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J’aborderai de manière relativement éclectique les thèmes suivants :

· Au titre des causes de nullité du brevet, la sanction de l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande initiale ;

· Au titre des actes de contrefaçon, les évolutions récentes législatives de l’exception d’usage expérimental ;

· Au titre de la preuve de la contrefaçon, deux décisions relatives à la saisie-contrefaçon ;

· Ainsi qu’une « nouvelle fraîche » reçue ce matin en matière d’invention de salarié !

- * - * -

Sur l’extension de l’objet d’un brevet

au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée
1 - L’extension de l’objet d’un brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée constitue une cause de nullité,

· tant du brevet européen en application de l’article 138-I-c de la C.B.E. (combiné avec l’article L.614-12 du Code de la Propriété Intellectuelle),

· que du brevet français en application de l’article L.613-25 c du Code de la Propriété Intellectuelle.

2 - Pour ce qui concerne le brevet européen, deux décisions récentes :

· l’une nationale (Jugement du Tribunal de Grande Instance RENNES, 31 janvier 2005), 

· l’autre de l’Office Européen des Brevets (Décision de la Division d’Opposition de l’Office Européen des Brevets du 5 janvier 2005),

· viennent d’être rendues pour la même invention dans un sens opposé. (deux décisions à ce jour non publiées)

3 - Le domaine technique concerné : l’immunochimie, et plus précisément, les tests de détection, tels les tests de détection de grossesse.

4 - La situation particulière de l’espèce :

a) La société INVERNESS est titulaire d’un brevet européen de base redélivré de façon restrictive après procédure d’opposition devant l’Office Européen des Brevets. Au cours de la procédure d’opposition, tant devant la Division d’Opposition que devant la Chambre de Recours, ont été invoquées l’absence de nouveauté, et surtout d’activité inventive, et à aucun égard l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée, modification inadmissible en application de l’article 123-2 de la CBE.

Une procédure en contrefaçon avait été initiée en France sur la base de la partie française du brevet européen initialement délivré et reprise après sursis à statuer sur la base de la partie française du brevet B2 modifié, redélivré.

Le défendeur a soulevé dans le cadre de la procédure française la nullité de la partie française du brevet européen qui lui était opposé pour extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle avait été déposée.

b) En parallèle, INVERNESS avait déposé des demandes divisionnaires du brevet de base, dont notamment l’une, une fois délivrée, a fait l’objet d’une procédure d’opposition devant la Division d’Opposition. Dans le cadre de cette procédure, a été soulevée l’extension de l’objet du brevet au-delà de la demande principale, telle qu’originellement déposée.

5 - Dans les deux cas l’extension reprochée portait sur la même caractéristique technique. 

En effet, le brevet de base soumis à la juridiction française portait sur un appareil de test d’analyse dont le marqueur (élément marquant qui permet de révéler la présence d’une substance à analyser après réaction de celle-ci avec un membre de liaison spécifique à laquelle le marqueur est lié), était dans le texte redélivré visé comme étant un marqueur particulaire direct, alors que la demande initiale visait un marqueur direct.
En ce qui concerne le brevet divisionnaire, il portait sur le dispositif de test en lui-même, lequel visait également un marqueur direct particulaire et indiquait que la nature du marqueur était direct particulaire.

( L’Office Européen des Brevets et le Tribunal de Grande Instance de RENNES ont donc eu à se prononcer exactement sur la même question.

6 - L’Office Européen des Brevets a statué comme suit :

La Division d’Opposition a posé qu’il fallait déterminer si le remplacement de l’expression " marqueur direct " par l’expression " marqueur direct particulaire " était admissible en vertu des articles 123-2 et 76-1 de la CBE.

Le titulaire du brevet faisait valoir que la demande principale d’origine visait dans sa description des particules colorées minuscules, des sols de teintures, des sols métalliques, des sols d’or, des particules de latex coloré à un colorant particulaire qui sont tous des marqueurs particulaires, ce qui conduisait le breveté à soutenir que l’expression " marqueur direct particulaire " se trouvait dans la demande principale telle que déposée.

La Division d’Opposition a toutefois clairement constaté que la demande d’origine ne comprenait pas l’expression générale " marqueur direct particulaire " mais la seule expression " marqueur direct ".

Elle a ensuite posé que « l’élément à traiter  consistait à définir si les marqueurs spécifiques mentionnés dans la description pouvaient être remplacés par l’expression générale " marqueur direct particulaire " ».

