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COMITE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE 

Treizieme session 
Geneve, 4 et 5 avril 1984 

BIOTECHNOLOGIES ET PROTECTION 
DES OBTENTIONS VEGETALES 

Document etabli par le Bureau de 1 1 Union 

1. Rappel des decisions.- A sa dix-septieme session ordinaire, le conseil a 
decide que 1 1on etudiera au sein de 1 1 Union "les incidences que les progres 
realises dans les domaines de la biochimie et du genie genetique pourraient 
avoir sur la protection des obtentions veqetales, compte tenu des voeux des 
inventeurs qui, dans ces domaines, souhaiteraient faire proteger leurs inven­
tions par des brevets" (paragraphe 120 du document C/XVII/15 en relation avec 
la rubrique uv.os du chapitre II du document C/XVII/4). Par ailleurs, il a 
decide que le symposium qui se tiendra dans le cadre de sa dix-huitieme session, 
ordinaire, le 17 octobre 1984, aura pour theme "les brevets industriels et les 
certificats d 1obtention veqetale - leurs domaines d 1 application et les possibi­
lites de demarcation" (voir le paragraphe 106.i) du document C/XVII/15). A sa 
douzieme session, le Comite administratif et juridique a decide d 1 inscrire a 
l 1 ordre du jour de sa presente session (la treizieme) la question des biotech­
nologies et de la protection des obtentions vegetales (voir au paragraphe 40 
du document CAJ/XII/8 Prov.). 

2. Qu 1 est-ce gue les biotechnologies?.- Le terrne "biotechnolog ie" est un 
m!ologisme. Comme pour tout m!ologisme designant une chose relativement nou­
velle, avancer une definition releve de la temerite, car celle-ci evoluera en 
fonction de 1 1 evolution du signifie. De facson simplifiee, "biotechnologies" 
s 1 en tend des techniques qui utili sent des micro-organismes et des cellules 
d 1 organismes superieurs comme outils industriels. Cet essai de definition 
montre que le domaine signifie est tres loin d 1 etre nouveau : deja il y a 8000 
ans, les Sumeriens et les Babyloniens savaient utiliser les levures pour fabri­
quer la bier e. Mais le neolog isme trouve sa j ustif icat ion dans un formidable 
progres scientifique. Alors que jusqu 1 a recemment l 1homme ne faisait qu 1 utili­
ser des micro-organismes existant dans la nature ou peu modifies, il sait main­
tenant les transformer - les optimistes ne manqueront pas de dire : a volonte 
- grace aux techniques du "genie genetique" (autre neologisme, qui semble 
s'etre impose face a "ingenierie genetique" et "manipulations genetiques"), 
ces dernieres techniques etant elles-memes fondees sur celles de l 1 "ADN recom­
binant". Ce progres laisse auqurer une revolution industrielle dont l 1 ampleur 
peut etre illustree par le fait qU 1 il est devenu possible d 1 extraire par voie 
microbiolog ique des metaux tels que le cuivre a un cout energetique derisoire 
par rapport a celui de la technique metallurgique classique. 
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3. Dans le domaine qui nous preoccupe, l'amelioration des plantes, les termes 
"biotechnologies" et "genie genetique" sont appliques abusivement par certains 
a des techniques dans lesquelles la genetique n'intervient pas, notamment a la 
multiplication vegetative in vitro. Ceux-la font hativement 1' amalgame entre 
les "biotechnologies" et les techniques in vitro, oubliant en cela l'age vene­
rable des premiers travaux sur la culture des tissus ou les protoplastes, qui 
remontent au debut de notre siecle. Neanmoins, trois facteurs nous conduiront 
dans la discussion a traiter des biotechnologies au sens le plus large : l'uni­
Clte du lieu ou les techniques sont mises en oeuvre {le laboratoire) et du 
materiel utilise {le tube a essai ou la boite de Petri) J les liens de depen­
dance {une manipulation genetique in vitro doit obligatoirement etre suivie 
d'une regeneration de plantes entieres.~st-a-dire de l'element essentiel de 
la multiplication in vitro)~ la similitude des questions que posent ces tech­
niques du point de-vuelr.e-la propriete industrielle. 

4. Biotechnologies et propr iete industrielle.- La question n' est pas nou­
velle en soi : exemple classique, Pasteur a fait breveter en 187 3 une levure 
de biere. Elle pose en fait des problemes nouveaux et ardus aux milieux de la 
propriete industrielle - gestionnaires et usagers du systeme des brevets d'in­
vention - en raison des realisations recentes et plus encore des perspectives 
d 'avenir de la microbiologie industrielle {ou des "bio-industries"). On notera 
a cet egaro que 1' Organisation Mondiale de la Propr iete Intellectuelle {OMPI) 
a, elle aussi, prevu une reunion d'un groupe d'experts sur les biotechnologies. 
Cette reunion se tiendra a Geneve du 5 au 9 novembre 1984, dans la meme semaine 
que le Comite technique et le Comite administratif et juridique de l'UPOV. 

s. L'UPOV a deja aborde ces questions. Elle a organise un symposium ayant 
pour theme "genie genetique et amelioration des plantes" dans le cadre de la 
seizieme session ordinaire de son Conseil, le 13 octobre 1982 {le compte rendu 
fait 1 'objet de la publication de 1' UPOV No 340 (F)). Ce symposium a aborde a 
la fois les aspects techniques (examines par LAWRENCE et RIVES) et les aspects 
de propriete intellectuelle (examines par WILLIAMS sous 1 'angle du droit des 
Etats-Unis d' Amerique et KREYE so us 1' angle du droit europeen, sur la base de 
la Convention de Munich sur la delivrance de brevets europeens). Du point de 
vue juridique, les exposes et les debats qui se sont ensuivis ont montre que 
les nouvelles techn.iques actuelles - et plus encore celles dont on espere la 
naissance prochaine - posent le probleme de la protection des inventions dans 
le domaine de la biologie veqetale (qui n 'est pas nouveau) et le probleme de 
la coexistence du droit des brevets d' invention et du droit de la protection 
des obtentions vegetales. 

6. Le vrai pouvoir des biotechnologies dans le domaine de l'amelioration des 
plantes.- Les donnees scientif iques et techniques devraient inciter a la 
prudence sur la puissance des nouvelles techniques genetiques dans le domaine 
de l'amelioration des plantes. Ceci ressort clairement des exposes consacres 
lors du symposium de l'UPOV de 1982 aux aspects techniques du genie genetique : 
les exposes de PADwA et LAwRENCE - qui sont profondement engages cans le genie 
gent!tique moderne - ont montre les perspectives d 'avenir et les limites des 
nouvelles techniques, alors que RIVES a surtout insiste sur la puissance de 
l'amelioration des plantes classique et le grand interet des techniques moder­
nes pour cette derni1he. SNEEP (1984) apporte un complement d' information 
utile a ce sujet. 

7. La presse d' information generale ainsi que la presse de vulgarisation 
scientifique ont cependant manque de prudence en ex trapolant les realisations 
recentes de la microbiologie appliquee et en imaginant la creation dans un 
avenir proche de plantes miracles, dont la plus realiste est par exemple une 

- "pomate" (hybride pomme de terre X tomate) produisant a la fois des pommes de 
terre et des tomates. Pour 1 'heure, la pomate est une plante de laboratoire 
qui ne produit ni les uns ni les autres. D'ailleurs, d'un point de vue agrono­
mique et economique, une telle plante est sans interet aucun : la recolte des 
tubercules suppose l'arrachage des plantes, ce qui limite la periode de vegeta­
tion utile pour la production des tomates. Un autre reve est celui des cerea­
les qui fixeraient l'azote atmospherique elles-memes ou par l'intermediaire 
d 'un micro-organisme symbiotique. Le reve elude systematiquement deux ques­
tions : premierement, le ble produit, par exemple, sera-t-il encore panifiable 
ou utilisable en semoulerie? Quel sera le cout metabolique de la fixation de 
l'azote, c'est-a-dire le rapport entre l'economie realisee sur les facteurs de 
production (diminution du poste "engrais" notamment) et l'inevitable diminution 
du rendement? La aussi, l'interet de la plante en cause est loin d'etre evi­
dent. 
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a. Les considerations qui precedent ne doivent toutefois pas faire croire 
que les techniques en cause sont sans avenir, au contraire. Il y aura des 
progres, mais ceux-ci ne seront probablement pas, meme a moyen terme, aussi 
spectaculaires que ne 1' imaginent certains a 1 'heure actuelle. En fait, ils 
devraient etre tout a fait comparables a ceux qu 'a realises et que realisera 
encore l 'amelioration des plantes classique. Meme reduits a des proportions 
plus realistes, les espoirs places dans le genie genetique j ustif ient pleine­
ment les importants moyens investis par certains milieux d'affaires et certains 
milieux scientifiques dans la recherche appliquee, et meme dans la recherche 
fondamentale, avec evidemment un espoir de rentabilite. Le souci de rentabili­
te des investissements pose logiquement le probleme de la protection juridique 
des inventions et des autres realisations du genie inventif. Mais l 1 examen de 
ce probleme n 1 aboutira a un resultat utile que S 1 il est fonde, lui aussi, sur 
des conceptions realistes des biotechnologies. 

0055 

9. Teneur du present document.- L 1 objet du present document n 1 est pas de 
donner des reponses definitives aux questions posees par la protection des 
inventions dans le domaine de la biologie vegetale et par la coexistence du 
droit des brevets et du droit de la protection des obtentions vegetales; cela 
n 1 est d 1 ailleurs pas possible. Ces reponses sont dans une large mesure du 
ressort du droit positif national et de la jurisprudence. On se limitera done 
a donner des elements d 1 appreciation de nature juridique, technique et pratique 
permettant une analyse objective de la situation et la formulation de recomman­
dations. Pour une bonne comprehension des divers problemes actuels, on commen­
cera par exposer les principales caracteristiques du droit des brevets d'inven­
tion et du droit de la protection des obtentions vegetales, ainsi que les 
evenements historiques qui ont preside a 1 1 instauration de ce dernier. 

ELEMENI'S DU DBOIT DES BREVETS D 1 INVENTION 

10. La base juridique de la protection des inventions est le droit des bre­
vets. Celui-ci repose principalement sur les considerations socio-economiques 
suivantes, auxquelles on attribue plus ou moins d 1 importance : 

i) le brevet est la reconnaissance d 1 un droit sur le fruit de l'activite 
intellectuelle dans le domaine industrielJ 

ii) le brevet est un instrument de promotion et de diffusion du progres 
technique et de stimulation de l'activite inventive; 

iii) le brevet est un instrument pour le transfert des techniques. 

11. Les lois nationales en matiere de brevets se fondent sur les memes prin­
cipes fondamentaux, surtout depuis que la notion de protection de la propriete 
industrielle S 1 est imposee dans sa forme moderne au siecle dernier et au debut 
du notreJ certains principes ont ete inscrits dans la Convention pour la pro­
tection de la propriete industrielle, signee a Paris le 20 mars 1883 et revisee 
depuis lors a six reprises. En outre, elles ont fait l 1 objet d 1 un rapproche­
ment pousse depuis les annees cinquante, et ont meme ete coiffees par des 
systemes internationaux ou supranationaux. Le coup d 1 envoi a ete donne a 
cette evolution principalement par les travaux relatifs au droit europeen des 
brevets, lesquels ont abouti a la convention sur le brevet europeen. Paralle­
lement, et en complement, ont ete elabores la Convention de Strasbourg sur 
1 I UnificatiOn de CertainS elementS dU drOit deS brevetS d I inventiOn et le 
Trai te - a vocation mondiale - de cooperation en matiere de brevets (PCT) • 
Par ailleurs, 1 1 Organisation Mondiale de la Propr iete intellectuelle ( OMPI) a 
redige une "Loi type pour les pays en developpement concernant les inventions", 
celle-ci a ete elaboree par des experts agissant a titre personnel et a rec;u 
l 1 aval du Comite de coordination de l'OMPI et du Comite executif de l 1 Union 
internationale pour la protection de la propriete industrielle (Union de 
Paris) • Elle constitue done le resultat d 1 Un consensus international et un 
modele pour les legislations modernes sur les brevets d 1 invention, et par 
consequent une base valable pour la presente etude. Des extraits de la Loi 
type de 1 1 OMPI et de la Convention sur le brevets europeen fig urent aux 
annexes I et II, respectivement, du present document. 

12. Les principes fondamentaux du droit des brevets peuvent etre enonces 
comme suit : 
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i) Un brevet est delivre pour une invention qui, compte tenu de l'objet 
du present document, peut etre principalement ~ 

a) un produi t (une substance) en tant que tel, independamment du 
precede utilise pour l'obtenir; 

b) un procede de fabrication d'un produit (a cet egard on retiendra que 
beaucoup de legislations en matiere de brevet etendent automatique­
ment la protection conferee par un brevet de procede au produit tel 
qu'il resulte directement de l'emploi du precede). 

ii) L' invention doit etre nouvelle, impliquer une activite inventive (ne 
pas etre evidente) et etre susceptible d'application industrielle (etre utile). 

iii) un brevet est delivre pour une duree limitee. 

iv) Un brevet confere a son titulaire 
1' exploitation ind ustr i elle de 1' invention 
vente et autres formes d'utilisation). 

le droit d'exclure 
(fabrication, offre 

les tiers de 
a la vente, 

v) Le brevet doit divulguer !'invention d'une maniere suffisamment claire 
et complete pour que celle-ci puisse etre executee, conformement a la descrip­
tion, par un homme de metier moyen du domaine concerne; cec i suppose que 
!'invention soit "reproductible". 

13. Les brevets peuvent presenter des liens de dependance. Ainsi, lorsqu'il 
a ete delivre un brevet pour un produit et un brevet pour un nouveau precede 
de fabrication de ce produit, le titulaire du brevet de procede ne peut fabri­
quer et commercialiser le produit qu'avec l'autorisation du titulaire du brevet 
de produit, lequel ne peut utiliser le procede de fabrication brevete qu 'avec 
l'autorisation du titulaire du brevet de precede. 

14. Certains domaines sont consideres comme echappant, de par leur nature, a 
la protection par brevets. Il s 'ag it notamment des decouvertes scient if iques, 
des traitements therapeutiques et des methodes en matiere de jeu. Du point de 
vue de la doctrine juridique, les motifs de cette exclusion sont divers. 
D'autres domaines sont exclus pour d'autres motifs, par exemple les inventions 
dont la publication ou la mise en oeuvre est contraire a l'ordre public ou aux 
bonnes moeurs. Enfin, certaines categories d' inventions ne peuvent pas faire 
l'objet d'un brevet ou de certains types de brevets pour des motifs principale­
ment economiques. La tendance recente est toutefois d'abolir cette exclusion, 
autrefois frequente, notamment pour les aliments et les brevets de produit pour 
les substances pharmaceutiques et chimiques, et d 'ouvrir la voie du brevet a 
toutes les categories d'invention. L'article 167 de la Convention sur le 
brevet europeen illustre cette tendance (voir a l'annexe II). 

15. Cette ouverture ne va pas toutefois sans problemes. Ainsi, la brevetabi­
li te des programmes d 'ordinateur n 'est pas uni versellement ad mise. un autre 
domaine qui a fait l'objet d'une controverse doctrinale et d'un flottement 
j urisprudentiel pendant plusieurs decennies est celui des varietes vegetales 
et des races animales et des precedes d 'obtention de vegetaux et d 'animaux. 
Les principales objections a la brevetabilite des varietes vegetales sont 
resumees ci-apres. 

LA BREVETABILI TE DES VARIETES VEGETALES AVANr L' INSTAURATION DE LA CONVENriON 
UPOV 

16. Une objection regulierement soulevee a l'encontre de la brevetabilite des 
resultats des travaux d 'amelioration des plantes est le fait que la creation 
d'une nouvelle variete est le resultat de l'action conjuguee de l'homme et de 
la nature. Peut-on des lors parler d' 'inventer', "c 'est-a-dire (pour reprendre 
la definition donnee par Littre a ce mot 'de creer une chose nouvelle par la 
seule force de son esprit'?" (LE GRAND, 1961). Cette question, posee a quel­
ques mois de la signature de la Convention UPOV, fait echo a la remarque faite 
un demi-siecle auparavant selon laquelle "une nouvelle variete... [est] le 
fruit des forces de la nature mises en jeu par un precede determine" (La 
Propriete industrielle, 1911). 
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17. Mais 1' obstacle essentie1 etait vu dans le fait que la nouvelle variete 
etait creee selon un ~rocede non reproductible, ce qui ne permet pas a un homme 
de metier "de realiser l'lnvention sans avoir a faire lui-meme oeuvre d 1 inven­
teur, ou a posseder des dons particuliers" (FREY-GODET, 19 23) • Dans cette 
objection, le fait que l 1 homme dispose d-1 Une panoplie de methodes de reproduc­
tion ou de multiplication a partir de la p1ante origina1e etait tota1ement 
ignore. Et 1orsqu'on admettait ce fait evident, c 1 etait souvent pour nier 1a 
brevetabilite au motif que 1es methodes ne sont pas fideles, ou encore pour 1a 
restreindre aux varietes multipliees par voie vegetative, ainsi que 1' a fait 
le Congres des Etats-Unis d 1 Amerique en 1930 en adoptant ce qui est connu 
depuis lors sous le nom de "loi sur les brevets de plantes". Il faut toutefois 
rendre justice au Congres qu 1 il a fait oeuvre innovatrice. 

18. Enfin, on objectait que 1'obtenteur d'une variete se heurtait a l'impossi­
bilite d'en fournir une description complete, valable pour chaque plante. "Un 
niveau est toujours un niveauJ un arbre de rotation est toujours un arbre de 
rotation et mime un compose chimi~ue complexe conserve toujours la meme struc­
ture moleculaire. En revanche, des que 1es conditions changent, la plante se 
modi£ ie... Il s 'ensuit qu 1 une description verbale, et meme des vignettes 
coloriees bien soignees, ne suffisent pas lorsqu'il S 1 agit de definir avec 
toute la precision opportune une nouvelle variate vegetale" (article anonyme 
publie en 1933 dans La Propriete industrielle, a la suite de !'adoption de la 
loi sur les brevets de plantes des Etats-Unis d'Amerique). Cette objection a 
aussi ete levee par le Congres des Etats-Unis d'Amerique. 

19. Mais la note prec i tee se concluait en ces termes : "Les tribunaux devront 
encore assouplir la rigidite du principe d'apres lequel l'inventeur doit, en 
echange des droits qui lui sont conferes, reveler son invention a la societe, 
en sorte que toute personne 'experte en la matiere' puisse l'exec~terJ appli­
quer d'une maniere large la theorie qui consiste a considerer les 'produits de 
la nature' canme etant exclus de la brevetabilite... En somme, la loi peut 
etre une bonne semence, mais il faut encore que la jurisprudence ne soit pas 
une terre ingrate!" En fait, l' initiative innovatrice prise par le Congres 
des Etats-Unis d 'Amerique ne sera que rarement copiee par le legislateur, et 
le pouvoir judiciaire se revelera incapable dans la majorite des pays d'appor­
ter une solution satisfaisante au probleme de la protection du travail du 
selectionneur dans le cadre du droit des brevets. 

