GRAPI – Séance du 24 Octobre 2001-10-17

Chronique de Jurisprudence Brevets

1. Biotechnologies / Brevetabilité du Vivant

Arrêt de le Cour de Justice du 9 Octobre 2001 rejetant le Royaume des Pays Bas dans sa demande d’annulation de la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.

Six moyens ont été soulevés par le Royaume des Pays Bas, le cinquième nous intéressant en particulier puisqu’il concernait la question de l’atteinte à la dignité humaine par la brevetabilité d’éléments isolés du corps humain.

La Cour rappelle ou précise la directive, notamment le fait que :

a. « un élément du corps humain peut faire partie d’un produit susceptible d’obtenir la protection du brevet mais il ne peut, dans son environnement naturel, faire l’objet d’aucune appropriation. »

b. « une sécurité additionnelle est apportée par l’article 6 » qui exclut de la brevetabilité des procédés dont l’application porterait atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs, et donc à la dignité humaine, comme le clonage humain.

c. « la directive encadre le droit des brevets de façon suffisamment rigoureuse pour que le corps humain demeure effectivement indisponible et inaliénable et qu’ainsi la dignité humaine soit sauvegardée »

En conclusion,

a. « l’invocation de ce droit fondamental [le droit à l’intégrité de la personne] est inopérante à l’encontre d’une directive qui porte seulement sur la délivrance de brevets et dont le champ d’application ne s’étend pas par conséquent aux opérations antérieures et postérieures à cette délivrance, qu’il s’agisse de la recherche ou de l’utilisation des produits brevetés. »

b. « l’octroi d’un brevet ne préjuge pas des limitations ou interdictions légales s’appliquant à la recherche de produits brevetables ou à l’exploitation de produits brevetés ».

Une décision claire et pleine de bon sens.

2. L’inventeur

C’est bien entendu aux États-unis que l’on trouvera de nouvelles questions relatives aux inventeurs, en particulier dans le cadre de l’article 102(g), qui établit le principe du premier inventeur qui n’a pas abandonné ou caché son invention.

La CAFC a rendu une décision le 28 septembre dernier dans une affaire opposant la société Dow à la société Astro-Valcour.

La question devant la CAFC consiste à déterminer s’il importe que l’inventeur ait eu conscience qu’il était un inventeur pour faire valoir qu’il était premier inventeur selon l’article 102(g).

Selon Dow, personne chez AVI [le lieu de la première invention selon Astro] ne se serait considéré comme inventeur. Les témoignages d’employés d’AVI montrent bien que jamais ils n’auraient pris une demande de brevet pour une technologie licenciée d’une société japonaise.

Dow considère qu’un « inventeur » doit être une personne qui a conçu l’invention et l’a mise en œuvre.

En fait, la jurisprudence montre que la date de conception d’une première invention est bien celle à laquelle l’inventeur a le premier apprécié le fait de ce qui a été fait, sa matérialité. En revanche, la jurisprudence n’établit pas qu’un inventeur doit être le premier à apprécier la brevetabilité de son invention, ce qui ne saurait être retenu.

La brevetabilité reste une question de droit alors que les inventeurs ne sont heureusement tenus qu’aux faits.

La demande de Dow a donc été rejetée.

3. Brevetabilité

a. Description suffisante

Toujours dans la cosmétique, une affaire de brosse à mascara opposant L’OREAL [parce que je la vaut bien] à Bourgeois. Décision du TGI de Paris du 9 Janvier 2001 publiée au RDPI (124, Juin 2001).

Les produits argués de contrefaçon se dénomment : volume glamour », « aqua volume », « longueur sublime » ou « cil waterproof », bien plus poétique que des machines à embrocher la viande.

Le brevet concerne donc une brosse destinée au maquillage des cils au moyen d’un produit renforçateur de cils. Les brosses classiques ont généralement des poils d’un diamètre maximum de 0,08 mm, disposés selon une hélice d’un pas de 2 mm au nombre de 50 à 60 par spires.

Le problème : le produit de maquillage n’est pas bien réparti, il fait des paquets.

