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la CCI (1 décembre 1987

ADOPTEE

Lta Conventicn de 1'UPCV connalt un grand succés depuis vingt-cing ars.
En raison de l'expérierce acquise grace a ce succés et de la récente
évolution de la bictechnologie, il est a la fois pcssible et nécessaire
d'améliorer encore la Convention. La CCI se félicite de l'initiative

de 1'UPCV de réviser maintenant la Convention et l'appelle a ne pas
reculer devant des chargements fondamentaux.

La CCI es+<ime Qqu'une sclide prctection de la propriété intellectuelle

des détenteurs d'inventions est essentielle pour encourager le progreés
technique et les transferts de technologie comme pour stimuler les échanges
et investissements internaticriaux. La CCI est par ailleurs convaincue

de l'importance du développement de la biotechnclogie et estime qu'il

est vital d'améliorer et rationnaliser par tous les moyens la protection

de la propriété intellectuelle dans ce domaine. Pour ces raisons, la CCI

a récemment réd.gé une déclaration exposant son point de vue sur le trai-
tement approprié des inventions biotechnologiques, y compris celles
relatives aux obtentions végétales (Document No. 450/608 Rev. 1). Cette
déclaration figure ci-joint: une attention toute particuliére doit &tre
portée au résumé, au dos, (résumé du paragraphe S) et au paragraphe 1.2.2.
(pp-4, 5), ainsi qu'd l'ensemble du paragraphe 5 (pp.15 - 18), qui concerne
en particulier la protection des obtentions végétales et la Convention

de 1'UPOV.

Bien que le texte de la CCI mentionné ci-dessus fasse plus particuliérement
référence au réle des brevets, qu'il juge trés important d'introduire,

cela ne signifie pas que les droits sur les obtentions végétales scient
secondaires ou subsidiaires. De nombreux progrés importants de la bio-
technologie végétale ne conviendront pas A une protection par brevet. La
CCI considére plutdt que les droits sur les obtentions végétales doivent
étre améliorés et renforcés afin de mieux correspondre aux droits attachés
aux brevets. Si cela n'était pas fait, les obtenteurs pourraient tenter
d'utiliser les brevets pour protéger des résultats qu'il serait plus
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adéquat de protéger par les droits attachés aux obtentions végétales,

ce
du
La
de
et

qui pourrait avoir pour conséquence une utilisation moins efficace -
systéme et, au pire, risguerait de le faire tomber en désuétude.

Convention de 1'UPOV a eu une influence essentielle sur l'évolutinn

ia protection des droits sur les obtentions végétales dans le monde

a méme servi pour plusieurs pays de loi type. L'UPOV a par conséquent

d'excellentes occasions de promouvoir des normes plus strictes dans les
pays qui ont déja une protection des obtentions végétales et d'encourager
1'introduction d'une protection dans les pays qui montrent encore peu
d'empressement.

Aprés ces remarques introductives, la CCI présente ci-dessous ses recommanda-
tions spécifiques pour une modification de la Convention UPOV.

Article 2 .

Il est proposé gue l'interdiction de la double protection des

variétés (par un <itre de protection particulier e+t par un brevet;

soit supprimée. Tette propnsition a regu urne large, mais pas urnanine,
approbation de ce.x que la CCI a consultés. Il a été suggéré que 1ie

terme "brevet" de l'article 2(1l) sign:fie '"brevet de végétaux"

{p. ex. du type octroyé aux Etats-Unis! plut3t que brevet d'utilité.
Normalement touzefois, cette clause est imterprétée comme interdisant
toute espéce de protecti>n par brevet des végétaux. Les Etats étant
naturellement anxieux de veiller a ce gue leurs lois soient conformes

a cet article, ce dermier est un obstacle réel a la délivrance de

brevess pour les piam*=2s. 1l a par exemple nettement influencé le droit
de la Conventior eurcpéenne des brevets. La CCI, pour toutes les raisons
exposées dans sa pri:se de position, estime gqu'il est extrémement important
que les brevets de végétaux soient autorisés sans restriction et recommande
donc fortement la suppression de cette clause. La double protection existe
déja pour les brevets, les plantes, dessins et modéles, les marques, les
droits d'auteur. Certains pays prctégent les formules a la fois au

mcyern de brevets et de modéles d'utilité (peut-&tre le parallélisme le
plus proche). Aucun de ces cas ne souléve de difficulté. La CCI ne

voit aucune raison convaincante de refuser la protection par brevet aux
obtentions végétales (mi mEme aux especes végétales ou aux plantes

en géréral).

La CCI recommande par ailleurs d'inclure dans cet article une clause
stipulant que l'obtenteur sera libre de choisir le mode de protection

de son obtention: par brevet, droits attachés aux variétés végétales, ou
les deux. De plus, le paragraphe 2 de l'article 2 devrait &tre supprimé.
Il y a une nécessité évidente de protection de toutes les variétés
végétales, indépendamment de leur mode de production ou de leur
utilisation ultime: Il n'y a notamment aucune raison suffisante
d'établir une discrimination a l'encontre des végétaux se repro-

duisant d'une maniére particuliére.
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Article 3

Le principe du traitemer.t national, qui veut que chaque pays traite les
résidents des autres pays membres de l'Union de la mé&me maniére que ses
propres résidents, est considéré comme trés important. Il semble également
suffisant. Les dispositions de réciprocité du paragraphe 3, qui prévoient
Qu'un Etat 3 la faculté de refuser aux ressortissants d'un autre pays

toute protection que ce pays n'accorde pas, sont un retour en arriére.
Elles sont méme (comme exposé dans le cas de l'article 4, ci-dessous) tota-
lement opposées & ce qui serait nécessaire. Le Paragraphe 3 de l'article 3
devrait &tre supprimé. '

Article 4
Il est important de renforcer les dispositions de cet article.

De nombreux inconvénients décculent du fait que les espéces susceptibles

d'étre protégées varient considérablement d'un pays membre de 1'Union a
l'autre. La protection devrait étre plus étendue et plus uniforme. L'un

des moyens d'y parverir, qui vaudrait a notre avis la peine d'€tre soigneu-
sement étudié serait d'obliger tous les pays membres a protégér tous

les genres que les autres pays sont susceptibles de protéger. Bien qu'a
premiére vue, cette dispositicn puisse sembler imposer des charges considérable
aux pays membres, ces charges devraient en fa.t &tre supportables. La proposi-
tion n'oblige pas chague pays a avoir un systéme d'examen pour chaque genre.
Elle tend plutdt & encourager les pays & faire appel aux systémes d'examen

des autres Etats. Ainsi, une protectior plus étendue pourrait étre obtenue
grace a la coopération internationale, tout en évitant des colts inutiles

et une duplication des efforts.

Article §

Ici encore, la CCI propose une refonte totale de l'article. Sous sa forme
actuelle, la Convention prévoit une pr-~te~tion uniforme mais minimale des
droits de l'obtenteur. Le rniveau de protection peut cependant €tre amélioré
dans certains cas. La CCI estime que cet ordre de priorités devrait étre
inversé. La Convention devrait prévoir un niveau élevé de protection uniforme
sous réserve de dérogations pour des raisons spécifiques ou dans des circonsta
ces particuliéres.

L'expérience a montré que limiter les droits de l'obtenteur au matiadre de
reproduction de sa variété était insuffisant, sans aucun doute possible. Cela
permet l'exploitation de l'obtenteur par ceux qui achétent une trés petite
qQuantité de cette nouvelle variété, la font multiplier puis récoltent et
vendent le produit. Cela s'est vu par exemple pour les fruits. Un exploitant
de verger peut acheter un exemplaire d'une nouvelle variété de pomme, la

faire multiplier dans son verger et vendre ensuite plusieurs tonnes de la
nouvelle variété sans rien verser a son obtenteur. Avec la concentration
croissante de l'industrie, de tels exemples se multiplieront. Le probléme
sera aussi aggravé par la biotechnologie. A terme, des plantes seront
adoptées a la production de produits chimiques spécifiques (huiles, caout-
choucs, produits pharmacologiques). Des entreprises pourront alors acheter

un spécimen unique de la plante génétiquement modifiée, la multiplier puis
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la planter, la récolter et la traiter pour en extraire le produi% chimique

en question et le vendre, sans aucun paiement & l'obtenteur. C'est évidemment
inacceptable. Des problémes se sont aussi pcsés avec les importations, par
exemple de fleurs coupées. Dans certains pays, la législation a réglé certains
de ces problémes, mais un traitement uniforme serait nettement préférable.

La CCI propose par conséquent que la Convention précise que l'obtenteur
regoit le droit exclusif d'exploiter commercialement sa variété. Ce principe
général peut &tre sujet a des exceptions justifiées. L'obtenteur serait

en bien meilleure position pour récupérer la valeur de ses efforts par des
accords spécialisés de licence, ce qui augmenterait probablement la commer-
cialisation de sa variété.

L'Article 5.2 doit &tre maintenu, mais il devrait &tre précisé que l'obtenteur
n'est pas obligé d'autoriser l'exploitation de sa nouvelle variété. Il decit
pouvoir s'il le scuhaite préserver son monopole.

I1 semble important de garder l'article 5.3. L'intérét général de la création
de ncuvelles variétés exige absolument que la recherche & partir des variétés
protégées ne soit pas freinée. Les droits de l'obtenteur de la variété
devraient cependant &tre renforcés en supprimant les mots 'ni pour la
commercialisation de celles-ci" @ la fin de la premiére phrase. Parfois
(peut-étre par erreur’ une seconde variété se voit octroyer des drcits alcrs
qu'elle ne différe gque de maniére insignifiante de la variété dont elle dérive.
Cet amendement pourrait permettre & l'obtenteur de la premiére variété de faire
prévalcir ses drci+s dans ce cas.