LE DROIT DE LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES - SON INSTAURATION ET SES 
PRINCIPES GENERAUX 

20. Les incertitudes de la protection des varietes vegetales au moyen de 
brevets ont amene un certain nombre d t Etats, des les annees 19 20, a accorder 
aux obtenteurs une autre forme de protection. Celle-ci etait fondee dans un 
premier temps sur l' exclusivi te de !'usage d 'une appellation de categorie de 
semences ou plants (par exemple "semences d'elite") ou d'une denomination­
marque - ce qui constituait une entorse au droit des marques - ou des deux 
(Tchecoslovaquie en 1921, France en 1922), puis sur une forme limitee d'exclu-
sivite de !'exploitation comrneiciale de la variete (Pays-Bas en 1942, Republi­
que federale d'Allemagne en 1953). Dans certains Etats, le regime particulier 
a pris place dans l'ordre juridique a cote de la loi sur les brevets. C'est le 
cas notamment en Republique federale d 1 Allemagne ou le systeme des brevets a 
fini par s'ouvrir aux varietes vegetales. Mais, deja, le legislateur a pris 
soin de delimiter clairement les domaines respectifs des deux systemes et 
d 1 eviter le cumul de protection : le regime particulier etait applicable a 
certaines especes agricoles et potageres et la loi sur les brevets, de facto, 
aux autres plantes, car l' article 68 de la loi de 1953 sur les semences pre­
voyait que lorsqu I Une Variete etait protegee Selon leS deux SyStemes, leS 
droits issus du brevet ne pouvaient etre invoques que dans la mesure ou ils 
n 1 etaient pas contraires aux dispositions de ladite loi. En Italie, le brevet 
est devenu la seule forme de protection des nouvelles varietes apres que la 
jurisprudence a ecarte toutes les objections que l'on a pu formuler a son 
encontre. Enfin, aucune forme de protection n 'etait disponible aux obtenteurs 
ou n 1 a pu etre obtenue par eux dans des pays tels que le Danemark, le Royaume­
Uni et la Suisse. 

21. Le resume de la situation fait dans le paragraphe precedent est suffisant 
POUr demontrer quI elle n I etai t paS Sati Sfaisante 1 ni POUr leS ObtenteUrS 1 ni 
pour les specialistes de la propriete industrielle. Compte tenu de cet etat 
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de fait, les milieux de la propr iete industrielle emirent un voeu au Congrt!s 
de l'AIPPI de Vienne, en 1952, qui tendait a la necessite de proteger les 
nouveautes vegetales par brevet ou par tout autre m~en. Quant aux obtenteurs, 
regroupes au sein de l'ASSINSEL, ils emirent en 956, au Congres de cette 
association tenu a Semmering en Autriche.., un voeu pressant tendant a !'organi­
sation d'une conference internationale en vue d'etudier la question sur le plan 
officiel et si possible de fixer dans une convention les principes qui regi­
raient cette protection. On notera au passsage que ces initiatives font aussi 
suite a des travaux entrepris des 1946 au sein de la FAO mais qui ont echoue 
en raison des considerations que voici formulees par son comite des activites 
techniques : "C' est le devoir des gouvernements de rendre li vrables en tous 
pays les decouvertes du domaine de 1' agriculture; trop d 'obstacles empeche­
raient la formation de reserves; les instituts de recherche sont nationaux et 
la vraie nature de la reproduction s'oppose a un brevet" {MATTHEY, 1954). 

22. Aboutissement du processus historique decrit precedemment, la Convention 
urov ne fait pour l'essentiel que reprendre des solutions qui existaient deja, 
soit en theorie, soit en pratique, et les assembler pour former un systeme 
j uridique coherent, adap te au but qu 'elle pour suit. Les dispositions de la 
Convention qui presentent un interet dans le cadre de la presente etude sont 
les suivantes : 

i) L'objet de la Convention est la delivrance d'un titre de protection 
eour une variete. Elle presente en cela une analogie avec le brevet de pro­
duit, par opposition au brevet de procede. 

ii) Les conditions materielles de !'obtention de la protection sont adap­
tees a l'objet a proteger, la variete. Ces conditions sont la distinction de 
toute variete preexistante notoirement connue, l'homogeneite, la stabilite, la 
nouveaute canmerciale et la denomination. La Convention ne connait pas par 
consequent la notion d'activite inventive (toute variete est protegeable quelle 
que soit la fa9on dont elle a ete obtenue)' ni la notion d'application indus­
trielle {toute variete est supposee utilisable en agriculture). Elle contient 
une notion de nouveaute modifiee, formee de la reunion de la distinction et de 
la nouveaute commerciale~ . cette derniere se n!fere a la disponibilite de "la 
variete pour le public et non a la divulgation de sa description {reposant 
notamment sur une publication), du fait qu 'une description publiee ne permet 
pas en general de recreer ou de reproduire la variete. 

iii) Les effets de la protection sont limites : d'une part, de f~on simpli­
fiee, le droit exclusif d'exploitation est limite a la production a des fins 
d I ecoulement COmmercial, a la mise en vente et a la COmmercialisation deS 
semences et plants de la variete. Cela laisse a un agriculteur la possibilite 
juridique- lorsqu'il en ala possibilite technique- de produire ses propres 
semences sans a voir a demander une licence et a payer des redevances. D' autre 
part, le droit concede n'emporte aucun droit sur une autre variete creee {mais 
non produite par emploi repete) a partir de la variete protegee. Il y a la 
trois caracteristiques supplement aires par rapport au brevet d' invention : la 
portee de la protection est restreinte et ne s 'etend generalement pas aux 
produits de la varietEh il n'y a pas de systeme de dependance {sauf dans le 
cas particulier des varietes necessitant pour leur production commerciale 
l'emploi repete d'une autre variete), il n'y a pas de revendications suscepti­
bles de determiner l'etendue de la protection. 

iv) La Convention prevoit a son article 2.1) que le droit reconnu a 1 'ob­
tenteur peut revetir la forme d' un titre de erotection particulier - donnant 
ainsi suite a !'opinion de la grande majorite des Etats qui l'ont etablie - ou 
d'un brevet - donnant ainsi suite a !'opinion de l'Italie. Elle precise en 
outre que Iorsque les deux formes de protection coexistent dans un meme Etat, 
elles ne peuvent pas etre prevues simultanement pour un meme genre ou une meme 
espece botanique. Elle exclut done la possibilite d 'un cumul de protection. 
Dans 1 'Acte de 1978 de la Convention, cette disposition a ete assortie d I une 
derogation, qui figure a 1 'article 37 de cet Acte, principalement afin de 
permettre aux Etats-Unis d I Amerique d' adherer a 1' Union. Dans ce pays, la 
repartition des domaines d'application respectifs de la loi sur les brevets de 
plantes et de la loi sur la protection des obtentions vegetales se fait, pour 
des raisons histori~ues, en fonction du mode de reproduction ou de multiplica­
tion de la variete a proteger, de sorte que le cumul de protection ne peut y 
etre qu'exceptionnel. 
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LA BREVETABILITE DES VARIETES VEGETALES SELON LE DROIT ACTUEL 

I. L'exclusion des varietes vegetales de la brevetabilite 

0059 

23. Textes internationaux.- Compte tenu notamment de 1 I elaboration vers la 
meme epoque, avec en partie le concours des memes experts, de la Convention 
UPOV, la convention de Strasbourg sur 1' unification de certains elements du 
droit des brevets d'invention prevoit ce qui suit en son article 2 : 

"Les Etats Contractants ne sont pas tenus de prevoir 1' octroi 
de brevets pour 

(b) les varietes vegetales ou les races animales ainsi que 
les precedes essentiellement biologiques d 'obtention de vegetaux ou 
d 1 animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procedes micro­
biologiques et aux produits obtenus par ces precedes." 

24. Une disposition similaire figure dans d'autres textes internationaux, 
notamment 

i) a 1 I article 53. b) de la Convention sur le brevet 
forme d 'une exclusion stricte de la brevetabili te (voir 
present document); 

europeen, sous la 
a l'annexe II du 

ii) a l'article 112.3)b) de la Loi type de l'OMPI pour les pays en develop­
pement concernant les inventions, egalement sous la forme d 'une exclusion 
stricte de la brevetabilite (voir a l'annexe I du present document); 

iii) ala regle 67.l)ii) du Reglement d'execution du Traite de cooperation 
en matiere de brevets (PCT), sous la forme d 1 une possibilite pour une adminis­
tration chargee de 1' examen preliminaire international de ne pas proceder a cet 
examen dans le cas des demandes qui ont pour objet une invention ressortissant 
a ce domaine. 

25. Legislations nationales.- L' exclusion de la brevetabili te des varietes 
vegetales, des races animales et des precedes essentiellement biologiques 
d'obtention de vegetaux et d 1 animaux se retrouve dans la legislation nationale 
de la majorite des Etats membres de 1 1 UPOV. D1 un point de vue historique, 
elle a ete inseree dans les lois sur les brevets soit pour donner application 
a l'article 2.1) de la Convention UPOV, soit pour harmoniser le droit national 
avec les Conventions conclues au plan europeen en matiere de brevets. Cela 
ressort nettement de l'evolution du systeme leqislatif : dans le premier cas, 
elle a vu le jour dans la loi sur la protection des obtentions vegetales, dans 
un article des dispositions finales qui modifie la loi sur les brevets, et dans 
1' autre dans une loi port ant mod if icat ion de la loi sur les brevets adoptee 
principalement en vue d'aligner le droit national sur le droit europeen. 

26. Dans les pays qui avaient admis dans le passe le principe de la brevetabi­
lite des varietes vegetales, l 1 exclusion peut etre limitee aux seuls genres et 
especes qui beneficient de la protection en vertu de la legislation particu­
liere de protection des obtentions vegetales, condamnant ainsi le droit des 
brevets a jouer temporairement un role de bouche-trou (d'ailleurs tres theori­
que), en attendant que la loi sur la protection des obtentions vegetales soit 
etendue a tout le regne vegetal. C' est le cas en Republique federale d I Alle­
£aane, en Espagne et en France (mais pas en Afrique du Sud). En Republique 

e erale d,...Al!emagne, l'exclus1.on de la brevetab1.l1.te des precedes essentielle­
ment biologiques d'obtention de vegetaux est aussi limitee a ceux qui se 
rapportent aux genres et especes couverts par la loi sur la protection des 
obtentions vegetales. L'explication se trouve dans le fait que le legislateur 
n'a pas pu se decider en faveur d 1 une solution globale (malgre les controverses 
sur la brevetabilite des varietes et des precedes qui s'y rapportent) et qu'il 
s'est par consequent limite a une exclusion partielle pour eviter un cumul de 
protection grace a un brevet de precede couvrant la variete en tant que produit 
du procede (expose des motifs de la loi du 20 mai 1968 sur la protection des 
varietes vegetales et RITGEN (1968)). 

27. Dans certains Etats, la loi sur les brevets est silencieuse sur le sort 
qu'elle doit reserver aux varietes vegetales. En Europe, c'est le cas de la 
Belgigue et de l' Irlande, en attendant que 1a legislation soit adaptee au 
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droit europeen. Dans le reste du monde, c' est le cas aussi, pour les Etats 
membres de l'UPOV, du -I~ et de la Nouvelle-Zelande {la loi de ce pays, 
relativement ancienne, eXciUt par contre les ahments de la brevetabilite). 

28. Pour que le tour d 'horizon so it c.omplet, il faut enfin mentionner que 
quelques Etats ont adapte le systeme des brevets a la protection des varietes 
vegetales {et parfois aussi des races animales} , en s' inspirant de la Conven­
tion UPOV comme en Hongrie ou en Italie ou en etablissant des dispositions 
particulieres comme aux Etats-Unis Cfi"'Aiii"erique (pour les varietes multipliees 
par voie vegetative}, en Bulgarie, en Roumanie et en Union sovietique. 

29. Dans les Etats membres de 1' UPOV (qui disposent done d 'une loi speciale 
ou de dispositions speciales dans le cadre de la loi sur les brevets pour la 
protection des obtentions vegetales) dont la legislation sur les brevets 
n'exclut pas les varietes vegetales de la brevetabilite a titre d'inventions 
industrielles, on peut admettre qu 'en theorie une variete pourrait etre prote­
gee a la fois par un brevet industriel et un titre particulier. Cec i a ete 
suggere par WILUAMS {198 3) en ce qui cone erne les Etats-Unis d • Amerique, sur 
la base de 1' arret de la cour supreme dans l' affaire Chakrabarty (qui se 
rapportait a un micro-organisme cree par l'homme). Les autorites de ce pays 
ont toutefois emis un point de vue plus prudent {document C/XVII/6, page 48)~ 

"La me sure dans laquelle les var ietes vegetales sont admises 
au benefice de la protection en vertu du code general des brevets 
n'a pas encore ete determinee par decision de justice. L'Office 
des brevets et des marques a par consequent adopte une procedure 
selon laquelle cette admi ssibi lite est determinee dans chaque cas 
d'espece. De facron generale, les varietes multipliees par voie 
vegetative non protegeables en vertu de la loi sur les brevets de 
plantes et les varietes reproduites par voie sexuee non protegeables 
en vertu de la loi sur la protection des obtentions vegetales peu­
vent etre brevetees en vertu du code general des brevets si les 
conditions de ce code sont satisfaites." 

En realite, les 
meme objections 
predecesseurs. 
semble y rester 

demandeurs de brevets auront a faire face dans ces pays aux 
que celles qui ont ete avancees des les annees 1920 a leurs 
On peut trouver la la raison pour laquelle la voie du brevet 
theorique. 

30. Mais surtout, 1' exclusion de la brevetabilite peut deriver de l' applica­
tion au niveau national de la disposition inscrite a l'article 2.1), deuxieme 
phrase, de la Convention UPOV, qui interdit la coexistence du titre de protec­
tion particulier et du brevet pour les varietes d'un meme genre ou d'une meme 
espece botanique. Cette application peut resulter : 

i) d'un principe constitutionnel selon lequel le droit international 
s'applique directement au niveau national; 

ii) a defaut, d'un principe selon lequel !'interpretation du droit national 
doit s'efforcer d'etre conforme au droit international; 

iii) de la regle selon laquelle il convient de donner dans la resolution 
d I un conflit de lois la pr iorite a la legislation Speciale (etant entendu 
qu'en general, la loi sur la protection des obtentions vegetales devrait etre 
consideree comme une loi Speciale par rapport a la loi sur les brevets) OU a 
la loi la plus recente. 

II. La brevetabilite des varietes vegetales en l'absence d'une exclusion de 
la brevetabilite 

A. Brevet de produit 

31. Le point de vue juridique.- Dans les pays dans lesquels il n'y a pas de 
legislation sur la protection des obtentions vegetales, la juris prudence est 
souveraine en ce qui concerne l'applicabilite du droit des brevets aux varietes 
vegetales. L'experience montre toutefois qu'elle reste (encore) incapable 
d'adapter le systeme des brevets aux varietes vegetales. Il est fort probable 
que l'obstacle principal resider a dans la non-reprod uctibi lite de la methode 
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d' obtention, ce qui ne permet pas a un homme de metier moyen d' "executer 
l'invention". Un autre obstacle sera peut-etre l'exigence d'activite inventive 
(non-evidence dans certaines legislations). Ainsi, dans sa decision dans 
l'affaire Abitibi (1982), concernant un melange de champignons, l'Office des 
brevets du canada a enonce a propos de -la brevetabilite des organismes supe­
rieurs, a titre incident, les considerations que voici sur la reproductibi­
lite : "Si un inventeur cree un insecte nouveau et non evident qui n'existait 
pas auparavant (et n 'est done pas un produit de la nature) et peut le recreer 
a 1' identique et a volonte, et s' il est utile par exemple pour detruire la 
tordeuse des bourgeons de l'epicea, alors il s'agira d'un outil au service de 
l'homme tout autant qu'un micro-organisme. Dans le cas des etres vivants plus 
evolues, il est evidemment mains probable que l'inventeur puisse les reproduire 
a volonte et uniformement, du fait que les etres vivants complexes ont tendance 
a varier d 'un individu a 1 I autre. Mais s' il devenait possible d 'obtenir un 
tel resultat, et que les autres conditions de la brevetabilite sont reunies, 
alors nous ne voyons pas pourquoi il devrait etre traite differemment." Ces 
considerations, qui ne different guere des objections soulevees il y a un 
demi-siecle deja, ferment done la voie du brevet aux varietes issues des 
programmes classiques d'amelioration des plantes, programmes qui sont pour une 
grande partie non reproductibles, et aux varietes issues de procedes du genie 
genetique moderne tels que la fusion des protoplastes, qui ne sont pas toujours 
reprod uctibles eux non plus. 

32. Cette objection est aussi avancee a l'heure actuelle dans des pays tels 
que la Republique federale d 'Allemagne, pays qui a une longue tradition en 
matiere de protection des varietes par brevet et qui admet le principe de la 
brevetabili te de certaines var ietes vegetales (voir au paragraphe 26 c i­
dessus). HESSE (1969), auteur d'une etude detaillee de la question (pour ses 
conclusions, voir a l'annexe III) 1 et KREYE (1983) 1 par exemple, sont en faveur 
de l'exigence de la reproductibilite de la methode d'obtention de la variete. 
Le premier se fonde sur un arret rendu par la Cour supreme federale de la 
Republique federale d 'Allemagne en 1969 dans 1' affaire Pigeon rouge et le 
second sur 1 'arret rendu par le Tribunal federal des brevets en 197 3 dans 
l'affaire Saintpaulia. La vieille controverse n'est done pas finie et meme, 
un nouveau champ de bataille se presente, sous la ·forme des micro-organismes 
et des elements cellulaires. 

33. Dans la litterature relativement ancienne (notamment HESSE (1969)), des 
doutes ont aussi ete emis en ce qui concerne l'efficacite de la protection 
conferee par le brevet de produit. Celui-ci confere a son titulaire une exclu­
sivite sur la fabrication du produit, quel qu'en soit le precede. Il a ete 
estime a ce propos que la reproduction ou la multiplication d 'une variete, 
c'est-a-dire la multiplication des semences ou plants, ne constitue pas une 
"fabrication" au sens de la loi sur les brevets, car elle suppose !'existence 
prealable du produit a fabriquer, de sorte que la seule activi te couverte par 
le brevet serait la production de la variete selon une methode de creation 
varietale, que celle-ci soit indiquee dans le document de brevet ou non. En 
outre, si ce point de vue n'est pas admis, le titulaire du brevet se heurterait 
au principe de l'epuisement des droits confE!res par le brevet qui s'applique 
des que le produit a ete mis licitement dans le commerce. En effetl le titu­
laire du brevet ne peut plus exercer un controle sur 1' utilisation qui est 
faite du produit et 1' acheteur peut exploiter a volonte les proprietes du 
produit, et principalement, dans le cas d 'une variete vegetale, sa faculte de 
se reproduire ou de se multiplier. Il n'est pas certain que ces objections 
soient encore valables a l'heure actuelle compte tenu du progres des bio­
industries, qui utilisent des micro-organismes doues eux aussi de la faculte 
d'automultiplication. 