L’invention [puisque je la vaut bien]: une « brosse pour l’application de mascara sur les cils, constituée par une âme centrale … formée à partir d’un fil métallique torsadé emprisonnant une rangée hélicoïdale de poils radiaux … disposés de façon régulière, Caractérisé par le fait que les poils … ont un diamètre compris entre 0,1 et 0,25 mm, le nombre de poils … par spire étant compris entre 10 et 40 environ ».

Donc, il faut des poils plus gros et moins nombreux. Le problème est que le procédé de préparation décrit comporte une erreur et que l’emploi des techniques usuelles, éventuellement modifiées, ne permet d’avoir que des poils en touffes séparées, avec au mieux 8 poils par spires.

En fait, le Tribunal constate qu’en présence du brevet, « l’homme du métier est conduit à suivre la description et les dessins pour réaliser l’invention car, compte tenu du caractère nouveau de celle-ci, il peut penser qu’elle envisage une procédure de fabrication de brosse inhabituelle ». Eh oui, si le produit est nouveau et original, le procédé ne peut qu’être inhabituel … ce qui laisse songeur.

En fait, il faudrait que l’homme du métier se « substitue à l’inventeur pour procéder à des recherches complémentaires et notamment à décrypter un ouvrage en allemand, ce qui n’est pas concevable pour retenir la suffisance de description d’un brevet qui ne doit pas contenir des inexactitudes techniques propres à dérouter l’homme de l’art ».

De la même façon, il ne peut pas se substituer à l’inventeur pour corriger ses erreurs et inexactitudes ».

On ne sait si c’est la démonstration de la non reproductibilité du procédé décrit ou le fait d’avoir à « décrypter un ouvrage en allemand » qui aura emporté la conviction du Tribunal. En tout cas, le brevet a été annulé pour défaut de description suffisante.

A noter que L’OREAL également titulaire d’un dessin et modèle sur ces brosses aura obtenu du Tribunal à titre d’indemnité provisionnelle 1,5 MF plus 120 000 FF au titre de l’article 700 NCPC.

b. Cosmétique/thérapeutique

Chacun se souvient de la décision T 290/86 de l’OEB statuant sur une demande de brevet concernant une méthode destinée à éliminer la plaque dentaire par l’application d’une composition chimique particulière. La chambre de recours avait estimé que l’effet thérapeutique de prévention des caries étant inévitable, les revendications de méthode devaient être exclues selon les termes de l’article 52(4) CBE, même si l’élimination de la plaque présentait un effet cosmétique indéniable d’amélioration de l’apparence des dents.

Comment allait donc réagir un Tribunal Français devant ce même problème.

Une première réponse nous est fournie par la Cour de Paris dans un  arrêt rendu le 31 Janvier 2001 dans l’affaire EMS c. Dentsply (RDPI, 124, Juin 2001).

Il ne s’agit pas d’une composition, mais d’un dispositif particulier qui permet de nettoyer les dents et le procédé mettant en œuvre ce dispositif.

Le but poursuivi par le procédé breveté est celui du « nettoyage des dents, en particulier pour éliminer les matières étrangères … telles que des plaques … les plaques comprenant normalement une couche dans laquelle vivent en général des bactéries … ». On voit donc que la prophylaxie des affections buccodentaires liées à la plaque dentaire est bien comprise dans l’objet du brevet.

Toutefois, le titulaire fait valoir que la protection recherchée est seulement celle d’un « procédé de nettoyage des dents », « non pas une méthode destinée à éliminer la plaque dentaire afin de prévenir les caries » qui aurait un effet thérapeutique.

La Cour considère que le « titulaire du brevet n’a recherché la protection par brevet que pour le traitement esthétique et non pour une thérapie en tant que telle » rejetant la demande en nullité.

Il est probable que la Cour ait été « impressionnée » par le fait que les sociétés demandant la nullité du brevet commercialisaient un dispositif dont les propriétés permettaient de « garantir aussi l’effet cosmétique souhaité comme de belles dents blanches ». « Belles dents et prophylaxie, le traitement avec AIR FLOW permet un nettoyage et un polissage jamais atteint ».

