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Condensé

Le 20 avril 1999, le Parlement a transmis la motion Leumann, qui charge le Consell
fédéral de procéder a une harmonisation du droit suisse des brevets avec la Direc-
tive 98/44/CE du Parlement européen et du Consell du 6 juillet 1998 relative a la
protection juridique des inventions biotechnologiques (Directive sur la biotechnolo-
gie).

En conformité avec cette motion, le Consell fédéral propose d'adapter le droit des
brevets aux particularités présentées par la biotechnologie de la maniére suivante :
premiérement, il convient de définir plus précisément les limites de la brevetabilité
au sens des art. 119 et 120 de la Constitution fédérale et des art. 4 a 6 de la Direc-
tive européenne sur la biotechnologie. Il s agit avant tout de concrétiser la réserve
générale de I’ordre public et des bonnes maaurs, qui continue a s appliquer, par le
biais d’ une liste énumérative des inventions exclues de la brevetabilité. A ce propos,
le présent rapport met également en évidence le role que pourrait jouer les commis-
sions d' éthique en ce qui concerne le droit des brevets. Pour ce qui est des effets de
la protection découlant d’un brevet dont les revendications portent sur de la matiere
biologique, le Consell fédéral précise que la protection conférée par un brevet de
procédé ne s étend pas seulement a la matiére biologique qui résulte directement de
ce procédé, mais également aux produits obtenus par une nouvelle multiplication.
Ainsi, on évite que le titulaire du brevet ne se voie privé d une partie du fruit de ses
efforts.

Le principe de I épuisement (extinction des droits découlant du brevet sur I’ objet
mis en circulation pour la premiére fois par le titulaire du brevet ou avec son
consentement) en rapport avec la mise en circulation de matiere biologique doit
également faire |’ objet d'une réglementation Iégale. |l est proposé d éendre les &-
fets de I épuisement a la multiplication de matiére biologique, lorsque cette derniere
a été commercialisée par le titulaire du brevet ou avec son consentement, pour au-
tant que cette multiplication découle d'une utilisation conforme et que la matiére
ainsi obtenue ne soit pas utilisée ensuite pour une nouvelle multiplication. Par ail-
leurs, la révision prévoit I'introduction d'un privilége pour les agriculteurs qui utili-
sent eux-mémes du matériel de reproduction végétal ou animal et des animaux. En-
suite, il est proposé d' établir des régles concernant les licences dépendantes dans
les relations entre titulaires de brevets et titulaires de droits sur des obtentions vé-
gétales. Ces licences dépendantes visent a résoudre de maniére aussi satisfaisante
gue possible pour tous les intéressés les conflits pouvant surgir entre protection dé-
coulant du brevet et protection conférée par le droit sur des obtentions végétales, et
ceci. Les obtenteurs ou titulaires d'un titre de protection qui ne peuvent obtenir ou
exploiter un droit sur une obtention végétale sans porter atteinte a un brevet anté-
rieur doivent avoir la possibilité, lorsque certaines conditions sont remplies,
d’'obtenir une licence. D’autres points de la révision concernent |'exposé
d'inventions biotechnologiques ainsi que le dép6t de matiére biologique. Pour les
inventions portant sur de la matiére biologique, il est apparu que I'exigence de




I"exposé selon I'art. 50 de la loi fédérale sur les brevets d'invention du 25 juin 1954
(loi sur les brevets, LBI; RS 232.14) n’ était souvent pas réalisable. Quiconque sou-
haite protéger de la matiére biologique par un brevet est souvent confronté a de
grandes, voire d'insurmontables, difficultés lorsgu’il s'agit d’ exposer I'invention
dans la demande de brevet de fagon telle qu’ une personne du métier puisse la réali-
ser. Dans de tels cas, et dans des cas similaires, le dépbt d’ un échantillon de la ma-
tiére auprés d’ une collection reconnue doit remédier & ces problémes; I’ ordonnance
sur les brevets prévoit déja cette solution pour les micro-organismes.

Au-dela de ce que demande la motion Leumann, il est proposeé d’ancrer dans la loi
sur les brevets la licéité de I' utilisation a des fins expérimentales. A I' heure actuelle,
il n'existe pas de disposition expresse a ce sujet, mais le droit en vigueur reconnait
que I' utilisation de I'invention a titre expérimental ne tombe pas sous le coup du
droit exclusif du titulaire du brevet et ne constitue par conséquent pas une utilisa-
tion illicite de I'invention brevetée. Eu égard au fait que la liberté de la recherche
revét une importance particuliére dans le domaine de la biotechnologie, il parait ju-
dicieux d'améliorer la transparence e, partant, la sécurité juridique en introduisant
une disposition a ce sujet danslaloi.

En 2000, trois traités dans le domaine du droit des brevets ont pu étre négociés au
niveau international et signés par la Suisse. 1l s'agit de I Acte portant révision de la
Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (Acte de révi-
sion), de I’ Accord sur I'application de I'art. 65 de la Convention sur la délivrance
de brevets européens et du Traité sur le droit des brevets (Patent law treaty; PLT).
Ces traités constituent un pas essentiel vers une harmonisation internationale et une
modernisation du droit des brevets dans un contexte marqué par une globalisation
croissante. Le Conseil fédéral soumet ce projet au Parlement en vue de
I"approbation des trois traités et lui propose les adaptations de la loi fédérale sur
les brevets qui S imposent.

L’ Acte de révision couronne avec succeés la Conférence diplomatique des 20 Etats
membres de I’ Organisation européenne des brevets (OEB), qui siégeait sous la pré-
sidence de la Suisse du 20 au 29 novembre 2000 a Munich. Approximativement 30
ans aprés la signature de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de bre-
vets européens (Convention sur le brevet européen, CBE), il entraine une révision
compléte de cette convention, révision qui tient compte des dével oppements techni-
ques et juridiques ainsi que des expériences pratiques qui ont été faites durant ces
années et qui modernise le systeme du brevet européen, tout en préservant les bases
éprouvées du droit des brevets et de la procédure. L' OEB sera ainsi certaine de dis-
poser de la souplesse nécessaire pour pouvoir relever les défis futurs. Un grand
nombre des modifications acceptées unanimement ont trait a des aspects techniques
et procéduraux. Par ailleurs, |le texte de la convention a subi un remaniement for-
mel : il a éé allégé et rendu plus clair, notamment gréce au transfert, dans le ré-
glement d’exécution, de certaines dispositions de la CBE régissant des points de
procédure. En ce qui concerne le droit matériel des brevets, il convient de souligner
gue la protection des applications thérapeutiques ultérieures a éé ancrée dans la
convention, ce qui équivaut a une codification de la jurisprudence des chambres de




recours de |’ Office européen des brevets (Office) et de la grande majorité des tribu-
naux nationaux. Enfin, il a été jugé important de faire clairement apparaitre que
I’ OEB agissait dans un contexte politique; ¢’ est pourquoi la CBE prévoit désormais
la convocation périodique de conférences ministérielles.

Un accord additionnel facultatif sur |’application de I'art. 65 CBE a été adopté, en
octobre 2000 déja, lors d'une conférence intergouvernementale des Etats membres
de I’ OEB. Le but de cet accord est de réduire les codts occasionnés par les traduc-
tions des fascicules de brevet européen de 50 %, qui, en comparaison avec les colits
aux Etats-Unis d' Amérique et au Japon, sont tres élevés. Les Etats signataires re-
noncent dorénavant a toute exigence en matiere de traduction d'un brevet délivré
dans une des langues officielles de I’ Office (allemand, francais, anglais), lorsqu’ une
des langues officielles de ce dernier est aussi une langue nationale officielle. S la
convention entre en vigueur en Suisse, les brevets européens rédigés en anglais
prendront effet en Suisse méme S'ils ne sont pas traduits dans une de ses langues
nationales. Tout Etat conserve néanmoins le droit d'exiger qu’en cas de litige le ti-
tulaire du brevet fournisse a ses frais une traduction du brevet contesté dans une
langue officielle reconnue.