34. Le point de vue socio-economi5Jue.- La brevetabilite des varietes vege­
tales ne se heurte pas seulement a des obstacles de nature j uridique. Aussi 
bien la loi sur les brevets que la loi sur la protection des obtentions vega­
tales cherchent a etablir un equilibre entre les objectifs qu'elles se sont 
fixes, a savoir recompenser l'inventeur ou l'obtenteur et favoriser le develop­
pement economique, ce qui suppose que l'interet public soit dGment pris en 
compte. Cela ressort nettement du preambule de la Loi type de l'OMPI, qui 
enonce les deux considerations suivantes : 

"a) que la protection des inventions et la remuneration des 
innovations mettent en jeu des interets publics et privesl 
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b) que les droi ts accordes 
inventions ou de remuneration des 
contrepartie des obligations". 

en matiere de protection des 
innovations doivent avoir pour 

Dans la convention UPOV, cet equilibre necessaire est annonce comme suit dans 
le preambule ; 

[Les Etats contractants,] "Conscients des problemes particuliers que 
soulevent la reconnaissance et la protection du droit du createur 
dans ce domaine et notamment des limitations que peuvent imposer au 
libre exercice d'un tel droit les exigences de l'interet public". 

35. Par rapport a la loi sur les brevets, l'equilibre realise par le systeme 
de la protection des obtentions vegetales p~ivileqie davantage l'interet 
public, ce qui apparait nettement de la limitation des effets de la protection 
(voir au paragraphe 22. iii) ci-dessus). Une telle modification etait neces­
saire pour que le systeme de la protection des obtentions vegetales fut accep­
table tant pour le public que pour les gouvernements. Il ne faut pas perdre 
de vue a cet egard que bon nombre de lois sur les brevets contenaient autrefois 
une disposition excluant de la brevetabilite les aliments et que ceux qui 
reclamaient la protection des nouvelles varietes vegetales par des brevets 
limitaient generalement leurs pretentions a une exclusivite sur la reproduction 
ou la multiplication de la variete, tenant compte en cela non seulement de la 
d iff iculte a fa ire respecter un brevet de portee plus grande au niveau de 
l'ensemble des agriculteurs, mais aussi de la reticence generale devant les 
monopoles dans un domaine aussi vital que les produits alimentaires. 

36. Cet equilibre different est encore necessaire a l'heure actuelle, comme 
en temoigne 1 1 attitude hostile de certains milieux face a la protection des 
obtentions vegetales. C' est pourquoi ouvrir la voie du brevet aux varietes 
vegetales est un acte lourd de consequences pour le systeme des brevets, 
surtout apres que le legislateur s 1 est prononce positivement en faveur de cet 
equilibre different, en instaurant une legislation Speciale, adaptee. Au 
demeurant, cette legislation ne peut que rendre cet acte tout a fait inoppor­
tun, puisque le besoin ne s 1 en fait pas sentir. L 1 interet public serait 
desservi, principalement du fait de la plus grande portee du brevet, a deux 
titres. Avec des revendications judicieusement redigees, on peut en effet 
etendre l 1 exclusivite de l'exploitation industrielle jusqu 1 au produit ultime 
de la variete, par exemple la conserve de petits pois, ce qui pulverise les 
dispositions de 1 1 article 5.1) de la convention UPOV. D1 autre part, le brevet 
pourrait couvrir un eventail de varietes, creees ou meme a creer, defini par 
un nombre limite de caracteristiques que l 1 on aura privilegiees dans les reven­
dications, par exemple les roses bleues ou sans epines, ce qui pulverise les 
dispositions de 1 1 article 5.3) de la Convention ainsi que le principe selon 
lequel une protection spec if ique n 1 est accordee que pour une var iete existant 
reellement. 

37. L 1 interet public serait aussi desservi par l 1 existence simultanee, entre 
les memes mains ou, pire, entre des mains differentes, d'un titre de protection 
particulier et d 1 un brevet : la coexistence de deux titres identiques par leur 
raison d 1 etre mais differents par leurs effets et les conditions de leur deli­
vrance ne peut etre que prejudiciable a la clarte de la situation juridique et 
economique, les utilisateurs etant les principaux leses. 

38. Enfin, on ne peut passer sous silence la profonde injustice de la situa­
tion que 1 1 on creerait. Il est evident que si les criteres de brevetabilite 
et 1 1 interpretation qui leur est donnee sont maintenus en leur etat actuel, 
une partie seulement des varietes vegetales pourraient faire l 1 objet d'un 
brevet, principalement celles qui sont creees selon un procede reproductible. 
On favoriserait alors l'obtenteur d 1 Une var iete nouvelle qui a utilise un 
precede de creation varietale n!pondant aux criteres foncierement 
inadaptes - de la loi sur les brevets, par rapport a l 1obtenteur qui utilise 
des proc edes qui n I y repondent pas. Il n I est pas inconcevable que les deux 
obtenteurs aient obtenu la meme variete, par exemple une variete rendue resis­
tante a un agent pathogene, 1 1 Un par la technique de l 1 insertion d 1 ADN exogene 
a 1' aide d 1 Un vecteur et 1 1 autre par la technique classique des n!tro-croise­
ments. Une autre injustice rE!siderait dans le fait que l 1 obtenteur de la 
variete initiale, sensible, qui aura fait un travail de creation varietale 
bien plus considerable aura du se contenter lui aussi d 1 un titre de protection 
particulier. 
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39. Conclusion.- Le brevet de produit se revele etre une forme de protection 
peU adaptee aUX VarieteS VegetaleS dU fait de 1 I inadaptatiOn fOnCiere dU 
systeme des brevets lui-meme. Seul un tres petit nombre de varietes seraient 
susceptibles d 1 en oeneficier, en fonction non pas du "merite" face a la protec­
tion, mais de circonstances sans relat.ion avec 1 1 importance du travail de 
creation varietale ni avec la valeur de son resultat, la variete, pour la 
societe. Il en resulterait une inegalite devant la loi des createurs de 
varietes - aussi bien des selectionneurs classiques que des nouveaux selection­
neurs qui utilisent les techniques du genie genetique - devant la loi. Cette 
inegalite de traitement, non compatible avec la notion de justice, a par contre 
ete eliminee dans le systeme particulier de la protection des obtentions 
vegetales. 

B. Brevet de proceae 

40. Le progres des biotechnologies va faire croitre le nombre des demandes de 
brevet portant sur des inventions de procede visant a creer des plantes qui 
possedent des propr ietes nouvelles, en particulier en relation avec 1 1 ADN 
recombinant, ou qui marquent un progres dans cette direction. Les offices de 
brevets devront decider en pareil cas si les inventions en cause remplissent 
les conditions normales de brevetabilite, c'est-a-dire en gros si elles sont 
reproductibles, nouvelles, impliquent une activite inventive et sont suscep­
tibles d 1 application industrielle. Les offices de brevets appliquant une 
legislation qui prevoit !'exclusion decrite plus haut aux paragraphes 25 a 28 
devront en outre decider s 'il ne s 'ag it pas en reali te de "procedes essentiel­
lement bi0l0g iqUeS d I ObtentiOn de VegetaUX II qui ne peuvent paS etre COnSidereS 
comme des procedes microbiolog iques. Il n 'est pas a exclure, au moins pour 
l'avenir, que les conditions de brevetabilite puissent etre remplies par 
certaines de ces inventions de procede et la question se pose done de savoir 
si la delivrance de brevets de procede de ce type entrainera un chevauchement 
avec la protection des obtentions vegetales. 

41. s 1 agissant de la protection du procede proprement dit, il ne peut pas y 
avoir de chevauchement puisque la protection des obtentions vegetales ne porte 
pas sur les procedes. En revanche, les obtenteurs seront evidemment touches 
par la protection conferee par un brevet pour des procedes de cette nature. 
Ils le seront de fayon positive en raison du fait que certains de ces procedes 
of friront des moyens nouveaux et interessants d 'amelioration des plantes et 
ils le seront aussi de fayon negative en ce sens qu' il leur faudra obtenir 
l'autorisation du titulaire du brevet pour utiliser ces procedes et lui verser 
des redevances. Les avantages l'emporteront vraisemblablement de loin sur les 
inconvenients et les milieux de !'amelioration des plantes ont, en fait, deja 
indique que les obtenteurs accueilleront toujours avec gratitude la mise au 
point de procedes nouveaux facilitant leur travail et leur permettant d'obtenir 
de meilleurs resultats et ils admettent que les inventeurs de ces procedes ont 
droit a une remuneration equitable. 

42. D'aucuns n'en ont pas moins exprime la crainte que la regle du droit des 
brevets - deja mentionnee plus haut - qui, dans de nombreux pays, etend la 
protection issue d'un brevet de procede au produit obtenu directement a !'aide 
de ce procede (voir le paragraphe 12.b) ci-dessus et, par exemple, l'alinea 
2.b)ii) de !'article 135 de la Loi type de l'OMPI, dont des extraits sont 
donnes dans 1 1 annexe I du present document, ainsi que 1' article 6 4. 2) de la 
Convention sur le brevet europeen, dont des extraits figurent en annexe II) ne 
souleve des difficultes puisque son application pourrait etendre la protection 
conferee par un brevet de procede a un produit qui pourrait aussi beneficier 
de la protection des obtentions vegetales. Ils redoutent qu'une double protec­
tion puisse ainsi etre obtenue pour le meme produit par le biais d'un brevet 
et d 'un droit d 'obtenteur, sur la base de systemes de protection d lfferents 
ayant une portee et des effets differents. Cette double protection a ete jugee 
inacceptable par les legislateurs qui ont fait figurer dans le traite ou la 
legislation en cause les dispositions d'exclusion mentionnees aux paragraphes 
25 a 28 ci-dessus, et ceux-ci ont estime que l'on pourrait convenablement parer 
a ce danger en exc!uant explicitement de la brevetabilite les inventions qui 
constituent "des procedes essentiellement biologiques d 'obtention de vegetaux". 
Mais d'aucuns craignent que les progres a venir rendent cette precaution inope­
rante et que dans les pays qui n 1 ont pas prevu cette exclusion, les difficultes 
pouvant resu!ter de !a double protection ne fassent que s I aggraver. On peut 
faire au sujet de ces craintes les remarques suivantes. 
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43. Il convient d'abord de preciser que le produit obtenu directement ne peut 
jamais constituer la variete proprement dite. On ne peut entendre par produit 
qu'un ObJet tangible. Or, dans le cas de la variete, il s'agit d'une realite 
abstraite ou encore, comme l'ont dit les experts qui ont redige la Convention 
UPOV, d'un obJet immateriel (voir les Actes des conferences de 1957-1961; 
1972, page 36). Une variete vegetale comprend toutes les plantes qui presen­
tent SeS Caracter istiques, meme CelleS qui SOnt prOdUiteS autrement quI a 1 1 aide 
du procede brevete, par exemple spontanement, a l'aide de methodes d'obtention 
classiques ou a l'aide d'autres methodes genetiques. Le produit obtenu a 
l'aide du precede brevete ne peut done etre qu'un certain ensemble de plantes. 
D' autre part, cet ensemble de plantes ne doi t pas necessairement remplir les 
conditions que l'usage et la protection des obtentions vegetales imposent pour 
une variete protegeable. Il n'est pas necessaire que cet ensemble de plantes 
so it distinct, nouveau, homogEme ou stable, il peut fort bien s 'aq ir d 'un 
materiel qui existe deja dans la nature ou qui a deja ete obtenu a l'aide d'un 
autre precede. Cependant cette derniere constatation n 'est pas susceptible 
d'apaiser les craintes mentionnees ci-dessus; elle montre au contraire que si 
la protection issue du brevet etait etendue a du materiel de ce genre, il en 
resulterait bien un chevauchement indesirable qui, precisement en raison de 
cette difference dans le materiel protege, serait tres difficile a maitriser 
sur le plan juridique. 

44. Une autre question se pose cependant au sujet des effets pratiques que 
peut avoir un brevet de procede pour des plantes obtenues a l'aide de precedes 
biotechnologiques. On peut taire a ce sujet les remarques suivantes : 

i) La protection conferee par un brevet de procede ne porte que sur le 
produit obtenu directement a 1' aide de ce procede. En 1' etat actuel des 
chases, un procede du genie genetique utilise pour creer des plantes nouvelles 
permet tOUt aU plUS de prOdUire Une Cellule Vegetale transformee qUI il faUt 
encore selectionner dans la masse des autres cellules pour lesquelles le proce­
ae n I a paS reUSSi et a partir de laquelle il faUt en OUtre regenerer Une 0U 
plusieurs plantes entieres. Il est pour le mains douteux que le resultat de 
cette selection et de cette regeneration puisse encore etre presente comme un 
produit direct. En outre, 1' exploitation economique de cette plante nouvelle 
necessite qu' elle soit multipliee en quantite suffisante pour etre commercia­
lisee. Une interpretation stricte des legislations sur les brevets conduirait 
a dire que les plantes produites finalement en vue de la commercialisation ne 
SOnt plUS ObtenueS d irectement a 1 I aide dU procede brevete maiS SOnt le fruit 
d' un processus ulter ieur de multiplication, classique ou non. Il convient 
cependant de tenir compte du fait que dans certains pays, il ressort de la 
jurisprudence relative a certains procedes chimiques brevetes que les opera­
tions d'extraction ou de purification du produit fabrique ne lui enlevent pas 
sa qualite de produit direct (BENKARD (1981)). D'apres cette jurisprudence, 
on pourrait eventuellement conclure que meme lorsqu'il y a selection et multi­
plication ulter ieures, le produi t doi t encore etre considere comme direct si 
le procede brevete a joue un role determinant dans !'obtention des vegetaux. 
Mais il ne serait certainement pas possible d 'etendre la protection conferee 
par un brevet de precede au materiel pour lequel on aurait seulement utilise 
du materiel vegetal obtenu directement a 1' aide du proceoe comme matiere de 
base pour les operations ulterieures d'amelioration. Le croisement de ce mate­
riel avec une autre variete vegetale aboutirait done a un resultat qui ne 
serait plus protege par le brevet de precede. 

ii) Un autre aspect merite qu'on s'y arrete. La protection decoulant d'un 
brevet de procede ne s'etend, naturellement, qu'au produit qui a effectivement 
ete obtenu a l'aide du procede. L'obtention du meme materiel a !'aide d'un 
procede different echapperait au brevet. Cela montre que la protection decou­
lant d'un brevet de procede ne serait nullement un outil approprie pour la 
protection efficace de varietes. 

iii) Lorsque le produit obtenu directement a l'aide du precede brevete doit 
faire l'objet d'une selection ou d'une multiplication pour etre commercialise, 
la question se pose de savoir, comme on l'a vu plus haut, si le materiel selec­
tionne et multiplie peut encore etre considere comme un produit direct. A cet 
egard, il faut bien voir aussi que la plupart des legislations sur les brevets 
enoncent le principe de l'epuisement des droits conferes par le brevet. Des 
lors que des semences ou des plants ont ete licitement acquis dans le commerce, 
aupres du titulaire du brevet ou de son preneur de licence par exemple, 
1' acquereur peut les utiliser librement, conformement au pr incipe pnfcite de 
l'epuisement du droit, et en particulier, il est libre de multiplier ou repro­
duire ce materiel, que soit pour ses propres besoins ou pour la commercialisa­
tion. 
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iv) Il convient cependant de souligner que lorsque la creation de la plante 
nouvelle coincide avec la production de la semence adaptee a la commercialisa­
tion, par exemple dans le cas d'une variete hybride, le lien entre le procede 
et le produit serait direct, ce qui signifie que le risque de double protection 
pourrait se mater ialiser. Mais il est peu vraisemblable que les cas de ce 
genre seraient nombreux puisque les procedes en cause ne sont generalement 
plus nouveaux. 

45. On peut done en detinitive conclure que !'extension par voie legislative 
du brevet de procede a un ensemble donne de semences ou de plants obtenus 
d irec tement a 1 1 aide d I Un procede brevete ne peut affecter la protection deS 
obtentions vegetales que de fa<ion limitee. On peut cependant imaginer que 
certains problemes surgissent, lesquels rendraient souhaitables des mesures 
evitant ce type de situation ou les limitant autant que possible. C'est 
pourquoi l' exclusion des "procedes essentiellement biologiques d' obtention de 
vegetaux" de la brevetabilite, qui evite la plus grande partie de ces conflits 
en matiere de brevets, apparait tout a fait justifiee et devrait en tout etat 
de cause etre maintenue lorsqu'elle est deja prevue. En outre, il conviendrait 
de suivre avec une attent1on particuliere 1' evolution dans les pays qui ne 
prevoient pas ce systeme. 

CONCLUSIONS GENERALES 

46. Les progres recents dans le secteur du genle genetique industriel et les 
perspectives d'avenir dans ce secteur ont suscite des espoirs inconsideres en 
ce qui concerne 1' application des biotechnologies au regne vegetal. Ces 
espoirs ont a leur tour alimente une crainte que les travaux des selectionneurs 
ne soient entraves par une ser ie de brevets a large portee. L I analyse obj ec­
tive des donnees techniques et juridiques montre que l'avenement des biotech­
nologieS eSt loin d I eliminer leS ObjectiOnS a la brevetabili te deS nOUVelleS 
varietes vegetales, objections qui ont preside a la naissance du systeme 
particulier. Ce dernier s 'affirme done comme forme de protection pour toutes 
les variates, qu 'elles soient creees selon les voies classiques ou selon les 
voies du genie genetique. Une action s' impose toutefois car les offices des 
brevets auront a prendre des decisions dans le proche avenir sur des demandes 
portant sur des domaines qu' ils connaissent mal pour des raisons pratiques. 
Les milieux de 1' amelioration des plantes et de la protection des obtentions 
vegetales devraient prendre une serie de mesures : 

i) Informer les autres milieux, en particulier ceux de la propriete indus­
trielle, de leurs methodes de travail, de leurs outils et de leurs resultats. 
Il s'agit de montrer qu'ils disposent d'un arsenal d'une grande complexite et 
d'une grande efficacite, qui a fait ses preuves. Cet arsenal comprend aussi 
des methodes et des outils qui sont maintenant classes parmi ceux du genie 
genetique. Il s'agit aussi de montrer les limites du genie genetique, qui ne 
peut souvent realiser que des ameliorations ponctuelles, de detruire les 
mythes, les "visions hallucinantes de ma.ls qui siffle ou de radis qui font de 
la bicyclette" (PADWA, 198 3) , et de bien fa ire comprendre que 1' amelioration 
des plantes classique et le genie genetique sont complementaires, le deuxieme 
ayant besoin du premier pour aboutir. 

ii) Rappeler aux autres milieux que le systeme de protection juridique est 
un outil adapte aux activites et aux besoins de ceux qui creent de nouvelles 
varietes, ainsi qu'aux interets de la communaute. 

iii) Mettre en place un systeme de cooperation avec les offices des brevets 
afin de leur permettre d'examiner les demandes de brevet en connaissance de 
cause, c'est-a-dire sur la base de renseignements pertinents sur l'etat de la 
technique et sur l'applicabilite industrielle. Dans cette tache, il y aura 
lieu de s'assurer le concours des chercheurs. 

iv) Mettre en pla~e un systeme de cooperation entre tous les milieux de 
l' amelioration des plantes. Lorsque l'on aura compris les limites du systeme 
deS brevetS, OefinieS d I Une part par SeS propres diSpOSitiOnS et SeS propres 
regles et d'autre part par l'existence d'un systeme de protection particulier, 
une partie du savoir nouveau risquera d'etre couvert par le secret commercial 
et de ne se diffuser que lentement, au detriment de tous les interesses. 
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ANNEXE I 

EXTRAI TS DE LA LOI TYPE DE L 'OMPI 
POUR LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

CONCERNANT LES INVENTIONS 

Article 112 

Inventions 

1) Aux fins de la presente Loi, on entend par "invention" l'idee d'un 
inventeur qui permet dans la pratique la solution d 'un probleme particulier 
dans le domaine de la technique. 