Article 7

La CCI estime gque l'examer. ocbligatoire des critéres distinctifs, uniformes

et stables des nouvelles variétés pose des problémes et devrait €&tre
reconsidéré. Le colt des tests de contrZle augmente rapidement, ce qui

n'est pas souhaitable quel que soit la partie qui le supporte, gouvernement
ou obtenteur. Ces contrdles demandent du temps et retardent l'octroi des
droits. Méme ainsi, les résultats ne sont nullement garantis. S'il est jugé
souhaitable de conserver certains contrdles, la Convention pourrait peut

étre préciser que les autorités ne sont pas forcément tenues d'effectuer les
tests de culture.

Article 8

Deux changements sont proposés. Premiérement, la protection devrait é&tre
effective dés le dépdt de la demande. C'est en effet 3 ce moment qu'elle

est la plus importante pour l'obtenteur. Cela signifierait toutefois que les
droits expireraient plus tdt, et pour cette raison, la période minimum de
protection devrait &tre prolongée pour &tre par exemple de 25 ans. Si une

durée de protection minimum était ainsi fixée, il n'y aurait aucune raison
particuliére de préserver la possibilité de durées différentes, pour différentes
catégories de végétaux.
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Article 9

Une modification mineure que l'on a suggérée, consisterait a supprimer au

second paragraphe les mots 'en vue d'assurer la diffusion des variétés
nouvelles", et cela pour deux raisons. Premiérement il n'est pas nécessairement
évident que la diffusion des variétés nouvelles suffise a justifier la
limitation des droits de l'obtenteur. De plus, dans tous les cas ou les

droits sont limités, l'obtenteur doit étre équitablement traité.

Article 12

Comme chacun le sait, le développement de variétés de plantes est un
processus trés long. Avant de procéder a un dépdt dans un pays étranger,

des essais dans ce pays peuvent é&tre appropriés. La CCI suggére d'étendre

le délai de priorité a 18 mois ou, de préférence, deux ans. Cela permettrait
au demandeur de mieux prévcir la valeur commerciale de la variété nouvelle.
Deux ans voudraient mieux gue 18 mois car cela offrirait le temps nécessaire

& .ne saison d'essal s.pp-émenta:ire.

Article 13

Biern gue la nécessi%é méme de cet arzicle de la Conventior ait été mise

en doute, la CCI es+time & la réflexior qu'il devrait €tre maintenu, ma:is
simplifié. Par exemple, pourquoi la dénomination des variétés ne se
comprserait-elle pas uniguement de chiffres? B:er que ceci ne concerne
pas directement l'amendemen*t de la Convention, la ICI estime également gue
ie guide publié par 1'UPCV 2 ce su’et est mcins utile qu'il ne pourra:t
1'8tre et devra.t 8tre révisé.

c
~
-

on la CCI, priorics evrait €tre donnée, parmi les amendement's suggérés ci-dessus,
a vision des articles T

es commentaires ci-dessus, étant donné la briéveté du temps alloué & leur

édaction ‘dont nous -omprenons parfaitement les raisons), ne sont que préliminaires
La CCI espére qu'ils seront utiles mais souhaite souligner en particulier qu'ils
n'nnt é%é approuvés ni par les membres Zde la CCI, ni par ses instances dirigeantzes.
La CCI souhaite par conséguent se réserver le droit de les compléter ou de les
Todifier ulzérieurement aprés consultation détaillée de ses membres.

La CCI réaff:rme son entier soutien & l'initiative de révision de la Convention
de 1'UPOV et espére continuer a participer au débat.
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COMMISSION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

PROTECTION JURIDIQUE DES INVENTIONS BIOTECHNOLOGIQUES

Déclaration de la CCI

adoptée par la Commission de la Propriété Intellectuelle et Industrielle

s

Soumise pour adoption 3 la 473me Session du Tomité Cirecteur de la
CCI (2 décembre 1.986)

A. POSITION SENERALE "

1.1. Il est certain que les résultats potentiels de la recherche bio-
technclogigue moderne sont d'une grande signification foncdamentale
et que la biotechnologie est aujourd'hui, pour cette raison, d'une
grande importance économique et sociale. La nécessité d'encourager
la recherche dans ce domaine est également largement reconnue,
si l'on veut garantir une accélération de ce progrés en profondeur.
La CCIl estime que le systime de brevet offre les meilleures perspec-
tives de protection des inventions biotechnologiques et donc
d'encouragesent de la recherche et d'accélération du progrés.
Le systdme de brevet réalise cet objectif de deux fagons - premiérement,
en offrant 3 l'inventeur une période limitée d'exclusivité pendant
laquelle il peut retirer un profit adéquat de son investissement dans
la recherche et deuxiémement, en garantissant une possibilité de
divulgation publique des inventions telle que les chercheurs puissent
bénéficier de ce savoir; non seulement de fagon i éviter de reproduire
inutilement et coliteusement les m@mes recherches, mais aussi de
fagon que ce savoir puisse agir comme stimulant de nouvelles inventions.
Depuis plusieurs centaines d'années que le systime de brevet existe
de par le monde, aucun systéme meilleur n'a, & la connaissance de la
CCI, &té institué, et nous pensons par conséquent qu'il n'y a sucune
nécessité de chercher, ni sucun espoir réaliste de trouver une alter-

native satisfaisante de systidme de protection des inventions bio-
technologiques.

1.2. Il est évident que 1'intérdt public peut &tre un facteur significatif dar
certains domaines de la biotechnologie et que certains types de recherch
susceptibles d'#tre envisagés dans ce secteur peuvent poser de sérieux
problémes d'éthique ou de morale. La CCI estime cependant que
ces questions dépendront toujours de circonstances particuliéres et ne
peuvent donc &tre prévues avec précision ni raisonnablement préjugées.
En outre, c'est en premier lieu la recherche ou l'exploitation des
résultats qui créent des problémes potentiels. La brevetabilité d'inven.
tions pouvant entre résulter est secondaire. Ces problémes potentiels

+ Un résumé des conclusions se trouve a la fin de cette déclaration, a la
suite de la page 24,
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ne devraient donc pas 8tre traités en excluant automatiquesent dés

le départ des catégories entiéres d'inventions. Il faudrait au
contraire, si un axe de recherche indiqueque 1l'intérét public est,

ou pourrait &tre, sérieusement menacé, des lois nationales spécifiques
réglementant ou méme interdisant la recherche en question et/ou
l'exploitation de ses résultats, & l'initiative des pouvoirs publics.

1.3. La CCI admet aussi que le systime des brevets pourrait et devrait 8tre
globalement amélioré afin de remplir les objectifs visés en matidre
de biotechnologie. Par ailleurs, la biotechnologie comme plusieurs

autres secteurs technologiques, évolue rapidement et il est essentiel
que la souplesse du systime de brevet soit maintenue et que des lois
ou régles spéciales ou détaillées, uniquement adaptées aux besoins de
la situation actuelle, soient évitées car elles présentent un risque
réel de devenir obsclétes ou inapplicables en un temps trés court. Une
interpré<ation libérale et réaliste des lois existantes, grice a la
modification des régles de ccnduite des offices de brevets ou de la
jurisprudence a venir, pourra.t bien, dans certains cas, offrir une
solution plus séduisante et plus pratique que la promulgation des lois
spéciales ou l'amendement des lois et réglements existant en matiére
de brevet. Néanmoins, il y a d'autres aspects de la guestion qui
imposeront inévitatblement un changement des lois.

.—l
.
[
.

Il est enfin noté qu'il existe un déséquilibre international du de

de protection par brevet disponible dans le domaine de la biotechnologie.

Comme on le verra dans l'exposé détaillé ci-dessous, certains pays -

notamment les Etats-Unis et dans une moindre mesure le Japon - offrent

déja des systémes de brevet et une protection qui sont beaucoup plus

que dans ¢ autres pays, y compris en Europe, destinés A stimuler la recher«

et le progrés en matiére de biotechnologie et A protéger les intéréts

de 1l'inventeur. C'est un corollaire évident que l'investissemsent

et le progrés de la recherche biotechnologique se concentreront dans

les pays qui offrent les meilleurs encouragemsents. Une protection

adéquate par brevet est un élément primordial du dispositif d'encouragemen:

et le déséquilibre actuel n'est sans doute pas A l'avantage des pays ou

cet aspect de la question est un point faible. 11 y a par conséquent un

besoin légitime, non seulement pour 1'inventeur ou 1'industrie biotechno-

logique mais sussi pour 1'intérdt national, de corriger ce déséquilibre
une harmonisation internationale et un renforcement des lois sur

les brevets dans le dosaine de la biotechnologie.

B. PRISE DE POSITION DETAILLEE

L'exposé ci-dessous expose en détail les questions que

la CCI estime essentielles en matidre de protection des inventions
biotechnologiques et qui devront 8tre résolues si l'on veut globalement
assurer la stimulation souhaitée de la recherche et du progrés dans le
secteur de la biotechnologie.
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Brevetahilité inhérente

Position générale

la CCI a déjd fait la déclaration publique ci-dessous (a la réunion
du Comité d'experts de 1'OMPI sur les inventions biotechnologiques et
la propriété industrielle: Deuxidme session, 3 au 7 février 1986):

"Cette organisation demeure favorable 3 l'utilisation du

systéme des brevets pour la protection des inventions bio-
technologiques - ce terme étant compris dans son sens le

plus large. Nous ne pensons pas qu'il y ait de raisons

valables ou suffisantes de soutenir que le systéme de brevet

ne pourrait assurer correctement la protection de ces inventions
méme lorsqu'il s'agit d'orgarismes vivants."

Pans le respect des régles usuelles de la brevetabilité - nouvea.+é,
mérite inventif/inévidence et application/utilité industrielle, ains:

que divulgation suffisante~ Il n'y a aucune raison valable de considérer
qu'une invention quelconque, qu'il s'agisse d'un produit, d'un procédé ou
d'une utilisation, dans quelque domaine scientifique ou technologique

que ce soit ni surtout en biotechnologie doive &tre de facon générale
exclue du systéme de brevet. En fait, on croit que ces exclusions
généralisées peuvent agir et agissent effectivement comme un frein

réel a la recherche et au progrés.