Le PLT est un nouveau traité international relatif aux exigences formelles du droit
des brevets, qui a été adopté le 2 juin 2000 au siége principal de I’ Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Il unifie certaines formalités en relation
avec la demande de brevet et le maintien d'un brevet, qui sont réglées de maniére
trés différentes dans chaque ordre juridique national. Le traité fixe les conditions
pour la reconnaissance de la date de dépét d' une demande de brevet, régle les ex-
gences formelles d' une telle demande, décide des actes pour lesquels aucune repré-
sentation ne peut étre prescrite, réduit les colts de traduction et soumet la perte
d'un droit a la suite d'un délai non observé au |égislateur national, qui devra pré&
voir I’octroi de certaines voies de droit. Le but de cette harmonisation du droit est
de rendre la procédure administrative, a laquelle est liée la protection du brevet,
plus pratique et plus efficace. Le PLT devrait permettre aux demandeurs et aux ti-
tulaires de brevets d obtenir plus facilement la protection de leur invention dans un
grand nombre de pays.
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Glossaire

Acide nucléique

ADN

Cloner

Différenciation cellulaire

Gene

Désignation chimique de la molécule qui contient
I"information génétique. La notion d‘ acide nucléi-
que est souvent utilisée comme synonyme pour
génome/patrimoine génétique. Les acides nucléi-
ques sont des macro-molécules constituées de ru-
cléotides. A part |'acide désoxyribonucléique
(ADN), il existe aussi un acide ribonucléique
(ARN).

Acide désoxyribonucléique. L' ADN est une molé-
cule filiforme et trés longue, qui est constituée
d’'un nombre considérable des quatre désoxynu-
cléotides. L’ADN est la composante des chromo-
somes.

(génie génétique) Lier des fragments d’ ADN avec
un vecteur. L’ ADN recombinant est transmis a des
cellules-hbtes. Lors de la multiplication de cellules
modifiées génétiquement, de nombreuses cellules
clones sont engendrées, dans lesquelles les frag-
ments d’ ADN introduits peuvent étre répliqués et
donc multipliés plus efficacement.

Processus au cours duguel une cellule jusque |2
non différenciée se développe pour devenir une
cellule spécialisée, comme une cellule d' un mus-
cle, ou un neurone (cellule du cerveau). Ce proces-
sus se déroule tout au long de la phase de crois-
sance d’un étre vivant, mais peut aussi étre obsa-
vé chez un organisme ayant atteint sa maturité.
Exemple : formation continuelle de nouvelles cd-
lules sanguines en partant de cellules d' origine non
différenciées.

Section de la substance génétique (ADN) dans la
quelle est stokée I'information pour la production
d’une protéine ou d'acide ribonucléique. Par le
biais de ces produits, les génes déterminent aussi
bien la structure que tous les procédés métaboli-
ques d'un organisme. Lors de chague reproduction
ou division cellulaire, les génes sont transmis res-
pectivement a la descendance et aux cellules filles.
Toutes les cellules d’un organisme possedent les
mémes genes. Toutefois, chez les organismes plu-
ricellulaires, différents génes sont actifs selon les




Génome

Protection dérivée du produit

Protéines

cellules et sont &’ origine d’'une fonction détermi-
née de cette cellule.

Ensemble du patrimoine génétique composé de
tous les chromosomes.

Inclusion dans le domaine de protection du brevet
de procédé des produits directs de ce procédé
(substances ou objets fabriqués selon ce procédé).

Substances polymeéres sous forme d'une longue
chaine de molécules constituée des 20 différents
acides aminés congtitutifs des protéines.




Rapport explicatif

1 Partiegénérale

11 Protection juridique desinventions biotechnologiques
111 Contexte

1111 Tentative de révision de 1989

Le 25 septembre 1986, le conseiller national Felix Auer a déposé une motion invi-
tant le Conseil fédéral a modifier laloi du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention
(loi sur lesbrevets, LBI; RS 232.14) afin d'instaurer le plus t6t possible une protec-
tion adéquate des inventions ressortissant au domaine de la biotechnologie. Dans son
message du 16 aolt 1989 concernant une révision de la loi fédérale sur les brevets
d'invention (FF 1989 |11 233, ci-aprés: message 1989), le Conseil fédéral a proposé
des adaptations dans trois domaines de la législation sur les brevets. || s agissait de
I"extension de la protection conférée par le brevet de procédé aux produits obtenus
par la multiplication des produits directs du procédé breveté, d’une réglementation
spéciale en cas de mise en circulation de matiére reproductible biologiquement et de
la possibilité de déposer un échantillon de matiére biologique auprés d'une collec-
tion reconnue.

Cette révision partielle a éé suspendue au motif qu'il convenait d' attendre différents
dével oppements internationaux dans le domaine du droit des brevets (entre autres le
Cycledel’Uruguay du GATT, voir BO CN 1991 1289, CE 1991 890).

1.1.1.2 Initiative et motion Gen-lex

Le 17 mai 1992, le peuple et les cantons acceptaient d'introduire I'art. 24novies
concernant les méthodes de la génétique humaine dans la Constitution fédérale de
1874 (aCst.; FF 1992 V 443; cf. art. 119 et 120 de la Constitution fédérale de 1999;
nCst.). L'ainéa 3 de cet article prescrit que la Confédération doit |égiférer sur
I'utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des
autres organismes.

Le 25 octobre 1993 était déposée une initiative populaire fédérale «pour la protec-
tion de la vie et de I’ environnement contre les manipulations génétiques» (ci-apres:
initiative pour la protection génétique; FF 1992 [l 1619), qui demandait
I’introduction dans la constitution d’un nouvel art. 24decies sur la protection de la
vie et de I’environnement contre les manipulations génétiques. Cette initaitive ne
concernait que le domaine non humain et visait & combler les lacunes subsistant,
selonlesinitiants, al’al. 3 del’art. 24novies aCst. (cf. art. 120, al. 2, nCst.). Suivant
I’avis exprimé par le Conseil fédral, le peuple a rejeté cette initiative en date du 7
juin 1998.

Dans le cade du traitement de I'initiative précitée, la motion «Gen-lex» (motion
CSEC-CN 96.3363, «Génie génétique dans le domaine non humain. Législation») a
été transmise par le Conseil national le 26 septembre 1996. Cette motion visait a
améliorer et a compléter la réglementation en matiére de génie génétique dans le
domaine non humain afin que le mandat des al. 1 et 3 de I'art. 24novies aCst. (cf.
art. 119 et 120 nCst.) soit rempli. En date du I mars 2000, le Conseil fédéral a
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adopté le message et le projet de révision de la loi sur la protection de
I"environnement a |’ attention des Chambres fédérales. Le débat parlementaire sur le
projet remanié en une loi sur le génie génie génétique est encore en cours.

La question de la brevetahilité des inventions dans le domaine du génie génétique ne
figurait pas dans la motion Gen-lex. C'est pourquoi le Conseil fédéral ne I’aincluse
ni dans le projet Gen-lex ni dans le projet de loi sur le génie génétique. Le droit des
brevets a été exclu du projet : en effet, comme on ignorait encore quels seraient les
résultats des dével oppements en cours a ce moment-la au niveau européen, il parais-
sait prématuré de réviser laloi sur les brevets. C'est pourquoi larévision de laloi sur
les brevets, dont la procédure de consultation aura lieu parallélement a celle sur la
révision de laloi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales
(loi sur les obtentions végétales; RS 232.16), fait |’objet du présent projet et peut
étre considérée en quelque sorte comme un complément ala nouvelle loi sur le génie
génétique.

1.1.13 Motion Leumann

Le 10 juin 1998, la conseillere aux Etats Helen Leumann a déposé une motion
(98.3243 Révision de la loi fédérale sur les brevets d’invention), qui chargeait le
Conseil fédéral de mettre en cauvre, a la suite du projet Gen-lex, une révision de la
loi sur les brevets visant & harmoniser les dispositions de la loi précitée avec la Di-
rective 98/44/CE du Parlement européen et du Consell relative ala protection juridi-
que des inventions biotechnologiques du 6 juillet 1998 (ci-apres. Directive sur la
biotechnologie; JOCE du 30 juillet 1998, n° L 213/13). La motion demande des
adaptations principalement dans quatre domaines : une concrétisation de la réserve
de I’ordre public et des bonnes moaurs par e biais d’ une liste non exhaustive des in-
ventions devant étre exclues du brevet; une prise de position sur le réle de la Com-
mission d’ éthique pour le génie génétique dans le domaine non humain (CENH),
instituée par le Consell fédéral; la délimitation des effets de la protection conférée
par un brevet dont les revendications portent sur une matiére biologique («protection
dérivée du produit» et réglementation de I’ épuisement de matiére biologique mise en
circulation); I'introduction du «privilége des agriculteurs».