2) Une invention peut etre, ou peut se rapporter a, un produit ou un 
precede. 

3) Sont exclus de la protection par brevet, meme s 'ils constituent des 
inventions au sens de l'alinea 1), 

i) les decouvertes, les theories scientifiques et les methodes mathema­
tiques; 

ii) les varietes vegetales et les races animales ainsi que les precedes 
essentiellement biologiqUeS d I Obtention de VegetaUX OU d 1 animaUX 1 autres que 
les procedes microbiologiques et les produits obtenus par ces procedesJ 

Article 113 

Inventions brevetables 

Une invention est brevet able si elle est nouvelle, si elle implique une 
activite inventive et si elle est susceptible d'application industrielle. 

Article 114 

Nouveaute 

1) Une invention est nouvelle s'il n'y a pas d'anteriorite dans l'etat 
de la technique. 

2)a) L'etat de la technique comprend tout ce qui a ete divulgue, en tout 
lieu du monde, par une publication sous forme tangible ou, dans le pays, par 
une divulgation orale, un usage ou tout autre moyen, avant la date de depot ou, 
le cas echeant, de priorite de la demande de brevet revendiquant !'invention. 

Article 115 

Activite inventive 

Une invention est consideree comme impliquant une activite inventive si, 
pour un homme du metier moyen, elle n'aurait pas decoule d'une maniere evidente 
de l'etat de la technique pertinent a l'egard de la demande de brevet revendi­
quant !'invention. 

Article 116 

Application industrielle 

Une invention est consideree comme susceptible d'application industrielle 
si son objet peut etre produit ou utilise dans tout genre d' industrie. Le 
terme "industrie" doit etre compris dans son sens le plus large; il couvre 
notamment l'artisanat, !'agriculture, la peche et les services. 
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Article 123 

Demande 

l)a) La demande de brevet ("la demande") est deposee aupres de l'Office 
des brevets et comporte une requete, une description, une ou plusieurs reven­
dications 1 Un 0U p1USieurS dessinS (10rSqU t ilS doivent etre fourniS) et Un 
abrege. 

3) La description doit divulguer 1'invention d'une maniere suffisamment 
claire et complete pour que celle-ci puisse etre eva1uee et pour qu 'un homme 
du metier moyen puisse l'executer, et e11e doit notamment indiquer expressement 
la meilleure maniere d'executer !'invention que connaisse le deposant. 

4) a) La teneur de la ou des revendications determine l'etendue de la 
protection. La description et 1es dessins peuvent etre utilises pour interpre­
ter les revendications. 

b) Les revendications doivent etre claires et concises. E11es doivent 
se fonder entierement sur la description. 

5) Des dessins doivent etre fournis lorsqu'ils sont necessaires a 
l'inte1liqence de !'invention. 

6) L I abrege sert exclusivement a des tins d I information technique J il 
n 'est notamment pas pris en consideration pour apprecier l'etendue de la 
protection. 

Article 125 

Unite de l'invention 

La demande ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralite 
d 'inventions liees entre elles de telle sorte qu 'elles ne ferment qu 'un seul 
concept inventif general. 

Article 135 

Effets de 1a delivrance du brevetJ definition d' "exploitation" 

1) Une fois que 1e brevet a ete de1ivre, !'exploitation, dans 1e pays, 
de !'invention brevetee, par des personnes autres que le titulaire du brevet, 
necessite l'accord de ce dernier. 

2) Aux fins de la presente Loi, on entend par "exploitation" d'une inven­
tion brevetee l'un quelconque des actes suivants : 

a) lorsque 1e brevet a ete delivre pour un produit 

i) fabriquer, importer, oftrir en vente, vendre et utiliser le 
produi tJ 

ii) detenir ce produit aux fins de l'offrir en vente, de le vendre ou 
de l'utiliserJ 

b) lorsque le brevet a ete delivre pour un proceae : 

i) employer le procede, 

ii) accomplir les ac tes mentionnes so us 1ettre a) , a l' egard d'un 
produit tel qu'il resulte directement de l'emploi du precede. 

[L'annexe II suit] 

0069 



0070 CAJ/XIII/3 

ANNEXE II 

EXTRA! TS DE LA CONVENTION 
SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS 

(CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN) 
ET DE DOCUMENTS ANNEXES 

Article 52 

Inventions brevetables 

1) Les brevets europeens sont delivres pour les inventions nouvelles 
impliquant une activite inventive et susceptibles d'application industrielle. 

2) Ne soot pas consideres comme des inventions au sens du paragraphe 1 
notamment : 

a) les decouvertes ainsi que les theories scientifiques et les methodes 
mathematiques; 

b) les creations esthetiques; 

C) les plans I pr incipes et methodes dans 1' exercice d I activites intellec­
tuellesl en matiere de jeu ou dans le domaine des activites economiquesl ainsi 
que les programmes d'ordinateurs; 

d) les presentations d • informations. 

3) Les dispositions du paragraphe 2 n'excluent la brevetabilite des 
elements enumeres auxdites dispositions que dans la mesure ou la demande de 
brevet europeen ou le brevet europeen ne concerne que 1' un de ces elements 1 

considere en tant que tel. 

4) Ne sont pas considerees comme des inventions susceptibles d • applica­
tion industrielle au sens du paragraphe 11 les methodes de traitement chirurgi­
cal ou therapeutique du corps humain ou animal et les methodes de diagnostic 
appliquees au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux 
produitsl notamment aux substances ou compositions 1 pour la mise en oeuvre 
d'une de ces methodes. 

Article 53 

Exceptions a la brevetabilite 

Les brevets europeens ne sont pas delivres pour : 

a} les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire 
a 1' ordre public ou aux boones moeurs 1 la mise en oeuvre d 'une invention ne 
pouvant etre consideree comme telle du seul fait qu 'elle est interdite 1 dans 
taus les Etats contractants ou dans l'un ou plusieurs d 'entre eux 1 par une 
disposition legale ou reglementaire; 

b) les varietes vegetales ou les races animales ainsi que les precedes essen­
tiellement biologiques d'obtention de vegetaux ou d'animauxl cette disposition 
ne s' app!i9uant pas aux precedes microbiolog iques et aux produits obtenus par 
ces proceaes. 

Article 64 

Droits conferes par le brevet europeen 

1) Sous reserve du paragraphe 2, le brevet europeen confere a son titu­
lairel a compter du jour de la publication de la mention de sa delivrance et 
dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a ete delivre 1 les memes 
droits que lui confererait un brevet national delivre dans cet Etat. 
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2) Si l'objet du brevet europeen porte sur un procede, les droits confe­
res par ce brevet s'etendent aux produits obtenus directement par ce procede. 

3) Toute contrefa<j:on du brevet europeen est appreciee conformement aux 
dispositions de la legislation nationale. 

Article 167 

Reserves 

ll Tout Etat contractant ne peut, lors de la signature ou du depot de 
son instrument de ratification ou d 'adhesion, faire que les seules reserves 
prevues au paragraphe 2. 

2) Tout Etat contractant peut se reserver la faculte de pevoir 

a) que les brevets europeens, dans la mesure ou ils conferent la protection a 
des produits chim~ques, pharmaceutiques ou alimentaires en tant que tels, sont 
sans effet ou peuvent etre annules conformement aux dispositions en viqueur 
pour les brevets nationaux; cette reserve n'affecte pas la protection conferee 
par le brevet dans la mesure ou il concerne soit un procede de fabrication ou 
d' utilisation d' un produit chimique, so it un procede de fabrication d' un 
produit pharmaceutique ou alimentaire; 

b) que les brevets europeens, dans la mesure ou ils concernent les procedes 
agricoles ou horticoles autres que ceux auxquels s 'applique 1' article 53, 
lettre b), sont sans effet ou peuvent etre annules conformement aux disposi­
tions en vigueur pour les brevets nationaux; 

3) Toute reserve faite par un Etat contractant produit ses effets pendant 
une periode de dix ans au maximum a compter de l'entree en vigueur de la 
presente convention. Toutefois, lorsqu'un Etat contractant a fait des reserves 
visees au paragraphe 2, lettres a) et b), le Conseil d'administration peut, en 
ce qui concerne ledit Etat, etendre cette periode de cinq ans au plus, pour 
tout ou partie des reserves faites, a condition que cet Etat presente, au plus 
tard un an avant 1' expiration de la per iode de dix ans, une demande motivee 
permettant au Conseil d 'administration de decider que cet Etat n 'est pas en 
mesure de renoncer a ladite reserve a l'expiration de la periode de dix ans. 

Article 53 • b) 

EXTRAITS DES DIRECTIVES RELATIVES A L'EXAMEN PRATIQUE 
A L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS 

ETABLIES EN 1976 PAR LE SECRETARIAT GENERAL 
DU CONSEIL DES COMMUNAOTES EUROPEENNES 

0071 

3.4 Parmi les exceptions a la brevetabilite figurent egalement "les variates 
vegetales ou les races animales ainsi que les procedes essentiellement biolo­
giques d'obtention de veqetaux ou d'animaux". L'une des raisons expliquant 
cette exclusion est que, au moins dans le cas des varietes vegetales, il existe 
dans la plupart des pays d 'aut res moyens d 'obtenir une protection legale. 
Entre un procede "essentiellement biologique" et un procede qui ne peut etre 
qualif ie comme tel, il y a une difference de degre. qui reside dans 1' impor­
tance de l'intervention technique de l'homme dans le procede; si cette inter­
vention joue un role important dans la determination ou dans le controle du 
resultat qu' il est souhaitable d 'obtenir, le procede ne sera it pas exclu. 
C'est ainsi, pour citer quelques exemples, qu'une methode de croisement, 
d'entre-croisement ou d'elevage selectif, de chevaux par exemple, qui consiste­
rait simplement a selectionner en vue de la reproduction forcee ou libre les 
animaux presentant certaines caracteristiques, serait essentiellement biolo­
gique et par consequent ne serait pas brevetable. Par contre, une methode de 
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traitement des vegetaux ou des animaux en vue d'en ameliorer les qualites ou 
le rendement ou en vue de stimuler ou d' interrompre la croissance au moyen 
d'un procede mecanique, physique ou chimique (par exemple une methode d'emon­
dag e) ne saurai t etre consideree comme essentiellement biolog ique, puisque 
l'essence de !'invention, meme si elle fait intervenir un procede biologique, 
implique une intervention technique; il en serait de meme pour une methode de 
traitement des vegetaux consistant a employer une substance ou des radiations 
stimulant la pousse. Le traitement du sol par !'utilisation de moyens techni­
ques en vue de stimuler ou d' interrompre la croissance de vegetaux n 'est pas 
non plus exclude la brevetabilite (cf. egalement IV, 4.3). 

3.5 L'exclusion visee au paragraphe precedent ne s'applique pas aux procedes 
microbiolog iques ni aux produits obtenus par ces procedes. C'est ainsi que 
des brevets peuvent etre obtenus non seulement pour des procedes dans lesquels 
interviennent des micro-organismes, mais egalement pour les micro-organismes 
eux-memes (ainsi que pour les produi ts inanimes) lorsqu' ils sont obtenus au 
moyen d'un procede microbiologique. Dans le cas d'un procede microbiologique, 
la condition d'etre susceptible de repetition visee au point II, 4.11, devrait 
faire l'objet d'une attention particuliere. 

[L'annexe III suit] 
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CONCLUSIONS DE H. G. HESSE 
SUR LA BREVETABILITE DES OBTENTIONS ANIMALES ET VEGETALES 

1. La question de savoir si des brevets d 'obtention animale ou vegetale 
(Ziichtungspatente) peuvent etre delivres· n I a pas ete tranchee par la legisla­
tion recente (loi sur la protection des var ietes vegetales, modification de 
!'article premier de la loi sur les brevets), mais a ete laissee volontairement 
sans reponse. 

2. La decision de la cour supreme federale du 27 mars 1969 dans 1' affaire 
Pigeon rouge est pertinente pour la question de la brevetabilite des obtentions 
tant animales que vegetales; du point de vue du droit des brevets, on ne peut 
pas faire de difference entre !'animal et le vegetal. 

3. L'assimilation, du point de vue du droit des brevets, de 1 'exploitation 
methodique des forces biologiques de la nature a la technique au sens courant, 
faite par la Cour supreme federale, va dans le sens de la souplesse et de la 
faculte d'adaptation du aroit des brevets et est bienvenue. 

4. La selection methodique de vegetaux et d'animaux n'est pas une decouverte 
mais appartient au domaine des inventions. 

5. Il faut approuver !'opinion de la cour supreme federale lorsqu'elle fait 
dependre la brevetabilite des precedes d'obtention, en tout cas, de sa repro­
ductibilite - et pas seulement de sa reproductibilite theorique et lors­
qu'elle exige aussi pour le brevet de produit et le brevet d'application 
[Anwendungspatent] !'indication d'un precede reproductible de fabrication; la 
reproduction et la multiplication naturelles ne sent pas des procedes de cette 
nature. 

6. Les precedes d'obtention qui exigent tellement de temps et de moyens et 
sont tellement diff iciles a mettre en oeuvre que leur repetition devient un 
non-sens des lors qu'ils ant abouti ala production de materiel de reproduction 
ou de multiplication stable de la nouvelle variete, ne sont pas susceptibles 
d'application industrielle. 

7. 
pas 
les 
des 

La protection conferee par un brevet de precede pour une obtention ne peut 
s'etendre par le biais de la deuxieme phrase de !'article 6 de la lei sur 
brevets aux generations F;_+x• du fait que celles-ci ne constituent pas 
produits directs du precede. 

8. Des brevets ne peuvent pas etre delivres pour la reproduction au la multi­
plication de nouveaux animaux ou vegetaux car la reproduction et la multiplica­
tion naturelles ne sent pas des inventions. 

9. La reproduction au la multiplication naturelle d 'une nouvelle variete 
animale ou vegetale ne peut pas faire partie des formes de fabrication prote­
gees en faveur du titulaire d'un brevet de produit delivre pour le resultat de 
!'obtention. 

10. L'application indispensable des criteres de reproductibilite et d'applica­
bilite industrielle aboutit a la conclusion que le droit des brevets est dans 
l'incapacite d'assurer une protection adequate a l'activite creatrice en 
matiere de varietes vegetales et de races animales. En outre, d'autres notions 
essentielles du droit des brevets telles que la nouveaute, le progres et le 
niveau inventif ne sont pas adaptees aux particularites de la creation varia­
tale. Il manque au droit des brevets un motif d'annulation constitue par la 
perte de la stabilite genetique si on veut lui faire couvrir les obtentions. 
Le developpement du droit au niveau international semble aller plutot dans le 
sens de 1 'exclusion du domaine de la creation varietale de la brevetabilite. 
Pour tous ces motifs, il est du mains inopportun et contraire aux interets bien 
compris des obtenteurs, si ce n 'est exclu, de renvoyer au droit des brevets 
les obtenteurs qui s'efforcent a juste titre d'obtenir une forme de protection. 
Par centre, les mesures legislatives suivantes paraissent opportunes : aboli­
tion de la liste des especes auxq;_uelles s 'applique la loi sur la protection 
des variates et creation d'un systeme particulier de protection pour la selec­
tion animale. 

[L'annexe IV suit] 
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ANNEXE IV 

La protection par brevets 
dans le domaine du genie genetique 

A. HONI et V. BUSS * 

I. Introduction 

A partir de Ia seconde moitie du siecle dernier, la 
chimie classique a exerce sur Ia technique et sur notre 
environnement une influence de plus en plus rapide 
et marquee. II semblerait que le genie genetique (la 
technique de 1' ADN recombinant) se trouve actuelle­
ment au seuil d'une evolution similaire dont on ne 
peut guere imaginer !'importance. 

Les progres realises actuellement dans le domaine 
du genie genetique sont centres essentiellement sur la 
production de micro-organismes avec des genes modi­
fies artificiellement. Les microbes qui ont fait !'objet 
de manipulations genetiques jusqu'a maintenant ont 
ete avant tout des bacteries qui, grace a leurs genes 
modifies, sont en mesure de produire des substances 
precieuses (par exemple l'insuline, !'interferon, Ia 
somatostatine, etc.) pendant leur fermentation, ou de 
degrader des produits nuisibles ou autrement indesi­
rables (par exemple les dechets, les polluants petro­
liers) grace a leur metabolisme. 

Afin de faire mieux comprendre le sujet examine, 
nous exposerons d'abord de fac;on tres schematique 
quelques-uns des principes de base du genie gene­
tique. 

On appelle nucleotides les elements constitutifs du 
genotype. lis se composent d'une base, de desoxyribose 
et d'acide phosphorique, Ia base et l'acide phospho­
rique formant une liaison covalente avec Ie desoxyri­
bose. Les bases sont !'adenine (A), Ia cytosine (C), 
Ia guanine (G) et Ia thymine (T); !'adenine et Ia thy­
mine, d'une part, Ia guanine et Ia cytosine, d'autre 
part, sont « complementaires », c'est-a-dire que des 
liaisons hydrogene peuvent se former entre !'adenine 
et la thymine et entre Ia guanine et Ia cytosine. Les 
nucleotides peuvent s'assembler par esterification 
pour former des chaines de polynucleotides que l'on 
peut representee comme suit (fig. 1): 

base ]Ole base I o 19 
I I I I 

... - desoxyribose-0-P-0-desoxyribose-0-P-0- ... 
II II 
0 0 

Fig. 1 

• Respectivement, Directeur adjoint/Chef du departement 
des brevets, et membre du departement des brevets, CIBA­
GEIGY S.A., Bale. La presente etude a ete remise aux fins de 
publication en janvier 1982 et analyse Ia situation juridique 
jusqu'a cette date. 

Deux chaines de polynucleotides liees par des 
liaisons hydrogenes entre Ies bases complementaires 
et qui forment une double helice, constituent la 
matrice genetique, le support de l'heredite (ADN = 
acide desoxyribonucleique, substance chimique). On 
peut subdiviser ce support de l'heredite en genes 
individuels. Un gene peut diriger, dans la cellule, la 
synthese d'un « polyamino-acide » (enzyme, peptide, 
proteine, par exemple insuline, etc.) auquel ii corres­
pond de maniere specifique, du fait qu'une combi­
naison particuliere de trois nucleotides, appelee codon, 
entraine toujours !'incorporation d'un acide amine 
determine dans la chaine peptidique. Toutefois, 
plusieurs codons peuvent etre associes avec un seul 
acide amine determine (code genetique degenere). 

On peut par consequent representer un gene comme 
suit (fig. 2): 

Polynucleotide (acide desoxyribonucleique = ADN) 

.... .t I 1 t 1 I 1 1 t I I.. .... 
Fig. 2 

La production de micro-organismes avec un 
materiel hereditaire modifie artificiellement et des 
produits de leur metabolisme peut etre subdivisee en 
cinq phases: 

A) obtention du gene souhaite, 

B) insertion du gene obtenu a la phase A) ci­
dessus dans un vecteur pour constituer ce 
que l'on appelle un vecteur recombinant, 

C) introduction du vecteur recombinant dans une 
cellule h6te, 

D) separation des cellules manipulees avec succes 
des cellules indesirables, 

E) mise en culture (fermentation) des cellules 
obtenues a Ia phase D) ci-dessus de sorte 
qu'elles se reproduisent et donnent le produit 
de fermentation souhaite (peptide par exemple) 
qui est ensuite isole. 

Nous allons examiner ces cinq phases plus en detail. 