La CCI ne voit donc aucune raison valable de considéter gu'une
invention quelcongue d'un produit nouveau, qu‘'il concerne ou non

un organismse vivant et quel que soit 1l'utilisation envisagée,

doive 8tre sutomatiquement exclue de la protection par brevet. Il

ne voit non plus sucune raison logique de discriminer ces inventions,
quel que soit leur domaine d'application, en terwmes de type ou de

degré de protection par brevet accordée. En particulier, le
""compromis'" encore largement en vigueur qui consiste & n'accorder

aux nouveaux produits qu'une protectior de procédé équivau= treés
souvent & n'accorder aucune protection - comme l'expérience l'a

prouvé dans de nombreux domaines techniques, la protection de procéadé
pour les produits nouveaux est largement illuscire, car elle est en
général facile 3 contourner et difficile sinon impossible a faire
appliquer. Cela est particuliérement vrai dans le domaine des nouveaux
produits médicaux, agricoles et alimentaires, secteurs ol la biotechno-
logie devrait précisément produire des résultats d'avant-garde.

licro—or;anismel

De 1'avis de la CCI, les nouvesux micro—organisses per se devraient
pouvoir 8tre brevetés, & condition que les exigences habituelles soient
satisfaites. Il devrait en 8tre ainsi que le micro—organisme soit
fabriqué par 1'homme ou isolé de son milieu naturel.
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Dans le cas de micro-organismes rencontrés dans la nature, a

conidition que la demande de brevet concerne (ou soit interprétée

comme concernant) une forme du micro-organisme autre que celle
rencontrée dans la nature - par exemple si la demande fait état d'un
degré donné de pureté ou spécifie 1'absence de contaminants

naturels, l'invention revendiquée est nouvelle. Sous réserve d'un
degré suffisant de mérite inventif/inévidence (qui peut provenir du
produit lui-méme si, par exemple, son existence dans la nature n'était
pas auparavant reconnue, ou s'il a une utilité insoupgonnée sous une
forme isolée ou purifiée)et sous réserve de son applicabilité/utilité
industrielle et de la possibilité d'une divulgation suffisante, il

n'y a aucune raison de refuser un brevet de produit. Dans ce contexte,
on peut également noter que de nombreux antibiotiques trés précieux
existaient dans la nature sans pourtant avoir été reconnus. Si or
leur avait refusé tout brevet pour la seule raison de leur "présence
dans la nature", d'incommensurables améliorations de la santé publique
dans le monde auraient été sacrifiées. Il ne semble y avoir aucune
raison défendable d'adopter une attitude différente par rapport aux
micro-organismes, simplement parce qu'ils sont vivants. Aujourd'hui,
les micro-organismes sont non seulement des "intermédiaires" clé des
procédés chimiques et biotechnclogiques mais peuvent aussi étre en
eux-mémes des produits de forte valeur commerciale dans de nombreux
secteurs comme l'agriculture ou l'industrie alimentaire ou pétroliére.
Un exemple de produit vendable est la levure de boulanger (comme

dans un arrét bien connu de la BGH ouest allemande) qui a fait, et
fait encore l'ob e%, de beaucoup de recherches. Il est donc essent:el
que les micro-orgar.smes soient ccrrectement prctégés par des brevets.

D'aprés les rense.gnements Je la CCI, cette situation

correspond 3 la pcsition jur:idigue actuelle aux Etats-Unis, au Japon
et dans le cadre de la Convention sur le brevet européen (CBE'.

Il reste cependant de nombreux pays qui refusent le brevet de produit
ou méme tout brevet aux micro-organismes, qu'ils soient fabrigués par
1'homme ou présents dans la nature.

1.2.2. Végétaux

De fagon générale, il ne semble y avoir aucune raison valable

de traiter les plantes et leurs instruments de propagation différem—
ment des micro—organismes ou de tout autre élément vivant ou non.

Les deux devraient 8tre brevetables per se A conditian que les
exigences habituelles de brevetabilité soient remplies. La CCI ne
pense pas que le fait que les plantes ou les substances pour les
propager puissent &tre protégées conformément a la Convention UPOV ou
dans le cadre d'autres systémes de protection soit une raison logique
ou convaincante de les exclure de la protection par brevet. Bien que
la protection des variétés végétales assurée par 1'UPOV continue de
répondre utilement a une nécessité, comme nous l'exposerons plus loin,
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la CCI est d'avis qu'il est fondamentalement inadapté & l'encouragement -
de la recherche et du progrés nécessaires dans le domaine de la bio-
technologie végétale moderne. En particulier, la protection des

obtentions végétales assurée par 1'UPOV n'offre ni le degré d'exclusivité
nécessaire pour stimuler les lourds investissements requis de recherche,

ni 1'élément nécessaire d'une description et d'une divulgation publique
rapide, qui aident a4 la poursuite des recherches; ces deux éléments sont
par contre inhérents au systéme de brevet. Il est par conséquent essentiel
que toute exclusion de la protection par brevet des variétés végétales soit
supprimée. Une autre solution, qui semble cependant bien moins préférable
car elle laisserait subsister un doute sérieux sur la position juridique
précise, serait que toutes les exclusions soient strictement interprétées
de fagon 3 ce que les inventions soient brevetables. De plus, la protecticn
par brevet et la protection des obtentions végétales devraient étre
disponibles pour les inventions qui répondent aux critéres de protections
des deux systémes et il devrait revenir a l'inventeur ou a l'innovateur

et non au législateur de décider s'il a besoin d'un seul type de protecticn
ou des deux. La double protection n'est ni aberrante ni inhabituelle -

il arrive souvent gue de différents aspec*ts d'un procduit donné scient

non seulement protégés par plusieurs brevets mais aussi par une protecticn
s'appliquant au dessin, au mcdéle d'utilité, au droit d'auteur eti!cu a

la marque, etc. Cette situa%ticn n'a posé aucun probléme sérieux dans
d'autres secteurs technologiques et il n'y a donc aucune raison de

supposer qu'elle en poserait dans le domaine de la biotechnolcgie végétale.

La CCI note gue les végétaux sont déja brevetables aux E+tats-Unis (depuis
le jugement de Hibberd) et dans gjuelques autres pays - p. ex. Carada e+
Hongrie. La CBE exclut les obtenticns végétales de la protection par
brevet (article 53 {b)) mais il semble qu'au moins 1'0Office européen

des brevets interpréte strictement cette exclusion: alors que les
inveritions limitées 3 des cbtenticns spécifiques peuvent &tre exclues,
les irnventions plus générales ne le sont pas. Ce point de vue sembie
également €tre suivi par la Suisse (membre de la CBE) dans les directives
amendées sur les brevets qu'elle a récemment anroncées. La juestion
semble ouverte au Japon. Dans de nombreux pays, la situation de la
brevetabilité des plantes est peu claire ou négative.

La CCI estime de ndme qu'il n'y a en principe aucune raison valable
d'exclure automatiqueaent les animaux des brevets per se, 34 condition
toujours que les critdres habituels de brevetabilité soient remplis.

La CCI reconnalit que la question est controversée et que dans certains
milieux, toute évolution dans cette direction serait estimée prématurée.
Il faut cependant se rappeler que dans le cas des animaux, contrairement
aux plantes, il n'existe mé@me pas d'autre systéme général comparable

a 1'UPOV, de sorte que si les animaux sont exclus de la protection par
brevet, il n'y a plus aucune possibilité de protection. Cela ne peut
8tre dans l'intérét du progrés dans ce domaine ou on note que des

étapes importantes devraient &tre franchies, méme si c'est a un

rythme moins rapide que dans d'autres domaines. L'opinion
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de la CCI sur les problémes moraux ou éthiques qui pourraient

se poser dans certains cas dans ce domaine a déja été exposée

plus haut. Malheureusement la discussion dans ce domaine tend

trés souvent A verser dans la science fiction aL lieu de s'en

tenir aux faits et on oublie fréquemment que s'il n'est évidem-

ment pas question de breveter des &tres humains, la manipulation
génétique, par exemple de certains types d'animaux, peut conduire

a des résultats hautement souhaitables. Méme aujourd'hui, par
exemple, on exprime des polypeptides chez les insectes. Une autre
objection parfois élevée contre la brevetabilité du domaine ‘
animal est que des problémes de divulgation adéquate se poseront,
étant donné les difficultés évidentes que souléve le dépdt d'animaux.
Cela peut &tre vrai dans certains cas mais on estime que ce n'est
pas une raison valable d'exclure ce domaine en totalité. Il se
présentera certainement d'autres cas ou une description reproductible
peut &tre donnée sans aucun dépdt, ou par référence a un dépdt de
matériel animal qui peut &tre utilisé comme source de reproduction,
cellules, oeufs, spermes,etc. D'autres problémes de divulgation se
sont posés dans le passé et ont trouvé des solutions satisfaisantes
permettant de répondre au besoin légitime de protection. Il n'y a
aucune raison de supposer gque les problémes qui pourraient se poser
a l'avenir dans ce domaine ne pourraient pas également recevoir des
sclutions pragmatiques et pratiques si elles sont nécessaires et voulues.

Ici encore, 1l semble qu'aux Etats-Unis et au Canada il n'y aurait

pas, de méme que pour les plantes, d'obstacle automatique 3 la
protection des nouveautés animales et que pour la CBE la situation
paraisse similaire a celle des végétaux, l'exclusion de l'Article 23(b)
s'appliquant uniquemen* aux variétés anima'es et se prétant par
conséquent 3 la méme interprétation stricte apparemmert appliguée

dans le cas des obtenticns végétales. La Suisse, ici encore, a fait
figurer cette stricte interprétation de l'exclusion des animaux dans
ses derniéres directives. La situation dans nombre d'autres pays
semble pourtant peu claire ou négative.

