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Point sur la transposition DIR 98/44 UE déjà largement abordée par le passé devant cet auditoire
→ brevetabilité des éléments dérivés du corps humain (distinction nécessaire entre gènes et autres éléments dérivés)
 → brevetabilité dans quelles conditions, sous quelle forme, avec quelle portée
DIR 98/44 UE
Relative à la protection juridique des inventons biotechnologiques

Dispositions sur la brevetabilité :

Art 3 – 

Rappel : Principe commun à toute invention (N, AI et application industrielle)
Ainsi, la matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite par un procédé technique peut être brevetable
Art 5-

1 → rappelle simple découverte élément du corps humain (par ex séquence totale ou partielle gène) : non brevetable

2 → en revanche : Elément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique

= peut être brevetable →  N, AI, A. indus

ainsi séquence ou séquence partielle d’un gène isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique peut être brevetable
3 → condition pour les séquences de gène: application industrielle séquence ou séquence partielle d’un gène concrètement exposée dans la demande de brevet - classique
OEB

C’est l’état de la pratique à l’OEB
TRANSPOSITION

France - loi du 6/O8/04
L-611-18
1/ cas des éléments dérivés autres que séquences géniques (protéines, anticorps, cellules…)

→ 1er alinéa : rappelle simple découverte d’un tel élément : non brevetable (conforme DIR- après ça se corse)

→ 2ème alinéa :

· seule une invention constituant l’application technique d’une fonction d’un élément du corps humain peut être protégée par brevet

· cette protection ne couvre l’élément du corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation ou à l’exploitation de cette application particulière
· celle-ci doit être concrètement et précisément exposée dans la demande de brevet.

Cet alinéa n’est ni clair ni conforme à Dir : un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique peut être brevetable 
2 interprétations circulent :

→ le brevet de produit interdit pour tout élément dérivé du corps humain
→ ou tout au moins la revendication doit contenir la mention de l’application particulière 

CAR seule une invention constituant l’application technique d’une fonction d’un élément du corps humain peut être protégée par brevet

→ le brevet de produit autorisé 

celle-ci (l’application particulière)  doit être concrètement et précisément exposée dans la demande de brevet.

→ dans les deux cas : c’est au niveau de la portée des revendications que se situe une originalité de la position française : portée limitée à l’application décrite dans la demande de brevet : 
celui qui utilise le même élément dérivé pour une application diff. échapperait au brevet premier
2/ cas des séquences géniques
→ 1er alinéa : rappelle simple découverte d’une séquence totale ou partielle d’un gène: non brevetable (conforme DIR- après ça se corse)

→ 3ème alinéa : non brevetables notamment : séquences totales ou partielles d’un gène prises en tant que telles 

en outre :
Art L613-2-1

La portée d’une revendication couvrant une séquence génique est limitée à la partie de cette séquence directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la description.

on retrouve les mêmes interrogations et pb d’interprétation que pour les autres éléments dérivés du corps humain entre:
→ le brevet de produit interdit :  séquences totales ou partielles d’un gène prises en tant que telles 

→ le brevet de produit autorisé : revendication couvrant une séquence génique
→ là encore originalité malheureuse de la position française au niveau de la portée des revendications: portée limitée par les dispositions :

· # concernant les éléments du corps humain auxquels appartiennent les séquences
· et L-613-2-1 en sus 
Art L613-2-1

La portée d’une revendication couvrant une séquence génique est limitée à la partie de cette séquence directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la description.

Les droits créés par la délivrance d’un brevet incluant une séquence génique ne peuvent être invoqués à l’encontre d’une revendication ultérieure portant sur la même séquence si cette revendication …expose une autre application particulière de cette séquence.
Conclusion FR :

En France on va donc trouver deux types de brevets :

· FR dont la validité sera jugée au regard des articles du CPI
· EP dont la validité sera jugée au regard des Art 52-57 CBE (Art 138)

· Et des soucis sur la portée des revendications

position pragmatique de l’INPI : 

· ne change rien à sa pratique antérieure / rédaction rev.
· souci de ne pas défavoriser les déposants actuels si les choses venaient à changer

Allemagne
nouvelle loi allemande du 28 janvier 2005

 

L'article 1, alinéa 2., de cette loi introduit un § 1a supplémentaire dans la loi sur les brevets dont les sections (3) et (4) définissent :
 
   "(3) L'application industrielle d'une séquence ou séquence partielle d'un
       gène doit être décrite concrètement dans la demande avec indication
       de la fonction remplie par la séquence ou séquence partielle.
 
    (4) Si une séquence ou une séquence partielle d'un gène, dont la   
       structure ("Aufbau") est identique à la structure d'une séquence ou
       séquence partielle d'un gène humain, fait l'objet d'une invention, 
       l'utilisation, pour laquelle l'application industrielle est décrite 
       expressément selon l'alinéa 3, doit être incorporée dans la 
       revendication.  "

(structure = exons et introns ?)
Cela signifie-t-il que portée restreinte à l’utilisation  ?
Si OUI :
Europe à deux vitesses
2 groupes :

	1 
brevet de produit sur séquence de gène
dépendance pour autre application
	2

pas de dépendance, qu’il y ait ou non brevet de produit

	OEB
	FR

	GB
	DE

	DK, FI, IE, GR, ES, SE, PT, NL
	


Reste des pays devant encore transposer …
Conséquence ?
→ dispositions FR et DE semblent non conformes à DIR, 

→ la question de la transposition pourrait donc revenir sur le tapis :

· recours en manquement par la Commission devant la CJCE, 
· saisine CJCE par un tribunal,
·  tribunal FR délaissant le CPI au profit de la DIR…
En France

→ INPI joue la carte de la prudence en délivrant des brevets ayant des revendications de séquence génique isolée
→ cependant validité à la merci de l’interprétation qu’un tribunal pourrait faire du CPI
→ conseil : 
· prévoir des revendications variées : produit, produit pour telle utilisation, utilisation…
· déposer un brevet EP