Apres |'entrée en vigueur de la Directive sur la biotechnologie, le Conseil fédéral a,
dans I'optique de I'eurocompatibilité du droit suisse, assuré qu'il examinerait
I’ éventualité d’une transposition dans la loi sur les brevets des é éments alant plus
loin que le droit suisse, comme le privilége des agriculteurs, prévu par la Directive
sur la biotechnologie. Le 16 septembre 1998, le Conseil fédéral s est déclaré prét a
accepter la motion. Le I octobre 1998, le Conseil des Etats a décidé d' accepter
cette motion, qui a été transmise par le Conseil national au Conseil fédéral le 20
avril 1999.

1.1.2 Position actuelle du Conseil fédéral

Dans son message de 1989, le Conseil fédéral a déclaré que la biotechnologie était
une technologie d' avenir, dont le développement promettait d’importantes contribu-
tions al’amélioration de |’ environnement et des conditions de vie (FF 1989 111 237).
C'est pourquoi il S est déclaré en faveur d' une améioration de la protection des in-
ventions biotechnol ogiques.
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Dans le cadre de la politique générale en matiére de biotechnologie et a la lumiére
des considérations de droit constitutionnel, le Conseil fédéral a confirmé le 23 juin
1993 son point de vue selon lequel les inventions qui concernent les organismes sont
en principe brevetables, conformément au droit en vigueur et sous réserve de certa-
nes limitations (cf. Biotechnologie et droit des brevets: La brevetabilité des inven-
tions concernant les organismes, rapport du Département fédéral de justice et police,
ao(t 1993, 42 ss.; ci-apres. Rapport du DFJP sur la biotechnologie). Ce rapport a été
rédigé dans I’ optique de négociations internationales, en particulier celles du Cycle
de I’'Uruguay du GATT/OMC aors en cours, sous forme d’un document de discus-
sion concernant le probléme de la brevetahilité de la matiére vivante, et fait état des
réflexions qui ont conduit a la prise de position du Conseil fédéral du 23 juin 1993.
Dans ce rapport, ce dernier considére que la question de la brevetabilité des orga
nismes doit s orienter vers une pesée des intéréts et aller dans le sens d' une concréti-
sation de la réserve de I' ordre public et des bonnes moaurs. Cette démarche devrait
aller de pair avec un remplacement du motif d’exclusion rigide des races animales et
des variétés végétales. Mais un tel changement de la situation juridique devrait
d abord étre entrepris au niveau international, en particulier européen.

Dans son message du 6 juin 1995 concernant |’ initiative populaire «pour la protec-
tion de la vie et de I'environnement contre les manipulations génétiques (initiative
pour la protection génétique)», le Conseil fédéral a confirmé sa position sur la ques-
tion de la brevetabilité des inventions biotechnologiques. Il arejeté I'interdiction de
principe, requise par les initiants, d octroyer des brevets pour des animaux et des
plantes génétiquement modifiés ou des parties de ces organismes, pour les procédés
utilisés a cet effet et pour les produits qui en résultent (FF 1995 I11 1299 ss). Dans sa
prise de position, le Conseil fédéral a mis I’ accent en particulier sur la fonction de
divulgation du droit des brevets et a opposé aux arguments contre la brevetabilité
des inventions biotechnologiques que les risques inhérents au génie génétique ne
pouvaient étre écartés par une limitation du droit des brevets, mais qu'il fallait ©-
glementer strictement les abus des activités liées a cette technologie. 1l a également
évoqué les conséquences d’une absence de protection par le brevet, situation que
I’ on peut résumer comme suit : premiérement, un manque de stimulation pour |a re-
cherche et le développement, qui se révélent particulierement longs et coiteux dans
le domaine de la biotechnologie, et les retombées que cela aurait pour la Suisse en
tant que lieu de recherche, de développement et de production; deuxiémement, la
suppression du contrdle exercé par la collectivité sur la recherche et le développe-
ment dans le domaine de la biotechnologie; enfin, inévitablement, la disparition de
ladivulgation des inventions dans ce domaine technologque.

Depuis lors, le Conseil fédéral a a maintes reprises confirmé sa position quant a la
question de la brevetahilité des inventions biotechnologiques (voir réponse du
Conseil fédéral du ler mars 2000 al’interpellation Ruth Gonseth [99.3615, Convert
tion sur le brevet européen. Interprétation abusive] ainsi que la réponse du Consell
fédéral du 5 septembre 2001 a I'interpellation Hans Widmer [01.3353, Office euro-
péen des brevets. Réactions de la Suisse aux pratiques probl ématiques]).
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113 Situation des inventions biotechnologiques en droit des

brevets
1.1.3.1 Situation au niveau inter national
11311 Situation juridique en Europe

Au niveau européen, les dispositions du droit des brevets se trouvent en premier lieu
dans la Directive sur la biotechnologie, qui a été adoptée par les organes compétents
des Communautés européennes avec force obligatoire pour ses Etats membres. Le
droit des brevets en Europe a connu une harmonisation plus vaste par le biais de la
Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet euro-
péen; RS 0.232.142.2; ci-aprés : CBE), a laguelle 20 Etats ont pour I’ heure adhéré :
tous les Etats membres des Communautés européennes ainsi que la Suisse, la Princi-
pauté du Lichtenstein, Monaco, Chypre et la Turquie. Les Etats contractants se trou-
vent réunis au sein de I’ Organisation européenne des brevets (OEB), qui est chargée
de |’ administration et du dével oppemement de la CBE.

113111 Directive sur la biotechnologie

La Directive sur la biotechnologie a été adoptée par le Parlement européen le 6 juil-

let 1998 apres plus de dix ans d’ 8pres discussions au niveau politique. Elle est entrée
en vigueur pour les pays de I’ Union européenne (UE) le 30 juillet 1998. Selon I’ art.
15 de la Directive sur la biotechnologie, les Etats membres étaient tenus de modifier
leurs dispositions |égislatives, réglementaires et administratives pour se conformer a
la directive d'ici au 30 juillet 2000. A I'heure actuelle, seuls le Royaume-Uni,

I’lrlande, le Danemark et la Finlande ont mis en ceuvre ladirective.

La Directive sur la biotechnologie prévoit I’ application des conditions générales de
la brevetabilité aux inventions biotechnologiques. Par conséquent, les inventions
portant sur un produit composé de matiére biologique ou qui en contient ou sur un
procédé permettant de produire, de traiter ou d’ utiliser de la matiére biologique sont
brevetables, pour autant qu’elles soient nouvelles, qu’elles impliquent une activité
inventive et qu’elles soient susceptibles d’ application industrielle. La Directive sur
la biotechnologie concrétise ces conditions ainsi que les motifs d’'exclusion de la
brevetabilité, contient des dispositions concernant I’ étendue et les limites de la pro-
tection découlant du brevet et pose des exigences plus séveres pour I'exposé de
I’invention.

Le 19 octobre 1998, le gouvernement des Pays-Bas a déposé un recours aupres de la
Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) contre la Directive sur la
biotechnologie. L'ltalie et la Norvege, qui n'est pas membre de I'UE mais Etat
contractant de I’ Espace économique européen, se sont jointes au recours. Dans un
arrét du 9 octobre 2001 la CJCE a répondu aux reproches du gouvernement néerlan-
dais et a rgjeté son recours. A I'argument du recourant selon lequel la directive
contiendrait des notions imprécises, voire des contradictions et serait de ce fait
contraire a la sécurité juridique, la CICE objecte que les notions mises en avant par
le recourant, comme |’ ordre public ou les bonnes moeurs, sont suffisamment claires,
et que les contradictions supposées, particuliérement en ce qui concerne la breveta
bilité végétale ne sont qu’ apparentes. La CIJCE n’a pas non plus suivi le principa a-
gument des Pays-Bas, selon lequel la directive porterait atteinte a des droits fonda
mentaux, notamment a la dignité humaine et al’intégrité de la personne. Selon elle,
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la directive encadre le droit des brevets de facon suffisamment rigoureuse pour que
le corps humain demeure effectivement indisponible et inaliénable et que la dignité
humaine soit sauvegardée. La découverte d’éléments du corps humain ne peut pas
fare |’ objet d’une protection. Seules les inventions qui associent un élément naturel a
un procédé technique permettant de I'isoler ou de le reproduire en vue d' une appli-
cation industrielle peuvent étre brevetées. En outre, la protection par brevet dans le
domaine humain ne s applique aux données biologiques exisatnt a I’ état naturel que
dans la mesure nécessaire alaréalisation et a |’ exploitation d’ une application indus-
trielle particuliere.