- - = . e e = = - ——— ——————————————————— o~ o ——

D'autres matériaux clé de la biotechnologie ont besoin selon l'avis de
la CCI d'étre brevetables: ils incluent évidemment les génes, les
vecteurs tels que plasaides, enzymes, etc. (et des nouveaux produits
chimiques des procédés biotechnologiques.) Il est important de souligner
le fait (parfois négligé) que bien que ces éléments puissent s'auto-
répliquer dans des hdtes appropriés ou peuvent &tre produits ou trouver
leur utilisation principale dans les procédés microbiologiques ou
bioclogiques, ce sont des co!pgoés chimiques. Ils devraient 8tre soumis
aux critires habituels de brevetabilité des produits chimiques et
devraient en tant que tels &tre brevetables per se, indépendamment

de leur séthode de fabrication ou de leur usage prévu, s'ils sont
nouveaux, inventifs/inévidents et industriellement applicables/utiles.

Il en est déja ainsi dans plusieurs systémes juridiques importants
(Etats-Unis, Japon, CBE, etc.) mais il demeure un grand nombre de pays
qui n'offrent qu'une protection de procédé dans le cas de nouveaux
composés chimiques. La nature illusoire de cette protection a déja
été exposée mais peut encore &tre illustrée dans le cas des nouveaux
génes fabriqués par l'homme. Ceux-ci peuvent littéralement se
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composer de centaines ou de milliers de nucléotides et pourraient
certainement & l'avenir étre synthétisés. Il demeurerait cependant

‘une myriade de solutions pour l'orcre ou la maniére de lier les

nucléotides et il serait impossible dans la pratique de concevoir,
étayer et breveter chacune de ces possibilités. Quel que

soit le nombre des procédés brevetés, il serait possible en régle
générale de contourner la protection.

Procédés de production de produits connus

Pour autant que la CCI le sache, la plupart des pays dotés d'un solide
systéme de brevets accordent déja une protection par brevet aux procé-
dés nouveaux, inventifs et utiles pour la production de produits connus
Mais dans les lois de nombreux pays figure une exception pour les
"procédés essentiellement biologiques pour la production de plantes

et d'animaux". La portée de cette exception est trés discutable dans
le contexte de la recherche biotechnologigue moderne, en particulier du
fait que les mémes lois de nombreux pays spécifient que cette exception
ne s'applique pas aux procédés microbiologiques. Cependant, gjuelle

que soit la portée de cette exception, elle est injustifiée de l'avis
de la CCI. "Les procédés essentiellement biologiques pour la production
de plantes et d'animaux" devraient &tre brevetables comme tout autre
procédés. Les problémes moraux et éthiques qui peuvent surgir dans
certaines circonstances devraient, comme on l'a dé;a dit, faire

l'objet d'une législation distincte de la législation des brevets

pour autant que le dictent des circonstances particuliéres, et non
l'objet d'une exclusion automatique de la brevetabilité de tcutes les
inventions entran*t dans cette ca<tégorie.

A la connaissance de la CCI, les principaux pays qui mentionnent
l1'exception dans leurs lois sont les pays membres de la CBE ainsi gue
la CBE elle-méme, bien qu'une situation similaire se soit certainement
développée dans d'autres pays sur la base d'une jurisprudence. La

CCI estime qu'il y a amplement place pour une interprétation stricte

de cette exclusion de la protection par brevet et que bien dans 1l'idéal
elle doive étre supprimée, ses conséquences dans le domaine de la
recherche biotechnologique peuvent &+re réduites par une telle inter-
prétation, au cas ol la suppression de l'exclusion ne serait pas
faisable & court terme.

Nouvelles utilisations de produits connus

Selon la CCI, il n'y a sucune raison valable pour que les nouvelles
utilisations, quel que soit leur domaine d'application, ne soient pas
brevetables 4 condition que les critires habituels pour l'ocbtention
d'un brevet soient réunis. La biotechnologie, en produisant en
quantité pour la recherche des produits connus mais jusque la rares,
conduira vraisemblablement 3 de nombreuses inventions de nouveaux
types d'utilisations, p. ex. dans les secteurs médicaux, alimentaires
et agricoles. C('est pourtant précisément dans ces secteurs que les
lcis de nombreux pays (A l'exception des Etats-Unis, du Japon, et
selon les derniéres jurisprudences de la CBE) stipulent des exceptions
A la brevetabilité. Selon la CCI, ces exceptions ne sont pas
justifiées et ne peuvent que décourager la recherche en
question. Les exceptions devraient par conséquent étre supprimées

ou leurs conséquences minimisées par une interprétation stricte.
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Divu;‘ggion suffisante

Position générale

Selon un principe fondamental de pratiquement toutes les lois sur les
brevets, la divulgation d'une invention doit é&tre suffisante pour
permettre aux hommes de l'art de 1l'appliquer, c'est-a-dire en d'autres
termes de la répéter ou de la reproduire. Il est incontestable que

cette exigence de divulgation suffisante est justifiée. Le "'quid pro quo"

du brevet ne serait pas sinon satisfait. Il faut cependant reconnaltre
aussi que l'inventeur biotechnologique peut parfois, en particulier
lorsque son invention exige l'utilisation d'organismes vivants jusque la
inaccessibles, &tre confrontés a d'énormes difficultés si ce n'est a
1'impossibilité de répondre a cette exigence par une seule description
écrite. Ce sont cependant 13 des obstacles pratiques plutdt que
philosophiques et on ne devrait pas leur permettre de s'opposer au
progrés de la biotechnologie. Des solutions pragmatigues telles que le
systéme de dépdt des micro-organismes qui s'est dévelcppé, doivent

par conséquent continuer d'&tre recherchées dans le cas de

difficultés similaires qui se poseraient a l'avenir, par exemple

pour des organismes plus évolués. La CCI estime cepencant que les
systémes de dépSt des micro—organismes ou systémes similaires qui
peuvent se développer & l'avenir doivent &tre harmonisés au niveau
international et renforcés du point de vue de l'inventeur. Il est
important que dans le domaine de la biotechnologie on trouve le

méme équilibre que dans les autres secteurs technologigues entr
l'intérét public et l'intérét de l'inventeur en ce Jui concerne
l'attribution des brevets. Il est d4é:a évident que le systéme de

dépdt et les conditions de mise en circula<ion qui y sont attachées,
malgré leurs excellentes intentions, découragent les demandes de
brevet dans certains dcmaines de la bictechnclogie. La seule autre
solution, le secret de fabrique, n'est ni fiable ni prcfitable pour
l'inventeur, et n'est certainement dans l'intéré&t ni du progrés ni

du public.

Les critéres de dépdt

Quand le déplt est-il nécessaire et accep+able?

De 1'avis de la CCI, le dépdSt ne devrait jamais &tre exigé 3 moins qu'il
ne soit essentiel pour permettre 4 1l'homme de l'art de reproduire l'inven-
tion sans user d'ingéniosité inventive. Toutefois, si une description

4 cet effet est autrement impossible ou difficile, le dépdt devrait 8tre
accepté pour compléter 1l'exigence de suffisance, y compris 1'exigence
d'8tre reproductible et suffissnt pour justifier la revendication

de droitssur 1'organisme déposé en tant que tel. Il est important

de noter que les techniques de génie génétique, par exemple, sont de
plus en plus reproductibles sur la base de descriptions écrites faisant
appel a un organisme de départ connu et disponible et que dans ce cas
aucun dépdt ne devrait apparemment &tre exigé. Lorsqu'une description
de ze type est impossible, cependant, le dépdt de l'organisme initial

ou final (selon que l'un ou l'autre est nécessaire pour assurer la
reproductibilité) devrait, croit-on, &tre considéré comme assurant

la suffisance de la divulgation et étayant une revendication de droits
sur l'organisme en tant que tel. Il semble que la plupart des systémes
de lois importantes reconnaissent déja ces propositions. Il demeure
cependant des pays qui n'admettent toujours pas que le dépdt puisse
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reaédier A une divulgstion sinon insuffisante. Par exemple, en
Allemagne Fédérale et en Suisse, il semble qu'un micro-organisme
déposé ne puisse 8tre revendiqué per se, A& moins que ne soit

fournie aussi une description reproductible de sa production. C'est
12 une position inflexible qui, & 1'évidence, ne peut que porter
préjudice & la recherche et au progrds biotechnologique. De plus;
il y a une tendance dans certains pays d exiger le dép8t chaque fois
qQu'un micro-organisme est mentionné dans la spécification du brevet,
m8me 8'il s'agit par exemple d'un micro-organisme connu et disponible
(commercialement ou grice 2 un dép8t antérieur) ou, méme exemplaire
de micro-organismes connus utilisables. Ces exigences vont au-deld
de celles appliquées aux sutres domaines techniques et sont d'aprés
la CCI absolument injustifiées.

Ou les dépdts doivent-ils se faire?

Malgré le caractére national des droits attachés au brevet et le fait

Que les divulgations nationales doivent permettre la répétition locale,
cela met un fardeau intolérable sur les é&paules de 1'inventeur biotechno-
logique, si par exemple les micro-organismes doivent &tre déposés dans
tous les pays ol la protection par brevet est demandée. Etant donné les
méthodes modernes de communication et d'accéds, les exigences de dépdt
national sont inutiles et, au niveau universel, sont un gaspillage.

La CCI estime que le dépSt dans une collection étrangire mais homologuée

sur le plan international devrait &8tre considéré comme répondant aux exigences
locales.

De nombreux pays (dont les Etats-Unis, le Japon et les pays signataires de

la CBE) ont déja ratifié le Traité de Budapest, qui donne corps & ce principe.
On croit que d'autres pays devraient certainement &tre encouragés & faire

de méme ou & modifier en conséquence leurs lois nationales.

Que peut-on déposer?

A ce jour, les systémes reconnus de dépdt ne s'appliquent qu'aux
"micro-organismes" et a& premiére vue, ce terme ne comprendrait pas
d'autres matériaux auto-reproductibles tel que plasmides, lignées
cellulaires et éventuellement virus, qui pourraient du moins dans certains
cas poser les m&@mes difficultés que les micro-organismes en termes de

suffisance de la divulgation. La CCI estime qu'il est essentiel que le dépdt

de tels sutres matérisux auto -reproductibles soit également accepté comme

en de compléter la suffisance de la divulgation en ce qui concerne les
inventions de ceux—ci ou exigeant leur utilisation. I1 devrait en 8tre
de slse pour les plantes et leurs matériaux de reproduction, le matériel
de reproduction anisal, etc., si, comme la CCI le suggéire le systime de
brevet est ou devrait 8tre ocuvert A toutes les inventions de ces catégories.
Des problémes pratiques peuvent, nous l'avons déjd dit, se présenter
dans certains cas mais leur perception devrait pas faire écarter le principe
que le dép8t est souhaitable.