Elle a ensuite rappelé que la généralisation d’expressions individuelles sous la forme d’une expression générique n’était pas admissible en vertu d’une Jurisprudence établie.

Enfin, elle a jugé que « dans le cas présent l’expression " marqueur direct particulaire " inclut des particules qui ne sont pas décrites dans la présente demande tels que les marqueurs colorants directs ou les particules radioactives. En outre, même lorsque les exemples font partie de la portée des marqueurs directs particulaires, cela n’autorise pas la généralisation " marqueur direct particulaire ". Enfin, il n’est pas inhérent pour un marqueur direct d’être particulaire ».

En conclusion, la Division d’Opposition a estimé qu’il n’y avait pas de base dans la demande principale telle que déposée pour un marqueur direct particulaire, que donc le contenu du brevet tel que délivré allait au-delà du contenu de la demande telle que déposée, et en conséquence, a révoqué le brevet divisionnaire.

7 - De son côté, le Tribunal de Grande Instance de RENNES a statué comme suit :

Le Tribunal a posé en premier lieu :

« En cas de modification de certaines revendications du brevet, dans le cadre de la procédure de délivrance d’un brevet européen, tendant à limiter la protection conférée et se traduisant par un ajout d’une caractéristique non divulguée au cours de la demande telle que déposée, il convient de rechercher si cette caractéristique apporte ou non une contribution technique à l’invention pour apprécier une éventuelle extension indue. »

Le Tribunal expose ensuite que :

« La description du brevet B2 contient à plusieurs reprises, à titre de forme importante de réalisation de l’invention, des références à la notion de marqueur direct fixé à l’un des réactifs de liaison spécifique, soit à titre d’exemple, les sols d’or ou les sols de teinture.
La page 9, ligne 12 indique un marqueur direct coloré. 

La page 11, lignes 6 à 16 indique : « Le marqueur est un marqueur direct particulaire, c'est-à-dire une entité qui à l’état naturel est facilement visible à l’œil nu, soit à l’aide d’un filtre optique et/ou d’une stimulation appliquée, par exemple une lumière UV pour promouvoir la fluorescence. Par exemple des particules se colorant en quelques minutes, tels que les sols de teinture, des sols métalliques (par exemple l’or) et des particules de latex coloré sont plus appropriées. »

La demande de brevet initiale A1 reprend dans sa traduction la définition du marqueur direct à l’identique de celle visée page 11, lignes 6 à 16, sauf à remettre dans la demande l’adjectif particulaire. »

Le Tribunal en conclut que :

« Le reproche de l’extension de l’objet du brevet ne peut se fonder,

d’une part, sur l’ajout d’un adjectif particulaire par rapport à l’expression marqueur direct qui revient en fait à améliorer la définition de l’élément de l’invention la limitant ; 

et d’autre part, sur une généralisation de cet élément, dès lors que dans la description initiale du brevet, il est fait référence expressément à des entités visibles à l’œil nu ou à l’aide d’un filtre optique et/ou d’une stimulation appliquée, par exemple une lumière UV pour promouvoir la fluorescence, soit à une gamme étendue de marqueurs et non pas seulement réduite à des particules colorées.

Les exemples étant non limitatifs, même s’il est préféré parmi ces options des particules de latex colorées, la modification de la revendication 1 et des revendications subséquentes y afférentes par rapport à la demande initiale ne se traduit pas par une contribution technique nouvelle à l’invention. »

Le Tribunal en conclut donc que le grief « portant sur l’extension indue du brevet doit être rejeté. »

La motivation du Tribunal laisse pour le moins dubitatif. Une telle contradiction de décisions n’est pas de nature à assurer la sécurité juridique.

- * - * -

L’exception d’usage expérimental

1 - L'article L.613-5 b) du Code de la Propriété Intellectuelle exclut de la contrefaçon les actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l’objet de l’invention brevetée.

La question s’est posée de savoir si la fabrication et l’usage de lots d’échantillons pour la réalisation d’essais cliniques destinés à démontrer la bioéquivalence d’un médicament avec la spécialité de référence couverte alors par un ou plusieurs brevets aux fins d’obtention d’une Autorisation de Mise sur le Marché bénéficiaient de cette exception d’usage expérimental.

2 - Cette question tranchée dans un sens il y a un certain nombre d’années, a connu une réponse opposée en Jurisprudence ces dernières années, laquelle est en train d'être confirmée par les textes.

