a n a t u r e e t répandent, en s ' a c c o u p l a n t , l e s 
gènes m a l i n s étrangers, e t 

e) au problème que soulève c e b o u l e v e r s e m e n t r a d i c a l de 
1'évolution. 

A c e t égard, on se r e p o r t e r a au procès-verbal de l a procédure 
o r a l e q u i donne un compte r e n d u p l u s détaillé de l a d i s c u s s i o n de 
t o u t e s c e s q u e s t i o n s . 

10.2 L e s D i r e c t i v e s r e l a t i v e s à l'examen pratiqué à l'OEB, 
p a r t i e C, c h a p i t r e l'V, 3.1, m o n t r e n t à l a D i v i s i o n d'examen q u e l s 
s o n t l e s c a s où l e s bonnes moeurs p o u r r a i e n t être en c a u s e . E l l e s 
précisent que l e b u t de l ' a r t i c l e 53 a) CBE e s t d ' e x c l u r e de l a 
p r o t e c t i o n conférée p a r l e br e v e t , l e s i n v e n t i o n s s u s c e p t i b l e s de 
p r o v o q u e r l a l i c e n c e , de t r o u b l e r l ' o r d r e p u b l i c ou d ' i n c i t e r à 
d e s c o m p o r t e m e n t s c r i m i n e l s ou c h o q u a n t s . E l l e s m e n t i o n n e n t l a 
l e t t r e piégée comme exemple t y p i q u e tombant sous l e coup de c e t t e 
d i s p o s i t i o n . 

10.3 Compte t e n u de t o u t ce q u i v i e n t d'être d i t , m a i s a u s s i 
étant donné notamment l e f a i t que l a présente i n v e n t i o n p o u r r a i t 
a v o i r d e s e f f e t s bénéfiques pou,.r l'humanité, l a D i v i s i o n d'examen 
c o n c l u t que l e d r o i t des b r e v e t s n ' e s t pas l e bon o u t i l j u r i d J . q u e 
p o u r régler l e s problèmes g u i p e u v e n t se p o s e r , v u l e s r i s q u e s 
mentionnés au p o i n t 10.1. I l n ' e s t donc pas f a i t a p p l i c a t i o n de 
l ' a r t i c l e 53 a) CBE pour r e j e t e r l a présente demarjde, 

11. Nécessité d ' e x p o s e r l ' i n v e n t i o n de manière s u f f i s a m m e n t 
c l a i r e e t complète ( a r t i c l e 83 CBE) 

11.1 Une o b j e c t i o n p e u t être formulée à i ' e n c o n t r e de l a demande 
en v e r t u de l ' a r t i c l e 83 CBE. Le demandeur a effectué s e s 
expérimentations avec un s e u l oncogène, l e gène myc de l a s o u r i s , 
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du f a i t que c ' e s t une s o u r i s q u ' i l a utilisée comme mammifère 
a u t r e que l'être humain. Or l ' i n v e n t i o n , t e l l e que divulguée dans 
s a portée l a p l u s l a r g e , c o n c e r n e n ' i m p o r t e q u e l oncogène e t 
n ' i m p o r t e q u e l mammifère i m a g i n a b l e . L ' a r t i c l e 83 CBE t r a i t e de 
l a nécessité d ' e x p o s e r l ' i n v e n t i o n de manière s u f f i s a m m e n t c l a i r e 
e t complète, e t i l e s t i m p o r t a n t de n o t e r q u ' i l n ' e s t s a t i s f a i t 
en s u b s t a n c e aux c o n d i t i o n s énoncées dan s c e t a r t i c l e que s i 
t o u t e réalisation de l ' i n v e n t i o n t e l l e que définie dan s l a 
r e v e n d i c a t i o n de portée l a p l u s l a r g e p e u t être exécutée s u r l a 
b a s e de l'exposé de l ' i n v e n t i o n (décision T 226/85, JO 1988, 
336) . 

Dans l a même décision, i l e s t préciser en o u t r e : 

" S ' a g i s s a n t d'apprécier s i l ' i n v e n t i o n e s t exposée de manière 
s u f f i s a m m e n t c l a i r e e t complète, i l c o n v i e n t d ' a d m e t t r e l e s 
tâtonnements dans une mesure r a i s o n n a b l e l o r s q u ' i l s ' a g i t d'un 
domaine inexploré. T o u t e f o i s , l'homme du métier d o i t p o u v o i r 
d i s p o s e r d ' i n d i c a t i o n s adéquates, tirées de l a d e s c r i p t i o n ou de 
s e s p r o p r e s c o n n a i s s a n c e s générales, q u i l e c o n d u i r o n t 
nécessairement e t d i r e c t e m e n t au succès p a r l e b i a i s de 
1 ' évalxaation des échecs i n i t i a l e m e n t rencontrés ou e n c o r e p a r l e 
b i a i s d'un t a u x a c c e p t a b l e de probabilité s t a t i s t i q u e d a n s l e c a s 
d'expériences aléatoires". 