On peut discuter de la mesure dans laquelle le Traité de Budapest et les
lois nationales doivent &tre amendés pour permettre ces possibilités mais
il semble que déjA on accepte largement d'interpréter le terme de micro-
organisme non pas au sens scientifique strict mais dans un sens libéral
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fondé sur la philosophie et l'intention a la base du systéme de
dépdt, afin de répondre a de %telles possibilités. Ainsi, les
institutions internationales de dépdt homologuées par le Traité de
Budapest ont décidé qu'elles accepteraient par exemple les virus,
les lignées cellulaires, les hybridomes, les plasmides, les cultures
de tissus végétaux et les graines. Cette attitude est trés louable,
mais la simple acceptation par les dépositaires ne garantit bien sir
pas qu'il n'y aura aucun probléme face aux lois nationales sur les
brevets. 1l devrait donc au moins &tre clairement indiqué dans

par exemple les régles de conduite des offices nationaux des brevets
que ces dépdts seront reconnus comme satisfaisant les exigences de
divulgation.

2.2.4. Renouvellement du dépdt

Conformément au systéme de dépSt qui existe dans plusieurs pays, le

déposant doit maintenir scn d4épdt pencdant une période minimale

(conformément & la régle 2 du Traité de Budapest, au moins 5 ans

a partir de la demande la plus récente d'échantillon et dans tous

les cas 30 ans au moins). Pendant cette période, il peut évidemment
arriver, sans que le déposant en scit responsable que l1e matériaux

déposé ne soit plus viable ou ne soit plus disponible. De 1l'avis

de la CCI,.l1 est essentiel que le déposant ait dans ce cas la possibilité
de renouveler son dépdt afin de remédier 3 la situation sans influer sur son

brevet de facon défavorable.

Le Traité de Budapest cffre déja cette possibilité mais il est évidemment
scuhaitable que les pays gui n'ont pas encore ratifié le Traité de
Budapest, le fassent ou prévcient du moins cette possibilité dans leurs
lois, réglements et régles de conduite naticnaux.

(9}

-

2.3. Conditicrns de mise en circulation du dép

Il est admis gque le dépdt ‘lorsqu'il est exigé' est un élémen<t essentiel
de la divulgation et dci< donc avcir lieu au moment de la demande de
brevet, ou avant la date de la demande d'antériorité, si
l'antériorité doit étre revendiquée; par contre, la controverse

est vive en ce qui concerne le moment et les conditions dans lesquelles
le dépdt doit €étre mis & la disposition du public. Les uns
estiment que les inventions biotechnologiques doivent étre traités

de la méme fagon que tous les autres types d'invention. Les autres
expliquent qu'en réalité le systéme de dépdt est particulier au

domaine de la biotechnologie et qu'il n'est exigé dans aucun autre
domaine de fournir les moyens physiques effectifs d'appliquer l'invention,
et non de seules informations écrites. Les matériaux déposés sont

des biens matériels plutdt qu'une propriété intellectuelle et

peuvent &tre d'une importance absclument vitale pour le propriétaire.

De plus, le systéme de déplt est susceptible d'abus considérables et
hautement dommageables de la part de personnes sans scrupules et le
propriétaire ne peut faire que peu de choses dans ce cas tant qu'il ne
Jouit pas d'un droit applicable. Ces facteurs sont considérés comme
cutrepassant le concept du traitement équitable. La CCI estime que le
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systime de dépdt impose au demandeur biotechnologique des exigences qui
dépassent de loin celles des autres dosaines. Il y a un besoin légitime de -
régles sur la mise en circulation des dépdts qui protdgent les intéréts
raisonnables de l'inventeur. Il est &galement urgent d'harmoniser les lois
internationales afin qu'elles contiennent toutes de telles régles. Si,
comme c'est actuellement le cas, tout pays important ou une protection

par brevet doit &tre demandée n'offre pas la protection nécessaire des
dépdts, le fait que d'autres pays le fasse est insignifiant. La loi

du pays le plus faible prévaudra et cela pourrait (comme le prouve déja
l'expérience dans certains domaines) décourager toute obtention de brevet
et favoriser un recours au secret de fabrique. Comme indiqué plus haut,
cela n'est dans 1l'intérét de personne.

2.3.2. Moment de mise en circulation

De 1'avis de la CCI , la délivrance au public d'échantillons de matériaux
déposés ne devrait &tre requise qu'aprés l'obtention d'un droit applicable,
avec pour conséquence évidente qu'il n'y aura pas de mise en circulation

si la demande est retirée ou rejetée,Au moment de la publication préalable
des demandes de brevets dans les pays ou ce systéme existe bien que le
demandeur du brevet acquiére certains droits, il ne peut les faire appliquer
que lorsque l'examen de sa demande est terminé (ce qui peut prendre des
années) et que cette demarde a été agréée. Il n'a pas,ar conséquent,
aucun moyen de prévenir les abus (dont les possibilités sont nombreuses)

de la part de personnes sans scrupule. De plus, le moment auquel la
suffisance de la divulgation est d'une importance primordiale n'est pas le
moment de la publication préalable de la demande, avant examen, mais
plutdt la date a laguelle la demarde examinée est publiée, puisque ce
n'est qu'a ce moment qu'un droit applicable, c'est a dire, le ''quid pro quo"
de divulgation et de mise en circulation du dépdt, est obtenu. Si l'on
estime nécessaire de protégerd'autres éléments d'intérét public, par
exemple de fagon 3 rendre la divulgation praticable et reproductible

avant que le public ait accés au dépdt, la CCI estime que la "solution

de l'expert" adoptée dans la Régle 28 de la CBE, qui prévoit que la

seule remise autorisée avant un droit applicable est la remise i un

expert indépendant soumis A des obligations adéquates, serait un
compromis acceptable, mais pas idéal.

Aux Etats-Unis et au Japon, la position idéale qui interdit toute mise

en circulation avant l'obten%tion d4'un droit applicable figure déja

dans la loi. Dans la CBE, la solution dite "de l'expert'" a été adoptée.
Elle ne figure cependant pas encore dans les lois nationales de plusieurs
des pays membres de la CBE et, en attendant, il reste trés discutable de
se reposer sur ce principe puisque les tribunaux nationaux peuvent encore
estimer la divulgation insuffisante. C'est probablement l'une des raisons
pour lesquelles la solution de 1l'expert a apparemment &té peu utilisée.
Une seconde raison en est sans aucun doute qu'il demeure d'autres pays qui
exigent quoi qu'il en soit la libre mise en circulation dés la publication
préalable. Si le dépdt doit &tre mis en circulation dans un pays, il

n'y a guére de raisons d'imposer des conditions dans un autre.

2.3.3. Conditions de mise en circulation aprés l'obtention d'un drgig_applicagig

- - - - - -

Méme aprés l'octroi d'un droit applicable, il faut reconnaitre, de l'avis
de la CCI, qu'il existe de multiples possibilités d'utilisation
abusive des échantillons de matériaux déposés. Ces
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possibilités découlent de la nature auto-réplicable de ces

matériaux. De plus, les titulaires du brevet qui cherchent a

faire appliquer son brevet se trouve confronté i des problémes
similaires & ceux qui ont conduit en premier lieu au développe-

ment du systéme de dépdt, par exemple, inadaptation des moyens

de caractériser les micro-organismes et par conséquent de prouver
Qu'un micro-organisme donné est le m@me Qqu'un autre. Il faut ajouter
A cela les mémes problémes de preuve que dans les autres domaines
dans le cas de procédés de fabrication faisant appel aux micro-orga-
nismes, en particulier lorsque le produit final est importé d'un
pays ou il n'y a pas de protection par brevet ou de moyen de la faire
appliquer. De 1l'avis de la CCI, il est vital par conséquent qu'il
existe nlse aprds 1'obtention d'un droit applicable des conditions
posées A la mise en circulation des échantillons et ici encore les
lois doivent 8tre internationalesent harmonisées. La personne qui
demande 1'échantillon doit 8tre tenue d¢ souscrire d ces corditions
et des sanctions claires et suffisantes doivent 8tre prévues en

cas de manquement 3 ces obligations.

Les conditions ci-dessous sont en particulier considérées comme
justififes (quoique la portée exacte et l'effet de certaines d'entre
elles devraient &tre vus de plus prés) A la condition préalable

que l'identité de toute partie recevant un échantillon soit communiqué
au titulaire du brevet:

a) Utilisation d'échantillons mis en circulation uniquement
d des fins expérimentales. L'utilisation sous brevet A des
fins commerciales serait de toutes fagons une violation du brevet
et cette exigence ne fait donc qu'ajouter une protection supplé-
mentaire qui pourrait cependant &tre importante dans les cas ou
la surveillance et l'application du brevet sont difficiles.

b) Pas de transfert 4 des tiers des échantillons mis en circulation
T~ Iei encore, en termes de surveillance et d'application du brevet,
il est vital pour le titulaire du brevet de pouvoir ccnnaltre

toutes les parties qui ont obtenu accés au matériau dépcsé.

