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Introduction :

Récemment, fût adoptée la loi n°2004-800 du 06 août 2004 relative à la bioéthique portant modification de l’article L611-17 et ajoutant les articles L611-18 à L611-20 ainsi que l’article L613-2-1 au Code de la Propriété Intellectuelle. Chacune de ces dispositions, toutes relatives aux matières vivantes : animales végétales ou humaines, tente de préciser les conditions de protection d’une innovation biotechnologique, par le droit des brevets notamment, en transposant la directive 98/44CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.

La biotechnologie est l’ensemble des techniques et connaissances liées à l’utilisation du vivant dans le processus de production, et issues des progrès récents dans la biologie moléculaire
. En outre, les inventions biotechnologiques représentent l’ensemble des techniques permettant l’exploitation des micro-organismes, des cellules animales et végétales et de leurs constituants dans le but de produire des biens et des services
.

De telles définitions révèlent en filigrane les difficultés suscitées par la réservation d’innovations issues du vivant. Or, le vivant, au-delà de son caractère sacré, est autoreproductible, caractéristique qui fait perdre à l’auteur de l’innovation un peu de maîtrise sur cette dernière
.

Il convient de faire une place à part au corps humain, qui, du fait de son caractère inviolable et sacré, génère plus de difficultés encore en matière de droit de la propriété industrielle ; aucun consensus ne se dégageant sur le statut juridique du corps humain
.

Force est de constater que l’on assiste à la rencontre de deux mondes antinomiques, d’une part le vivant inviolable et sacré, et d’autres part le droit de la propriété industrielle qui tend à réserver l’exploitation de l’innovation au titulaire du titre par un droit de propriété incorporelle.

Toutefois, il convient dés à présent de mettre fin à la controverse selon laquelle un droit de propriété industrielle portant sur de la matière vivante, et plus spécifiquement des matériaux humains, engendrerait une appropriation du vivant, voire même du corps humain, et ce au mépris des principes protecteurs énoncés aux articles 16 et suivants du Code Civil. En effet, un droit de propriété incorporelle, ayant par définition un objet incorporel, ne saurait porter sur du vivant, par essence, corporel.

Et pour cause, les droits de propriété intellectuelle ne réservent que l’innovation et non pas l’objet corporel, siège de la création (ainsi l’acquéreur d’une automobile est libre d’en disposer, de la détruire, quand bien même elle serait le siège de nombreux droits intellectuels : brevet, dessins et modèles, marques).

Le domaine de la biotechnologie semble s’être tourné essentiellement vers le droit des brevets afin de protéger ce qui n’était, il y a encore quelques années, que des découvertes
, et ce malgré les difficultés pouvant résulter de l’application d’un droit créé pour être appliqué à des inventions de type mécaniste, à des créations portant sur des matériaux vivants
.

Toutefois, il convient, dès lors, de rappeler que l’appartenance au domaine public d’une innovation est le principe et sa réservation par un droit de propriété intellectuelle, par essence contraire au jeu de la libre concurrence, n’est que l’exception qui doit être justifiée par l’apport technique pour la société. Ainsi une innovation peut être protégée par le secret
. De plus, une innovation biotechnologique peut faire l’objet d’un certificat d’obtention végétale conformément au droit interne, communautaire et international
.

Les innovations biotechnologiques ne sont pas exclues per se du domaine de la brevetabilité et doivent répondre aux conditions légales afin de bénéficier d’une telle protection. D’une part, l’accord sur les ADPIC dispose en son article 27.1 que l’invention est brevetable quel que soit le domaine technologique. D’autre part, la directive 98/44 du 06 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques prévoit dans son 8° considérant que « la protection des inventions biotechnologiques ne nécessite pas la création d’un droit particulier se substituant au droit national des brevets ; que le droit national des brevets reste la référence essentielle pour la protection juridique des inventions biotechnologiques, étant entendu qu’il doit être adapté ou complété sur certains points spécifiques pour tenir compte de façon adéquate de l’évolution de la technologie faisant usage de matière biologique, mais répondant néanmoins aux conditions de brevetabilité ;… ».

Il convient, dès lors, de préciser que ladite directive a été intégrée dans le droit européen des brevets aux règles 23 à 23 sexties du règlement d’exécution
.

Si, par principe, les innovations biotechnologiques répondant aux conditions de brevetabilité peuvent être protégées par brevet (II), certaines d’entre elles sont par exception exclues de ce domaine (II).

I. Innovations biotechnologiques et domaine de la brevetabilité.

Alors même que le droit positif affirme le principe de la non exclusion du domaine de la brevetabilité des innovations biotechnologiques, ces dernières peuvent en être écartées d’une part, pour des motifs tenant à l’ordre public (A) et d’autre part, en raison de dispositions spécifiques du droit des brevets excluant certaines catégories d’innovations de la brevetabilité (B).

A. Les obstacles à la brevetabilité tenant à l’ordre public.

Tant le droit interne (1) que le droit international (2) prévoient une exclusion de la brevetabilité en raison d’une contrariété à l’ordre public.

1. L’ordre public interne.

L’ordre public peut se définir comme l’ensemble des valeurs dont les pouvoirs publics jugent nécessaire d’imposer le respect à un moment donné
. L’ordre public est donc variable et contingent.

L’article L611-17 CPI issu de la loi du 06 août 2004
 transposant en droit interne l’article 6§1 de la directive 98/44 avec un peu plus de quatre années de retard et suite à une condamnation de la France dispose : « Ne sont pas brevetables les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, cette contrariété ne pouvant résulter du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition législative ou réglementaire ».

Une telle rédaction semble conforme à l’article 6§1 de la directive, à l’exception de la mention de la dignité humaine. En effet cette dernière, intéressant plus particulièrement les innovations issues de matériaux humains, transpose la jurisprudence du Conseil Constitutionnel et celle du Conseil d’Etat.

Par la décision du 27 juillet 1994 dite « lois bioéthiques »
, les neufs sages ont fait de la sauvegarde de la dignité humaine un principe de valeur constitutionnel et affirmé divers principes dits « sentinelles » qui le mettent en œuvre, tels que la primauté de la personne humaine, le respect de l’être humain dés le commencement de la vie, la non patrimonialité du corps humain…, tous issus de la loi relative au respect du corps humain du 29 juillet 1994.

Le Conseil d’Etat a, quant à lui, intégré le concept de dignité humaine dans les composantes de l’ordre public dans la décision controversée « Commune de Morsang sur Orges » du 27 octobre 1995
.

Cependant le législateur de 2004 a procédé à un tronçonnement de l’article 6 de la directive en évacuant le deuxième paragraphe fournissant des exemples d’exploitation commerciale non conforme à l’ordre public. C’est ainsi que l’on retrouve l’article 6§2 au paragraphe 3 de l’article L611-18 nouveau du CPI, à ceci près que le droit interne a substitué le dernier exemple de la liste non exhaustive par « les séquences totales ou partielles d’un gène prises en tant que telles ».