11.2 Dans l e u r t e x t e a c t u e l , l e s r e v e n d i c a t i o n s se réfèrent à des 
mammifères a u t r e s que l e s êtres hum a i n s , c'est-à-dire non 
s e u l e m e n t aux s o u r i s ou, de façon p l u s générale, aux r o n g e u r s , 
m a i s e n c o r e à n ' i m p o r t e q u e l l e espèce de mammifères, t e l s que l e s 
s i n g e s anthropoïdes ou l e s éléphants, animaux q u i présentent un 
nombre de gènes extrêmement différent e t des systèmes 
i m m u n i t a i r e s différemment développés. M. P h i l i p L e d e r , l ' u n d e s 
i n v e n t e u r s en l ' o c c u r r e n c e , a affirmé, au p o i n t 9 de l a 
iéclaration q u ' i l a p r o d u i t e l e 29 décembre ] auprès de 
l'USPTO p o u r démontrer l ' e x i s t e n c e d'une activité i n v e n t i v e , 
q u ' i l était très s u r p r e n a n t d ' o b t e n i r d e s résultats p o s i t i f s s u r 
l a s o u r i s , en e x p l i q u a n t p o u r q u o i i l p e n s a i t q u ' i l a u r a i t pu 
échouer. C e c i montre b i e n q u ' i l n ' e s t pas r a i s o n n a b l e m e n t 
p o s s i b l e d ' e x t r a p o l e r à t o u s l e s mammifères l e succès o b t e n u a v e c 
l a s o u r i s transgénique. La D i v i s i o n d'examen considère donc que 
l e s p r i n c i p e s énoncés dans l a décision T 226/85 s ' a p p l i q u e n t 
c l a i r e m e n t . 
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I l e s t donc i n ^ p o s s i b l e de c r o i r e que l'homme du métier s e r a i t en 
mesure d ' a p p l i q u e r a v e c succès l ' e n s e i g n e m e n t spécifique de l a 
présente demande à t o u t e s l e s espèces de mammifères, en u t i l i s a n t 
n ' i m p o r t e q u e l l e s o r t e d'oncogènes e t de p r o m o t e u r s c o n n u s , s a n s 
a v o i r à f a i r e p r e u v e d'activité i n v e n t i v e n i d e v o i r s e l i v r e r à 
une somme déraisonnable d'expérimentations.. Les a n i m a u x q u i o n t 
été utilisés dans l e c a d r e de l'état antérieur de l a t e c h n i q u e 
étaient p r i n c i p a l e m e n t des s o u r i s e t l ' o n ne t r o u v e d a n s l a 
d e s c r i p t i o n aucune i n d i c a t i o n s u r l a manière d ' o b t e n i r des 
résultats s a t i s f a i s a n t s a v e c d ' a u t r e s mammifères. 

11.3 A c e t égard, l e demandeur réitère t r o i s déclarations 
( c f . p r o c e s - v e r b a l de l a procédure o r a l e ) q u i , d'après l u i , s e 
f o n d e r a i e n t s u r p l u s i e u r s documents p r o d u i t s à l ' a p p u i de s a 
l e t t r e du 13 j u i n 1989. La p l u s i m p o r t a n t e d ' e n t r e e l l e s e s t que 
des animaux transgéniques autz-es que des s o u r i s p e u v e n t être e t 
o n t été p r o d u i t s . T o v i t e f o i s , une a n a l y s e de c e s d o c u m e n t s m o n t r e 
q u ' i l n ' e x i s t e pas de document, même publié après l a d a t e de 
priorité ou de dépôt, dée;rivant l ' i n s e r t i o n d'oncogènes dans des 
animaux a u t r e s que d e s s o u r i s e t des l a p i n s . 

11.4 I I s ' e n s u i t que l a demande c o n c e r n e une i n v e n t i o n q u i n ' e s t 
pas exposée de façon s u f f i s e u n m e n t c l a i r e e t complète aux t e r m e s 
de l ' a r t i c l e 83 CBE. A c e t égard, l a D i v i s i o n d'examen e s t i m e que 
s i l e s r e v e n d i c a t i o n s 1 e t 17 s ' a p p l i q u a i e n t aux r o n g e u r s plutôt 
qu'aux mammifères a u t r e s que l e s êtres humains, c e c i ne 
r e v i e n d r a i t pas à étendre indûment l ' o b j e t de l a demande. 