113112 Convention sur le brevet européen

La CBE revét une importance centrale pour le droit européen des brevets. A I"heure
actuelle, cette convention compte 20 Etats contractants, a savoir tous les Etats mem-
bres de I'UE ainsi que la Suisse, la Principauté du Lichtenstein, Monaco, Chypre et
la Turquie. La CBE contient des dispositions sur la délivrance des brevets euro-
péens, qui sont soumis a un examen uniforme auprés de I’ Office européen des bre-
vets (Office) mais qui, apres délivrance, sont administrés par les Etats contractants
danslesquelsils sont censés déployer leurs effets.

La brevetabilité des inventions biotechnol ogiques obéit aux conditions prévues par
I'art. 52, a. 1, CBE (nouveauté, activité inventive et application industrielle). Si une
invention remplit ces critéres, elle est brevetable, a condition gqu’'aucun motif
d exclusion ne s'y oppose. L’ art. 53, let. b, CBE prévoit que les variétés végétales et
les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques sont exclus de
la brevetahilité. Les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces pro-
cédés sont, en revanche, brevetables. Cette disposition ne contient cependant aucune
interdiction générale de breveter des inventions portant sur des animaux et des
plantes. C'est ce que confirme la décision de la Grande Chambre de recours du 20
décembre 1999 dans I’ affaire Plante transgénique/Novartis 1l (G 01/98, JO OEB
2000, 111), selon laquelle une revendication dans laquelle il n'est pas revendiqué
individuellement des variétés végétales spécifiques n’est pas exclue de |la brevetabi-
lité en vertu de I'art. 53, let. b, CBE, méme s elle peut englober des variétés vég-
tales. A I'instar du droit suisse, la CBE contient encore un autre motif généra
d’exclusion concernant les inventions dont la publication ou la mise en cauvre serait
contraire a I’ ordre public ou aux bonnes meoaurs (art. 53, let. a, CBE). Par ailleurs,
comme c'est le cas dans la LBI, sont également exclues de la brevetabilité les mé
thodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic gp-
pliquées au corps humain ou animal (art. 52, a. 4, CBE).

Le Conseil d’administration de I' OEB a décidé, en date du 16 juin 1999, de modifier
le reglement d’exécution du 5 octobre 1973 de la Convention sur la délivrance de
brevets européens (RS 0.232.142.21; ci-apres. reglement d’exécution de la CBE)

aprés avoir procédé a une interprétationen de la CBE. Un nouveau chapitre VI «In-

ventions biotechnologiques» y a été introduit, et laregle 28, al. 6, de ce reglement a
€té révisée. Ces dispositions concernent pour I'essentiel 1a terminologie, I’ étendue
de la protection des inventions biotechnologiques et les limites de leur brevetabilité.
Lelibellé de ces dispositions correspond aux formulations utilisées dans |a Directive
sur la biotechnologie. Méme si I’OEB n’est pas tenue de procéder & une transposi-
tion de la Directive sur la biotechnologie, I’ adaptation du droit européen des brevets
s'imposait en considération de la nécessité d' assurer une application de la CBE par
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les examinateurs de |’ Office, qui soit uniforme et conforme au droit européen des
brevets harmonisé. Les modifications n’allant pas au-dela du contenu actuel de la
CBE et de la pratique de I’ Office ainsi que de ses chambres de recours, il n’a pas été
considéré jugé nécessaire de procéder a une révision de la convention elle-méme.

Pour ce qui est de laréserve de I’ ordre public et des bonnes moaurs formulée al’ art.
53, let. a, CBE, il convient de relever que I'introduction, par décision du Conseil

d administration de I’OEB, de la régle 23d du réglement d’ exécution de la CBE, a
accru la séeurité juridique. En accord avec I'art. 6, a. 2, de la Directive sur la bio-

technologie, cette disposition concrétise la réserve de I'ordre public par le biais
d'une liste non exhaustive d’inventions a exclure de la brevetabilité. Sont notam-

ment exclus de la brevetabilité: les procédés de clonage des étres humains, les pro-
cédés de modification de I'identité génétique germinale de I’ &re humain, les utilisa-

tions d’ embryons humains a des fins industrielles et commerciales, les procédés de
modification de |’ identité génétique des animaux de nature & provoquer chez eux des

souffrances sans utilité médicale substantielle pour I"homme ou I'animal, ainsi que
les animaux issus de tels procédés. Cette concrétisation offre des lignes directrices

plus claires et permet aux examinateurs de brevets un maniement plus sir de ce mo-

tif d’exclusion dans le cadre de la pratique de délivrance.

113113 Prise de position de I’ Assemblée parlementaire du
Conseil del’Europe

Dans sa recommandation 1425 (1999), I' Assemblée parlementaire du Conseil de
I"Europe s est prononcée sur les dispositions juridiques de la Communauté euro-
péenne dans |e domaine des inventions biotechnol ogiques. Elle encourage le Conseil
de I'Europe a étudier en détail tous les aspects liés a la protection de la propriété in-
tellectuelle des innovations biotechnologiques afin d améliorer la Iégidlation inter-
nationale dans ce domaine. Le Conseil de I’ Europe est également invité a évaluer les
effets de I’ octroi de brevets dans une perspective générale, qu'il s agisse des progres
de la recherche et du développement ou du libre jeu du marché, d’ élaborer un code
de conduite a I’intention des scientifiques et des centres de recherche scientifique
dans le domaine de la biotechnologie, d envisager un systéme approprié de rempla-
cement pour protéger la propriété intellectuelle dans le domaine de la biotechnolo-
gie, d'encourager la ratification de la Convention du 27 novembre 1963 sur
I"unification de certains @ éments du droit des brevets d'invention (RS 0.232.142.1)
et d'engager une réflexion au sujet des aspects éthiques de la brevetabilité des in-
ventions mettant en jeu du matériel biologique.

La position actuelle du Consell fédéral en matiére de brevetabilité des inventions
biotechnologiques tient compte des points de vue abordés dans la recommandation
susmentionnée (voir ch. 1.1.2 et en particulier le Rapport du DFJIP sur la biotechno-
logie, 42 ss.). Dans saréponse du 1% mars 2000 a I’interpellation Gonseth (99.3615
Convention sur le brevet européen. Interprétation abusive), le Consell fédéral a en
outre exposé qu’il considérait que la discussion publique de thémes en rapport avec
I’ éthique était importante; dans sa réponse, il s'est donc déclaré prét a soutenir fi-
nancierement la CENH dans la mesure des moyens disponibles afin qu’elle soit en
mesure de remplir le mandat qui lui a été confié.
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1.1.3.1.2 Accord sur lesADPIC

L’ Accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce (Annexe 1C de I’ Accord instituant I’ Organisation mondiale
du commerce; RS 0.632.2; ci-apres: Accord sur les ADPIC) doit également étre pris
en considération dans le cadre de la problématique de la brevetabilité d'inventions
portant sur de la matiére biologique. L’ Assemblée fédérale a approuvé cet accord le
16 décembre 1994, en méme temps que les autres accords relatifs a I’ Organisation
mondiale du commerce (OMC). Il est entré en vigueur pour la Suisse le I juillet
1995, jour du dépdt des instruments de ratification.

L'art. 27, a. 1 de cet accord prescrit, a I'intention des Etats membres de I'OMC,

gu’ un brevet devra pouvoir étre obtenu pour toute invention, de produit ou de procé-

dé, dans tous les domaines technologiques, a condition qu’ elle soit nouvelle, qu'elle
implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d application industrielle.