Du fait de ces ajouts et modifications de la lettre du texte de la directive 98/44, la question de la compatibilité du droit français à cette dernière semble à nouveau  être posée
.

Quant au droit antérieur, l’article L611-17 a) du CPI prévoyait non pas la contrariété de l’exploitation commerciale de l’invention à l’ordre public, mais sa publication ou sa mise en œuvre. Par conséquent, l’ordre public semble déployer ses effets censeurs plus tardivement. En tout état de cause, ce n’est pas l’objet de l’invention qui est à prendre en compte.

En outre, la contrariété à l’ordre public ne saurait résulter du seul fait que l’exploitation de l’invention est contraire aux lois et règlements, et ce conformément aux dispositions de la Convention de Paris de 1883 et de l’accord sur les ADPIC, ainsi qu’ à la directive 98/44
.

L’ordre public peut soit être utilisé par l’INPI lors de l’examen de la demande qui peut refuser de délivrer le titre pour les revendications contraires à l’ordre public ( art.L612-12-4 CPI et L612-9CPI), soit après la délivrance lors d’une action en annulation du titre ( L613-25 a) CPI).

La jurisprudence semble rare en ce domaine. On peut toutefois citer l’annulation d’un brevet portant sur une pipe à opium
, un appareil destiné à l’exploitation d’un jeu de hasard
 ou un « dispositif anticonceptionnel »
.

La notion d’ordre public pourrait toute fois resurgir dans le domaine des innovations biotechnologiques comme l’incite à penser la formulation des textes de la directive 98/44 et du droit interne récemment modifié sur ce point. Ainsi le mécanisme de l’ordre public permettrait-il d’établir une passerelle entre le droit des brevets, droit au demeurant technique, et d’autres règles ou principes issus du droit positif. Il en va désormais ainsi de la dignité humaine au regard de l’article L611-17 nouveau du CPI et il pourrait en être de même de l’éthique.

2. L’ordre public international.

Il convient tout d’abord d’évoquer l’ordre public européen, puis l’ordre public issu de l’accord sur les ADPIC auquel renvoie le considérant 36 de la directive biotechnologie. En filigrane, seront abordées les problématiques de l’existence d’un ordre public supra national et de son contenu, ainsi que de l’intégration de l’éthique dans ce dernier.

L’article 53a) de la CBE énonce : « Les brevets européens ne sont pas délivrés pour : les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, la mise en œuvre d’une telle 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… ». Il convient dés lors de préciser que le brevet européen une fois délivré par l’OEB, sera traité par les instances nationales comme un brevet national, aucun brevet européen n’existant pour le moment à l’instar, par exemple, de la marque communautaire.

L’ancien article L611-17 du CPI, ainsi que la CBE envisage la publication ou la mise en oeuvre comme élément de contrariété à l’ordre public, alors même que la CUP dans son article 4quater se réfère à la vente et la directive biotechnologique ainsi que le nouvel article L611-17 du CPI à l’exploitation commerciale. Par conséquent, l’intervention de l’ordre public peut être plus ou moins large selon la terminologie usitée
.

Quant à l’utilisation de la notion d’ordre public en droit européen des brevets il convient de se référer à la directive C.IV.3.1 qui indique « que cette clause [d’exception à l’ordre public] n’est susceptible d’être invoquée que dans des cas rares et extrêmes ». En outre, « le but de cette clause est d’exclure de la protection conférée par le brevet les inventions susceptibles de provoquer la licence, de troubler l’ordre public ou d’inciter les comportements choquants ; un exemple manifeste d’invention qui doit être exclue conformément à cette disposition est la lettre piégée […]. Le meilleur moyen de savoir s’il convient de l’invoquer serait de se demander si cette invention apparaît au public comme si répugnante qu’il serait inconcevable de la breveter. S’il est évident que c’est effectivement le cas, et dans ce cas seulement, il devrait lui être fait obstacle au titre de l’article 53 a). ».

La philosophie du système de brevet européen est ainsi fixée : l’ordre public existe, il doit intervenir, mais avec parcimonie.

J-C Galloux , commentant une décision de l’OEB mettant en œuvre l’ordre public, constate que : « L’examen de la conformité des inventions à l’ordre public et aux bonnes mœurs doit demeurer un filtre au maillage grossier qui ne retient que les éléments les plus manifestement choquants. »
.

Trois décisions majeures en matière de biotechnologie permettent d’éclairer le contenu de l’ordre public européen, et plus particulièrement l’éventuelle prise en compte de l’éthique.

Tout d’abord, la décision de la Chambre de Recours Techniques T19/90 du 29 octobre 1990 relative à la souris oncogène d’Harvard, après avoir écarté l’application de l’article 53 b) [relatif à l’exclusion des races animales de la brevetabilité] à la dite souris, procède s’agissant de la contrariété à l’ordre public prévue par l’article 53 a) par une mise en pesée des intérêts en présence, entre d’une part la souffrance de l’animal « mis sur la paillasse » et les risques pour l’environnement, et d’autre part l’utilité de l’invention pour l’humanité. ». In fine, le motif de contrariété à l’ordre public fut écarté en raison d’un bilan positif.

La Division d’Opposition, dans un raisonnement semblable à celui de la CRT, affirme dans sa décision du 07 novembre 2001
, à propos de la même souris, en application de l’article 23 quinquies du règlement d’exécution introduisant l’article 6 de la directive 98/44 et requérant une utilité médicale substantielle, que la recherche sur le cancer est une bonne cause autorisant les souffrances de l’animal.

Puis, la décision Plant Genetic System T356 /93 de la CRT enseigne que « la bonne approche consiste à examiner les faits particuliers de chaque affaire et à vérifier, à la lumière de ces faits, si cette affaire est fondée »
. En outre, la CRT indique dans cette décision qu’ « aux fins de la CBE, la culture en question est la culture inhérente à la société et à la civilisation européenne », marquant ainsi son attachement à l’existence d’un ordre public européen.

Cependant, la décision Relaxine du 08 décembre 1994 semblerait laisser peu de place à l’éthique dans l’ordre public ; puisque la CRT affirme : « Une invention ne peut être exclue de la brevetabilité en application de l’article 53 a) que dans de très rares cas où il semble qu’une majorité écrasante considère l’exploitation ou la publication comme immorale. ».

Si une partie de la doctrine se réjouit d’une telle jurisprudence à l’image d’un maillage grossier, force est d’admettre qu’elle ne laisse que peu de place à des valeurs aussi fondamentales que l’éthique dans une branche du droit certes technique, mais également en prise avec des valeurs aussi essentielles que la vie.

L’article 27 2° de l’accord ADPIC prévoit la possibilité pour les Etats membres d’invoquer l’ordre public pour exclure de la brevetabilité certaines inventions « pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l’environnement ».