Deux approches opposées :

· Pour l’OEB on regarde le caractère inhérent de l’application thérapeutique,

· Pour la Cour, on regarde si l’application thérapeutique est revendiquée en tant que telle.

En tout cas, avis aux déposants dans le domaine de la cosmétique, déposez français.

c. Nouveauté

Une décision de la Cour d’Appel de Paris, publiée au PIBD N° 726-III-429, relative à deux décisions du TGI qui avaient été largement commentées il y a 2 ans : l’affaire Apotex c. Welcome concernant l’AZT dans le traitement et la prophylaxie du SIDA.

Cette décision assez complexe aborde différents points, dont le premier, dans le désordre de la décision concerne la nouveauté d’une première/nouvelle indication thérapeutique.

La revendication 1 du brevet délivré concerne « l’AZT pour son utilisation dans le traitement ou la prophylaxie des infections rétrovirales humaines ». 

On notera qu’il ne s’agit pas d’une revendication de première indication thérapeutique classique puisque l’indication thérapeutique apparaît dans le libellé de la revendication.

La société Apotex fait valoir que cette revendication n’est pas nouvelle puisqu’une première indication thérapeutique était divulguée dans deux articles, l’un décrivant la synthèse de l’AZT dans le contexte général de nouveaux anticancéreux ou antibactériens et le second l’utilisation de l’AZT dans une étude générale sur l’effet de différentes molécules, dont l’AZT sur des cellules de souris infectées par un virus, ce qui suggère un usage potentiel comme médicament.

La société Welcome répond que rien n’établit un usage comme médicament dans ces publications qui sont à la fois confuses et sont contredites par une publication ultérieure qui montre que l’AZT n’a pas d’activité significative sur deux virus.

Donc, nous nous trouvons face à un produit connu, étudié dans un contexte général de traitement des maladies virales mais sans résultat probant ni réelle utilisation thérapeutique.

Est-ce suffisant pour détruire la nouveauté des revendications ?

Voici ce qu’en pense la Cour :

« Considérant que l’antériorité doit être prise telle quelle, encore faut-il qu’elle divulgue explicitement une application thérapeutique de l’AZT »

« Or considérant que si … l’AZT est susceptible de bloquer la synthèse de l’ADN, les sociétés Apotex ne peuvent valablement soutenir qu’Ostertag divulgue un usage de l’AZT pour une méthode de traitement thérapeutique ; … il convient de relever qu’il ne fait qu’émettre une hypothèse sur une utilisation possible … qu’il est très dubitatif et ne décrit aucune application thérapeutique spécifique ; … »

La Cour confirme donc la validité des revendications.

Cet arrêt appelle quelques commentaires:

· Dans le cas d’une indication thérapeutique, il est nécessaire de s’attacher à la crédibilité d’une utilisation antérieure décrite ou suggérée ;

· Une simple indication d’usage potentiel ne saurait suffire ;

· Attention à ceux qui protègent de nouvelles molécules sans indication thérapeutique avérée, ne serait-ce que sur la base de tests biologiques : ils pourraient voir un tiers protéger l’utilisation de leur molécule pour toute application thérapeutique dans l’éventualité où leurs tests biologiques ne seraient pas crédibles.

En un sens, cette décision se rapproche de la tendance observée aux États-unis et à l’OEB.

4. Applications des conventions internationales (CBE)
Toujours dans cette même affaire Apotex c. Welcome, la question de la validation d’un brevet Européen en France par le dépôt de sa traduction française, et celle de la nullité d’un brevet européen selon l’article 138 1) e CBE 

a. Traductions

Il s’agit d’un autre brevet qui revendique une composition pharmaceutique comprenant de l’AZT. La demande de brevet européen en anglais comprenait 49 revendications. Une traduction de ces 49 revendications avait d’ailleurs été déposée à l’INPI pour bénéficier d’une protection provisoire conformément à l’article L. 614-9 CPI.

Une fois le brevet délivré, avec 15 revendications, Welcome dépose auprès de l’INPI, dans les délais prescrits par l’article R 614-8 CPI, une traduction française comprenant la description du brevet délivré et un jeu de 49 revendications, différentes des 15 revendications du brevet délivré.