Phase A) : Obtention du gene souhaite 

On peut obtenir le gene par: 

a) synthese chimique ou 

b) isolation de 1' ADN existant a l'etat nature!. 

a) La synthese d'un gene peut etre realisee par 
exemple par des reactions chimiques « normales )) ; a 
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l'heure actuelle, on peut utiliser, tout au moins dans 
une certaine mesure, des machines a synthetiser auto­
matiques. La synthese necessite une connaissance de 
la sequence nucleotidique du gene. On parvient a 
cette connaissance par isolation et analyse de la se­
quence soit du gene nature! soit de ses produits secon­
daires, par exemple l'acide ribonucleique messager 
(ARNm); on peut aussi l'etablir a titre de postulat 
theorique comme l'une des possibilites du code gene­
tique ( degenere) qui est deduite de Ia sequence connue 
des acides amines du polypeptide a coder. 

b) L'ADN peut etre isole d'une cellule natu­
relle par des methodes connues (destruction de la 
paroi cellulaire et separation des autres composants 
de Ia cellule). L'ADN obtenu est coupe, par exemple, 
sous l'effet de certains enzymes speci:fiques, connus 
sous le nom d'« endonucleases de restriction». Cer­
tains de ces enzymes coupent toujours chacun des 
deux brins d' ADN apparies au niveau d'une liaison 
chimique determinee d'une sequence nucleotidique 
particuliere, engendrant des « extremites emoussees )) 
( ou « affleurantes ») s'ils coupent des liaisons qui se 
font face dans les deux brins, ou engendrant des 
renfiements d'ADN a un seul brin, dits « extremites 
collantes » ou « extremites decalees » si la coupure 
intervient a quelques nucleotides de distance dans les 
deux brins. Les nucleotides de ces extremites collantes 
soot bien entendu complementaires. 

Une extremite emoussee peut etre transformee en 
une extremite collante, par exemple par adjonction 
de nucleotides a l'un des brins d'ADN. 

Phase B) : Insertion du gene dans un vecteur ( pa­
rental) pour constituer un vecteur recombinant 

Un vecteur parental est une molecule d'ADN, 
par exemple un plasmide ou la molecule d' ADN d'un 
virus, dans laquelle un gene peut etre insere, et qui 
permet Ia replication (reproduction identique) de ce 
gene apres transfert du vecteur recombinant ainsi 
obtenu dans une cellule hOte (phase C)). Un plasmide 
est une molecule d'ADN circulaire relativement petite 
a deux brins, susceptible de replication dans une 
cellule bote. On trouve des plasmides cohabitant avec 
le chromosome beaucoup plus long dans de nombreuses 
cellules bacteriennes. La maniere la plus simple de 
reunir le gene obtenu dans la phase A) a un vecteur 
parental consiste a engendrer les memes extremites 
collantes au niveau du gene et du vecteur (par exemple 
en separant le gene d'une plus grosse molecule d'ADN 
par coupure avec la meme endonuclease de restriction 
que celle qui est utilisee pour couper le vecteur), en 
faisant incuber un melange des deux composants 
dans des conditions favorables a Ia creation de liaisons 
hydrogenes entre les renfiements a brins uniques 
qui sont complementaires, et en scellant les inter­
ruptions dans la molecule reassociee par de 1' ADN­
ligase (fig. 3). 

Site d']s<ilatlon 

V ecteur plasmidique parental 

Endonuc!Case I 
de restriction .1-

~. ~\ 

L' ADN-Iigase scelle 
les quatre interruptions 

Sites d'isolation 

ADN ctranger 

A AT T 
( ( ( [ 

lncubation I 

1 
Endonuclease 
de restriction 

I I If 
T T A A 

0; a',d) .) . ,__ '"'""""" 
A 

---~~·rr 

~'T~, 

Vecteur plasmidique recombinant 

Fig. 3 

Phase C) : Introduction du vecteur recombinant dans 
une cellule hate 

Nous n'examinerons ici que deux des methodes 
possibles: la transformation et la transfection. On 
peut introduire un vecteur plasmidique recombinant 
dans une cellule hOte lorsque la paroi de celle-ci a ete 
rendue plus permeable par un traitement aux ions 
calcium (transformation). De la meme maniere, on 
peut introduire un vecteur viral recombinant dans 
la cellule bOte (transfection). Les cellules transformees 
et transfectees different notamment en ce qui concerne 
la replication de l'ADN recombinant introduit dans 
la cellule hote. Jusqu'a present, seules certaines cellules 
hotes ont ete utilisees, essentiellement Ia bacterie 
Escherichia coli. Du point de vue statistique, on 
cons tate que pour 1000 cellules hotes une molecule 
tout au plus d'ADN recombinant est generalement 
introduite pendant Ia transformation ou Ia trans­
fection d'E. coli. 
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Phase D) : Separation des cellules manipulees avec 
succes des ce/lu/es indesirables 

Cest une phase tres importante, car les cellules 
manipulees avec succes et les colonies de cellules 
genetiquement identiques (clones) qui en derivent par 
reproduction asexuee sont toujours accompagnees d'un 
nombre plus ou moins important - en general un 
enorme surplus - de clones qui ne produisent pas 
l'ADN souhaite. Les causes en sont Jes suivantes: 

a) le taux de reussite statistiquement faible de Ia 
transformation ou de Ia transfection mentionnees ci­
dessus et le fait qu'a Ia phase C), de I' ADN indesirable 
a ete introduit dans Ia cellule hote, par exemple: des 
vecteurs plasmidiques inchanges (plasmides paren­
taux), par exemple ceux qui, bien qu'isoles a Ia 
phase B) avec une endonuclease, ont ete refermes 
sans insertion prealable d'un fragment d'ADN etran­
ger ou dimerises, etc.; ou encore des fragments d' ADN 
qui ont ete obtenus par isolation a Ia phase A) et qui 
n'ont pas ete inseres dans un vecteur; et 

b) le fait qu'a Ia phase B), par exemple, c'est-a­
dire lors de !'insertion du gene souhaite dans le vec­
teur, on a utilise des melanges d' ADN plus ou moins 
riches en gene souhaite et qu'un fragment inde­
sirable d' ADN a ete insere dans le vecteur ou 
que Ia sequence d' ADN souhaitee n'a pas ete intro­
duite selon !'orientation correcte. 

Dans le cas mentionne en a), !'identification et Ia 
separation des clones manipules avec succes peuvent 
notamment etre effectuees en recourant, a Ia phase 
B), a un vecteur parental contenant au moins deux 
genes - W et Z- qui s'expriment phenotypiquement 
par les caracteres W et Z chez leur future cellule hate, 
ces caracteres pouvant etre Ia viabilite dans un milieu 
nutritif con tenant des antibiotiques specifiques W ou Z 
qui tuent Ies clones ne possedant pas ces caracU:res. 
Si, par exemple, un gene etranger est insere dans Ia 
sequence nucleotidique du gene w du vecteur paren­
tal, le vecteur recombinant qui en resulte, contraire­
ment au vecteur parental, confere a Ia cellule hate qui 
n'est pas resistante a l'etat nature!, une resistance a 
l'antibiotique Z, mais non a l'antibiotique W. Si !'on 
expose alors sur une plaque le melange des clones 
souhaites et indesirables tout d'abord a !'action de 
l'antibiotique Z, puis a celle de l'antibiotique W, il est 
possible de reperer sur Ia _plaque Ia position des 
clones qui resistent a l'antibiotique Z, mais sont tues 
par l'antibiotique W, c'est-a-dire de ceux qui con­
tiennent des vecteurs recombinants. On produit alors 
des clones vivants en cultivant ceux qui occupent Ia 
meme position sur une « replique » qui a ete preparee 
auparavant (une sorte de « copie ») et n'a pas ete 
traitee a l'antibiotique w. 

Dans le cas b), on peut realiser !'identification et Ia 
separation sur Ia base d'une activite specifique du 
gene insere ou par des methodes dites d'hybridation. 

Par exemple, le peptide (comme l'insuline) forme dans 
Ia cellule hote du fait du gene insere peut parfois etre 
detecte par des tests biochimiques dans les clones 
(( positifs », qui sont alors separes des clones « nega­
tifs », puis mis en culture. 

La separation par des methodes d'hybridation se 
compose d'un traitement, par exemple a !'aide d'echan­
tillons d'ADN marques par voie radioactive qui 
ont une sequence nucleotidique complementaire de 
I' ADN souhaite et identifient cet ADN et s'associent 
a lui dans Ia cellule hOte; grace a leur radioactivite, ils 
indiquent dans quels clones l'ADN souhaite est pre­
sent. 

Phase E): Fermentation des cellules manipu/ees avec 
succes et isolation du produit 

Ces phases ne different pas de Ia pratique longtemps 
suivie avec des souches de micro-organismes qui 
ont ete isolees dans des populations naturelles. 

II. Aspects generaux de Ia protection par brevets 
dans le domaine du genie genetique 

L'evolution rapide de Ia chimie a certainement ete 
stimulee davantage par Ia legislation sur les brevets, 
qui, dans certains pays, existait deja au debut de 
cette evolution ou a ete mise en place peu apres. II 
n'est pas etonnant que de nombreuses notions du droit 
des brevets, lorsqu'elles ont ete appliquees au domaine 
de Ia chimie, aient ete interpretees en fonction des 
circonstances de l'epoque. Cependant, il ne faut pas 
en deduire que des precedents imperatifs ont ete 
etablis quant a !'application de ces notions a un 
nouvel ensemble de circonstances resultant de sciences 
connexes, mais independantes, telles que Ia biochimie. 
L'application du droit des brevets aux nouveaux 
domaines de Ia technique doit etre et rester ouverte a 
des interpretations appropriees; sinon, on court le 
risque de -voir Ie systeme des brevets devenir trop 
rigide pour ces domaines et etre en rupture avec les 
realites economiques qui s'y rapportent. 

Nous allons examiner maintenant quelques aspects 
de Ia maniere dont le systeme de brevets s'applique 
aux resultats des travaux d'etude et de realisation dans 
le domaine du genie genetique. 

La question fondamentale est de savoir si les pro­
cedes utilisant des organismes vivants, ou ces orga­
nismes vivants eux-memes, peuvent etre consideres 
comme entrant dans le cadre du concept d'invention 
brevetable. La reponse a cette question dependra de 
Ia definition juridique du terme « invention » et de 
!'interpretation qui lui sera donnee par les offices de 
brevets et les tribunaux. 

Les produits et procedes nouveaux du genie gene­
tique qui ne constituent pas, n'utilisent pas ou ne 
modifient pas, par eux-memes, des organismes 
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vivants, ne sont pas affectes par cette question fonda­
mentale. Les nouveaux acides desoxyribonucleiques 
constituent des exemples de tels produits. Ces inven­
tions peuvent facilement etre classees dans les cate­
gories existantes d'inventions et elles sont en conse­
quence brevetables. 

Sous reserve des dispositions legales qui excluent 
explicitement les organismes vivants ou des formes 
specifiques d'organismes vivants de la notion d'inven­
tion brevetable, I' analyse de la question fondamentale 
peut partir des considerations generales suivantes: 

I. Protection par brevets de I' utilisation industriel/e 
d' organismes vivants 

L'utilisation industrielle, par l'homme, d'orga­
nismes vivants, tels que les micro-organismes, a des 
fins techniques est tres ancienne. II suffi.t de songer a 
toute Ia gamme des methodes de fermentation utilisees 
dans les civilisations antiques. Toutefois, au cours du 
dernier demi-siecle environ, le nombre de ces pro­
cedes et !'importance des produits obtenus grace 
a eux ont augmente a un rythme etonnant. On peut 
citer a titre d'exemple le vaste domaine des anti­
biotiques obtenus par fermentation et la modification 
des composes chimiques par des methodes de fer­
mentation comme Ia conversion structurelle des 
steroides. La medecine, notamment, ne serait plus 
concevable sans les resultats de cette evolution. 

II n'y a pas de raison pour que ces utilisations et 
ces procedes ne soient pas brevetables. II est fait 
usage en general de reactions chimiques, c'est-a-dire 
de forces naturelles, et peu importe que ces reactions 
soient extracellulaires, cellulaires ou extracellulaires 
sous influence cellulaire. 

Ces utilisations et procedes ainsi que les produits 
qu'ils permettent d'obtenir sont depuis longtemps 
brevetes sans reserve dans Ia plupart des pays, dans le 
cadre des categories de revendications autorisees. 

2. Protection par bre_vets des organismes en tant que tels 

Quelle est Ia situation en ce qui concerne les 
organismes vivants, qu'il s'agisse de micro-organismes 
au sens large comme les bacteries, champignons, 
levures, virus, cultures de cellules animales ou vege­
tales, protozoaires ou algues 1, ou de vegetaux et 
d'animaux, en tant que produits d'un procede tech­
nique? Sont-ils exclus de la notion de produit (tradi­
tionnellement prevue par la loi) pour la simple raison 
qu'ils sont vivants ou peuvent exister dans la nature? 
Des reserves ethiques font-elles obstacle a leur bre­
vetabilite? Leur brevetabilite porte-t-elle atteinte a la 
morale? 

1 cr.. en ce qui concerne le terme (( micro-organismes )) 
dans le domaine des brevets, Ia Conference diplomatique de 
Budapest, Projet de traite, document OMPI DMO/DC/3, p. 6 et 
le paragraphe 1.1 de Ia Directive Z-100 de !'Office federal suisse 
de Ia propriete intellectuelle. 

Du point de vue legal, les produits peuvent faire 
!'objet d'une protection par brevet s'ils peuvent etre 
consideres comme ayant ete realises par l'homme 
sous Ia forme dans laquelle leur protection par brevet 
est recherchee et s'ils appartiennent a Ia technique au 
sens le plus large du terme. Les organismes vivants 
modifies par le genie genetique, et notamment ceux 
qui sont consideres actuellement comme appartenant 
a la technique, par exemple les vegetaux et les micro­
organismes, sont en mesure de remplir ces conditions. 

Lorsque les resultats du genie genetique sont des 
produits qui n'existent pas dans la nature, le probleme 
de la brevetabilite des substances naturelles ne se 
pose pas. Mais meme dans les cas ou des produits du 
genie genetique sont concernes par ce probleme, par 
exemple les nouveaux plasmides extraits d'organismes 
existants, il doit etre possible, selon des avis recents 2, 

d'en obtenir la protection par brevet dans leur forme 
isolee, car ils n'ont pas ete simplement decouverts 
mais ils ont ete mis a Ia disposition du public a la 
suite d'une manipulation technique. 

En ce qui concerne les objections d' ordre ethique, 
il convient de tenir compte des considerations sui­
vantes. La protection du produit comprend Ia pro­
tection de toutes les utilisations de ce produit. Si 
aucune objection serieuse n'a ete elevee contre la 
delivrance de brevets pour !'utilisation de certains 
organismes vivants, par exemple des micro-orga­
nismes, aucune raison d'ordre ethique ne peut interdire 
d' obtenir aussi la · protection pour ces organismes 
eux-memes, sous reserve, bien entendu, que toutes les 
autres conditions de brevetabilite, telles que Ia nou­
veaute et l'activite inventive, soient remplies. Tout au 
plus peut-on tenir compte de considerations econo­
miques telles que celle de l'etendue de la protection 
a accorder par brevets. Cependant, personne ne peut 
douter que les considerations qui, dans de nombreux 
pays industriellement developpes, ont conduit a 
proteger des composes chimiques, soient egalement 
applicables a Ia protection des produits dans le 
domaine des organismes vivants. L'inventeur et les 
organismes qui investissent dans Ia recherche doivent 
se voir offrir dans ce domaine la meme qualite de 
protection par brevets que celle qui est offerte dans 
d'autres domaines de la technique 3• 

Lorsque le genie genetique- de meme que d'autres 
techniques - risque d'avoir des resultats indesirables 
sur le plan social dans des cas isoles, il doit etre maitrise 
par d'autres moyens. Selon les circonstances, des 
inventions particulieres de ce type qui sont contraires 
a !'interet public ou a la morale peuvent etre exclues 
de Ia protection par brevets en vertu des dispositions 

2 Cf., dans !'affaire Bergy, 195 United States Patents 
Quarterly ( USPQ) 344; Lactobacillus bavaricus, Gewerblicher 
Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR), 1978, p. 586; Huni, 
GRUR, 1970, p. 9; Utermann, GRUR, 1977, p. 1. 

3 Teschemacher, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheber­
recht, lnternationaler Teil (GRUR Int.), 1981, p. 357. 
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pertinentes de la legislation sur les brevets, mais non 
pas pour la simple raison qu'elles sont considerees 
comme relevant du genie genetique. 

Dans cette optique, la plupart des pays hautement 
industrialises considerent que les organismes vivants 
et techniquement utiles obtenus par l'ingeniosite 
humaine, et notamment les micro-organismes au sens 
le plus large du terme, ne peuvent pas etre exclus de 
Ia protection par brevets du simple fait que ce soot 
des organismes vivants. 

A l'appui de ce point de vue, on peut citer, outre 
certaines lois sur les brevets, des jugements rendus 
par les Cours supremes des Etats-Unis d'Amerique, 
de la Republique federale d' Allemagne et de Ia Suisse 
ainsi que des decisions des Offices australien et cana­
dien des brevets. 

Ainsi, par exemple, la Cour supreme federale 
allemande - apres avoir pris note en l'approuvant 
du fait que a) Ies methodes de selection dans lesquelles 
la croissance, les proprietes, le rendement, etc. (notam­
ment en ce qui concerne les vegetaux) sont influences 
par des moyens chimiques ou physiques, et b) les 
procedes de fermentation pour Ia production d'ali­
ments et d'antibiotiques sont brevetes depuis longtemps 
- s'est prononcee comme suit a propos d'une methode 
de selection ayant produit un pigeon rouge 4 : 

« Si les methodes mentionnees en a) et b) soot en prin­
cipe brevetables, il est alors parfaitement logique que !a 
selection des animaux ne puisse pas etre exclue de Ia breve­
tabilite uniquement du fait que les moyens employes et les 
resultats obtenus se situent dans le domaine biologique. » 
(Traduction) 

Le tribunal a declare qu'une revendication portant 
sur le pigeon lui-meme n'aurait pas ete brevetable 
pour d'autres raisons, reconnaissant ainsi sa breve­
tabilite de principe. 