1~

c) Pas d'exportation des échantillons mis en circulation. S:
T énantillas peuvent étre exportés par celui qui les regoit vers des pays ol
par exemple il n'y a pas de protection par brevet, les moyens
mémes de réaliser l'invention auront été offerts sur un plateau.
Si l'invention concerne par exemple un procédé de fabrication
qui fait appel 3 un micro-organisme déposé, la fabrication peut
8tre menée dans un pays libre de tout brevet et le produit final
peut &tre réimporté dans le pays d'origine. Le titulaire du
brevet n'aura souvent aucun moyen de prouver que son brevet a
été violé. On peut arguer que la situation est la méme dans
d'autres domaines mais la différence réside ici encore dans le
fait que le titulaire d'un brevet est obligé en biotechnologie
de fournir le moteur de sa machine et non de simples informations.

m

d) Pas de mise en circulation dans les pays ol il n'existe pas
de droits applicables. Dans les pays ou une protection par
brevet a été demandée mais ou un droit applicable n'a pas encore
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été obtenu, il serait & l'évidence ccntraire aux objectifs des
conditions expcsées au Para. 2.3.2., ci-dessus, d'autoriser la
mise en circulation dans ce pays avant l'obtention d'un tel droit.
Dans les pays ou un brevet n'a pas été demandé ou a été refusé
cette condition est nécessaire, pour les raisons exposées ci-
dessus A l'alinéa ¢).

e) Application des conditions de mise en circulation non seulement aux
matériaux déposés mais sussi sux matériaux dérivés. Cette condition
est estimée vitale pour prévenir par exemple toute possibilité de
modification - par exemple une mutation (qui peut méme &tre une
mutation spontanée) - afin d'obtenir un micro-organisme différent
remplissant les mémes fonctions mais échappant au champ du brevet.
Dans ce cas, alors qu'il aurait pu y avoir un acte unique de violation,
celui-ci pourrait ne pas &tre décelé, ou &tre impossible a prouver.
Le micro-organisme modifié peut alors étre multiplié a l'infini et le
titulaire du brevet n'aura aucun recours. D'autres aspects de ce
probléme seront abordés plus loin.

Les conditions a) et b) ci-dessus s'appliquent déja dans une certaine mesure,
du moins dans un certain nombre de pays, mais leurs effets précis varient
d'un pays a l'autre. Les autres conditions estimées nécessaires sont rares
ou inexistantes, quel que soit le pays, d'aprés les renseignements de

la CCI. Cette derniére pense cependart que le fait que les opinions
divergent largement sur la question des conditions de mise en circulation ne
constitue pas une raison valable de ne pas appeler a l'amélioration et a

l'harmonisation qui sont éminemment nécessaires.

3. Champ de la protection par brevet

Il y a une tencance notable des différents offices de brevets a estimer que

les divulgations dans le dcmaine de la bictechnologie ne sont suffisantes

ou n'entrainent la reproductibilité gue dans la mesure ol les organismes ont été
déposés, et a demandé par conséquent une limitation des revendications. Des
restrictions dans ce domaine rendront trés souvent la protection totalement
inefficace. Par exemple, dans le domaine du génie génétique, des génes

utiles peuvent s'exprimer chez divers organismes hdtes et une fois divulguée
l'information de base sur la nature du géne et son mode d'expression dans

un ou plusieurs micro-organisme déposés, ce ne sera guére plus qu'une opération
de routine de l'exprimer dans un autre micro-organisme h&te du méme type ou
méme d'un type différent. Il est également notoire qu'il est relativement
facile de produire de simples mutations ou des variantes de tout micro-
organisme qui rempliront la méme fonction. La CCI estime par conséquent

qu'il est essentiel que les Offices des brevets et les tribunaux soient

préts 3 autoriser un chasp représentant une extrapolation raisonnable au dela
des spécifications décrites, en particulier des micro-organismes spécifiquement
déposés ou décrits, comme dans tout sutre domaine. Sinon, les inventeurs
préféreront le secret de fabrique d des brevets de peu de valeur pratique
octroyés en échange de la publication de leurs inventions.

4, Applicabilité éé la protection par brevet

4.1. Position générale

La protection par brevet, quelles que soient son étendue et sa valeur
théoriques, peut &tre virtuellement annulée si dans la pratique le

titulaire du brevet est confronté & des obstacles énormes ou
méme insurmontables pour surveiller, prouver la violation
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ou appliquer son brevet. Le titulaire d'un brevet biotechnologique

est confronté 3 des problémes particuliers dans ce domaine, dont
plusieurs ont déja été exposés. La CCI estime qu'une plus grande
attention devrait &tre portée aux difficultés d'ordre pratique

de faire valoir les droits de brevet dans les lois nationales et que

des solutions devraient 8tre trouvées pour protéger les intérdts des
titulaires de brevets biotechnologiques. Sinon, le systidme de brevet
sera ici encore sbandonné en faveur du secret de fabrique. L'expérience

a montré qu'il en a été ainsi dans le passé, par exemple dans l'industrie
de la fermentation ol de grandsprogrés ont certes été faits mais ou le
systéme de brevet a été relativement peu utilisé en raison du double
probléme du dépdt et de la difficulté de faire appliquer les brevets obtenus.

Renversement de la charge de la preuve

La plupart si ce n'est tous les systimes de brevet ont pour pierre de
touche l'obligation du titulaire du brevet de prouver que ce brevet

a été violé., La difficulté de cette preuve a cependant déja écé
reconnue dans certains domaines et l1'idée de l'inversion de la charge
de la preuve a fait son chemin dans les lois de plusieurs pays. Dans
la situation ou cette inversion s'applique, notamment lorsque le brevet
concerne un procédé de fabrication pour un nouveau produit, c'est au
défendeur qu'il incombe de prouver qu'il n'a pas violé le brevet.

La CCI estime qu'étant donné les nombreuses possibilités d°'usage

abusif des échantillons de satériaux déposés (sse si les conditions
exposées ci-dessus sont imposées pour leur mise en circulation) et

les difficultés qu'il y a sinon 3 prouver la violation, la charge de la
preuve devrait 8tre automatiquement inversée lorsqu'il est démontré que le
défendeur a obtenu un échantillon du matériau déposé.

A la connaissance de la CCI, une telle loi n'existe actuellement dans
aucun pays. Ce n'est pas ld une raison suffisante pour ne pas au mc.ns
y réfléchir.

Epuisement des drcits

Le principe de l'épuisement des droits attachés au brevet lors de la

vente d'un produit breveté pose des problémes lorsque le produit breveté

est susceptible d'auto-reproducticn. Un exemple simple en est le cas =l

le produit est un micro-organisme vivant (de tels produits sont déja commer-
cialisés par exemple dans le domaine agricole). Certains arguent qu'un
concurrent n'a besoin d'obtenir qu'une faible quantité de produit pour étre
ensuite libre de la multiplier et de vendre la lignée sur la base des princip
d'épuisement des droits. Selon le méme principe, on prétend qu'il lui serait
possible de transférer librement l'information génétique du produit commer-
cialisé A un autre micro-organisme afin d'obtenir des propriété équivalentes,
le multiplier et le vendre. Des problémes similaires se posent avec les
graines,

La CCI estime que de tels arguments étendent le principe de l'épuisement bier
au dela de ses intentions et de son objet justifié. La vente d'un matériel
breveté doit bien évidemment conférer a 1l'acheteur un droit implicite de
l'utiliser aux fins auxquels il est destiné. Dans le cas d'un matériel qui
se reproduit lui-méme, il est tout aussi évident que l'intention n'est pas
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de permettre a l'acheteur de concurrencer le vendeur en exploitant
commercialement la lignée ou les dérivés de l'objet breveté.

La CCI estime qu'il est essentiel que l'épuisement des droits ne
s'applique qu'au matériel effectivement vendu et acheté pour 1'usage
prévu et non 4 sa lignée ou & ses dérivés qui représentent en fait un
matériel nouveau qui n'a jamais ét& ni vendu ni acheté et auquel le
principe de 1'épuisement ne saurait s'appliquer. Sinon, les brevets
pour les matériaux suto-réplicables pourraient se révéler inutiles

ou du moins de trés peu de valeur. Dans la mesure ou l'intérét
public doit &tre protégé, par exemple pour permettre aux agriculteurs
d'utiliser des générations successives de graines, pour leur consommation
privée (et non a des fins commerciales) cela peut &tre fait par des
dispositions dérogatoires.

L'épuisement des droits est un sujet qui n'est généralement pas
abordée dans les lois sur les brevets et n'est donc habituellement
examinée que par les tribunaux nationaux jui interprétent ces lois.

Il n'est donc pas surprenant, d'aprés ce que sait la CCI,que la
question de 1l'épuisement des droits dans le cas de la vente de
matériaux auto-reproductibles n'ait pas été étudiée dans son ensemble.
Il s'agit néanmcins d'un probléme potentiellement crucial et il est
essentiel qu'il scit pleinement examiné et que des soluticrs satis-
faisantes scient trouvées, si les propositions ci-dessus de la CCI
devaient ne pas correspondre aux lois existantes.

La protection des obtentions végétales et la Convention de 1'UPOV

Position générale

- —————— - —————

La protection des obtentions végétales, par exemple cans le cadre de

la Convertion de 1'UPOV a été introduite pour répondre a un besoin
légitime de protection des nouvelles variétés de plantes, ces nouvelles
variétés n'étant pas pour une raison ou une autre susceptibles de
protection par brevet. Le systéme a sans conteste parfaitement

fonctionné et continuera certainement & l'avenir & jouer un rdle

précieux. La sélection traditionnelle se poursuivra et de nombreuses
variétés, mémes obtenues avec l'aide de la bictechnologie, ne

répondraient de toutes fagons pas aux critéres de la protection par

brevet (nouveauté, mérite inventif, etc.). La CCI est convaincue que

la protection des obtentions végétales est un systédme utile de

protection et doit rester disponible a 1l'avenir. Comme bridvement

exposé ci-dessus au Paragraphe B 1.2.2., la CCI estime que la seule
protection des obtentions végétales ne peut apporter les stimuli
nécessaires 2 la recherche et au progris dans le domaine de la 22%52559525
végétale et du développement des variétés. L'existence de ce sys

qui peut et doit &tre amélioré, ne doit cependant pas représenter un A
obstacle & la brevetabilité des vraies inventions (qui répondent & tous les
critires normaux de brevetabilité) dans le domaine de la biotechnologie
végétale et du développement des variétés.
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Nécessité d'une protection par brevet en plus de la protection

- des obtentions v{gétales

Il y a des différences fondamentales entre le systéme de la
protection des obtentions végétales et la protection par brevet.
Comme exposé au Paragraphe 1.1 ci-dessus, le systéme de la protecticn
par brevet réalise principalement ses objectifs de deux fagons, en
accordant & l'inventeur une période de réelle exclusivité pendant
laquelle il peut tirer le bénéfice de son investissement dans la
recherche et deuxidmement, en garantissant une divulgation publique
suffisante de l'invention (m&me si elle n'est jamais commercialisée)
qui peut servir de tremplin 3 de nouvelles activités inventives,

La protection des obtentions végétales n'apporte absclument pas le
m@me degré 2'exclusivité et ne comporte pas de divulgation au
public.