D’ailleurs, Welcome assigne Apotex sur la base des revendications 1 à 15, 21 à 30 et 33 à 42 du brevet !!!

Apotex fait valoir que la traduction déposée n’est pas celle du brevet délivré et que Welcome n’ayant pas procédé au dépôt de la traduction du brevet délivré dans les délais prescrits, répond que ce dernier est sans effets.

Welcome répond que l’article L. 614-7 CPI n’oblige qu’au dépôt d’une traduction dans les délais prescrits, même si elle est erronée, et pour le moins que le brevet produit ses effets à compter du dépôt d’une traduction révisée comprenant les 15 revendications délivrées, 5 ans plus tard.

La Cour confirme la décision du TGI, à savoir :

« Considérant que le brevet tel que délivré par l’[OEB] comporte une description, des revendications et le cas échéant, des dessins ; que le texte qui doit donc faire l’objet d’une traduction … s’entend de la description et des revendications et que cette traduction doit porter … sur la description et les revendications du brevet tel que délivré par l’Office ;  que toute autre traduction porterait atteinte à la sécurité des tiers et ne leur permettrait pas de prendre utilement connaissance de la portée du brevet délivré »

« Considérant … que toute autre solution priverait de tout effet les dispositions de l’article L. 614-7 CPI ; … »

En outre, le dépôt d’une traduction révisée n’est possible que dès lors qu’une traduction a été valablement déposée selon les dispositions de l’article L. 614-7 CPI et vise simplement « à palier les inconvénients résultant d’une traduction imparfaite, à améliorer la version française d’un texte demeuré inchangé en langue étrangère »

La Cour confirme donc que le brevet ne produit pas d’effets en France, la traduction n’ayant pas été remise à l’INPI conformément aux dispositions de l’article L. 614-7 CPI.

b. Nullité/titulaire

On a tous tendance à oublier que la nullité du brevet européen est régie par l’article L. 614-12 CPI, qui se réfère à l’article 138 1) CBE, lequel n’est pas identique à l’article L. 613-25 CPI relatif à la nullité d’un titre français.

Il existe une condition de nullité additionnelle au paragraphe e) : « si le titulaire du brevet européen n’avait pas le droit de l’obtenir aux termes de l’article 60 paragraphe 1 », c'est-à-dire l’inventeur ou son ayant cause.

Il semble que l’affaire Apotex c. Welcome précitée soit la première, à ma connaissance à traiter un tel cas de demande en nullité. Le moyen de nullité n’avait pas été considéré en première instance, mais reçu en appel dans la mesure où Apotex a simplement invoqué un moyen nouveau « à l’appui de leur demande en nullité des brevets … tendant à faire écarter la demande en contrefaçon ».

Apotex motive sa demande sur la base d’une décision d’un Tribunal canadien qui rajoute deux inventeurs du National Health Institute aux 5 inventeurs désignés par Welcome.

La Cour rejette le moyen soulevé par Apotex, je dirais à juste titre :

· L’article 138 1) e) CBE traite de la titularité des droits, et si le droit découle de l’invention, titularité « ownership » n’est pas la même chose qu’inventorship.

· Le fait que l’on rajoute deux inventeurs au Canada ne préjuge pas qu’ils doivent être rajoutés en Europe, et 

· Quant bien même ils seraient rajoutés, ils ne le seraient que comme co-inventeurs, ce qui conduirait Welcome à n’être que co-propriétaire et non pas seul propriétaire, mais néanmoins propriétaire.

De ce fait Welcome pourrait toujours justifier de son droit au titre selon l’article 60 paragraphe 1 CBE.

Il semble qu’Apotex n’ait pas vraiment apporté de preuve suffisante pour soutenir sa thèse en dehors de la décision Canadienne. Toutefois, la motivation de la Cour peut prêter à débat :

« il convient de relever que ceux-ci [les deux inventeurs oubliés] n’ont engagé aucune action en vue de voir reconnaître leurs droits … ; que MM Mitsuya et Broder ayant seuls qualité pour contester le droit de Welcome a obtenir les brevets européens en cause …; que les sociétés Apotex, qui ne prétendent pas être co-inventeurs, sont donc mal fondés en leur demande … »

Une lecture extrême de cet arrêt pourrait laisser entendre que seuls les titulaires floués seraient en droit de requérir la nullité du brevet européen en vertu de l’article 138 1) e) CBE, ce qui ne semble pas le cas à la simple lecture de cet article.