Cet avis a ete confirme pour les micro-organismes 
par la decision rendue dans 1' affaire Bdckerhefe 5 par la 
meme juridiction, a propos de la mise en culture de 
nouvelles especes de levure: 

« Si, toutefois, l'inventeur decrit une methode repro­
ductible, c'est-a-dire qui peut etre repetee par des tiers avec 
des chances raisonnables de succes, et qui porte sur Ia 
maniere dont le micro-organisme nouveau peut etre produit 
par une mutation induite ou par selection, Ia protection 
du produit est des lors admissible pour ce micro-organisme 
nouveau.» (Traduction) 

Bien avant ce jugement, le Tribunal federal suisse 
avait rendu, le 27 janvier 1953, sur cette question une 
decision dans l' affaire M eilland c. Bureau federal de Ia 
propriite inte//ectue//e 6 concernant la reproduction de 
roses: 

' Rote Taube, GRUR, 1969, p. 672. 
5 Blattfiir Patent-, Muster- und Zeichenwesen ( Bl.f PMZ), 

1975, p. 171. 
6 Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts ( BGE), 

79 I, 77. 

«La loi suisse n'exclut pas, il est vrai, Ia brevetabilite 
des inventions dans le domaine de }'agriculture ou de 
!'horticulture. Comme le dit le Message du Conseil federal 
a l' Assemblee federale concernant Ia revision de Ia loi sur 
les brevets d'invention (Feuille fedira/e, 1950, p. 955), une 
invention qui permet d'obtenir dans ce domaine un resultat 
determine en infiuen9ant les phenomenes physiologiques 
peut etre consideree comme une invention technique et 
utilisable industriellement et, a ce titre, ben~ficier de Ia 
protection legale. » 

Enfin, la Cour supreme des Etats-Unis d'Amerique, 
dans sa decision relative a !'affaire Diamond c. Chakra­
barty 7, a rejete 1' opinion selon laquelle les etres vivants 
ne pouvaient pas etre englobes dans la notion legale de 
« fabrication » ou de « composition de matiere ». 
En consequence, aux Etats-Unis d'Amerique, les 
organismes vivants y compris Ies vegetaux et les 
animaux, ne peuvent pas etre exclus de la protection 
par brevets du simple fait qu'ils ne peuvent pas consti­
tuer en soi des produits brevetables. La Cour supreme 
s'est prononcee en faveur de la brevetabilite de nou­
veaux micro-organismes obtenus par le genie gene­
tique apres avoir attire !'attention sur la non-breve­
tabilite des lois naturelles, des phenomenes physiques 
et des idees abstraites: 

« Considere sous cet angle, le micro-organisme de 
l'intime est parfaitement admissible comme objet breve­
table. La revendication ne porte pas sur un phenomene 
nature! inconnu jusqu'ici mais sur une fabrication ou une 
composition de matiere n'existant pas a l'etat nature! 
- un produit de l'ingeniosite humaine ' ayant un nom, un 
caractere [et] une utilisation pro pres '. >> 

En Australie, le Commissioner of Patents a decide, 
dans !'affaire Ranks Hovis McDougall Ltd. 8, que 
!'objection selon laquelle une revendication portant 
sur un micro-organisme nouveau ne vise pas un mode 
de fabrication constitue une interpretation trop etroite 
de Ia Loi sur les monopoles (Statute of Monopolies). 

Au Canada, !a Commission d'appel des brevets et 
le Commissaire des brevets ont considere qu'une cul­
ture de cellules infectee par un virus constituait un 
produit brevetable 9• 

On peut par consequent en conclure qu'en vertu 
de ces legislations sur Ies brevets, sous reserve qu'elles 
n'excluent pas explicitement les organismes vivants 
de la protection par brevets, et en !'absence de toute 
interpretation restrictive de la notion legale d'inven­
tion par les tribunaux, les organismes vivants « tech­
niques » constituent en principe des objets brevetables. 

Un texte est particulierement important en ce qui 
concerne les restrictions du droit des brevets: c'est la 
Convention sur !'unification de certains elements du 
droit des brevets d'invention (Convention de Stras­
bourg), dont !'article 2(b) laisse aux Etats Contrac-

7 206 USPQ 193. 
8 International Review of Industrial Property and Copyright 

Law (IIC), Vol. 8, p. 453 (1977). 
a Demande N° 086556, 35 C.P.R. (2d)56. 
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tants 10 la faculte d'exclure de la brevetabilite les 
varietes vegetales et les races animates ainsi que les 
procedes essentiellement biologiques d' obtention de 
vegetaux ou d'animaux. Selon Teschemacher 11, 

cette Convention repose sur !'hypothese qu'il convient 
de preferer un systeme distinct de protection pour les 
varietes vegetates en matiere de selection des vegetaux 
et que les races animales ne sont pas brevetables. 
Cette exclusion des varietes vegetates et des races 
animates doit etre consideree a Ia lumiere de Ia situa­
tion dans laquelle Ia biologie se trouvait alors et elle 
devra certainement etre revue en raison des tout 
derniers progres realises en biologie et notamment 
en genie genetique. Toutefois, la Convention de 
Strasbourg prevoit dans Ia seconde partie de son 
article 2(b) que cette exclusion de Ia brevetabilite, 
si elle est appliquee, ne peut pas se rapporter aux 
procedes microbiologiques et aux produits obtenus 
par ces procedes. On peut toujours se demander si Ia 
redaction vague de I' article 2(b) choisie dans ce but 
evident etait destinee 'a etablir Ia notion selon laquelle 
les micro-organismes ne sont ni des vegetaux ni des 
animaux ou a rendre sans effet le classement indesi­
rable ( et erronne) des micro-organismes parmi les 
vegetaux ou les animaux 12• Cette disposition restric­
tive facultative visant a exclure les varietes vegetates 
et les races animales ainsi que les procedes essentielle­
ment biologiques d'obtention de vegetaux et d'ani­
maux a ete reprise dans Ia Convention sur Ie brevet 
europeen (CBE) et figure sous une forme identique 
ou legerement modifiee dans les lois de differents 
Etats alignees sur la CBE. 

En raison de la situation juridique generalement 
confuse qui regne dans d'autres pays et du petit 
nombre de decisions des tribunaux et des offices de 
brevets, il est difficile d'avoir une idee complete et 
claire des possibilites reelles d'obtention de Ia pro­
tection par brevets des organismes vivants en tant que 
tels. Neanmoins, les resultats d'une enquete de 
l'OMPI (document DMO/II/2) de 1974, et certaines 
dispositions legales ou officielles permettent de donner 
l'aper~u suivant de la situation dans uncertain nombre 
de pays: 

Les micro-organismes devraient etre brevetables en 
tant que produits selon les legislations suivantes: 

- Afrique du Sud: document OMPI DMO/II/4 
(ter supplement au document DMO/II/2); article 25.3) 
de la Loi sur les brevets (s'il s'agit du produit d'un 
procede microbiologique mais ni d'une variete vege­
tale, ni d'une race animale); 

- Algerie: article 5 de !'Ordonnance relative aux 
certificats d'inventeurs et aux brevets d'invention (s'il 

10 Actuellement: Allemagne (Republique federale d'), 
France, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg,· Royaume­
Uni, Suede et Suisse. 

11 Op. cit. 
11 Trustedt, GRUR, 1981, p. 9S. 

s' agit du produit d'un procede microbiologique mais 
ni d'une variete vegetate, ni d'une race animale); 

- Allemagne ( Republique federale d') : article 2.2) 
de la Loi sur les brevets; Directives de !'Office des 
brevets relatives al'examen du 24 juin 1981, chapitre v 
(!'indication d'un procede reproductible est necessaire 
et ne peut etre remplacee par un depot; s'il s'agit du 
produit d'un procede microbiologique mais ni d'une 
variete vegetate, ni d'une race animale); 

- Australie: affaire Ranks et al., Joe. cit. (!'indica­
tion d'un procede reproductible est necessaire et ne 
peut etre remplacee par un depot); 

- Bulgarie: document OMPI DMO/II/2; ar­
ticle 14 de Ia Loi sur les inventions et les rationalisa­
tions (protection uniquement en vertu d'un certificat 
d'inventeur); 

- Canada: document OMPI DMO/II/2; 
- Danemark : article premier de Ia Loi sur les 

brevets (s'il s'agit du produit d'un procede microbio­
logique mais ni d'une variete vegetate, ni d'une race 
animale); 

- Etats-Unis d'Amerique: Diamond c. Chakra­
barty, Joe. cit. ; 

- Fin/ande : article premier de Ia Loi sur les 
brevets (s'il s'agit du produit d'un procede microbiolo­
gique mais ni d'une variete vegetale, ni d'une race 
animale); 

- France : article 7 de Ia Loi sur les brevets d'in­
vention (s'il s'agit du produit d'un procede microbio­
logique mais ni d'une variete vegetale exclue de Ia 
protection par brevet, ni d'une race animate); 

- Hongrie: document OMPI DMO/II/2; ar­
ticles 6.2) et 67 a 71 de Ia Loi sur la protection des 
brevets d'invention; 

- Jrlande: Ranks Hovis McDougall Ltd. c. The 
Controller, FSR, 1978, p. 588 (sous reserve de fabri­
cation); 

- Israel : article I de la Loi sur les brev_ets (a 
!'exception des micro-organismes existant dans la 
nature); 

- Italie: article 13 de Ia Loi sur les brevets 
d'invention (s'il s'agit du produit d'un procede micro­
biologique ou d'une variete vegetate); 

- Japon: Norme d'examen « Industrie de la 
microbiologic appliquee » (l'indication d'un procede 
reproductible est necessaire et ne peut etre remplacee 
par un depot); 

- Luxembourg: article 1.3) de la Loi sur les 
brevets d'invention (s'il s'agit du produit d'un procede 
microbiologique mais ni d'une variete vegetale, ni 
d'une race animale); 

- Nigeria: document OMPI DM0/11/4 (1 er sup­
plement au document DM0/11/2); 

- Norvege: article premier de la Loi sur les bre­
vets (s'il s'agit du produit d'un procede microbiolo-
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animale); 

- Nouveile-Zelande: document OMPI DMO/II/ 
2· 

' 
- Pays-Bas: article 3.2) de la Loi du Royaume 

sur les brevets d'invention (s'il s'agit du produit d'un 
procede microbiologique mais ni d'une variete vege­
tale, ni d'une race animale); 

- Roumanie: article 14 de la Loi surles inventions 
et les innovations (seulement les organisations socia­
listes d'Etat); 

- Royaume-Uni: document OMPI DMO/II/2; 
article 1.3) de la Loi sur les brevets (s'il s'agit du pro­
duit d'un procede microbiologique mais ni d'une 
variete vegetale, ni d'une race animale); 

- Suede: article premier de la Loi sur les brevets 
(s'il s'agit du produit d'un procede microbiologique 
mais ni d'une variete vegetale, ni d'une race animale); 

- Suisse: article !a de la Loi sur les brevets 
d'invention; Message du Conseil federal a I' Assem­
blee federale (24.3.1976) 5, 68 (!'indication d'un pro­
cede reproductible est necessaire et ne peut etre rem­
placee par un depot; s'il s'agit du produit d'un pro­
cede microbiologique mais ni d'une variete vegetale, 
ni d'une race animale); 

- Tchecoslovaquie: document OMPI DMO/II/2; 
article 28 de la Loi sur les decouvertes, inventions, 
propositions de rationalisation et dessins et modeles 
industriels (protection uniquement en vertu d'un certi­
ficat d'inventeur); 

- Union sovietique: article 21 de !'Ordonnance sur 
les decouvertes, les inventions et les propositions de 
rationalisation; document OMPI DMO/II/2; 

- Convention sur le brevet europeen (CBE): 
article 53.b); Teschemacher, Joe. cit. (s'i1 s'agit du 
produit d'un procede microbiologique mais ni d'une 
variete vegetale, ni d'une race animale). 

Les micro-organismes ne sont pas brevetables dans 
les Etats suivants: 

- Philippines: document OMPI DMO/II/2; 

- Pologne : ibid. ; 

- Republique democratique ai/emande : ibid. ; 

- Yougoslavie: article 23 de Ia Loi sur la protec-
tion des inventions, des ameliorations techniques et 
des signes distinctifs. 

Les varietes vegetales et/ ou les races animales sont 
brevetables dans les Etats suivants: 

- AJ/emagne ( Repub/ique federa/e d') : article 2.2) 
de la Loi sur les brevets (a !'exception des races ani­
males et des varietes vegetates qui peuvent etre pro­
tegees en vertu de la Loi sur la protection des varietes 
vegetales) ; 

- Bulgarie: article 14 de la Loi sur les inventions 
et les rationalisations (protection uniquement en vertu 
d'un certificat d'inventeur); 

- Etats-Unis d' Amerique: Diamond c. Chakra­
barty, foe. cit.; article 161 du Titre 35- Brevets, du 
Code des Etats-Unis d'Amerique (U.S.C.); (cf. egale­
ment la Loi 91-477 sur la protection des varietes vege­
tales; uniquement les varietes vegetales); 

- France : article 7 de la Loi sur les brevets 
d'invention (a !'exception des races animales et des 
varietes vegetales qui peuvent etre protegees en vertu 
de la Loi relative a la protection des varietes vege­
tales); 

- Hongrie: document OMPI DMO/II/2; ar­
ticles 6.2) et 67 a 71 de la Loi sur !a protection des 
brevets d'invention; 

- Italie: article 13 de la Loi sur les brevets 
d'invention (uniquement les varietes vegetales); 

- Roumanie : article 14 de la Loi sur les inventions 
et les innovations (seulement les organisations socia­
listes d'Etat); 

- Tchecoslovaquie: article 13.9) de 1' Avis officiel 
104/1972 (protection uniquement en vertu d'un certi­
ficat d'inventeur); 

- Union sovietique: article 22 de !'Ordonnance 
sur les decouvertes, les inventions et les propositions 
de rationalisation (protection uniquement en vertu 
d'un certificat d'inventeur). 

Les races animales et/ ou les varietes vegetales ne 
sont pas brevetables dans les pays suivants: 

- Afrique du Sud: article 25.3) de la Loi sur les 
brevets; 

- Algerie: article 5 de !'Ordonnance relative aux 
certificats d'inventeurs et aux brevets d'invention; 

- Danemark : article premier de la Loi sur les 
brevets; 

- Finlande : article premier de la Loi sur les 
brevets; 

- Israel: article 7 de la Loi sur les brevets; 

_;_ Luxembourg: article 1.3) de la Loi sur les bre­
vets d'invention; 

- Norvege: article premier de !a Loi sur les 
brevets; 

- Pays-Bas: article 3.2) de !a Loi du Royaume 
sur les brevets d'invention; 

- Pologne: article 2 de la Loi sur l'activite inven­
tive; 

- Royaume-Uni: article 1.3) de la Loi sur les 
brevets; 

- Suede : article premier de la Loi sur les brevets; 

- Suisse: article la de la Loi sur les brevets 
d'invention; 
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- Yougoslavie: article 23 de Ia Loi sur Ia protec­
tion des inventions, des ameliorations techniques et 
des signes distinctifs. 

Bien qu'une reponse positive ait ete apportee a la 
question fondamentale de Ia brevetabilite des orga­
nismes vivants « techniques », ou tout au moins des 
micro-organismes, dans de nombreux pays, deux argu­
ments subsistent qui, s'ils sont appliques, rendraient Ia 
protection des produits illusoire ou l'affaibliraient 
notablement. - . 

3. Protection des produits uniquement en cas de des­
cription d'un procede reproductible de fabrication? 

Selon le premier argument, une revendication de 
produit n'est en principe admissible que si un procede 
reproductible de fabrication du produit, independam­
ment du produit lui-meme, peut etre decrit et si une 
souche de l'organisme vivant, mise a Ia disposition du 
public aupres d'un depositaire internationalement 
reconnu, par exemple une institution prevue par le 
Traite de Budapest sur Ia reconnaissance internationale 
du depot des micro-organismes aux fins de Ia procedure 
en matiere de brevets, ne peut pas remplacer cette 
description. 

Cet argument a ete avance essentiellement en 
Republique federate d' Allemagne et en Suisse. II est 
invoque notamment dans les decisions rendues dans 
les affaires Rote Taube, Backerhefe et Rosenzilchtung 
mentionnees ci-dessus et dans lesquelles, ainsi que 
nous l'avons vu, Ia brevetabilite des organismes 
vivants en question a ete reconnue dans son principe, 
alors que Ia revendication des produits a ete rejetee 
par les tribunaux dans chaque cas. 

Dans le jugement Rote Taube, Ia decision precise: 
« Toutefois, comrne le montre l'abondante litterature 

consacree a cette controverse, le probleme reside notam­
ment dans Ia question b) ci-dessous, qui est de savoir si Ia 
possibilite d'obtenir a nouveau de tels resultats de repro­
duction rend Ia regie de reproductibilite superflue. » (Tra­
duction) 

Et dans les decisions de Ia Cour supreme federate alle­
mande concernant la 7-ch/oro-6-demethy/tetracyc/ine 13 

et le Bakterienkonzentrat 14, il est confirme que Ia pos­
sibilite de repeter assuree par le depot ne remplace 
pas Ia reproductibilite. Cela est egalement exprime 
dans les Directives de l'O:ffice federal allemand des 
brevets relatives a l'examen, du 24 juin 1981 15• 

Dans la decision rendue par le Tribunal federal 
suisse dans !'affaire Rosenzilchtung, !'attention est 
attiree sur cette question dans un passage qui suit celui 
qui est cite ci-dessus: 

« Mais encore faut-il, suivant une jurisprudence cons­
tante, qu'il s'agisse d'une invention susceptible d'etre 
exploitee industriellement, c'est-a-dire qu'un homme du 

13 GRUR, 1918, p. 162. 
14 GRUR, 1981, p. 263. 
16 81.[. PMZ, 1981, p. 263. 

metier soit en mesure de Ia repeter suivant le procede expoee 
dans Ia description annexee a Ia demande. » 

Le paragraphe 12.1 de Ia Directive Z-100 de !'Office 
federal suisse de Ia propriete intellectuelle relative aux 
« Inventions dans le domaine de la microbiologic » 
prevoit par consequent, en vertu de l'ancienne loi, que 
si une revendication est presentee pour un micro­
organisme, le deposant doit montrer d'une maniere 
credible que la methode d'obtention du micro-orga­
nisme peut etre repetee un nombre illimite de fois et 
doit indiquer par quels moyens. II en va de meme en 
vertu de Ia nouvelle loi (cf. paragraphe 12.4). 

C'est sur le meme argument que repose Ia decision 
mentionnee ci-dessus de Ia Commission d'appel des 
brevets et du Commissaire des brevets du Canada 16, 

en vertu de laquelle une culture de cellules, bien qu'elle 
eut ete deposee, n'a pas ete consideree comme une 
« fabrication » car aucune methode de fabrication 
reproductible n'a ete divulguee. Au Japon, les Direc­
tives semblent egalement prescrire Ia description du 
procede de fabrication et il est interessant de noter 
qu'il peut egalement s'agir d'un precede de tri 11• 

Par consequent, selon le point de vue exprime par 
ces decisions, lorsque des revendications concernent 
un organisme vivant en tant que tel, un depot qui 
est accessible au public et qui garantit Ia replication 
ne ·permettra pas de repondre a l'exigence de repro­
ductibilite. 