En ce qui concerne le champ de la protection des obtentions végétales,
le propriéta:re dispose du droit exclusif de production commerc:ale
et de distribution commerciale des matériaux de reproduction de la
variété prctégée et, dans le cas des plantes ornementales, du droit
exclusif d'utilisation commerciale des plantes ou de leurs éléments
comme matériaux de reproduction pour la production de plantes ou

de fleurs ornementales. La protection, premiérement, n'empéche pas
l'utilisation des matériaux de reproduction pour la sélection d'une
nouvelle variété (3 moins que ces matériaux ne soient util:sés de
fagon répétée pour la production des matériaux de propagation de la
nouvelle variété'. Cela revé: une importance énorme dans le contexte
de la bictechnolcgie moderne. Par exemple, une grande partie de la
recherche vise actuellement a trouver le moyen d'obtenir que les
cultures vivriéres fixent leurs propres besoins en azote & partir

de l'air et l'une des démarches suivies consiste & placer dans les
espéces non légumineuses les géries de fixation de l'azote d'une
bactérie. Le premier qui réussira aura mis au point une invention
remarquable. Si sa protection se limite a la protection des
obtentions végétales appliquée a la variété sur laquelle il aura
travaillé, elle sera essentiellement inutile. D'autres seront libres
d'utiliser sa variété protégée pour cultiver leurs propres variétés
ayant les mémes caractéristiques principales et l'inventeur n'en
tirera aucune compensation. Deuxiémement, la protection des obten-
tions végétales ne concerne que les matériaux de reproduction et ne
s'applique pas aux plantes ni aux parties de plantes au stade de

la consommation, c'est-a-dire a leur distribution en dehors de la
phase de reproduction/propagation. Elle n'empécherait pas par
exemple l'importation de la variété protégée produite a 1'étranger

a4 partir de matériaux de reproduction qui ne sont pas sous licence,
ce qui pose un probléme sérieux dans nombre de domaines. Enfin, la
protection des obtentions est limitée a la variété spécifique obtenue
et il n' y a aucune possibilité de protection générique comme dans le
cas des brevets.

En ce qui ccocncerne les exigences de d:ivuligation du systéme de pro-
tection des obtenticns végé<tales, le demardeur est uniquement
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tenu de fournir de brefs détailscaractéristiques de sa variété,
des facteurs qui la distinguent des variétés existantes, et des
fagons de 1l'obtenir. Sur ce dernier point, il n'est pas exigé que
cette description permette l'obtention et il n'en est effectivement
pas ainsi dans la pratique; de toutes manidres, le demandeur peut
demander et demande généralement qu'elle ne soit pas publiée. Le
systime de protection des obtentions végétales ne contribue donc
pas aux connaissances scientifiques comme le systime du brevet ol,
du moins aprds l'octroi, il y a une divulgation utilisable et
méme, dans certains pays, avant l'octroi et peu apréds la demande
initiale une divulgation suffisante pour stimuler de nouvelles
recherches. A moins que la variété protégée ne soit finalement
commercialisée, le public n'aura jamais accds A cette variété,

ni encore moins 3 son mode de production.

La CCI est fermement persuadée pour ces raisons qu'il ne devrait

Y _avoir aucune restriction spéciale de la protection par brevet d-ns
le domaine de 1la biotechnologie végétale. De plus, comme
précédemment exposé (Paragraphe B 1.2.2.), elle ne voit sucune
raison valable pour que la protection par brevet et la protection des
obtentions végétales ne soient pas toutes deux disponibles dans des

cas appropriés ni pourquoi 1'inventeur ne serait pas libre de choisir entre
ces deux types de protection. Pour cette raison, 1'interdiction de la

double protection de la Section 2 de la Convention de 1'UPOV, ainsi que
les dispositions correspondantes des lois nationales, devraient 8tre
supprisées ou (bien que ceci laisserait subsister des doutes sérieux sur
la véritable situation légale et est donc bien moins préférable) inter-
prétées & la lettre afin de permettre aux inventions du domaine phyto-
biotechnologique autrement brevetables d'obtenir la protection par

brevet qu'elles méritent. On peut noter que les Etats-Unis par exemple
n'interdisent pas cette double protection.

Amélioration du systéme de protection des obtentions végétales

Extension de la protection au produit de consommation final

L'un des principaux problémes du systéme de protection des obtentions
végétales tel qu'il existe aujourd'hui dans de nombreux pays est

le fait que la protection ne s' lique qu'aux matérisux

et non & la variété végétale ou aux parties de la variété v&ggtale

en tant que telles. Comme exposé ci-dessus, les importations de plantes
ou de parties de plantes autrement que comme matériaux de reproduction,
ne peuvent par exemple 8tre emp8chées par le propriétaire du droit

sur la variété végétale. La CCI estime que cette situation est injuste
et que les lois nationales devraient &tre amendées afin d'étendre

1a protection sux produits finsux effectivement distribués sux
consoamateurs si ceux-ci sont produits 3 partir de matérisux de repro-
duction qui ne sont pas sous licence. On peut noter que la Gonvention de
1'UPOV autoriserait spécifiquement les pays membres & le faire, aux
termes de l'Article 5(4) de 1'UPOV.

Limitation des variétés susceptibles d'&tre protégées

Il existe dans les lois nationales quelques limitations des variétés
végétales pouvant &tre protégées. En principe, la CCI ne voit
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aucune raison pourquoi la protection des variétés végétales ne
serait pas disponible pour n'importe quel type de variété végétale,

- et elle pense donc que la législation nationale existante devrait
8tre étendue, si nécessaire, pour le permettre.

5.3.3. Extension de 1'UPOV a d'autres pays

Actuellement les pays membres de la Convention de 1'UPOV sont
relativement peu nombreux (dix-sept) en comparaison du nombre
de pays accordant une protection par brevet. Cela limite
¢videmment la valeur de la Convention de 1'UPOV et, de l'avis
de la CCI, les pays qui ne sont pas encore membres de 1'UPOV
devraient &tre fortement encouragés & y adhérer.

. - ® e ® e ® . . [
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INVENT:ONS BIOTECHNOLOGIQUES

Résumé des conclusions de la prise de position

de la Chambre de Commerce :nternationale (CCI)

POSITION GENERALE

La CCI est d'avis que le systime des brevets offre la meilleure
perspective de protection des inventions relevant de la bio-
technologie, ce qui stimulerait la recherche et accéldrerait le
progrds. Il n'est ni nécessaire de chercher, ni réaliste de
penser découvrir un systdme différent pour protéger les inventions
biotechnologiques.

Des problémes potentiels d'intér&t public ne doivent pas &tre
traités en excluant a priori de fagon automatiquede la breveta-
bilité des catégories entiéres d'inventions. Il faudrait au lieu
de cela que les pouvoirs publics,si un axe de recherche indique
que 1'intér&t public est, ou pourrait étre sérieusement menacé,
introduisent une législation spécifique réglementant, voire inter-
disant, la recherche considérée et/ou l'exploitation des résultats
d'une telle recherche.

Le systéme des brevets peut et doit &tre amélioré globalement si
l'on veut atteindre les objectifs d'une stimulation de la recherche
et d'une accélération du progrés dans le domaine biotechnologique.
Il est néanmoins jugé essentiel de sauvegarder la souplesse du
systéme des brevets afin qu'il demeure capable de continuer dans
l'avenir & s'accommoder de changements technologiques radicaux.

La CCI constate un déséquilibre international dans l'efficacité de

la protection par brevet d.sponible dans le domaine biotechnologique.
Les investissements et les progrés de la recherche biotechnoclogique se
concentreront dans les pays offrant le meilleur lot de stimulants,
dont la protection par brevet forme un élément essentiel. Aussi
existe-t-il un besoin légitime, non seulement 3u cSté des inventeurs
ou industries biotechnologiques mais aussi de celui des iniérits
nationaux, de corriger ce déséquil.ibre par une harmonisation su. le
plan international et un renforcement des lois sur les brevets dans

ie domaine de la biotechnologie.

POSITION DETAILLEE

Brevetabilité inhérente

Opinion générale

Il ne paralt pas y avoir de raison valable pour qu'une invention
quelconque, Que ce soit d'un produit, d'un procédé ou d'un usage,

dans n'importe qu'elle branche de la science ou de la technologie,
voire de la biotechnologie, soit de fagon générale exclue de la
brevetabilité. L'on croit que toute exclusion généralisée peut
sérieusement décourager la recherche et le progrés et le fait effecti-
vement.
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Invention d'un produit nouveau

La CCI ne voit donc aucune raison valable pour que 1l'invention

d'un produit nouveau, Qqu'il concerne ou non un organisme vivant

et quel que soit l'usage auquel on le destine, soit automatiquement
exclu de la protection par brevet. Elle ne voit pas non plus pour
Quelle raison logique de pareilles inventions, quel que soit le
domaine d'application, feraient l'objet d'une discrimination portant
sur le type ou la portée de la protection par brevet dont elles
peuvent bénéficier.

Micro-organismes

De l'avis de la CCI, de nouveaux micro-organismes per se devraient &tre
brevetables, pourvu que soient remplies les autres conditions
normales de brevetabilité. Il devrait en &tre ainsi, que le micro-
organ.sme soit produit par l'homme ou isolé de son milieu naturel.