3 - Un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 27 novembre 1984 avait posé que la réalisation d’essais dans le but de démontrer que le produit est bioéquivalent à un produit breveté ne constitue pas des actes d’usage expérimental, bénéficiant de l’exception posée par l’article L 613-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, mais des actes de contrefaçon.

Vous savez probablement que le législateur a souhaité modifier cet état du droit par l’article 31 de la loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2000, lequel stipulait in fine que la réalisation d’essais destinés à prouver la bioéquivalence du générique avec le princeps ne constituait pas un acte de contrefaçon.

Cette disposition a été annulée par le Conseil Constitutionnel pour des raisons non liées au bien fondé de cette mesure.

A l’époque, une excellente étude de notre Confrère VERON (publiée notamment à la GP des 18 et 19 octobre 2000) avait analysé cet état du droit et dont la conclusion était la suivante :

« L’avenir nous dira si le gouvernement reviendra à la charge et voudra reprendre, dans un texte autre qu’une Loi de Financement de la Sécurité Sociale, l’assimilation des essais cliniques destinés à démontrer la bioéquivalence d’un médicament générique avec un médicament princeps à des actes d’usage expérimental.

Cela paraît peu vraisemblable… »

4 - Depuis lors, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a rendu trois jugements sur cette question en date des 20 février et 12 octobre 2001 et 25 janvier 2002. 

Par ces décisions de première instance et particulièrement les deux dernières, relatives à des essais de bioéquivalence sur des " génériques purs ", le Tribunal a jugé que s’agissant d’actes nécessaires à la demande d’obtention d’une Autorisation de Mise sur le Marché, ils ne sauraient constituer des actes de contrefaçon.

Ces décisions adoptant une position nouvelle, constituant un revirement de Jurisprudence, ont été très critiquées en Doctrine.

5 - Toutefois, elles sont aujourd'hui justifiées par l’adoption de la Directive 2004/27/CE du 31 mars 2004 modifiant la Directive 2001/83/CE instituant un Code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.

L’article 8 point 6 de cette Directive dispose en effet que :

« La réalisation des études et des essais nécessaires en vue de l’application des paragraphes 1, 2, 3 et 4 (*) et les exigences pratiques qui en résultent ne sont pas considérées comme contraires aux droits relatifs aux brevets et aux certificats complémentaires de protection pour les médicaments. »

(*) Essais nécessaires pour démontrer la qualité de générique d’un médicament + essais complémentaires appropriés.

Cette Directive doit être transposée en droit interne au plus tard avant la fin novembre 2005. Le droit positif a donc connu un revirement à 180° sur cette question et il est dorénavant acquis que les essais cliniques réalisés sur le territoire français aux fins de démontrer la bioéquivalence d’un médicament avec un autre encore couvert par un brevet ne sont pas constitutifs d’actes de contrefaçon.

- * - * -

Sur la preuve de la saisie-contrefaçon

et la saisie-contrefaçon

Je souhaite juste mentionner :

· une décision pas tout à fait récente du Tribunal de Grande Instance de PARIS, 3ème Chambre, 2ème Section, du 18 juin 2004, publiée au PIBD n° 795-111-580 qui me semble avoir un intérêt sur deux points :

· le premier, en ce que la validité de la saisie était contestée, notamment au motif que l’ordonnance de saisie avait été préalablement signifiée à une personne étrangère à la société, à savoir, l’épouse du gérant qui se trouvait sur place. Le Tribunal a rejeté cet argument en constatant que cette dame se trouvant dans les locaux de la société et ayant accepté de signer l’acte de signification de l’ordonnance, cette signification devait être considérée comme régulière.

· le second, en ce que le saisi contestait en outre la régularité des opérations de saisie au motif que l’huissier instrumentaire n’avait pas procédé personnellement aux opérations de saisie autorisées, ce qui devait entraîner la nullité de la saisie-contrefaçon.

Cet argument reposait sur le fait que deux saisies-contrefaçon avaient été réalisées successivement par un même huissier, mais que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon étaient rédigés manuscritement selon deux écritures différentes, tout en étant signés par le même huissier.

Le Tribunal rejette cet argument au motif qu’il appartenait à la défenderesse de former inscription de faux si elle l’estimait utile et qu’à défaut, la régularité du procès-verbal des saisies-contrefaçon devait être tenue pour acquise.

Il convient d’en conclure que certains arguments soulevés pour obtenir la nullité de procès-verbaux de saisie-contrefaçon devraient être réservés à des procédures d’inscription de faux lorsque les conditions pour une telle action sont remplies au risque, si une telle action n’est pas intentée, de voir rejeter les arguments correspondants soulevés dans l’instance au fond.