Il convient en outre de préciser que le considérant 36 de la directive 98/44 renvoie expressément aux termes de l’ADPIC, tout en précisant au considérant 39 que « l’ordre public et les bonnes mœurs correspondent notamment à des principes éthiques ou moraux reconnus dans un Etat membre, dont le respect s’impose tout particulièrement en matière de biotechnologie en raison de la portée potentielle des inventions dans ce domaine et de leur lien inhérent avec la matière vivante, que ces principes éthiques et moraux complètent les examens juridiques normaux de la législation sur les brevets, quel que soit le domaine technique de l’invention,… ». L’éthique fait donc indubitablement partie de l’ordre public en droit communautaire.

Il résulte tant de la réglementation européenne que communautaire que l’appréciation de la conformité de l’exploitation d’un brevet à l’ordre public, contenant indiscutablement l’éthique pour le droit communautaire, doit se faire au niveau national.

Au-delà de la clause d’exception générale de la contrariété à l’ordre public, le droit des brevets, tant interne qu’international, prévoit expressément l’exclusion de certaines matières vivantes.

B. Les obstacles résultant d’une appartenance à une catégorie particulière du vivant.

Bien que l’article 3 de la directive 98/44 pose le principe de la brevetabilité du vivant, force est de constater que ce texte d’harmonisation, ainsi que d’autres sources du droit, prévoient de nombreuses exceptions.

Il convient de distinguer en raison de sa particularité, le corps humain (B) des autres matières vivantes (A).

1. Le vivant n’appartenant pas à l’espèce humaine.

Parmi la matière vivante non humaine, on distinguera l’exclusion des obtentions végétales (a), protégées par le certificat d’obtention végétale, et les races animales (b), ne faisant, quant à elles, pas l’objet d’une protection par un « certificat d’obtention animale »
.

a) Les obtentions végétales.

Tant l’article 53b) de la convention de Munich de 1973 ainsi que l’article 4a) de la directive 98/44, que l’ancien article L611-17 b) du CPI, nouvellement article L611-20 excluent les variétés végétales du champ de la brevetabilité. Il se dégage par conséquent un consensus en droit positif quant à la non brevetabilité des variétés végétales.

Ces dernières sont exclues de la brevetabilité dans la mesure où le droit positif offre une protection spéciale pour ce type d’innovations. Ainsi existe-t-il en la matière une protection nationale, communautaire, et internationale.

La variété végétale peut être définie comme « un ensemble végétal composé de plantes présentant les mêmes caractères pour toutes les générations successives »

En effet, l’article L611-20 (ancien L611-17 b)) renvoie aux dispositions du chapitre III du titre II du livre du CPI relatif à la protection des inventions et des connaissances techniques.

Cependant la rédaction du nouvel article L611-20 du CPI est jugé par la doctrine incompatible avec celle de l’article 4§2 de la directive 44/98 qui prévoit expressément la brevetabilité des inventions portant sur des végétaux si la faisabilité technique n’est pas limitée à une variété végétale
. Il est cependant envisageable de raisonner autrement : le droit positif français n’excluant pas expressément les végétaux autres que les variétés, leur brevetabilité est donc possible ; la France étant, au surplus, liée par des textes internationaux prohibant, en principe, l’exclusion de la matière vivante de la brevetabilité (ADPIC et directive 98/44).

Les articles L623-1 et suivants ont été introduits dans le CPI par la loi du 11 juin 1970.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de ce texte, la pratique et la jurisprudence appliquaient aux obtentions de nouvelles espèces la protection par brevet
. Cependant, le droit des brevets semblait inapproprié à une matière vivante et par conséquent animée. En outre, si l’activité inventive existe belle et bien dans les OV, force est d’admettre qu’elle ne peut porter ses fruits qu’avec la collaboration active de la nature et de la vie.

L’article L623-1 du CPI définit l’obtention végétale au travers de quatre conditions cumulatives.

La variété doit tout d’abord remplir une condition de nouveauté, puisqu’elle doit « se différencier des variétés végétales analogues déjà connues par un caractère important, précis et peu fluctuant, ou par plusieurs caractères dont la combinaison est de nature à lui donner la qualité de variété nouvelle ;… ». Il doit donc s’agir d’une variété nouvelle présentant par rapport aux variétés déjà connues un ou plusieurs caractères nouveaux, importants, précis et peu fluctuants, ce qui exclut les hybridations et les sélections.

De plus la nouveauté pourra soit avoir pour objet des caractères isolément et directement nouveaux ou bien une combinaison nouvelle de caractères connus, de la même manière qu’en droit des brevets. La nouveauté doit enfin être peu fluctuante, c'est-à-dire être sensiblement la même pour des données de terrain ou de climat semblables.

L’article L623-1 2° du CPI requiert en outre que la variété végétale soit « homogène pour l’ensemble de ses caractéristiques ». En effet, dans chaque cycle de reproduction, on devra retrouver l’ensemble des caractères nouveaux dans chaque produit obtenu.

Enfin, l’article L623-1 3° du CPI dispose que la variété nouvelle doit demeurer stable, c'est-à-dire selon les termes même du texte, identique à sa définition initiale à la fin de chaque cycle de multiplication. La stabilité de la descendance d’une graine ou d’un plan doit en effet permettre de retrouver les caractéristiques de la variété végétale en se livrant à des procédés classiques de reproduction.

La loi de 1970 sur les variétés végétales ne prévoit aucune protection s’agissant des procédés d’obtention végétale, ce que certains ont justifié à l’époque par la longueur des recherches en la matière.

C’est un comité de protection des obtentions végétales, placé auprès du ministère de l’agriculture, qui délivre les certificats d’obtention végétale (COV) en vertu de l’article L623-7 qui renvoie à l’article L412-6 du CPI. Ledit comité est composé d’un magistrat et de personnalités tant du secteur public que du secteur privé, qualifiées par leurs connaissances théoriques ou pratiques des problèmes de génétique, de botanique et d’agronomie.

Le comité de protection des obtentions végétales a un rôle analogue à celui de l’INPI en matière de brevet puisqu’il procède à l’examen préalable des demandes de COV en vérifiant que les qualités de la variété végétale prévues à l’article L623-1 du CPI sont bien remplies.

Il vérifie, bien entendu, la nouveauté de la variété par rapport aux antériorités soit publiques, soit résultant d’une demande française non publiée ou d’une demande à l’étranger encore sous priorité.

Quant aux effets, le COV offre à son titulaire une protection pour une durée de 20 ans (art. R623-13CPI), comme en matière de brevet, voire 25 ans si la constitution de l’espèce exige des délais de constitutions plus longs (art. R623-56CPI).

Toutefois, le demandeur du COV doit en même temps choisir un nom pour son obtention qui sera publié en même temps que le certificat. L’article L623-15 alinéa 1° dispose que la dénomination doit permettre sans confusion l’identification de l’obtention végétale dans tous les Etats parties à la Convention de Paris de 1961.