Cette disposition exige expressément que la délivrance et |a jouissance des droits
découlant de brevets ne fassent pas I’ objet de discrimination quant au domaine tech-

nologique. Conséquemment, il est interdit d' exclure de maniére générale de la bre-

vetabilité les inventions portant sur de la matiére biologique. Une exclusion de ces

inventions ne saurait étre admissible que dans les limites de I'art. 27, a. 2 et 3, de
I’ Accord sur les ADPIC. L’art. 27, a. 2, de I’ Accord sur les ADPIC prévoit que les

Etats membres de I'OMC peuvent exclure de la brevetabilité les inventions dont il

est nécessaire d’ empécher I exploitation commerciale sur leur territoire pour proté

ger I’ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des pa-

sonnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes a
I’environnement. L’ art. 27, al. 3, let. b, de |’ Accord sur les ADPIC prescrit en outre

que les végétaux, les animaux et les procédés essentiellement biologiques

d’ obtention de végétaux ou d'animaux peuvent aussi étre exclus de la brevetabilité.

Par |’ expression «procédés essentiellement biologiques», on vise en premier lieu a
créer un motif d’exclusion pour les méthodes conventionnelles d’ obtention, mais pas

pour les procédés biotechnologiques ou relevant du génie génétique ou les procédé

microbiologiques. L’art. 27, a. 3, let. b, de I’ Accord sur les ADPIC précise toutefois

que les micro-organismes et les procédés non biologiques et microbiol ogiques sont

brevetables. Dans le méme temps, il est spécifié que les membres de I’ OMC sont te-

nus de prévoir que les variétés végétal es puissent étre protégées par un brevet soit au

moyen d'un systéme sui generis efficace, soit grace a une combinaison de ces deux
systémes.

1132 Protection par brevet desinventions dans le domaine
du vivant :situation actuelle en Suisse

11321 Remar ques générales

La protection par brevet établit un équilibre entre les intéréts des inventeurs et ceux
delacollectivité: lesinventeurs, qui gratifient la collectivité d' un progres technique,
sont «récompensés» par un droit exclusif limité de par sa durée (au maximum 20
ans), de par sa portée territoriale (territoire de |’ Etat de délivrance) et de par son
contenu (invention protégée). De cette facon, le droit des brevets protége les inves-
tissements consentis au titre de la recherche et du développement et stimule
I'innovation. Au plus tard a |’ expiration de la durée de protection du brevet, tout un
chacun est libre d utiliser I'invention a des fins industrielles, alors qu’ elle est divul -
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guée lors de la délivrance dgja. Par ce mécanisme, le droit des brevets remplit une
fonction de transparence et de contr6le, qui est particuliérement importante dans des
domaines sensibles comme celui de la biotechnologie, et conduit a une augmentation
des connaissances. Il faut souligner que, méme si une invention est protégée par un
brevet, elle peut étre utilisée pour un usage privé ainsi que dans le cadre de la re-
cherche. Loin d' étre entravée, larecherche est favorisée par les brevets.

La protection que confére le brevet accorde au titulaire le droit d’ empécher les tiers
d'utiliser I'invention professionnellement; elle ne lui confére par contre pas le droit
d'utiliser lui-méme I’invention dans toute les circonstances. Ce sont d' autres dispo-
sitions — en généra de police — qui vont déterminer si et a quelles conditions une in-
vention peut étre mise en cauvre; dans le domaine qui nous intéresse, il s agira, par
exemple des dispositions concernant les produits thérapeutiques, la protection de la
personnalité, la protection des animauix, la protection de I’ environnement, les den-
rées alimentaires, la dissémination, etc. Celasignifie qu’ on ne pourra pas invoquer la
délivrance d'un brevet pour passer outre a I'interdiction du législateur de certains
développements techniques. A I'inverse, une exclusion de la brevetabilité de certains
domaines de la recherche et du développement n’est pas de nature a empécher les
abus dans |e secteur de la biotechnologie. Si 1a protection conférée par le brevet était
supprimée, la recherche aurait tendance a se faire sous le sceau du secret. Il en &
sulterait que la biotechnologie échapperait a tout contrdle par la collectivité.

1.1.3.2.2 Conditions de la brevetabilité

En Suisse, les conquétes dans tous les domaines technologiques sont brevetables,
sans distinction. Cela découle du principe constitutionnel de I’ égalité de traitement
et de |’ obligation internationale de I’ art. 27, al. 1, de I’ Accord sur les ADPIC (cf. ch.
121.3). Les inventions dans le domaine du vivant sont donc en principe brevetables,
pour autant qu’elles remplissent les conditions générales de la brevetabilité selon
I'art. 1 LBI, c'est-a-dire qu'il s agisse d’un procédé ou d'un produit nouveau, impli-
quant une activité inventive et applicable industriellement. Celad’ autant plus que les
inventions portant sur de la matiére biologique ne se distinguent pas fondamentale-
ment des inventions dans le domaine de la chimie classique.

113221 Notion d’invention

La protection conférée par |e brevet doit étre accordée exclusivement pour certaines
prestations intellectuelles dans le domaine de la technique. Ainsi, seules les inven-
tions peuvent faire I’ objet d’'un brevet. Par invention on entend une régle de com-
portement technique portant sur I’ utilisation des éléments naturels ou des forces de
lanature et aboutissant & un résultat déterminé. L’invention consiste en |’ application
pratique d’' une connaissance dans le domaine technique.

Pendant longtemps, on a considéré que les procédés biologiques et leurs produits
n’ appartenaient pas au domaine de la technique et n' étaient donc pas brevetables, car
il ne pouvaient étre répétés; cela a fondamentalement changé avec |’ avénement des
procédés biotechnol ogiques modernes : |les procédés biotechnol ogiques modernes et
leurs résultats techniques sont aujourd’ hui reproductibles. Avant méme ce dévelop-
pement, le Tribunal fédéral avait déja pris position en affirmant que la technique et
la biologie n’ étaient pas fondamentalement opposées (cf. ATF 121 |1l 125 ss). Le
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Conseil fédéral a donc admis le principe méme de la brevetahilité d'inventions por-
tant sur de lamatiére biologique.

Sont par contre exclues de la brevetabilité les simples découvertes. Par découverte
on entend le fait de trouver et de décrire quelque chose qui existe déja. La descrip-
tion d'une séquence d’ acide nucléique sans indication de son application industrielle
ne contient par exemple pas d’ enseignement technique concernant I’emploi des for-
ces de la nature et ne saurait donc étre considérée comme une invention brevetable.
C'est pourquoi le Conseil fédéral a toujours relevé que la description de genes, tels
gu'ils existent dans la nature, ne pouvaient étre a |’ origine de brevets valables (voir
le Rapport du DFJP sur la biotechnologie, 18 et 42; FF 1995 111 1340 ainsi que laré
ponse du Conseil fédéral du 5 septembre 2001 a I'interpellation Hans Widmer
[01.3353, Office européen des brevets. Réactions de la Suisse aux pratiques
problématiques]). On ne se trouve en présence d' une invention brevetable que lors-
qu'il est exposé, au-dela d’ une simple description du gene, comment il est possible
d'isoler le gene ou de le produire techniquement d’une autre maniére et lorsqu’ en
plus de celail est indiqué comment le géne peut étre utilise.

113222 Nouveauté, activitéinventive et application industrielle

Une invention est brevetable conformément a I’art. 1 LBI a condition qu’ elle soit
nouvelle, qu'elle repose sur une activité inventive et qu'elle soit susceptible
d'application industrielle. Une invention est réputée nouvelle lorsqu’elle n'est pas
comprise dans I’ état de la technique. L’ état de la technique est constitué de tout ce
qui a été rendu accessible au public avant |a date de dép6t ou de priorité par une des-
cription écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen (art. 7, al. 2, LBI). Il y a acti-
vité inventive lorsgue I'invention ne découle pas, pour I"homme du métier, d’'une
maniere évidente de I état de la technique. Le critére d’ applicabilité industrielle im-
plique que I'invention puisse étre mise en cauvre dans tout genre d'industrie. Une
indication de I’ utilisation n' est pas nécessaire. L’ exigence d' applicabilité industrielle
se recoupe avec le critere de «répétabilité», qui est inhérent ala notion d'invention
en tant que régle technique. Elle implique que soit indiquée au moins une des mani &
res permettant a un spécialiste de mettre en cauvre I’ enseignement revendiqué et de
parvenir au résultat recherché. En pratique, il est tenu compte du fait que la matiere
biologique, de par sa nature, évolue constamment : pour ce qui est de I’ exigence de
la répétition, on ne prend en considération que les propriétés essentielles. Pour la
matiere biologique, cette exigence est donc remplie lorsque les propriétés sur les-
quelles se base |e brevet sont consaveées.