· Une décision plus récente de la Cour d'Appel de PARIS, 4ème Chambre, Section A, du 24 novembre 2004, publiée au dernier PIBD n° 803 - III - 131, laquelle porte sur la notion de saisie-description.

Le saisi soulevait la nullité de la saisie au motif que l’huissier n’avait pas procédé dans son procès-verbal à une description détaillée des produits et procédés, mais s’était contenté de procéder à la saisie réelle de photocopies de documents, sans se livrer à une description des procédés argués de contrefaçon.

La Cour, confirmant le jugement du Tribunal, a jugé que les dispositions de l’article L.615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle (droit au propriétaire d’un brevet de faire procéder à la description avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits) avaient été respectées :

« Les faits incriminés consistant en une offre d’utilisation d’un procédé, dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas été mis en œuvre, les opérations de saisie ne pouvaient porter que sur des documents écrits de nature à rapporter la preuve de cette offre. »

Cette décision est conforme à la Jurisprudence antérieure selon laquelle la saisie de documents par voie de photocopies semble devoir être considérée comme une saisie-description.

- * - * -

Sur la dernière Jurisprudence en matière d’invention de salarié

1 - La question des inventions de salariés, et plus particulièrement des inventions de mission, a donné lieu ces dernières années à de nombreuses décisions de Jurisprudence marquant une très nette évolution, voire une rupture avec les usages passés.

2 - L’arrêt que vient de rendre la Cour de Cassation en sa Chambre Commerciale, le 22 février 2005, s’inscrit dans cette évolution et emportera des conséquences très importantes pour l’avenir dans la gestion de cette question pour les entreprises.

C’est arrêt a confirmé l’arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 14 novembre 2002, lequel avait alloué en application de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, une rémunération supplémentaire à un inventeur pour les inventions de mission dont il était l’auteur ou le co-auteur.

3 - La première question soumise à la Cour est celle de l’application ou non des dispositions de l’article 2277 du Code civil, lequel soumet à une prescription de 5 ans les actions en paiement des salaires.

La Cour de Cassation retient « qu’ayant relevé qu’il existait un litige entre parties sur le montant de la rémunération supplémentaire due au titre de l’invention de mission, la Cour d'Appel qui a retenu que la prescription quinquennale n’atteint les créances que si elles sont déterminées et qu’il n’en est pas ainsi lorsque leur fixation fait l’objet d’un litige entre les parties a à bon droit statué comme elle l’a fait. »

( La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a donc jugé que la rémunération supplémentaire d’invention de mission ne répond pas aux critères énoncés par l’article 2277 du Code civil et que la prescription quinquennale posée par cet article ne lui est pas applicable.

On notera toutefois que cette décision est en conflit avec l’arrêt rendu le 5 mai 2004 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation dans l’affaire POTTIER - SOL ETANCHE.

4 - Le deuxième enseignement de cet arrêt est tout aussi important. 

L’article 26 de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie applicable en l’espèce, prévoyait le droit à rémunération supplémentaire lorsque l’invention présentait pour l’entreprise un intérêt exceptionnel dont l’importance serait sans commune mesure avec le salaire de l’inventeur.

La Convention Collective pose donc une condition à la naissance du droit à rémunération supplémentaire. 

La Cour de Cassation confirmant la Cour d'Appel de LYON, a jugé que :

« L’article 26 de la Convention Collective contraire au texte désormais applicable [l’article L.611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoyant que le salarié doit bénéficier d’une rémunération supplémentaire], lequel est d’ordre public, devait être réputé non écrit, dès lors que les clauses d’une Convention Collective ne peut restreindre les droits que le salarié tient de la loi. »

Il en résulte que les Conventions Collectives qui prévoient un droit à rémunération de l’inventeur de mission, mais qui subordonnent ce droit au respect de certaines conditions doivent être considérées comme réputées non écrites.

Cette décision est lourde de conséquences et doit conduire à une remise à plat de l’ensemble des Conventions Collectives aux fins qu’elles respectent l’obligation légale du droit à rémunération supplémentaire de l’inventeur de mission salarié.

Il convient d’ici là que les sociétés revoient en interne leur politique relative aux inventions de mission pour limiter autant que faire se peut, les litiges à venir, et l’insécurité juridique qui en résulte.

*  *  *  *

*