En outre, cette dénomination sera obligatoire dès la publication du COV pour toute transaction commerciale, même après l’expiration de la durée du certificat (L623-15 al.5).

La dénomination ne pourra pas faire l’objet d’une protection au titre de la marque, bien que le nom de catalogue puisse, à titre conservatoire, être déposé comme marque avant la délivrance du COV, à condition que dès son obtention, l’obtenteur procède à la radiation de la marque.

Quant à l’étendue du droit du titulaire du COV, ce dernier ne peut s’opposer à l’utilisation de la variété « comme source de variation initiale en vue d’obtenir une variété nouvelle » (art. L623-25 al.2CPI). Il n’existe pas de dépendance juridique en matière de COV, contrairement au droit des brevets.

Cependant, en contradiction avec le droit communautaire
, l’agriculteur qui réutilise une variété végétale (semence ou plan) pour la reproduire sur son air d’exploitation commet un acte de contrefaçon
.

Les articles L623-17 à L623-21 du CPI prévoient un système de licences d’office pour les variétés indispensables à la vie humaine ou animale ou intéressant la santé publique.

L’article L623-22 du CPI envisage, quant à lui, l’expropriation des obtentions végétales intéressant la défense nationale.

L’atteinte aux droits du titulaire du COV est sanctionnée par une action en contrefaçon tant civile que pénale (art.L623-25al.1° CPI).

En revanche, ne constitue pas un acte de contrefaçon, l’utilisation de la variété végétale protégée par un COV comme source de variation initiale en vue d’obtenir une variété nouvelle (L623-25 al.2 CPI).

Outre la protection nationale, le règlement 2100/94 du 27 juillet 1994
 prévoit un régime de protection communautaire des obtentions végétales. Celle-ci est conférée par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) de manière uniforme pour l’ensemble du territoire.

Les dispositions du règlement, largement inspirées par la convention UPOV, prévoient que l’obtenteur : celui qui a découvert et développé la variété, a droit à la protection communautaire des OV.

L’article 11 du règlement prévoit l’application des règles nationales en cas d’obtention obtenue par un salarié. La variété doit remplir quatre conditions cumulatives : être distincte, homogène, stable et nouvelle.

La demande de COV peut  être : soit déposée directement à l’Office communautaire, soit auprès d’une des agences nationales créées ou mandatées (art.30§4). C’est l’Office communautaire qui procède à l’examen de la demande, en vérifiant que la variété remplit les conditions posées par le règlement.

L’article 13.2 du règlement prévoit les actes pour lesquels les tiers devront obtenir l’autorisation de l’obtenteur. Il s’agit notamment de la multiplication ou de la reproduction de la variété, de son offre à la vente, l’exportation à partir de la Communauté et l’importation dans la Communauté…

Tout comme en droit interne, l’utilisation de la dénomination variétale déposée lors de la demande de COV, doit obligatoirement être utilisée par toute personne qui, sur le territoire de la Communauté, offre ou cède à des tiers et à des fins commerciales une variété végétale et ce, même après extinction la protection.

Cependant le règlement prévoit des limites à l’étendue du droit de l’obtenteur en raison du caractère autoreproductible des variétés végétales.

C’est ainsi que l’article 14 du règlement dispose que les agriculteurs sont autorisés à utiliser, à des fins de multiplication en plein air dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture, dans leur propre exploitation, de matériel de multiplication d’une variété bénéficiant d’une protection communautaire des obtentions végétales autre qu’une variété hybride ou synthétique
.

L’article 15 du règlement prévoit en outre d’autres limites aux droits de l’obtenteur. Il s’agit notamment d’actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales, des actes accomplis à titre expérimental ou encore des actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d’autres variétés…

Enfin, l’article 16 du règlement prévoit l’application de la règle de l’épuisement du droit communautaire de propriété industrielle par la mise sur le marché de la communauté.

La méconnaissance du droit est également sanctionnée par une action en contrefaçon mise en mouvement devant une juridiction nationale selon les dispositions de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et du règlement 44/2001.

Récemment encore, deux directives du 06 octobre 2003 établissent les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes et de légumes
. Un arrêté du 08 mars 2004 du ministre de l’agriculture transpose ces exigences minimums relatives à l’inscription au catalogue et à l’octroi d’un COV
.

En outre, l’article 29 du règlement n°21000/94 prévoit la mise en place de mesures obligatoires telles que des droits d’exploitation réciproques ou des licences réciproques entre un brevet et un COV pour des raisons d’ « intérêt public », tandis que la directive 98/44 dispose en son article 12 qu’une licence d’exploitation obligatoire peut être accordée si elle représente un « progrès technique important d’un intérêt économique considérable ».

En raison de l’incompatibilité de ces deux textes, la Commission vient d’adopter une proposition de règlement selon laquelle, l’Office Communautaire des Obtentions Végétales pourra accorder au titulaire du brevet une licence obligatoire pour l’exploitation d’une variété protégée contenant son invention
.

Sur le plan international, deux conventions restent à signaler.

Tout d’abord, la convention relative aux ADPIC qui impose aux Etats membres de prévoir la protection des obtentions végétales « par des brevets, par un système sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens » (art.27 3°).

Ensuite, la convention UPOV (Convention de Paris pour la protection des obtentions végétales du 02 décembre 1961) regroupe les Etats parties en une union pour la protection des obtentions végétales. La convention UPOV prévoit la protection dans le domaine des plantes, tant par brevet que par obtention végétale, à condition que l’innovation remplisse les conditions posées par la loi, voire même un cumul de protection dans les Etats où la loi le permet.

Toutes les variétés végétales peuvent être protégées, quel que soit le genre ou l’espèce botanique.

La convention prévoit les conditions que doit remplir une obtention végétale pour être protégée. Aucun Etat membre de l’Union ne peut ajouter de condition supplémentaire à celles énumérées par la convention UPOV. Il s’agit de la nouveauté, de la distinction, de l’homogénéité, de la stabilité.

Quant à l’étendue du droit, l’acte de 1991, complétant la convention UPOV, réaffirme la libre disponibilité, aux fins de la création variétale, de la ressource génétique fondamentale matérialisée dans une variété protégée et prévoit la possibilité pour les Etats membres d’exclure de la protection les semences de ferme du droit d’obtenteur, mais dans les limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l’obtenteur.

Le droit français prévoit en effet l’absence de dépendance juridique en cas de perfectionnement, mais ne met pas en œuvre la possibilité en matière de reproductions de semences, ce que fait en revanche le règlement relatif à la protection communautaire des obtentions végétales, ainsi que le règlement 98/44 relatif à la protections des inventions biotechnologiques.

Au demeurant, le droit français est considéré comme conforme à la convention UPOV
.

Si les variété végétales sont exclues de la brevetabilité au motif qu’elles font l’objet d’une protection spécifique par le COV, tant au plan national, que communautaire, force est d’admettre qu’il n’en est pas de même des motifs d’exclusion de la brevetabilité des races animales.

b) Les animaux.