Il ne faut pas confondre une revendication de propriété de brevet, où seule la partie lésée sera amenée à agir, et la nullité d’un brevet qui s’impose à tous. De l’avis du chroniqueur, et bien entendu sous réserve d’une étude plus approfondie de la question, le moyen de nullité de l’article 138 1) e) CBE devrait être disponible pour tous.

5. Action en contrefaçon

a. Saisie contrefaçon

Toujours dans cette même affaire Apotex c. Welcome, la Cour confirme la décision du TGI annulant la saisie contrefaçon pour les deux motifs suivants :

· absence d’indication du nom de l’huissier ayant procédé aux opérations : seule la mention de la SCP était indiquée sans précision du nom de l’huissier saisissant : « doivent figurer à peine de nullité, en application de l’article 648-3 du NCPC les nom, prénoms, la qualité d’associé et la signature de l’huissier de juste qui a instrumenté ainsi que la mention de la société dont il est membre et l’adresse de cette société. » « l’omission des indications prévues par la loi constitue une irrégularité particulièrement grave, causant un grief à la société Apotex France puisqu’elle l’a mise dans l’impossibilité de vérifier si la personne physique qui a procédé aux opérations de saisie avait bien le titre d’huissier de justice … »

· exécution partielle de la saisie avant que l’ordonnance l’autorisant n’ait été dénoncée au représentant de la société Apotex France, ne lui ayant pas permis de vérifier avant tout début d’exécution la régularité de sa mission, son étendue, etc.

Il est à noter que l’annulation de la saisie n’a pas mis un terme à l’action puisque la preuve de la contrefaçon a été apportée par d’autres moyens, et notamment de témoignages de tiers, ce qui rappelle que si la saisie contrefaçon est un moyen privilégié d’en apporter la preuve, il n’est pas le seul.

b. Offre en vente

Arrêt de la Cour de Cassation du 30 Janvier 2001 dans une affaire Lek c. Hassle & Laboratoire Astra France (RDPI, 124, Juin 2001)

L’affaire concerne des faits de présentation de plaquette publicitaire d’une société slovène de Ljubljana concernant un médicament dénommé « ortanol oméprazole » sur un stand au salon international CPHI de Paris.

L’oméprazole fait l’objet d’un brevet en France et la Cour avait conclu à une contrefaçon pour offre au sens de l’article L. 613-3 CPI.

La société Lek conteste cet arrêt faisant grief à la Cour quis’est bornée à énoncer que les brochures saisies sur le stand lors de l’exposition internationale en France présentait le produit protégé par brevet, sans donner de base légale à sa décision.

La société Lek mettait en avant les points suivants :

· la brochure était rédigée en anglais,

· elle s’adressait à tous les pays,

· elle comportait une restriction claire quant à la vente des produits couverts par un brevet, et

· ne montrait pas de volonté d’introduction sur le marché français.

Dans la mesure où il a été montré que :

· la présentation lors de l’exposition internationale était faite à destination d’éventuels acheteurs professionnels de l’industrie pharmaceutique,

· qui avaient la possibilité de traiter … avec les filiales de la société LEK établies dans divers pays dont la France,

· la restriction « claire » pour les pays couverts par brevet était inopérante, dès lors que l’offre de vente du produit avait été faite en France,
la Cour d’appel a légalement justifié sa décision et donc rejeté le pourvoi.

La dernière partie de l’attendu sur ce moyen peut amener plusieurs réflexions :

· Le seul fait de faire une offre sur le territoire français serait suffisant pour caractériser une offre tombant sous le coup de l’article L. 613-3, dès lors que la France ne serait pas exclue de manière explicite.

· On peut alors se demander si une offre faite via Internet, sur un site étranger mais clairement accessible en France, ne tomberait pas également sous le coup de ce même article… Il y a du Yahoo dans l’air.
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