1.1.3.2.3 Exclusions de la brevetabilité

Si une invention portant sur de la matiére biologique remplit les conditions citées ci-

dessus, il reste encore a vérifier qu’aucun motif 1égal d exclusion ne s oppose a sa

brevetabilité. Sont exclues de |a brevetabilité:

- les inventions dont la mise en cauvre serait contraire a I’ ordre public ou aux
bonnes moaurs (art. 2, let. a, LBI; cf. ch. 0.);

- les variétés végétales et les races animales ainsi que les procédés essentiel-
lement biologiques d' obtention de végétaux ou d’animaux, les procédés mi-
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crobiologiques et les produits obtenus par ces procédés étant toutefois bre-
vetables (art. 1a LBI; cf. ch. 0);

- les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de
diagnostic appliquées au corps humain ou animal (art. 2, let. b, LBI; cf. ch.
0)

113231 Atteinte al’ordre public et aux bonnes moaurs

L’exclusion générale de la brevetabilité des inventions dont la mise en cauvre serait
contraire a |’ordre public et aux bonnes maoeurs présente une portée particuliére en
rapport avec des inventions portant sur de la matiére biologique. Elle permet — au
regard de laréalisation de |’ invention — de tenir compte, lors d’ une pesée des intéréts
dans |e cas concret, de considérations de nature socioéthique. 1l faut néanmoins pré-
ciser qu'une atteinte a I’ ordre public et aux bonnes moaurs ne peut résulter du seul
fait que I’exploitation de I'invention est interdite par une disposition Iégale ou ré-
glementaire. La notion de |’ ordre public inclut uniquement les principes fondamen-
taux de ' ordre juridique (FF 1976 11 69).

Dans |’ optique d'une concrétisation de la réserve de I'ordre public et des bonnes
maaurs, le Conseil fédéral arelevé, dans sa prise de position du 23 juin 1993, que les
inventions dont I’ exploitation est contraire a la dignité humaine, a la liberté person-
nelle, aladignité de la créature ou qui met sérieusement en danger |’ environnement,
y compris la diversité biologique, sont exclues de la brevetabilité (Rapport du DFJP
sur labiotechnologie, p. 44). L’ exclusion existerait a priori lorsque I’ invention porte
sur |’ étre humain en tant que tel. Devraient étre également exclues, sur labase d'une
pesée des intéréts en présence, les inventions dont |’ exploitation impose de facon
injustifiée des douleurs ou des maux ou dont il est certain qu’ elle menace gravement
I”homme et son environnement.

113232 Variétés végétales et races animales ainsi que
pr océdés essentiellement biologiques

La brevetahilité des inventions dans le domaine du vivant est limitée par I'art. 2,
let. a, LBI, mais également par I'art. 1a LBI. Comme I'art. 53, let. b, CBE, I'art. 1a
LBI prévoit qu'aucun brevet ne sera délivré pour les variétés végétales et les races
animales ainsi que pour les procédés essentiellement biologiques d’ obtention de vé-
gétaux et d’animaux. Toutefois, les procédés microbiologiques et les produits obte-
nus par ces procédés — on entend par 14 aussi bien I utilisation de micro-organismes
dans le but d’ obtenir des produits particuliers que la fabrication de nouveaux micro-
organismes en tant que tels (FF 1989 I11 250) — sont brevetables.

Le matif d'exclusion de I’ art. 1a LBI ne repose pas sur une mativation éthique, mais
s explique historiquement : il remonte al’art. 2, let. b, de la Convention du 27 no-
vembre 1963 sur |’ unification de certains ééments du droit des brevets d'invention
(RS 0.232.142.1). Cette disposition est principalement due a I’ existence d'un sys
teme de protection pour les obtentions végétales, dont la création s explique par le
fait que le droit des brevets ne s applique qu’au domaine technique. En effet, au d&
but du 20° siecle, les résultats des méthodes d’ obtention de végétaux et d’ animaux
n' étaient pas considérés comme brevetables car ils n' étaient pas susceptibles d' étre
répétés (FF 1989 111 251 avec un renvoi & FF 1976 |1 67; Rapport du DFJP sur la
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biotechnologie, p. 19 s. et 23; cf. également ch. 0). Afin de protéger malgré tout les
résultats de ces méthodes, on a créé pour les obtentions de végétaux un systéme de
protection autonome. L’exclusion figurant al’art. 1a LBI ainsi qu'al’art. 53, let. b,
CBE est I'expression de ce développement. De surcroit, il tient compte de
I'interdiction dite de la double protection contenue al’art. 2 de la Convention inter-
nationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, revisée a
Genéve le 10 novembre 1872 et le 23 octobre 1978 (RS 0.232.162; ci-apres :
Convention UPOV 1978) : Sil existe déja un brevet, I'attribution d'un droit
d obtenteur est exclue. Avec I’ avénement des méthodes modernes de la biotechno-
logie et du génie génétique, |’ obstacle posé par le droit des brevets en raison du dé
faut de la possibilité de répéter I'invention a disparu (FF 1989 11 249; Rapport du
DFJP sur labiotechnologie, p. 19 s. et 23; FF 1995 111 1339). Comme le Conseil fé-
déral I’ avait exposé dans son message de 1989, I'art. 1a LBI s oppose effectivement
a la brevetahilité des variétés végétales et des races animales mais ne contient pas
d'interdiction générale quant a la brevetabilité des plantes et des animaux (FF 1989
I11 250, confirmé in FF 1995 I11 1339).

La portée de I’exclusion Iégale de |a brevetahilité des variétés végétales et des races
animales n' est pas exposée de maniére claire et évidente dans la doctrine et la juris-

prudence. Selon I’ avis du Tribunal fédéral, I'art. 1a LBI ne représente pas une inte-
diction de principe de la brevetabilité des étres vivants (ATF 121 [l 125 s.). Le Tri-
buanl fédéral a toutefois confirmé que I'art. 1a LBI excluait la délivrance d’un bre-

vet de produit pour une variété végétale (ATF 121 111 125, 133). D’ aprés le Tribunal

fédéral, ni I'interdiction de la double protection, ni I'art. 1a LBl ne s opposent a
I’octroi de la protection dérivée du produit selon I'art. 8, a. 3, LBI. Celle-ci s étend
aussi bien aux procédés correspondants qu’ a leurs produits directs (ATF 121 111 125,

131 ss.). Elle ne va cependant pas auss loin que le brevet de produit, car elle ne
permet pas de s opposer al’ utilisation, par des tiers, d’individus du méme ensemble
végétal, qui peuvent étre produits et multipliés indépendamment du procédé protége.

La protection dérivée du produit pour des plantes n’englobe d’ailleurs que les plan-

tes qui sont issues directement du procédé breveté et pas les générations suivantes

qui se sont reproduites naturellement (Kathrin Klett, « Die Ausnahmen von der Pa

tentierung nach Artikel 1la schweizerisches Patentgesetz », Gewerblicher Rech-

tsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil 1998, 215 ss, 218).