Cette opinion se fonde sur Ia situation qui prevaut 
dans le domaine de Ia chimie classique, dans lequel 
un nouveau compose chimique, en tant qu'objet 
de !'invention, ne peut evidemment etre mis a Ia 
disposition du public qu'au moyen d'un precede 
permettant de le fabriquer et non pas par voie de 
depot puisqu'on ne peut pas l'obtenir par auto­
duplication. Ainsi done, Ia regie selon laquelle il faut 
assurer Ia disponibilite en decrivant un procede sus­
ceptible d'etre repete etait juste. Mais si un nouveau 
domaine apparait, dans lequel les interets legitimes 
du public a l'egard de Ia libre disposition de !'objet 
de !'invention a des fins experimentales (ou a toute 
autre fin apres !'expiration du brevet) peuvent etre 
satisfaits d'une autre maniere beaucoup plus simple 
(pour le public), a savoir par un depot de materiel 
susceptible d'autoduplication et accessible au public, 
il n'y a alors aucune raison pour insister sur Ia regie de 
reproductibilite du precede. Si, dans un cas parti­
culier, on estime que le nouvel organisme n'est que le 
resultat d'une decouverte de quelque chose qui existe 
deja et non pas une veritable invention, alors l'inven­
teur peut etre prie de demontrer que ce n'est pas le 
cas. L'inventeur peut repondre a cette exigence en 
montrant quels moyens il a dt1 employer pour obtenir 
l'organisme vivant ou comment cet organisme vivant, 

18 Concernent la demande N° 086556, 35 C.P.R. (2d)56. 
17 Directives relatives a l'examen des inventions portant 

sur les micro-organisrnes, chapitre I, 2.3) et 5.3). 
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sous Ia forme dans laquelle il desire le faire breveter, 
differe en tant que produit du materiel de depart 
existant utilise pour l'obtenir, c'est-a-dire si !e pro­
duit a breveter est un « produit de fabrication». La 
mise de !'invention a la disposition du public est une 
regie imposee a la description et il y est satisfait par 
Ie depot mentionne dans celle-ci. La question de 
savoir s'il ne s'agit que d'une decouverte concerne Ia 
nature de !'invention, de meme que Ia question 
relative aux autres proprietes ou caracteristiques de 
!'invention, par exemple l'activite inventive ou la 
nouveaute. La realisation de celui qui a cree un orga­
nisme vivant est une operation de fabrication; il ne 
s'agit done pas d'une simple decouverte, qu'il soit ou 
non en mesure de decrire le procede afi.n que d'autres 
puissent le repeter. Ce qui importe, c'est qu'il y ait 
davantage que le simple fait de porter a Ia connais­
sance du public un produit qui etait deja disponible 
sous la meme forme sans avoir ete reconnu. 

Le probleme s'est done indeniablement pose 
parce que I'on a inutilement et a tort combine les 
notions de « disponibilite » et de « fabrication par 
opposition a decouverte » dans Ia notion unique de 
« reproductibilite ». 

En outre, !'opinion selon laquelle Ia description 
d'une methode reproductible de fabrication dans Ia 
demande ne peut pas etre remplacee par un depot 
est en contradiction evidente avec le fait que, dans les 
memes pays, les precedes qui utilisent un micro-orga­
nisme nouveau comme materiel de depart sont depuis 
longtemps brevetes et que l'on a remedie aux diffi­
cultes d'identifi.cation de ces micro-organismes et de 
garantie de leur disponibilite et, par consequent, de 
Ia reproductibilite de leur utilisation au moyen d'une 
description, en deposant le micro-organisme aupn!s 
d'une collection de cultures reconnue et en le mettant 
a Ia disposition du public a partir d'une date deter­
minee. 

Par exemple, dans ces pays, le depot d'un orga­
nisme hote contenant un plasmide suffirait pour 
decrire cet organisme comme materiel de depart dans 
un procede d'extraction du plasmide, mais ne suffirait 
pas pour ce meme organisme si on le revendiquait en 
tant que produit de Ia transformation de l'organisme 
hOte a !'aide du meme plasmide. 

En fait, de plus en plus nombreux sont ceux qui 
considerent que Ia mise a disposition d'un micro­
organisme par voie de depot devrait permettre de 
repondre a la condition de reproductibilite. Trtistedt 18 

attire !'attention sur l'anomalie mentionnee ci-dessus: 
alors que le depot suffit pour le micro-organisme 
employe dans les precedes d'utilisation et qu'aucune 
description de sa fabrication n'est requise, cette 
description est necessaire des que l'on revendique ce 
micro-organisme lui-meme. 

18 Op. cit. 

Teschemacher 11 fait Ia meme observation et, du 
fait que le depot est a la disposition du public, i1 par­
vient a la conclusion suivante: 

« ll ne parait done pas justifie d'exclure de Ia protection 
des produits des rnicro-organismes que toute personne 
moyennement experimentee ne peut pas obtenir pour elle­
meme de maniere reproductible. » (Traduction) 

II semblerait que !'Office europeen des brevets 
penche egalement dans ce sens. 

Le rapport du groupe de travail du Groupe suisse 
de l' Association internationale pour Ia protection de 
Ia propriete industrielle (AIPPD sur Ia question de Ia 
« Protection de Ia propriete industrielle dans Ie 
domaine de Ia microbiologic » et sur Ia question 
partielle de Ia « Protection des micro-orgimismes par 
des revendications de produits » 20 donne le meme 
point de vue. 

II serait en effet peu realiste de s'en tenir a Ia des­
cription d'un procede reproductible en sachant que, 
si un depot est effectue et sa disponibilite assuree, 
personne ne repetera jamais ce procede car cet orga­
nisme peut etre obtenu plus facilement. 

Aux Etats-Unis d'Amerique, Ia question de Ia 
necessite d'une description reproductible du precede 
de fabrication n'est pas intervenue dans la decision 
relative a !'affaire Diamond c. Chakrabarty, supra, et 
dans la double decision relative aux affaires Bergy et 
Chakrabarty 21• On peut considerer a coup sur qu'aux 
Etats-Unis, le depot d'un organisme a autoduplica­
tion suffi.t a appuyer Ia revendication de produit et 
qu'en consequertce la description d'un precede de 
fabrication reproductible n'est pas necessaire. 

Aussi longtemps qu'il ne sera pas admis que Ia 
regie de reproductibilite peut etre observee par voie 
de depot, la possibilite de protection des produits 
pour les micro-organismes isoles et mis en culture a 
partir de sources naturelles, notamment a partir 
d'echantillons de sol, sera generalement ecartee car, 
a defaut d'un moyen d'identification exact et, par 
consequent, a defaut de la source naturelle, il n'est 
guere possible de repeter ces procedes uniquement au 
moyen d'une description. On peut concevoir des 
exceptions; cf., par exemple, la decision susmentionnee 
rendue sur le Lactobacillus bavaricus par le Tribunal 
federal allemand en matiere de brevets; !'isolation 
d'un materiel hereditaire comme les plasmides d'orga­
nismes definis et disponibles devrait probablement 
etre traitee de Ia meme maniere. 

En ce qui concerne le nouvel instrument juridique 
du depot se substituant a une description adequate 
d'un materiel a autoduplication, il convient de 
tenir compte d'une autre regie toujours controversee, 

19 Op. cit. 
20 Revue suisse de Ia propriete industrielle et du droit d'auteur 

(Schw. Mitt.), 1979, p. 29. 
21 201 USPQ 352. 
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a savoir celle qui exige que la disponibilite de ce depc)t 
soit convenablement assuree pour l'avenir. 

Dans les procedes de genie genetique visant a 
obtenir de nouveaux organismes vivants, d'autres 
organismes vivants, notamment des micro-organismes, 
sont souvent utilises comme materiel de depart dont 
la production n'est pas exposee dans la litterature 
technique d'une maniere assez claire pour que l'homme 
du metier puisse les obtenir sous une forme absolu­
ment identique. Toutefois, on peut les acquerir ou les 
obtenir dans des collections de cultures ou encore, ils 
peuvent etre fournis par des scientifiques. 

La question se pose de savoir si ces organismes 
- dont bon nombre pourraient etre cites dans 
une demande de brevet en tant que materiel ou 
auxiliaires de depart permettant d'obtenir les produits 
finals - doivent etre consideres comme mis a Ia 
disposition du public ou si chaque deposant qui les 
utilise doit faire un nouveau depot pour environ 
30 ans 22, delai fixe par Ie Traite de Budapest pour Ies 
micro-organismes qui ne sont pas accessibles au 
public. En Republique federale d' Allemagne, Ies 
tribunaux semblent adopter une attitude conserva­
trice comme pour la question de Ia reproductibilite 
et ils traitent de Ia disponibilite d'une maniere plutot 
abstraite que pragmatique et realiste. Par exemple, 
Ia decision de Ia Cour supreme federale allemande 
concernant 1' Erythronolid 23 dit que le deposant doit 
veiller a l'avenir a Ia disponibilite des organismes 
connus deja mis a Ia disposition du public au moment 
du depot de Ia demande, _exactement comme pour de 
nouveaux organismes non accessibles au public au 
moment du depot. 

Cette decision n'est pas en accord avec Ie point 
de vue plus liberal que !'on peut deduire des decisions 
rendues dans les affaires Typenbezeichnungen u, Met­
calfe et Lowe 26• 

4. La protection d' un produit conformement a Ia Con­
vention de Strasbourg et a Ia Convention sur le 
brevet europe en est-elle liee a un procede? 

Le second argument est que !'article 2(b) de Ia 
Convention de Strasbourg et !'article 53.b) de la 
Convention sur Ie brevet europeen (CBE) ainsi que 
Ies lois nationales correspondantes n'admettent les 
revendications de produit pour des micro-organismes 
que sous une forme Iiee a un procede, ce qui limite 
ainsi l'etendue de la protection. Cet argument s'appuie 
sur une interpretation restrictive de la deuxieme partie 
de !'article 2(b) de Ia Convention de Strasbourg et de 
!'article 53.b) de Ia CBE, respectivement. Si les Direc-

22 Au moins cinq ans apres que Ie dernier echantillon ait 
ete demande, et 30 ans au minimum. 

23 Bl.f PMZ, 1981, p. 418. 
21 Tribunal federal des brevets, GRUR, 1978, p. 709. 
25 161 USPQ 789 (Court of Customs and Patent Appeals) 

(CCPA). 

tives de Ia CBE (C IV 3.5) admettent bien la breveta­
bilite d'un micro-organisme, certains estiment souvent 
neanmoins que cette protection est « liee au procede », 
car les Directives precisent: « s'ils sont obtenus par 
un procede microbiologique ». De meme, le Message 
du Conseil federal suisse a l' Assemblee federale du 
29 mars 1976 sur la CBE indique que le produit d'un 
procede microbiologique peut etre protege uniquement 
sous une forme liee au procede. 

On ne peut faire decouler de I' article 53.b) de la 
CBE cette restriction de la protection d'un produit au 
procede. Cet article, dont nous avons deja mentionne 
qu'il n'etait pas redige de maniere tres heureuse, 
confirme simplement que Ies inventions dans Ie 
domaine de la microbiologic ne sont pas touchees par 
!'exclusion que prevoit la premiere partie de Ia phrase. 

Triistedt et Teschemacher (voir ci-dessus) se sont 
tous les deux exprimes a cet egard en faveur d'une 
protection absolue des produits et Ie rapport prece­
dem.ment mentionne du groupe de travail du Groupe 
suisse de 1' AIPPI exprime Ie meme avis. 

ill. Particularites dans le domaine do genie genetique 
do point de YDe des brevets 

I. Problemes re/atifs a /' etendue de Ia pr.otection 

Dans l'industrie chimique traditionnelle, les pro­
cedes de fabrication de materiaux de depart ont tou­
jours du etre mis en ceuvre en liaison quantitative avec 
les produits finals, ces materiaux de depart etant pre­
pares en quantites correspondantes. Ainsi, dans Ia 
pratique, Ia protection de ces procedes et produits par 
brevets a toujours englobe les procedes mis en ceuvre 
et les produits fabriques a une echelle industrielle. 

En genie genetique, il suffi.t de preparer, par exem­
ple, le materiel hereditaire souhaite et le vecteur dans 
la quantite minimale suffi.sante a des fins scientifiques, 
de les assembler a tres faibles doses pour former de 
1' ADN recombinant, dele transferer en petite quantite, 
mais suffi.sante du point de vue pratique, dans des 
bacteries et de selectiooner un seul clone posse­
dant les proprietes souhaitees, afin de disposer du 
materiel de depart qui, sans repeter les phases prece­
dentes, suffi.t a assurer, uniquement par replication, la 
totalite de !a production future du resultat ou du pro­
duit final souhaite. 

Ce probleme est complique par le fait que ces pro­
cedes et ces materiaux, dans la mesure oil les methodes 
d'application des procedes et la production des mate­
riaux ne peuvent pas etre decrits de telle maniere 
qu'ils puissent etre repetes par des tiers, ne sont breve­
tables - le cas echeant - que si les materiaux de 
depart ou les produits finals peuvent etre deposes 
aupres d'une collection de cultures reconnue; sous une 
forme permettant l'autoduplication, moyennant quoi 
ils sont librement accessibles au public. 
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n peut par consequent arriver qu'un premier inven­
teur protege, par un brevet, la fabrication d'un micro­
organisme productif avec un ADN recombinant inven­
tif particulier, le micro-organisme lui-meme, et son 
utilisation pour la production particulierement utile 
d'un polypeptide connu. 

U n scientifique peut alors repeter par voie experi­
mentale le procede decrit dans le brevet relatif a 
!'obtention du micro-organisme productif, ou il peut 
obtenir ce micro-organisme s'il est depose aupres d'une 
collection de cultures. II peut isoler l'ADN recombi­
nant qui code la production du polypeptide et proceder 
a d'autres modifications genetiques, de sorte que le 
micro-organisme transforme avec lui contient d'autres 
informations qui ameliorent encore la production du 
polypeptide tout en conservant Ia sequence d' ADN 
initiale. Le scientifique depose ensuite le nouveau 
micro-organisme productif ameliore; il n'a contrefait 
aucun brevet car Ie travail qu'il a effectue est purement 
scientifique. Un tiers se procure alors ce nouveau 
micro-organisme productif non protege et, grace a lui, 
produit industriellement le polypeptide en quantite 
notablement plus importante, c'est-a-dire a meilleur 
compte que l'inventeur, titulaire du brevet initial. Ce 
faisant, il n'utilise ni le procede de production du 
micro-organisme initial revendique par le premier 
inventeur, ni le micro-organisme initial protege (pro­
tege en tant que tel ou comme produit direct du pro­
cede). Bien que ce tiers ait entierement fonde son tra­
vail de production sur !'utilisation du precede initial 
ou de l'organisme initial proteges par le scientifique, 
il ne les a pas effectivement utilises lui-meme. 

Bien entendu, Ia question se pose de savoir si 
!'utilisation du micro-organisme ameliore pour Ia pro­
duction du polypeptide empiete sur la revendication 
du brevet de !'invention initiale du fait que le micro­
organisme ameliore comporte encore, entre autres, Ia 
meme sequence d'ADN. 

Neanmoins, en raison de cette situation et de situa­
tions similaires, il parait indique d'accorder au depo­
sant, des le depart, de larges revendications generiques 
ne comportant aucun element non essentiel limitatif 
et specifique et reconnaissant les merites de son inven­
tion, a savoir Ia fabrication d'un groupe general de 
micro-organismes de production comportant Ia se­
quence d'ADN inventive specifique. 

En outre, il faut aussi considerer que ces inventions 
entrent nettement dans Ia categorie de celles qui per­
mettent de realiser le concept inventif sous un grand 
nombre de formes, chaque realisation individuelle 
necessitant toutefois une quantite excessive de travail. 
On ne peut cependant attendre de l'inventeur qu'il 
foumisse une quantite disproportionnee de travail de 
routine simplement pour faire figurer dans sa demande 
de brevet une quantite de nouvelles formes de reali­
sation du concept inventif. 

Par consequent, le concept inventif devrait etre 
brevetable dans son application a des unites de classi-

fication superieures de micro-organismes de produc­
tion caracterises par leur teneur en ADN comprenant 
Ia sequence d' ADN specifique sur laquelle repose 
!'invention, independamment du fait qu'il se rapporte 
en consequence a des micro-organismes dont seuls des 
representants individuels sont peut-etre actuellement 
accessibles au public ou qu'il a ete mis en pratique 
uniquement dans un ou plusieurs micro-organismes 
individuels et seulement avec un ou plusieurs ADN 
contenant Ia sequence d'ADN specifique. L'inventeur 
devrait done pouvoir revendiquer des elements de 
!'invention d'une maniere fonctionnelle ou generale, 
comme cela se pratique deja parfois pour les brevets 
dans d'autres domaines. 

Sinon, en cas de contrefa<;on, seule une interpre­
tation extensive, de Ia part des tribunaux, de l'etendue 
de Ia protection conferee par les revendications de 
produits, de procedes ou d'utilisation etroitement 
associees a un ADN specifique contenant le nouveau 
fragment d' ADN ou au fragment lui-meme ou a des 
plasmides et des micro-organismes particuliers les 
contenant respectivement, couvnratt d'autres 
sequences d'ADN et des plasmides produits artifi­
ciellement, contenant ce fragment et exprimant ses 
fonctions, ou d'autres micro-organismes de produc­
tion contenant de tels plasmides, leur production ou 
utilisation, et rendrait ainsi justice a l'inventeur. La 
raison d'une telle extension serait que chacune de ces 
formes nouvelles du concept inventif contient ce frag­
ment. De Ia meme maniere, la protection resultant de 
revendications relatives a un nouveau plasmide devrait 
alors s'etendre a tous les nouveaux organismes de pro­
duction con<;us pour contenir ce plasmide, a leur pro­
duction et a leur utilisation. Cette chaine de protec­
tion fondee sur une essentielle identite partielle d' ADN 
ne serait interrompue que lorsque les produits meta­
boliques des micro-organismes de production sont en 
cause. 

2. Probfemes concernant fa publication anterieure a Ia 
protection complete , 

Des qu'une demande de brevet portant sur un 
procede de production d'un micro-organisme produc­
tif nouveau ou connu est publiee sans protection com­
plete, comme cela se produit malheureusement dans 
un certain nombre de pays, par exemple en vertu de 
Ia CBE et des lois sur les brevets correspondantes, un 
concurrent peut refaire le travail et obtenir le micro­
organisme avant que la protection complete ne soit 
assuree. Pour ce faire, il n'est astreint dans Ia plupart 
de ces pays qu'au paiement d'une remuneration rai­
sonnable, inferieure a des dom.mages-interets. S'il 
utilise le micro-organisme et sa descendance apres Ia 
delivrance du brevet, il peut encore arguer de ce que 
le procede a ete applique avant et que, par consequent, 
on ne peut l'empecher d'utiliser le clone de micro­
organisme particulier et sa descendance, car il ne 
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s'agit pas du produit d'un acte empietant sur une reven­
dication opposable. 

Si le concurrent refait le travail avant que Ia 
demande n'acquiere un effet protecteur, par exemple 
en exploitant une publication precoce par l'inventeur, 
dans une revue scientifique, il pourrait utiliser le meme 
genre d'argument, a savoir que le clone particulier a 
ete legitimement fabrique et que sa descendance ne 
peut etre couverte par !'entree en vigueur ulterieure 
de Ia protection du procede. 

3. Prob/emes concernant Ia preuve d'une contrefa~on 

Dans les exemples illustres ci-dessus, on peut 
conclure a Ia contrefa~on du brevet en analysant le 
materiel hereditaire de Ia forme incriminee pour eta­
blir sa teneur en ADN essentiel. 

Cela devient plus difficile pour le titulaire du brevet 
s'il n'a pu faire breveter qu'un procede de genie gene­
tique permettant de produire soit des produits ADN 
connus, soit des micro-organismes de production les 
renfermant, ou ayant une application generale. Comme 
le tiers ne doit appliquer ce procede qu'une seule fois 
et avec de faibles quantites, et comme !'utilisation 
n'apparait pas dans le materiel hereditaire des pro­
duits, cette utilisation peut difficilement etre detectee, 
d'autant plus que ce n'est pas au tiers d'apporter des 
preuves, comme dans certains pays, et que le procede 
brevete ne porte pas sur Ia fabrication de composes 
nouveaux, condition prealable a cette obligation. 