Le nouvel article L611-19 du CPI prévoit expressément l’exclusion des races animales, conformément à l’article 4§1 b) de la directive 98/44.

Toutefois, le CPI ne comporte aucune disposition identique ou similaire à celle du §3 dudit article qui limite la non brevetabilité aux seules races animales, puisque « les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée. ».

Par conséquent, est brevetable un animal génétiquement modifié appartenant à un rang taxonomique supérieur à la race. C’est ainsi que la souris oncogène fut déclarée conforme à l’article 53b) de la CBE excluant du champ de la brevetabilité les races animales, au motif que le rongeur est d’un rang taxonomique supérieur à la race
.

Cette solution est désormais confirmée par l’introduction des articles 2 à 6 de la directive 98/44 dans le règlement intérieur de l’OEB aux articles 23 ter à sexties.

Il convient ici de noter que l’article 6§2d) de la directive 98/44 n’a point été transposée en droit interne, alors même que cette disposition prévoit au titre de la conformité à l’ordre public que « les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l’homme ou l’animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés. ». Une telle précision renvoie plus à une méthode d’appréciation de conformité de l’innovation à l’ordre public, au demeurant mise en œuvre par les organes de l’OEB dans des décisions relatives à la brevetabilité d’animaux transgéniques
.

Les procédés essentiellement biologiques d’obtention d’animaux ou de végétaux sont également exclus de la protection par brevet au motif qu’ils ne remplissent pas les conditions de brevetabilité.

c) Les procédés essentiellement biologiques, les procédés microbiologiques et les micro-organismes.

Le nouvel article L611-19 du CPI (ancien art.L661-17c) du CPI), conformément à l’article 4§1b) de la directive 98/44 et à l’article 53b) de la convention de Munich, exclut du champ de la brevetabilité « les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux ».

La raison réside en la non-conformité de tels procédés aux conditions de brevetabilité que sont notamment la nouveauté et l’activité inventive. Il s’agit en effet de procédés dont le déroulement est naturel et l’intervention de l’homme est inexistante ou minime.

Il en va différemment des procédés microbiologiques définis par l’article 2 de la directive 98/44 comme « tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique. » et qui se caractérisent en effet par une intervention plus importante de l’homme (voire les articles L611-19 al.2 CPI et l’article 4al.3 de la directive 98/44).

La microbiologie concerne en fait les organismes vivant d’une taille inférieure à 0,1 millimètre, ce qui fait par conséquent dépendre la brevetabilité de la taille de l’organisme vivant en question
.

Au demeurant, les micro-organismes furent les premiers à forcer la logique mécanistique du droit des brevets dans son application au vivant.

En effet, dans l’affaire Diamond v/ Chkrabarty du 16 juin 1980, le droit des brevet américain fut appliqué à une bactérie logeant quatre plasmides (unités héréditaires physiquement séparées des chromosomes de la cellule), qui possédaient la capacité de dégrader le pétrole.

Cette bactérie était donc un micro-organisme n’existant pas en tant que tel dans la nature. Se posait cependant la question de l’applicabilité du droit américain des brevets à une matière vivante, même non existante à l’état naturel.

La Cour Suprême des Etats-Unis a affirmé que la demande des chercheurs ne porte pas sur « un phénomène naturel inconnu, mais sur un produit fabriqué ou une composition de matière qui n’existent pas naturellement ».

B. Edelman traduit l’évolution du droit des brevets à la lumière de cette décision de la sorte : « On a vu tout d’abord une distinction inanimé/ animé ; cette distinction elle-même a été modifiée pour devenir produits de la nature (vivants ou non)/ inventions de l’homme ; enfin cette dernière distinction a donné naissance au rapport vie naturelle/ vie artificielle. En d’autres termes on a, au départ, tenu le vivant à l’écart de l’activité inventive ; dans un deuxième temps, on l’a séparé de l’activité inventive ; dans un troisième temps, on a distingué les catégories du vivant. »
.

La problématique de la brevetabilité de matériaux humains pose en revanche de plus amples difficultés, et nécessite une approche distincte de celle employée s’agissant des autres matières vivantes.

2. Le corps humain.

La loi n°94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain excluait sous le chapeau de l’ordre public, les inventions relatives au « corps humain, ses éléments et ses produits ainsi que la connaissance de la structure totale ou partielle d’un gène humain en tant que tels ».

Une telle exclusion de la brevetabilité semblait alors justifié par le caractère non patrimonial du corps humain ainsi que la crainte d’un blocage de la recherche résultant de la délivrance d’un droit de brevet qui constituerait une appropriation des connaissances.

Aucun de ces motifs ne semblent en fait fondés, d’une part en raison de l’objet du droit de brevet et d’autres par en raison de l’autorisation donnée par l’article L613-5 b) du CPI pour les actes accomplis à titre expérimental qui porte sur l’objet de l’invention brevetée.

S’agissant de l’objet du droit de propriété industrielle, il convient, dès lors, de préciser qu’un tel droit ne porte pas sur l’objet matériel mais sur la création, objet par essence immatériel
. Par conséquent, un individu portant dans son corps une innovation biotechnologique, voire même plus classiquement une prothèse est le seul à pouvoir disposer d’un tel objet.

Une telle disposition introduite à l’ancien article L611-17 du CPI semblait à l’époque transposer par anticipation le projet de directive relative aux inventions biotechnologiques, projet qui sera rejeté par le Parlement européen.

C’est ainsi que l’ancien article L611-17 du CPI devait être incompatible à l’article 5 de la directive 98/44 CE.

C’était essentiellement l’article 5§2 de la directive, prévoyant la possibilité de brevetabilité d’un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, même si la structure de cet élément est identique à celle d’un élément naturel. C’était s’interroger sur la limite entre la découverte et l’invention, ainsi que sur la signification en droit français de l’exclusion du champ de la brevetabilité de tout matériau humain « en tant que tel ».

Certains auteurs ont pu défendre la compatibilité des deux textes en se fondant sur une simple interversion de la règle et de l’exception entre le droit interne et l’article 5 de la directive
.

Au-delà du droit des brevets, les lois bioéthiques de 1994 introduisaient au sein du Code Civil, qui ne connaissait alors que des biens, objet de droit, et des personnes, sujet de droit, le corps humain, au statut juridique mal défini puisque inclassable dans une des deux catégories existantes. Or le droit des brevets semblait pour certains agiter le spectre d’une réification du corps humain.

Afin de mettre fin à l’incompatibilité du droit français des brevets à l’article 5 et 6 de la directive biotechnologique, le législateur a adopté le 06 août 2004 une loi bioéthique modifiant celles de 1994, bien qu’une réforme n’ait été prévue dans les 5 années d’adoptions des textes de 1994.

L’article 17 de la loi du 06 août 2004 modifie totalement la morphologie de l’ancien article L661-17 du CPI.