Dans la doctrine et la jurisprudence, certains sont cependant d’ avis que la notion de
variété végétale et de race animale englobe également les végétaux ou les animaux
dans lesgquels un gene aurait été introduit de maniére stable, ce qui s opposerait ala
délivrance de brevets pour de tels végétaux ou animaux (cf. Tribunal de commerce
du canton de Berne, jugement du 16.12.1993, SMI 1995 331, 341; Peter Heinrich,
PatG/EPU, Kommentar zum Schweizerischen Patentgesetz und den entsprechenden
Bestimmungen des Européischen Patentiibereinkommens, Zirich 1998, note 1a.04
s.). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte cette question en rapport avec I'art. 1a LBI
(ATF 121 111 125, 130). La Grande chambre de recours de I’ Office a conclu, dans sa
décision du 20 décembre 1999 (Plante transgénique/Novartis 11, G 01/98, JO OEB
2000, 111), qu’ une revendication qui n’identifie pas de variétés spécifiques n’ est pas
exclue de la brevetabilité au titre de I’art. 53, let. b, CBE, et ce méme lorsqu’elle
embrasse ou pourrait embrasser des variétés de plantes. L’ étendue de I’ exclusion de
la brevetahilité fait pendant a la protection des droits accessibles pour les variétés
végétales. Etant donné que seules les variétés spécifiques peuvent étre protégées en
tant que variétés végétales, alors qu'un enseignement technique applicable a un
nombre indéfini de variétés ne peut I’ ére, le fait que les revendications embrassent
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ou puissent embrasser une ou plusieurs variétés végétal es ne permet pas a lui seul de
mettre en cauvre I’ exclusion de la brevetabilité au sensde |’ art. 53, let. b, CBE. Cette
décision vient renforcer la position que le Consell fédéral a défendue en rapport avec
I'art. 1a LBI (FF 1989 |11 251) et correspond a l’art. 4 et aux consid. 31 et 32 de la
Directive sur la biotechnologie.

Les méthodes habituelles d' obtention qui dépendent des barriéres naturelles de croi-
sements et de sélection ainsi que les produits qui en sont issus sont exclues de la
brevetahilité. Dans ce cas, la condition de «répétabilité» découlant de la notion
d'invention n' est pas remplie.

113233 M éthodes de traitement chirurgical, thérapeutique et
de diagnostic

L’ exclusion des méthodes de traitement chirurgical, thérapeutique et de diagnostic
qui sont appliquées au corps humain ou animal est dictée par des motifs d' ordre s0-
cioéthique (FF 1976 11 68, BO N 1976 1311). Le législateur voulait ainsi assurer un
acces aussi large que possible a ces procédés qui ont trait a la santé des étres hu-
mains et des animaux. Les produits utilisés dans le cadre de tels procédés, en parti-
culier les substances ou compositions, ainsi que leur procédé de fabrication peuvent
en revanche faire I’objet d'un brevet. Par conséquent, des produits issus du génie
génétique qui sont utilisés dans le cadre d'une thérapie ou d’un diagnostic sont eux
aussi en principe brevetables.

113234 Digression: lesinventions portant sur I’é&rehumain

Le droit des brevets doit étre exercé dans le respect des principes constitutionnels
qui assurent la protection de la dignité et de I'inviolabilité de I’ &re humain ainsi que
sa liberté personnelle. De ce point de vue, il convient de souligner que I’ &re humain
en tant que tel N'est a priori pas brevetable. Apres une prise en compte des libertés
fondamentales et des principes constitutionnels, les inventions ayant pour objet une
intervention dans la lignée germinale de I’ é&re humain ne peuvent faire I’ objet d'un
brevet. C'est le cas également pour les procédés de clonage des étres humains. Dans
| état actuel du droit, ces limitations découlent de I’ exclusion des inventions contrai-
res al’ordre public et aux bonnes meaurs (art. 2, let. a, LBI). Une invention portant
sur un élément du corps humain qui a été isolé ou qui a été produit d' une autre ma-
niére par un procédé technique et applicable industriellement peut en revanche faire
I’objet d’'un brevet, méme si la structure de cet élément est identique a celle d'un
élément naturel. Les droits conférés par le brevet ne s étendent cependant pas au
corps humain et a ses éléments dans leur environnement naturel (cf. consid. 20 de la
Directive sur la biotechnologi€).
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1.2 Troistraités dans le domaine du droit des brevets

121 Acte du 29 novembre 2000 portant révision dela
Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de
brevetseuropéens

La Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet eu-
ropéen, CBE; RS 0.232.142.2) fut adoptée en 1973. Elle prévoit une procédure de
délivrance de brevets centralisée, qui remplace la procédure nationale. Le deman-
deur peut ainsi obtenir la protection de son invention dans plusieurs pays a |’aide
d’'une seule demande de brevet. Dans les Etats contractants et dans une série d’ Etats
nommeés Etats de prolongation, qui sont désignés par le demandeur, les brevets eu-
ropéens déploient les mémes effets que les brevets nationaux et sont en principe ré
gis par le droit national dés la délivrance du brevet par I’ Office européen des brevets
(Office).

20 Etats sont aujourd’ hui parties a la CBE, a savoir tous les pays membre de I’ UE,
ains que la Suisse, la Principauté du Liechtenstein, Monaco, Chypre et la Turquie.
La Suisse fait partie des membres de la premiére heure, la CBE entra en force le 7
octobre 19771,

Prés de 30 ans apreés la signature de la CBE, les conditions-cadres du systéme du
brevet européen se sont considérablement modifiées suite a I’ émergence de nouvel -
les technologies et a I'intégration du systeme économique européen dans le com-
merce mondial. Dans un environnement marqué par les avancées techniques et par le
renforcement de la concurrence économique internationale, I’ efficacité de la protec-
tion conférée par un brevet est devenue un facteur clé en termes d'innovation. Par
conséquent le systeme du brevet européen a di, ces derniéres années, satisfaire a des
exigences accrues et répondre a de nouvelles attentes; le nombre des demandes de
brevet européen a grimpé rapidement. Cette évolution, ainsi que I’adhésion immi-
nente d'une série de pays d’ Europe centrale et orientale, ont rendu une réforme in-
contournable. La premiére pierre pour la refonte compléte du systéme du brevet eu-
ropéen fut posée lors d’une conférence intergouvernementale des Etats membres de
I” Organi sation européenne des brevets (OEB), qui S est tenue a Paris en juin 1999 et
qui fit suite a une initiative du Consell d’administration. Le mandat de cette confé-
rence, qui définit les lignes directrices de laréforme, et un projet de base élaboré par
des commissions d’ experts constituérent |les fondements d’ une conférence diploma
tique, qui réunit les vingt Etats membres de I’OEB a Munich du 20 au 29 novembre
2000 sous la présidence de la Suisse. Cette conférence fut couronnée par
I’ acceptation de I’ Acte du 29 novembre 2000 sur la révision de la Convention du 5
octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (Acte de révision).

Un grand nombre des modifications concernent des aspects techniques et procédu-
raux. Par ailleurs, le texte de la CBE a été remanié d’un point de vue formel en ce
sens qu'il a été allégé et smplifié, notamment grace a un transfert de certaines dis-
positions procédurales dans le réglement d’exécution. En ce qui concerne le droit
matériel des brevets, il convient de souligner que la protection des applications thé-
rapeutiques ultérieures a été ancrée dans la convention (art. 54, a. 5, de la CBE révi-
sée, ci-aprés : CBErév.), ce qui équivaut a une codification de la jurisprudence des
chambres de recours de I’ Office et de la grande majorité des tribunaux nationaux.

1 RO19771711.
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Une importante nouveauté en matiére de procédure est apportée par la procédure
centrale de limitation (art. 105his a 105quater CBErév.) et par la procédure de révi-
sion des décisions des chambres de recours (art. 112bis e 22 CBErév.). Enfin,
comme on tenait a faire clairement apparaitre que I’ OEB agit dans un contexte poli-
tique, la CBE prévoit désormais la convocation périodique de conférences ministé-
rielles (art. 4bis CBErév.).

La version révisée de la Convention sur le brevet européen entrera en vigueur soit
deux ans apres le dépdt du dernier des instruments de ratification ou d’ adhésion de
quinze Etats contractants, soit le premier jour du troisiéeme mois suivant le dépt de
I'instrument de ratification ou d’ adhésion de celui des Etats contractants qui procede
le dernier de tous a cette formalité, si cette date est antérieure.

L’entrée en vigueur de la convention révisée entrainera |’ abrogation de la version
qui fait foi aujourd’ hui. Cette derniére cessera également d’ étre en vigueur a |’ égard
des Etats qui n’auront pas encore rétifié la version révisée a ce moment-la. L’ art.
172, a. 4, CBErév. prévoit que les Etats, qui n’auront pas ratifié la CBErév.. a la
date de son entrée en vigueur quitteront la CBE. Le but de cette prescription est
d'assurer une homogénéité de la procédure de délivrance du brevet européen et des
conditions de brevetabilité.