Le titulaire d'un brevet portant sur un procede 
generalement applicable se trouve dans une position 
facheuse a un autre egard, dans Ia mesure oil il ne 
beneficie pas d'une protection par brevets a l'echelle 
mondiale. Il se peut qu'une methode generale protegee 
dans un pays soit utilisee dans un pays oil le brevet 
ne produit pas ses effets pour Ia production d'un nou­
veau micro-organisme et que le produit de Ia fermen­
tation microbienne soit ensuite importe dans le pays 
oil le procede est protege. Seul le micro-organisme est 
le produit direct de Ia methode, de sorte que !'impor­
tation du produit de fermentation ne constitue pas 
necessairement une contrefa~on du brevet en vertu 
d'une loi alignee sur !'article 64 de Ia CBE. De meme, 
il ne semble pas que les autorites des Etats-Unis 
d' Amerique interessees aient pris une decision univer­
sellement applicable determinant si la situation releve 
des articles 1337 et 1337a du Titre 19 du Code des 
Etats-Unis d'Amerique (« Pratiques deloyales dans le 
commerce d'importation >> et « Importation de pro­
duits fabriques, etc., selon un procede protege par un 
brevet des Etats-Unis d'Amerique »). 

II semble que Ia « doctrine Saccharin» d'autrefois, 
qui a ete developpee dans le droit britannique 26 et qui 

as Saccharin Corp. Ltd. c. Anglo-Continental Chemical 
Works Ltd. (1900), 17 R.P.C. 307; Wildermann c. F. W. Berk 
& Co. (1925), 42 R.P.C. 79; Beecham Group Ltd. c. Bristol 
Laboratories Ltd. et autre (1978), R.P.C. 153. 

a etendu Ia protection des revendications de procede 
et de produit pour les materiaux de depart au-dela 
de ceux-ci jusqu'aux produits finals, si ces procedes 
ou les materiaux de depart revetaient une importance 
appreciable pour Ia fabrication des produits finals, 
permettrait de faire face aux situations exposees ci­
dessus. 

4. L 'exigence d' exploitation industrielle 

Le fait particulier que les methodes de genie gene­
tique ne doivent plus etre repetees lorsqu'on veut en 
exploiter les produits industriellement pose egalement 
des problemes pour determiner si un brevet est exploite 
industriellement, ce que Ia legislation exige dans de 
nombreux pays. Un brevet portant sur un procede 
de genie genetique, ou un brevet correspondant de 
produit pour Ie micro-organisme est-il exploite si Ia 
descendance du micro-organisme, une fois obtenue 
par ce procede, est exploitee industriellement? A sup­
poser que ce rnicro-organisme soit modifie ulterieure­
ment par un procede de genie genetique et ne soit 
exploite industriellement que sous cette forme nou­
velle, une telle exploitation peut-elle etre consideree 
comme une exploitation industrielle du brevet initial? 
II s'agit ici aussi de questions auxquelles seuls les 
offices de brevets et Ia jurisprudence des pays interesses 
peuvent repondre. 

5. Problemes relatifs a Ia preuve d'uti/ite 

Contrairement a Ia CBE telle qu'elle est interpn!tee 
a l'heure actuelle, l'utilite est exigee dans certains pays, 
notamment aux Etats-Unis d'Amerique, comme condi­
tion de Ia brevetabilite. Si les produits du genie gene­
tique ont ete realises dans l'espoir d'obtenir des effets 
complexes sur l'etre humain, il sera difficile d'en 
prouver J'utilite reelle par des essais cliniques au Stade 
de !'application deja. 11 devrait suffire que Ie deposant 
puisse demontrer que, sur Ia foi de certains essais rea­
lises in vitro ou in vivo sur des animaux, ses produits 
meritent une recherche complementaire en vue de leur 
utilisation finale eventuelle (cf affaires Krimmel 27, 

Berge/ et a/. 28 , Jolles 29). 

6. Exigences en matiere de reproductibilite des procedes 
de genie genetique 

Dans Ie domaine du genie genetique, Ies procedes 
peuvent souvent etre consideres comme reproductibles 
uniquement en fonction d'une norme statistique. La 
question se pose de savoir si un tel procede peut etre 
considere comme ayant ete decrit de telle maniere 
qu'un homme du metier puisse l'appliquer, c'est-a­
dire qu'il est reproductible. Cette question doit etre 

a1 130 USPQ 215 (CCPA). 
2s 130 USPQ 206 (CCPA). 
28 206 USPQ 885 (CCPA). 
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examinee du point de vue de Ia technique en question 
et non selon les normes qui prevalent dans d'autres 
domaines de Ia technique. Par exemple, un procede 
qui ne fonctionne statistiquement de Ia maniere sou­
haitee que tres rarement constitue neanmoins un pro­
cede qui peut etre applique avec succes par une per­
sonne experimentee dans le domaine en question, si 
une quantite raisonnable de materiel de depart suffit 
pour que son succes soit statistiquement certain et si 
des moyens soot disponibles pour qne le produit 
desire puisse etre isole de Ia masse des produits indesi­
rables. En principe, ce probleme se pose aussi a propos 
de procedes purement chimiques car, dans ce domaine 
egalement, seule une partie statistiquement determinee 
des molecules reagit de Ia maniere souhaitee. Cepen­
dant, !'experience est executee avec une quantite de 
molecules telle que Ia reaction souhaitee, a cote de 
plusieurs autres, se produira de fa~on statistiquement 
certaine. Le produit desire est alors isole des produits 
indesirables par une vaste gamme de methodes essen­
tiellement physiques et le resultat s'exprime en termes 
de rendement. Un faible rendement, c'est-a-dire Ia 
necessite d'utiliser de grandes quantites de materiaux 
de depart pour n'obtenir que de tres petites quantites 
de substance desiree, n'est pas considere normalement 
comme une preuve du manque de reproductibilite; 
pourquoi alors en serait-il autrement dans le domaine 
de Ia microbiologic? Et ce, d'autant plus - contraire­
ment a Ia situation qui se presente en chimie, oil le 
produit desire doit etre obtenu entierement par un 
procede qui n'a peut-etre qu'un tres faible rendement 
- qu'en microbiologic il ne s'agit souvent que d'obte­
nir une seule fois un seul clone de l'organisme desire, 
par autoduplication. Ce clone peut alors etre selec­
tionne, apres quoi on peut obtenir immediatement une 
quantite propre a d'autres utilisations par voie de 
replication. 

Il en resulte que les procedes de genie genetique 
sont souvent appliques dans le cadre d'experiences 
scientifiques hautement specialisees menees a une toute 
petite echelle, bien que presentant une grande impor­
tance sur le plan industriel. La description de ces 
experiences est destinee a des scientifiques possedant 
les competences necessaires dans ce domaine, dont on 
peut par consequent attendre les connaissances specia­
lisees indispensables et une aptitude correspondante 
en matiere d'expedmentation. Il serait errone d'appli­
quer a ces descriptions les normes des exemples 
chimiques traditionnels en ce qui concerne Ia preci­
sion, car on utilise normalement un materiel biolo­
gique qui ne peut etre analyse et normalise avec autant 
de precision que les substances chimiques. Du point 
de vue des brevets, Ia valeur de Ia description tient 
davantage dans ce domaine aux competences de 
!'expert en matiere d'experimentation et a !'adapta­
tion de Ia description que l'on peut raisonnablement 
lui demander de faire a partir des faits de Ia situation 
particuliere dans laquelle il se trouve. 

7. Objets brevetables 

7.1 Nouveaux produits metaboliques de micro-orga­
nismes de production obtenus par genie gene­
tique 

7.1.1 Produits. Les produits metaboliques tels que 
les polypeptides, par exemple, peuvent faire !'objet 
d'une protection par brevets s'ils impliquent une 
activite inventive. I1 existe en principe un certain 
nombre de possibilites pour decrire la fabrication des 
produits dans Ia demande. 

D'une part, !'ensemble de Ia methode du clonage, 
a partir de materiaux de depart connus, peut etre 
decrite de maniere que l'homme du metier puisse 
l'appliquer. Cela comprend notamment aussi le depot, 
aupres d'une collection de cultures reconnue, de mate­
riaux de depart, qui sont utilises dans le procede et ne 
sont pas accessibles au public, dans la mesure oil leur 
preparation ne peut pas etre decrite d'une maniere 
telle que des tiers puissent Ia repeter, comme c'est le 
cas, par exemple, avec un plasmide utilise comme 
vecteur etfou l'organisme utilise pour obtenir le mate­
riel hereditaire a inserer dans le vecteur. Les plasmides 
peuvent etre deposes dans des cellules hotes auto­
duplicatrices aptes au depot. 

D'autre part, toutefois, il est egalement possible de 
ne decrire que Ia derniere phase du procede, c'est-a­
dire la production de la substance nouvelle au moyen 
du micro-organisme de production nouveau, de 
maniere telle que des tiers puissent la repeter, et de 
deposer le micro-organisme de production aupres d'une 
collection de cultures reconnue, sans quoi il ne serait 
pas accessible au public. 

7.1.2 Procides. Le procede d'obtention d'un nou­
veau produit metabolique inventif, par exemple un 
polypeptide, peut etre revendique en ce qui concerne 
sa derniere phase, c'est-a-dire sa fermentation et son 
isolation. II ne devrait pas etre necessaire de caracte­
riser le procede en utilisant une souche specifique 
d' organisme de production; il devrait etre permis de 
definir le procede de maniere generique en utilisant un 
organisme de production caracterise par sa teneur en 
ADN recombinant qui code le polypeptide. Toutefois, 
dans ce dernier cas, il sera necessaire, en dehors d'une 
description specifique de Ia fabrication d'un micro­
organisme de production approprie ou de son depot, 
de decrire suffisamment un precede general grace 
auquel on peut generalement obtenir ces micro-orga­
nisines de production avec un ADN recombinant 
approprie, si cela n'est pas evident pour l'homme du 
metier des qu'il a connaissance des sequences d'ADN 
necessaires sur !a base du code genetique ( degenere). 
Le depot d'une simple souche de micro-organisme ne 
peut remplacer une description generique du procede 
permettant d'obtenir ces micro-organismes de depart 
car, a partir de la, seule une realisation particuliere 
du procede a ete decrite d'une maniere reproduisible. 
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Les memes considerations s'appliquent aux pro­
cedes permettant d'obtenir des produits connus par 
fermentation de micro-organismes manipules geneti­
quement, dans Ia mesure oil leur structure est inconnue 
de sorte que les sequences d'ADN necessaires et, par 
voie de consequence, les micro-organismes a utiliser, 
ne soot pas evidents. 

Bien entendu, on peut mettre particulierement 
!'accent dans les sous-revendications sur des precedes 
partant d' organismes dotes de proprietes speciales 
importantes pour le clonage et de sequences d'ADN 
particulierement utiles pour obtenir le produit final. 

7.2. Micro-organismes de production nouveaux obte­
nus par genie genetique 

7.2.1 Micro-organismes de production en tant que 
produits. Si !'invention reside dans le fait etabli qu'une 
sequence d' ADN specifique confere aux micro-orga­
nismes de production la capacite de realiser un pro­
duit specifique nouveau ou - sans connaissance de 
Ia structure - connu, ou d'obtenir un autre resultat 
nouveau ou - sans connaissance de la sequence 
d'ADN necessaire- connu, et si les autres conditions 
de brevetabilite sont remplies, une revendication 
generate de produit portant sur tous les nouveaux 
micro-organismes de production contenant cette 
sequence d'ADN peut etre justifiee en raison des avis 
exprimes en III. I ci-dessus. 

A Ia lumiere de !'avis exprime en II.3 ci-dessus, 
pour des souches individuelles de micro-organismes 
de ce type, un depot devrait pouvoir remplacer Ia 
description reproductible (repetable) d'un procede de 
fabrication. Toutefois, en fin de compte, Ia description 
d'un procede reproductible de fabrication est proba­
blement necessaire, en ce qui concerne les revendica­
tions generales, pour les micro-organismes qui ne soot 
caracterises que par Ia teneur de Ia sequence d'ADN 
specifique (cf. III.7.1.2 ci-dessus). · 

7.2.2 Produits intermediaires permettant d' obtenir 
/es micro-organismes. Chaque nouvel ADN, contenant 
des sequences du type mentionne en 7 .2.1 ci-dessus et 
propre a !'insertion dans un vecteur, ainsi que chaque 
ADN recombinant contenant un tel ADN devraient 
etre brevetables en tant que substances chimiques, 
conformement a Ia jurisprudence sur les produits 
intermediaires en Republique federale d'Allemagne 30 

et aux Etats-Unis d'Amerique 31• En raison du rap­
port de causalite qui existe manifestement entre ces 
produits intermediaires et le caractere inventif des 
micro-organismes de production, Ia brevetabilite 
devrait aussi etre reconnue en vertu de Ia CBE. 

Les vecteurs parentaux utilises pour obtenir l'ADN 
recombinant, qui sont eux-memes genetiquement non 

30 Bundesgerichtshof (BGH), Dilactame, GRUR, 1970, 
p. 506; BPatGer. Ch/orepoxyde, GRUR, 1971, p. 561. 

11 Affaire Magerlein, 202 USPQ 473 (CCPA). 

specifiques a l'egard du produit final, peuvent egale­
ment etre brevetes en tant que substances, dans Ia 
mesure oil ils sont nouveaux et peuvent etre utilises 
d'une maniere inattendue ou avec un succes inattendu 
dans le processus d'obtention des micro-organismes de 
production. Les definitions fonctionnelles relatives 
a leur aptitude a former un ADN recombinant, avec 
ou sans genes additionnels en vue d'une selection 
ulterieure, sont reputees appropriees. 

Les nouveaux micro-organismes obtenus initiale­
ment pour isoler les sequences d'ADN souhaitees sont 
peut-etre aussi brevetables, compte tenu des conside­
rations exposees ci-dessus. 

Des realisations particulierement appropriees de 
tels objets peuvent evidemment faire aussi !'objet de 
sous-revendications. 

7.2.3 Procedes permettant d' obtenir /es produits 
intermediaires. Seton la jurisprudence concernant les 
produits « intermediaires », les procedes permettant 
d'obtenir les produits intermediaires decrits ci-dessus 
peuvent etre brevetes individuellement ou en liaison 
avec les phases finales conduisant au micro-organisme 
souhaite. La encore, il ne faut pas oublier qu'il devrait 
suffire de definir les materiaux de depart par les 
sequences nucleotidiques souhaitees ou - dans le cas 
des vecteurs - fonctionnellement par leur aptitude a 
former un ADN recombinant correspondant, avec ou 
sans genes supplementaires en vue d'une selection 
ulterieure. 

7.2.4 Methodes generalement applicables. Etant 
donne que le genie genetique constitue un domaine 
nouveau, il est possible - plus que dans d'autres 
domaines deja etablis depuis longtemps - d'inventer 
des methodes generalement applicables. Evidemment, 
ces methodes soot brevetables. La question importante 
consiste a savoir jusqu'ou les revendications peuvent 
s'etendre au-dela de Ia zone exploree experimentale­
ment. En repondant a cette question, il convient de 
tenir pleinement compte de Ia portee de Ia doctrine et 
du sens qu'elle revet pour l'homme du metier, du 
caractere eventuel d'avant-garde de !'invention et des 
considerations generales deja exposees en III.l ci­
dessus. 

7.2.5 Methodes specifiques et amelioration de 
methodes connues. Bien entendu, elles sont egalement 
brevetables. La encore, le rapport entre l'etendue de Ia 
revendication et Ia description experimentale doit etre 
evalue en fonction de la doctrine et de l'etat de Ia 
technique. 

8. Delai d'immunite pour les divulgations anticipees 
affectant !a protection par brevets 

Dans le domaine nouveau du genie genetique, le 
progres repose plus que partout ailleurs sur les travaux 
des scientifiques, dont bon nombre travaillent dans 
des universites. Pour des raisons comprehensibles, ils 
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sont tres desireux de publier les resultats de leurs 
recherches ou d'en faire part a d'autres scientifiques 
le plus tot possible. Or ils peuvent ignorer que ces 
resultats contiennent peut..etre des elements breve­
tables ou que la protection par brevets constitue, pour 
des raisons economiques, un facteur important du 
developpement ulterieur de ces resultats en vue d'une 
utilisation pratique. Par consequent, pour veiller a ce 
que le developpement dans. ce domaine important 
beneficie d'une protection par brevets- dans toute la 
mesure du possible, un delai d'immunite pour les divul­
gations anticipees devrait etre prevu dans les diverses 
lois sur les brevets et sur le plan international. En 
vertu de ce delai d'immunite, la divulgation d'un 
resultat de recherche brevetable ne devrait pas consti­
tuer une anteriorite opposable a une demande de 
brevet deposee ulterieurement par l'inventeur ou par 
un tiers ayant un droit sur !'invention, si cette demande 
est deposee avant !'expiration dudit delai. Ce delai 
d'immunite devrait s'etendre aussi a toutes les de­
mandes deposees dans d'autres pays et pour lesquelles 
peut etre revendiquee la priorite de ladite demande 
en vertu de Ia Convention de Paris. 

En ce qui concerne le caractere generalement 
souhaitable de ce delai d'immunite, il convient de 
rappeler qu'il en existe deja diverses sortes aux 
Etats-Unis d' Amerique 33, au Canada 33 et au Japon 34 

ainsi que dans la Loi type de /'OMPI pour les pays en 
developpement concernant les inventions (art. 114.3) et 
4)). Le Congres de 1' AIPPI qui s'est tenu a Buenos 
Aires 36 a egalement affirme le caractere souhaitable 
d'un delai d'immunite dont !'institution a aussi ete 

38 35 United States Code (U.S.C.), art. 102.a) et b) .. 
33 Art. 28.a) et b). 
34 Art. 30. 
31 Annuaire, 1981, p. 274. 

recemment preconisee par differents auteurs •. AUCUD 
delai d'immunite significatif - en dehors du cas de 
l'abus et de 1a presentation a une exposition inter­
nationale (art. 55(1) de Ia CBE) - n'a malheureuse­
ment ete prevu ni par la Convention de Strasbourg 
ni par Ia CBE, de sorte que les pays dont Ia legislation 
comportait des dispositions de sauvegarde plus 1arges 
(par exemple la Republique federale d' Allemagne, 
l'ltalie et le Royaume-Uni) les ont abolies et ont 
adopte la disposition de la CBE. 

IV. Perspectives d'aveDir 

II faut esperer que la legislation, la jurisprudence 
et la pratique des offices de brevets dans le domaine 
du genie genetique tiendront compte de !'importance 
de ce domaine pour resoudre les problemes urgents de 
notre civilisation, dans les domaines par exemple de 
Ia medecine, de la nutrition et de l'environnement, de 
maniere a promouvoir cette technique en prevoyant 
une protection effi.cace par brevets qui soit de nature 
a encourager les investissements dans la recherche. 
Ce faisant, il conviendra de preter attention aux 
particularites du domaine du genie genetique et de 
ne pas oublier que les deposants de ce secteur sont deja 
peu favorises etant donne les conditions dans les­
quelles les micro-organismes deposes sont librement 
accessibles au public, conditions qui, tout en etant 
tres favorables au public, ne sont aucunement en 
rapport avec Ia valeur materielle que representent ces 
micro-organismes 37• 

31 Voir von Pechmann, GRUR, 1980, p. 436; Bardehle, 
GRUR, 1981, p. 687; Pagenberg, GRUR, 1981, p. 690; et 
Bardehle, Esaki, Mathely et Smegal, Jr., dans La Propriete 
industrie/le, 1982, pp. 308 ss, «Questions speciales - Delai 
d'immunite pour Ia divulgation de !'invention ». 

37 Hiini, IIC, Vol. 8, p. 499 (1977). 
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