C’est ainsi que l’article L611-17 envisage l’exclusion de la brevetabilité pour contrariété à l’ordre public et aux bonnes mœurs et ajoute à ce titre la contrariété à la dignité humaine, empruntée à l’ancienne rédaction ainsi qu’à la jurisprudence du Conseil d’Etat et du Conseil Constitutionnel.

Un nouvel article L611-18 est exclusivement consacrée à la non brevetabilité des éléments issus du corps humain est transpose expris verbis à son premier paragraphe l’article 5 §1 de la directive, à son second paragraphe l’article 6§1 en modifiant toutefois le d).

En effet, la directive cite parmi les innovations non brevetables « les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l’homme ou l’animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés », alors même que l’article L611-18 3°§ d) se réfère aux séquences totales ou partielles d’un gène prises en tant que telles.

Il convient désormais de s’interroger sur la compatibilité de l’article L611-18 2° et 3°§ avec l’article 5§2 et 6§2 d) de la directive.

L’article L613-2-1 nouveau du CPI, relatif à l’étendue de la protection en matière de séquence de gène devra également être comparé avec l’article 9 de la directive.

Il semblerait que l’article L611-18 du CPI soit conforme aux articles 5 et 6 de la directive, bien que la doctrine ne regrettât que le législateur français n’ait pas pris en compte les textes de la directive relatifs à l’étendue du droit
.

En revanche, l’article L613-2-1 du CPI, en limitant la portée du droit conféré sur des séquences de gènes apparaît contraire à l’article 9 de la directive, mais aussi à l’accord ADPIC
.

L’article 17 de la loi du 06 août 2004 a fait l’objet d’un recours devant le Conseil Constitutionnel en raison de l’incompatibilité dudit article avec l’article 11 de la DDHC de 1789 relatif à la liberté de communication des pensées et des idées ainsi qu’à l’inviolabilité, à l’intégrité et à l’absence de caractère patrimonial du corps humain, ainsi qu’à l’intégrité de l’espèce humaine
. Cependant, le Conseil Constitutionnel refuse de procéder à un examen de conformité de la loi au bloc de constitutionnalité, ladite loi résultant de la nécessaire transposition de la directive 98/44. Ainsi le Conseil Constitutionnel, répétant une solution affirmée à deux reprises  auparavant
, renvoie l’examen de la conformité de la directive aux principes généraux du droit communautaire et aux textes pertinents au juge communautaire. Le Conseil Constitutionnel applique ici la théorie de la « directive-écran », faisant ainsi échapper une loi transposant une directive à son contrôle.

Dés lors qu’une innovation biotechnologique n’est pas exclue de la brevetabilité en raison de sa contrariété à l’ordre public ou de son appartenance à une catégorie non brevetable en soi, une telle création peut être protégée par un brevet si elle remplit les conditions de brevetabilité.

II. Innovations biotechnologiques et conditions de brevetabilité.

Comme il a été dit précédemment, le droit des brevets a été conçu à l’origine pour s’appliquer aux matières inanimées dans le cadre d’une philosophie mécanistique
.

Cependant, le considérant n°8 de la directive 98/44 énonce que « la protection juridique des inventions biotechnologiques ne nécessite pas la création d’un droit particulier se substituant au droit national des brevets… ».

Or, l’article L611-10 1° du CPI issu de la loi de 1968, modifiée par la loi du 13 juillet 1978 prévoit que « sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle ».

Par conséquent l’innovation biotechnologique devra présenter les caractéristiques d’une invention nouvelle d’une part (A), et présenter une activité inventive et être susceptible d’application industrielle d’autre part (B).

A. Une invention nouvelle.

Force est, tout d’abord, de constater que la loi de 1844 admettait la brevetabilité de toute création présentant un caractère industriel et de nouveauté. La notion d’invention peut poser quelques difficultés en matière de brevets portant sur des matières vivantes (1), alors que la nouveauté semble être une condition plus aisée à mettre en œuvre (2).

1. La définition négative de l’invention.

En vertu de l’article L611-10 1° du CPI, seule l’innovation pouvant être qualifiée d’invention au sens de la loi pourra être brevetable. Cependant aucun texte ne défini ce qu’est une invention. Cette notion semble résulter de la jurisprudence allemande qui estimait en 1968 qu’il y avait invention chaque fois qu’une solution technique est apportée à un problème technique, grâce à des moyens techniques.

Toutefois, ni la loi française, ni le droit communautaire, ni la CBE qui a pourtant introduit cette notion ne la définissent. Seule résulte de l’article L611-10 2° du CPI et de l’article 52-2 de la CBE une liste non limitative de « non-inventions »
, parmi lesquelles figure la découverte, particulièrement pertinente en matière d’innovations biotechnologiques.

La doctrine estime que la condition d’invention correspond à l’ancienne condition de caractère industriel
.

Cette position doctrinale est largement confirmée par la jurisprudence des instances de l’OEB qui estiment que « l’existence d’un caractère technique est une condition implicite de la convention sur les brevets européens, à laquelle une création doit satisfaire pour être une invention au sens de l’article 52 -1 »
.

Les exemples de créations non considérées comme des inventions par l’article L611-10 2° du CPI semblent, au demeurant, être fondées sur l’absence de caractère concret : les découvertes, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, les créations esthétiques, les plans, principes et méthodes, les programmes d’ordinateur, les présentations d’informations.

Il convient, dès lors, de préciser d’une part que «  la loi [des brevets] est faite dans l’intérêt de l’industrie et non dans l’intérêt de la science »
 et d’autre part que le droit positif, tant interne qu’européen, a prévu une limitation à ces exclusions. En effet, ses créations ne peuvent faire l’objet d’une appropriation par le brevet dans la mesure où elles sont revendiquées en tant que telles
.

Il en va par conséquent différemment d’une invention qui contient une découverte ou une théorie scientifique dans la mesure où la brevetabilité s’apprécie dans son ensemble (whole content approach).

L’exclusion des découvertes est traditionnelle dans la mesure où une appropriation des connaissances pures sans application technique constituerait un danger pour la science.

La découverte peut être définie comme l’observation d’un phénomène naturel préexistant alors que l’invention est le résultat d’une activité volontaire de l’homme
.

C’est ainsi que constitue, selon la jurisprudence, une découverte non brevetable l’idée d’améliorer l’acoustique d’une salle par l’utilisation de panneaux de toile d’amiante, sans précision aucune relative au procédé de réalisation
 .

A, en revanche, été considérée comme brevetable sur le fondement de l’article L611-10 3° du CPI, l’invention portant sur l’application du phénomène de la fermentation d’un champignon microscopique à la fermentation de la vitamine B12
.

La limite entre l’invention et la découverte en matière d’innovation issue de matières vivantes peut s’avérer délicate à établir. La doctrine tire deux critères en la matière permettant de distinguer la découverte de l’invention
. Il s’agit tout d’abord de l’importance de l’intervention humaine destinée à révéler la chose jusqu’ici celée au sein de la nature. D’autre part, il y a invention dès lors que cette première condition se double de celle de la possibilité d’une application concrète, l’invention étant la solution technique apportée à un problème technique par des moyens techniques.