Plantes

On ne voit pas pour Quelles bonnes raisons les plantes et leurs
instruments de prcpagation devraient &tre traités autrement que les
micro-organismes ou tout autre sujet vivant ou inanimé. Elles devraient
€étre brevetat.es per se, pourvu que soient remplies les autres conditicr
ncrmales de brevezabilité.

Animaux

De méme la CCI estime qu'il n'y a en principe aucune raison valable
d'exclure autcmatiguement les animaux des brevets £er se, ici encore
a condition que soient rempl:is les critéres habituels de brevetabilité.

ALutres matiéres biologigues de nature chimigue

Les génes, des vecteurs tels gue les plasmides, les enzymes etc. (de
méme que quelgues produits chimiques et procédés biotechnologigues
rouveaux) sont des composés chimiques. Ils devraient é&tre <o.mis aux
conc .ions normales de brevetabilité pour les produits chim.  .es

et donc &tre brevetables per se quelle que soit la fagon dont ils sont
fabriqués ou l'usage auquel ils sont destinés, s'ils sont nouveaux,
inventifs/non &vidents et susceptibles d'applications industrielles/
utiles.

Procédés pour la production de produits connus

'Des procédés essentxellement bio-technologiques pour la production de

plantes et 4' animaux devraient, de l'avis de la CCI, &tre brevetables
de la m&me fagon que tout autre procédé.

Usages nouveaux de produits connus

De l'avis de la CCI, il n'y a pas de raison valable pour que des
usages nouveaux, quel que soit leur champ d'application, ne socient pas
brevetables, pourvu que soient remplies les autres conditions normales
de brevetabilité.
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DiVu;ggtion suffisante

Opiriion générale

De l'avis de la CCI, il faut harmoniser au niveau international les
systémes de dépdt pour micro-organismes ou les systémes similaires
pouvant se développer a l'avenir, et il faudra les renforcer du
point de vue de l'inventeur.

Exigence du dépdt

Quand un dépdt est-il nécessaire et acceptable?

De 1'avis de la CCI, le d&pdt ne devrait jamais &tre exigé & moins
qu'il ne scit essentiel pour permettre & .'homme de l'art de repro-
duire l'invention sans user d'ingéniosité inventive. Toutefois, si
une description a cet effet est autremen< impossible ou difficile,
le dépot devrait €tre accepté comme remplissant l'exigence de
suffisance, y compris l'exigerice d'étre reproductible, et comme
suffisant pour justifier la revendicat:on de cdroits sur l'orgarisme
déposé en ftant gque <tel.

(o}]

Ou les déplts doiven+-ils se faire?

-— - ——————— ——— - -~ — ————————— —————

on étrangére mais homo-

La CCI estime gue le déplt dars une cclle
< e considéré comme

loguée sur le plan internaticral devra:
répcndant aux exigerces locales.

g+

Que_peut-on déposer”

De l'avis de la CCI, il est essentiel gue le dépl+t de toutes ma<tiéres
auto-reproductibles SOit1 égalemert accepté comme moyen pour compléter la
suffisance de la divulgation en ce qui concerne les inventions de
ceux-ci ou exigeant leur utilisation. Il devrait en &tre de méme
pour les plantes et leurs matériaux de reproduction, les matériaux

de reproduction des animaux, etc., si, comme la CCI le suggére le

systéme de brevet est ou devrait €tre ouvert a toutes les inventions
de ces catégories.

Renouvellement du dépdt

De l'avis de la CCI, il e#st essentiel que dans le cas ou la matiére
déposée cesse d'étre viable ou n'est plus disponible pendant la
période requise de maintien du dépdt, le déposant puisse renouveler son
dépdt afin de remédier & la situation sans influer sur son brevet de
fagon défavorable.

Conditions de mise en circulation du dépst

Opinion Qénérale

La CCI estime que le systime de dépdt impose au demandeur bio-
technologique des exigences qui dépassent de loin celles des autres
domaines. Il y a un besoin légitime de régles sur la mise en circu-
lation des dépdts qui protégent les intéréts raisonnables de l'inven-
teur. Il est également urgent d'harmoniser les lois internat:orales
afin qu'elles contiennent toutes de telles régles.
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Moment de mise en circulation

De l'avis de la CCI, la délivrance au public d'écrantillons de
matériaux déposés ne devrait &tre requise qu'agrés l'obtention d'un

droit applicable. S'il est considéré comme nécessaire de protéger d'aitres

éléments d'intérdt public, par exemple de fagon A rendre la
divulgation praticable et reproductible avant que le public ait
accds au dépdt, la CCI estime que la "solution de 1'expert"

adopté dans la Rigle 28 de la CBE, qui prévoit que la seule remise
autorisée avant un droit applicable est la remise 3 un expert indé-
pendant soumis & des obligations adéquates, serait un compromis
acceptable(mais non idéal).

Conditions de mise en circglation ggrés l'obtention d'un_droit

applicable

De l'avis de la CCI, il est vital par conséguent Qu'il exis.e wénme
aprés l'obtention d'un droit applicable des conditions posées 3 la
mise en circulation des échantillons et ici encore les lois doivent
étre internationalement harmonisées. La personne qui demande 1'écharn-
tillon doit 8tre tenue de souscrire & ces conditions et des sanctions
claires et suffisartes do:ven<t &tre prévues er. cas de manguemer<

a4 ces obl:.gatiorns.

Les conditions ci-dessous sont en particulier considérées comme
Justifiées a la condition préalable que l'identité de toute partie
recevant un échantillon soit communiguée au titulaire du brevert:

a) Utilisation de la mise en circulation d'échantillons
uniquement a des fins expérimentales.

b’ Pas de transfert a des tiers des échanrtillons mis en
circulation.

c) Pas d'exportation des échantillons mis en circulation

d) Pas de mise en circulation dans les pays ou il n'existe

pas de droits applicables.

e Application des conditions de mise en circulation non
seulement aux matériaux déposés mais aussi aux matériaux
dérivés.

Champ de la protection par brevet

De 1l'avis de la CCI il est essentiel que les Offices des brevets

et les tribunaux soient prits A autoriser un champ représentant
une extrapolation raisonnable au deld. des autorisations décrites, en
particulier des micro-organismes spécifiquement déposés ou décrits,
comme dans tout autre domaine.
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Applicabilité de la protection par brevet

Opinion générale

De 1l'avis de la CCI une plus grande attention devrait étre

accordée aux difficultés pratiques de faire valoir les droits
du brevet dans les lois nationales et il faudrait trouver des
solutions pour protéger les intéréts des titulaires de brevets

bio-technologiques.

Renversement de la charge de la preuve

La CCI estime qu'étant donné les nombreuses possibilités d'usage
abusif des échantillons de matériaux déposés (mlme si les conditions
exposées ci-dessus sont imposées pour leur mise en circulation) et
les difficultés qu'il y a sinon A prouver la violation, la charge

de la preuve devrait 8tre automatiquement inversée lorsqu'il est
démontré que le défendeur a obtenu un échantillcn du matériau déposé.

Epuisement des droi<ts

La CCI estime qu'il est esserntiel que l'épuisement des droits ne
s'applique qu'au matériel effectivement vendu et acheté pour 1l'usage
prévu et non a sa lignée ou 3 ses dérivés qui représentent en fait
un matériel nouveau gqui n'a jamais €té ni vendu ni acheté augquel

le principe de 1l'épui.sement ne saurait s'appliquer.

La protection des ot-entions végétales et la Convention de 1'UPOV

La CCI est convaincue gque la protection des obtentions végétales

est un systéme utile de protection et que celui-ci doit continuer

4 étre disponible dans l'avenir. La CCI ne croit pourtant pas

que la seule protection des obtentions végétales puisse suffire

4 apporter les s+timuli nécessaires i la recherche et au progrés dans
le domaine de la biotechnologie végétale et du développement des
variétés. L'existence de ce systéme, qui peut et doit étre amélioré,
ne doit cependant pas représenter un obstacle 3 la brevetabilité
des vraies inventions (qui répondent 3@ tous les critéres normaux

de brevetabilité) dans le domaine de la biotechnologie végéta.e et
du développement des variétés,

Nécessité d'une protection par brevet en plus de la protection

des obtentions vé;étnlen

La CCI est fermement persuadée qu'il ne devrait y avoir aucune
restriction spéciale de la protection par brevet dans le domaine

de la biotechnologie végétale. De plus, elle ne voit aucune raison
valable pour que la protection par brevet et la protection des
obtentions végétales ne soient pas toutes deux disponibles dans des
cas appropriés ni pourquoi l'inventeur ne serait pas libre de

choisir entre ces deux types de protection. Pour cette raison,
l'interdiction de la double protection de la Section 2 de la Conventior
de 1'UPOV, ainsi que les dispositions correspondantes des lois nationa-
les, devraient &tre supprimées ou (bien que ce soit bien moins préfé-
rable) interprétées i3 la lettre afin de permettre aux inventions du
domaine phytobiotechnologique autrement brevetables d'obtenir la
protection par brevet qu'elles méritent.
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Extension de la protection au produit de consommation final

De l'avis de la CCI, il est injuste que la protection des obtentions
végétales, telle qu'elle existe aujourd'hui dans de nombreux pays,
ne s'applique qu'aux instruments de propagation et non a la

plante ou aux parties de plantes en tant que telles. Il lui

semble que les lois nationales devraient, si nécessaire, &tre
modifiées afin d'étendre cette protection au produit final dis-
tribué au consommateur, si celui-ci est produit a partir de
matériaux de reproduction qui ne sont pas sous licence.

Limitation des_variétés susceptibles d'&tre protégées

En principe, la CCI ne voit aucune raison de ne pas accorder
cette protection a n'importe quel type de variété végétale et
elle pense donc que la législation nationale existante devrait
€tre étendue, si nécessaire, pour le permettr

Yo 3

Extension de 1'UPCV a d'autres pays

- — e - —— - ———— - ——— -~ ————_———— — —————

De l'avis de la CCI, les pays qui ne sont pas encore membres
de 1'UPQOV devraient étre fortement encouragés a y adhérer,

[Fin du document]