11.5 Le demandeur s ' a p p u i e p a r a i l l e u r s s u r l a décision T 292/85 
(publiée dans l e JO OEB 7/1989) , dans l a q u e l l e i l est. précisé 
qu'une i n v e n t i o n e s t exposée d£̂  manière s u f f i s a n t e s ' i l e s t 
indiqué c l a i r e m e n t au moins un mode de réalisation p e r m e t t a n t à 
l'homme du métier d'exécuter I ' i n v e m t i o n e t où i l e s t affirmé en 
o u t r e q u ' i l n ' e s t pas nécessa.ire que l'exposé comprenne des 
i n d i c a t i o n s particulières s u r l a manière d ' o b t e n i r t o u t e s l e s 
v a r i a n t e s p o s s i b l e s d'un élément c o u v e r t e s p a r l a définition 
f o n c t i o n n e l l e . Le s e n s de l ' e x p r e s s i o n " v a r i a n t e s d'un élément" 
e s t précisé au p o i n t 3.1.5 des m o t i f s de l a d i t e décision p a r 
référence à c e r t a i n e s " v a r i a n t e s particulières d'un élément de 
1 ' i n v e n t i o n , défini en. t e r m e s de f o n c t i o n " , m a i s , d a n s l a même 
p h r a s e , i l e s t affirmé que peu i m p o r t e que l e s d i t e s v a r i a n t e s ne 
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s o i e n t p as d i s p o n i b l e s , du moment, e t du moment s e u l e m e n t que 
"l'homme du métier connaît, grâce à l'exposé de l ' i n v e n t i o n ou 
aux c o n n a i s s a n c e s générales communes dans s o n d o m a i n e t e c h n i q u e , 
des v a r i a n t e s appropriées ..." 

T o u t e f o i s , comme c e l a a déjà été souligné au p o i n t 11.2, 
l ' e x p r e s s i o n "mam.mifères non r o n g e u r s " désigne d e s animaux 
a p p a r t e n a n t à des o r d r e s a x i t r e s que c e l u i d es r o n g e u r s (c.-à-d. 
des c a r n i v o r e s e t d e s p r i m a t e s ) e t c o u v r e donc d e s animaux 
présentant des caractères p h y s i o l o g i q u e s différents ( p a r exemple, 
des différences au n i v e a u du système i m m u n i t a i r e ) . Ces animaux ne 
p e u v e n t p a r conséquent être définis s i m p l e m e n t comme d e s 
" v a r i a n t e s particulières d'un élément de l ' i n v e n t i o n , défini en 
t e r m e s de f o n c t i o n " . I l c o n v i e n t donc de considérer que l a 
t r a n s p o s i t i o n à c e s animaux de ce q u i a été exposé au s u j e t de l a 
s o u r i s c o m p o r t e une p a r t i m p o r t a n t e d ' i n c e r t i t u d e . 

Du r e s t e , même s i , d a n s l a présente espèce, l ' o n considérait l e s 
mammifères non r o n g e u r s comme des " v a r i a n t e s particulières d'un 
élément de l ' i n v e n t i o n , défini en te r m e s de f o n c t i o n " , i l n'en 
d e m e u r e r a i t pas m o i n s q u ' i l n ' e x i s t e t o u j o u r s p a s d ' a u t r e s 
" v a r i a n t e s " appropriées c o n n u e s , comme c e l a a été souligné au 
p o i n t 11.3. 

L' e n s e i g n e m e n t de l a décision T 292/85 n ' e s t donc p a s a p p l i c a b l e 
à l a présente espèce. 

11.6 Le demandeur e s t prié de se r e p o r t e r au p a s s a g e d e s 
D i r e c t i v e s ( C ~ I I I , 6.4) s e r a p p o r t a n t à l ' a r t i c l e 84 CBE (dans 
l e q u e l i l e s t exigé que l e s r e v e n d i c a t i o n s s e f o n d e n t s u r l a 
d e s c r i p t i o n ) . Comme i l a été signalé au s e c o n d p a r a g r a p h e de c e 
p o i n t 6.4, l e s o b j e c t i o n s indiquées c i - d e s s u s a u r a i e n t pu 
également être soulevées au t i t r e de l ' a r t i c l e 84 CBE. On se 
r e p o r t e r a t o u t particulièrement à l'alinéa a) du p o i n t 6.4 q u i 
f o u r n i t un exemple c o n c e r n a n t l e s p l a n t s e t considère comme 
i n a c c e p t a b l e une généralisation du t y p e de c e l l e demandée en 
1'espèce. 