C’est ainsi que la Division d’Opposition, dans la décision « Relaxine » du 08 décembre 1994, estime que le fait d’isoler et de caractériser un fragment d’ADN codant pour une protéine humaine ne constitue pas une découverte
. Ellle précise que « le titulaire a mis au point le procédé permettant d’obtenir la relaxine H2 et l’ADN qui code pour cette dernière, a caractérisé ces produits par leur structure chimique et a trouvé un usage pour la protéine. ». Le degré d’intervention de l’homme ainsi que l’applicabilité technique de l’innovation constituent les deux critères séparant l’invention de la découverte.

La directive relative à la protection des inventions biotechnologiques précise dans ses considérants qu’ « une invention qui porte sur un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, et qui est susceptible d’application industrielle, n’est pas exclue de la brevetabilité, même si la structure de cet élément est identique à celle d’un élément naturel, étant entendu que les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas au corps humain et à ses éléments dans leur environnement naturel ».

Plus précisément, s’agissant d’éléments isolés du corps humain ou autrement produits, ceux-ci ne sont pas exclus de la brevetabilité puisqu’ils sont, par exemple, le résultat de procédés techniques les ayant identifiés, purifiés, caractérisés et multipliés en dehors du corps humain, techniques que seul l’être humain est capable de mettre en œuvre et que la nature est incapable d’accomplir par elle-même selon le considérant 21 qui se réfère expressément à l’idée d’une intervention de l’homme.

L’article 3 de ladite directive qui énonce les conditions de brevetabilité identiques à celle du droit européen des brevets dans son paragraphe 1°, prévoit au second paragraphe qu’ « une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l’aide d’un procédé technique peut être l’objet d’une invention, même lorsqu’elle préexistait à l’état de nature. ».

Par conséquent, le seul fait d’isoler ou de produire un élément existant à l’état naturel, permet de faire glisser la création de la catégorie de découverte vers celle d’invention.

L’ancien article L611-17 a) du CPI excluant du domaine de la brevetabilité le corps humain, ses éléments et ses produits ainsi que la connaissance de la structure totale ou partielle d’un gène humain, en tant que tels, pouvait être considéré par certains non pas comme une illustration d’un contrariété à l’ordre public mais comme une application pure et simple de l’exclusion de la brevetabilité des découvertes
. En réalité l’article L611-10 du CPI prévoit une exclusion de la brevetabilité, tandis que l’article L611-17 a) du CPI prévoit une exception à la brevetabilité.

Or, une innovation pour être brevetable devra tout d’abord ne pas être exclue du domaine de la brevetabilité, c'est-à-dire ne pas notamment être une découverte, puis ne pas être écartée au titre de la contrariété à l’ordre public.

L’invention doit en outre être nouvelle.

2. La nouveauté absolue.

La nouveauté est également définie de manière négative par l’article 54 de la CBE et l’article L611-11 du CPI qui dispose : « Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique ». En outre, l’état de la technique est défini comme tout ce qui est accessible au public avant la date de dépôt (ou de priorité) par une description écrite, orale, un usage ou tout autre moyen (art.L611-11 du CPI).

La question de l’accessibilité des produits naturels a été examinée dans l’affaire Relaxine s’agissant du gène humain codant la relaxine (hormone produite pendant la grossesse par l’uterus) par la Division d’Opposition qui a reconnu la nouveauté de la protéine et de la séquence de gène correspondante en raison de ce qu’elles n’étaient pas accessibles au public à l’état isolé et purifié.

En effet, la Division d’opposition constate qu’avant que le titulaire du brevet n’isole un ADNc pour la relaxine H2 humaine et ses précurseurs, l’on ignorait l’existence de cette forme de relaxine, qui n’était par conséquent pas accessible au public au sens de l’article 54 de la CBE.

En droit des brevets français européen et français la nouveauté est dite absolue dans la mesure où la divulgation de l’antériorité peut avoir eu lieu n’importe où, n’importe quand, contrairement à l‘hypothèse de la nouveauté relative qui peut soit être limitée dans le temps ou dans l’espace.

B. Activité inventive et application industrielle.

Il s’agit là de deux exigences qui viennent en sus de celles d’invention et de nouveauté. Une invention dépourvue de nouveauté ne devra donc pas faire l’objet d’un examen de l’activité inventive.

1. L’activité inventive

L’activité inventive est définie de manière négative tant par la loi française que par la Convention sur le Brevet Européen. En effet, l’article L611-14 du CPI et l’article 56 de la Convention de Munich dispose que : « L’invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. ».

La notion d’activité inventive provient vraisemblablement du concept allemand de « hauteur inventive ».

Afin de déterminer l’existence d’une activité inventive, il conviendra de comparer l’état de la technique à l’invention. Toutefois, l’état de la technique pris ici en considération diffère légèrement de celui usité pour apprécier la nouveauté. En effet, il convient de ne pas prendre en compte dans les antériorités composant l’état de la technique, ici pertinent, les demandes de brevet déposées antérieurement (L.611-14 in fine qui exclut les documents cités à l’article L.611-11 al.3 CPI).

L’état de la technique qui doit être pris en compte est celui existant non pas au moment de la création, mais celui existant au moment du dépôt de la demande de brevet, et ce comme en matière d’appréciation de la nouveauté.

Enfin, afin d’apprécier l’existence d’une activité inventive, il convient de rechercher non pas seulement les antériorités de toutes pièces, mais aussi les combinaisons nouvelles de moyens connus, qui seront revêtues du sceau de l’activité inventive dès lors que la fonction des différents moyens sera différente de celle déjà connue (il en va, au demeurant, de même pour l’application nouvelle de moyens connus).

L’innovation doit être non évidente pour l’homme du métier. Ce dernier n’est défini par aucun texte et peut être comparé sur un plan conceptuel au bon père de famille connu en droit civil. En droit des brevets, l’homme du métier est un technicien moyen de la branche considérée, ayant accès à l’état de la technique
. On rencontre également l’homme du métier à l’occasion de l’appréciation de la nouveauté et de la suffisance de la description. Cependant l’homme du métier utilisé pour évaluer la suffisance de la description n’est pas le même que celui employé pour l’évaluation de l’activité inventive. En effet, le premier a connaissance du contenu de la demande de brevet afin d’apprécier la suffisance de la description, tandis que le second n’a point connaissance de celle-ci.

S’agissant de la non-évidence, force est de constater qu’une fois de plus aucun texte n’en définit la notion. La doctrine s’est donc attelée à déterminer des critères de non-évidence, tantôt subjectifs, tantôt objectifs.

L’approche subjective requiert que l’on se place au sein du processus créatif afin d’apprécier si une telle invention se trouvait déjà dans l’état de la technique. On recherche donc un effort créateur qui ne saurait être accompli par l’existence d’opérations d’exécution ou de sélection qui sont à la portée de l’homme du métier.

Cependant, la jurisprudence majoritaire préfère l’approche objective.

A cette fin, les juridictions utilisent divers critères tels que : le problème technique n’a pas été posé dans l’art antérieur, les difficultés vaincues, révélées par la durée écoulée entre la découverte d’un produit et son application industrielle , ou par le nombre d’expériences nécessaires, le nombre important d’antériorités à combiner et leur dispersion dans l’état de la technique, la rupture avec les méthodes traditionnelles, le préjugé vaincu, un progrès technique important, présentant un caractère inattendu, parfois même le seul fait que l’état de la technique ne suggérait pas une telle invention
.

Enfin, s’agissant de la preuve de l’absence d’activité inventive, la jurisprudence constate parfois l’inexistence d’un des indices cités ci-dessus ou plus souvent le fait que l’invention relève de simples opérations d’exécution ou de la compétence normale de l’homme du métier, ou encore l’équivalence de moyens.

En matière d’innovations biotechnologiques, le défaut d’activité inventive est moins fréquemment soulevé que celui de nouveauté ou d’exclusion de la brevetabilité fondée sur la contrariété à l’ordre public ou sur l’appartenance de la création à la catégorie de découverte.

Toutefois, l’opposition à la délivrance du brevet sur la relaxine était en partie fondée sur l’absence d’activité inventive de la demande de brevet. Certes, la Division d’Opposition écarte-t-elle cet argument rapidement, les opposants ayant présumé le manque d’activité inventive sur l’absence de nouveauté.

Dés lors que la Division d’Opposition constate la nouveauté de l’invention, le grief de défaut d’activité inventive n’est plus opérant. Un tel raisonnement est critiquable puisque l’activité inventive est une exigence supplémentaire de brevetabilité qui doit être appréciée dés lors que l’invention est reconnue nouvelle
. L’activité inventive ne saurait découler de la nouveauté de l’invention.

Au demeurant, la Division d’Opposition fournit tout de même quelques indications relatives à l’appréciation de l’activité inventive en matière d’innovations biotechnologiques. C’est ainsi qu’elle affirme qu’ « en isolant l’ADN codant pour la relaxine H2 humaine, le titulaire du brevet n’a pas préparé une substance connue par des moyens classiques : il a pour la première fois révélé au public un produit dont l’existence était inconnue auparavant. ». Elle en déduit qu « un tel acte est considéré comme impliquant une activité inventive, quelles que soient les méthodes utilisées pour obtenir le produit. Il est considéré que les revendications impliquent une activité inventive car il n’existe aucune antériorité pertinente (la « femme » citée par les opposants ne constituant pas une antériorité pertinente) permettant de qualifier d’évidente l’objet revendiqué. ».

Par conséquent, le seul fait d’isoler un matériau vivant non encore connu, même par une technique connue, satisfait à la condition d’activité inventive selon le raisonnement de la Division d’Opposition.

La directive 98/44 indique dans son considérant 21 qu’un élément isolé du corps humain ou autrement produit n’est pas exclu de la brevetabilité puisqu’il est par exemple, le résultat de procédés techniques l’ayant identifié, purifié, caractérisé et multiplié en dehors du corps humain, techniques que seul l’être humain est capable de mettre en œuvre et que la nature est incapable d’accomplir par elle-même. Cependant, ce considérant ne fait que mettre en œuvre le principe selon lequel la matière vivante ne saurait être exclue per se du champ de la brevetabilité. C’est ainsi que le considérant suivant indique que les inventions portant sur telles séquences ou séquences partielles doit être soumis aux mêmes critères de brevetabilité que tous les autres domaines technologiques.

L’article 2 §2 de la directive énonce qu’un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence d’un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d’un élément naturel.

Certains auteurs estiment que l’on se situe aux confins de l’activité inventive dans le raisonnement suivi par la Division d’Opposition, le fait de révéler pour la première fois un produit dont l’existence était inconnue auparavant, quelle que soit la méthode employée, constituerait un des indices utilisés dans la domaine des biotechnologies afin d’apprécier l’existence d’activité inventive
.

On peut cependant penser que l’absence de prise en compte de la méthode d’isolement, qui peut par conséquent être connue et facile à mettre en œuvre, est contraire au droit français des brevets.

La doctrine considère par ailleurs que l’on protège actuellement, par le brevet, des résultats de la recherche qui relevaient jusqu’alors du domaine des découvertes

2. L’application industrielle.

Cette exigence existe en droit des brevets depuis 1791 et figure actuellement à l’article L611-15 du CPI et à l’article 52 1° de la CBE. Cette condition est remplie dès lors que l’objet de l’invention peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture
.

Par conséquent et fort logiquement, l’article L611-16 du CPI précise que « les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal ne sont pas susceptibles d’application industrielle.

Dans un arrêt du 16 décembre 2000, la Cour de Cassation a examiné pour la première fois en France la brevetabilité du matériel génétique, non pas sous l’angle de la conformité à l’ordre public (article L.611-17 du CPI), mais sur le terrain de l’article L611-15 du CPI relatif à l’application industrielle. La Cour admet le caractère brevetable d’un produit consistant dans un « plasmide bactérien duplicable, caractérisé en ce qu’il peut, dans une bactérie transformante, exprimer l’hormone de croissance humaine, HCH, non accompagnée d’une protéine étrangère ».

Le résultat n’est donc pas abstrait, « l’effet technique premier consistant à exprimer l’HCH non accompagnée d’une protéine conjuguée étrangère… ». Par conséquent, « l’exigence d’application industrielle est satisfaite dès lors que la revendication indique la manière dont un segment d’ADN étranger peut être introduit dans ce plasmide et la fonction du plasmide. »
. La jurisprudence interprète l’application industrielle dans le sens d’effet technique, ce qui permet, au demeurant, de caractériser l’invention et de la distinguer de la découverte
. 

La directive 98/44 précise, quant à elle, dans son 23° considérant « qu’une simple séquence d’ADN sans indication d’une fonction ne contient aucun enseignement technique ; qu’elle ne saurait, par conséquent, constituer une invention brevetable » et dans son 24° considérant « que pour que le critère d’application industrielle soit respecté, il est nécessaire, dans le cas où une séquence partielle d’un gène est utilisée pour la production d’une protéine ou d’une protéine partielle, de préciser quelle protéine ou protéine partielle est produite ou quelle fonction elle assure ». La protéine doit donc être identifiée, être accompagnée d’une fonction technique identifiée par l’inventeur.

Enfin, l’article 5§2 de ladite directive, précise que « l’application industrielle d’une séquence ou d’une séquence partielle d’un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet », exigence semblant dépasser celle  d’application industrielle mais pouvant être rapprochée de celle de description claire et complète de l’invention
.
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