Tenant compte des développements techniques et juridiques ainsi que des connais-
sances gagnées au cours de plus de 20 ans d’ expériences pratiques, la révision g-
porte une modernisation modérée du systéme du brevet européen en préservant les
bases éprouvées du droit des brevets et de la procédure. L’ OEB sera ainsi certaine de
disposer de la souplesse nécessaire pour pouvoir relever les défis futurs, notamment
son élargissement imminent a au moins 28 Etats membres. C' est pourquoi le Consell
fédéral propose au Parlement d'accepter I'Acte de révision et lui demande de
I"autoriser aleratifier. Le présent projet comporte en outre les adaptations nécessa-
resdelaloi sur les brevets (cf. ch. 0 et 2.2.4.1) en vue de la ratification de I’ Acte de
révision.

122 Accord du 17 octobre 2000 sur |’application del’art.
65 CBE

Conformément a |’art. 65 CBE, tout Etat partie a la convention peut exiger qu’ une
traduction du fascicule du brevet soit fournie dans une de ses langues officielles pour
que le titre de protection prenne effet. Vu I'intégration croissante du commerce
mondial, cette réserve relative aux traductions se révéle étre une insuffisance du
systéme du brevet européen. L’ exigence formulée al’art. 65 CBE explique pourquoi
I" enregistrement d’'un brevet européen colte actuellement trois a cing fois plus cher
que celui d'un brevet américain ou japonais.

La Conférence intergouvernementale des Etats membres de I'OEB, qui a eu lieu &
Paris en 1999, ingtitua un groupe de travail qui avait pour mission de soumettre un
projet d’ accord additionnel facultatif ala CBE, qui permettrait de diminuer les colts
de traduction des fascicules de brevet européen de 50 % environ, afin que les inven-
teurs et les entreprises puissent accéder plus simplement au systéme du brevet euro-
péen et que I’ environnement économique en Europe soit plus favorable aux entrepri-
Ses.

Le groupe de travail élabora en moins d'un an I’Accord du 17 octobre 2000 sur
I’ application de I'art. 65 CBE (Accord sur les langues). Ce dernier a pu étre soumis
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pour signature a la deuxiéme Conférence intergouvernementale des Etats membres
del’ OEB, qui s est tenue & Londresles 16 et 17 octobre 2000.

La réduction des codts pour les brevets européens visée par I’ Accord sur les langues
est rendue possible par le fait que les Etats signataires renonceront dorénavant a
toute exigence en matiére de traduction d’ un brevet délivré dans une des langues dof-
ficielles de I Office (allemand, frangais, anglais), lorsgu’ une des langues officielles
de ce dernier est aussi une langue nationale officielle. Tout Etat conserve néanmoins
le droit d'exiger qu’en cas de litige le titulaire du brevet fournisse a ses frais une tra-
duction du brevet contesté dans une langue officielle reconnue.

Il existe de bonnes raisons qui justifient |’ assouplissement des exigences en matiere
de traduction. A I’origine, I’ art. 65 CBE avait pour but de donner la possibilité a des
personnes intéressées de consulter un brevet européen dans une des langues qu’ elles
connaissaient. La pratique montre cependant que ces personnes se procurent les in-
formations qui les intéressent auprés de collégues de formation technique ou de
conseillers en propriété intellectuelle. Ces derniers maltrisent les langues procédu-
rales dans lesquelles les fascicul es de brevet européen sont publiés (anglais, francais
ou alemand) et évitent de recourir aux traductions souvent remplies de fautes. Par
conséquent la grande majorité des traductions n’est jamais consultée. Celles-ci re-
vétent donc une moindre importance dans la pratique, mais elles engendrent de gros
frais supplémentaires au titulaire du brevet. D’ aprés une étude menée par I’ Office,
les colts de traduction d'un brevet européen représente en moyenne 39 % du codt
total de délivrance du brevet dans un seul Etat contractant, ¢’ est-a-dire 11 500 euros
(état au 1.7.1999).

Conformément ason art. 6, a. 1, I’ Accord sur les langues n’ entrera en vigueur qu’ au
premier jour du quatrieme mois apres le dépbt du dernier des instruments de ratifi-
cation ou d’ adhésion par huit Etats contractants de la CBE, dont les trois Etats dans
lesguels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999. Ces trois
Etats sont I’ Allemagne, les Pays-Bas et |a France. En plus de la Suisse et de la Prin-
cipauté du Liechtenstein, sept autres Etats contractants de la CBE, notamment
I’ Allemagne et |le Royaume-Uni, ont déja signé I"accord et déposé leur instrument
d'adhésion lors de la conférence intergouvernementale a Londres. La France a adhé
réal’Accord sur les langues le 28 juin 2001, remplissant ainsi une condition essen-
tielle pour I entrée en vigueur de |’ accord.

L’ Accord sur les langues étant un accord additionnel facultatif & la CBE, les Etats
contractants de la CBE peuvent attendre la formation d’ une volonté politique natio-
nale avant d'y adhérer. Par ailleurs, cette forme d accord donne la possibilité a ceux
d’entre eux qui n’adhérent pas tout de suite a I’ Accord sur les langues de se laisser
convaincre par son efficacité.

Les utilisateurs saluent cet assouplissement de I’ exigence en matiére de traduction,
car il va permettre d’ économiser des frais considérables dans le cadre des demandes
de brevet européen, tout en contribuant a accroitre I’ attrait des brevets européens et a
renforcer le systéme du brevet européen. C'est pourquoi le Conseil fédéral propose
au Parlement d accepter I’ Accord sur les langues et lui demande de I’ autoriser a le
retifier. Le présent projet comporte également les adaptations nécessaires de la loi
fédérale sur les brevets (cf. ch. 0 et 2.2.4.1) en vue de la ratification de I’ Accord sur
les langues.
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123 Traité sur ledroit desbrevetsdu 1% juin 2001

Le Traité sur le droit des brevets (Patent Law Treaty, PLT) résulte de la volonté de
I’ Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) d harmoniser, au ni-
veau mondial, la protection conférée par le brevet. L’organisation souhaitait
conclure une convention qui compléterait la Convention de Paris pour la protection
de la propriété industrielle (CUP; RS 0.232.04) dans le domaine des brevets. En
1995, la conclusion de cette convention a finalement échoué en raison des profondes
divergences opposant les Etats-Unis et I'Europe. La méme année, pourtant, on
convint de franchir une éape sur le chemin de I" harmonisation du droit des brevets,
en particulier en ce qui concerne les formalités auxquelles doivent satisfaire les de-
mandes de brevet nationales et régionales. Au terme de cing années de travaux pré-
paratoires dans des groupes d’ experts, Genéve accueilla, du 11 mai au 2 juin 2000,
une conférence diplomatique réunissant 150 Etats, des organisations internationales
et desgroupes d'intérét. Le PLT fut adopté le 2 juin 2000 et signé par 43 pays, dont
la Suisse, sous réserve de ratification.

Le PLT unifie toute une série de formalités liées a I’ enregistrement et au maintien
d'un brevet, formalités qui sont réglées tres différemment suivant les pays et les ré-
gions. Ainsi, le traité définit les conditions requises pour I’ attribution de la date de
dépdt & une demande de brevet, énumére les conditions de forme auxquelles une
demande doit satisfaire, définit les actes pour lesquels la désignation d’un manda
taire ne peut ére imposée, réduit les codts de traduction et permet de prévenir la
perte de droits due & |’inobservation d'un délai, en imposant au |égislateur national
de garantir certains moyens de droit. Le PLT définit des prescriptions maximales; les
Etats parties peuvent s en écarter pour arréter des dispositions qui, du point de vue
des déposants et des titulaires, sont plus favorables que celles du traité et de son re-
glement d'exécution (art. 2, al. 1, PLT). Letraité ne définit certes pas une procédure
internationale unifiée en matiére de brevets, mais il est synonyme d améliorations
pour les déposants et pour les titulaires, car il définit des normes procédurales mini-
males et simplifie I’ obtention de la protection conférée par le brevet dans de nom-
breux pays. Les procédures administratives auxquelles il faut se soumettre pour bé-
néficier de la protection conférée par le brevet s en trouvent facilitées et gagnent en
efficacité.

Eu égard & I’intégration de la Suisse dans le systéme international de protection des
brevets et la mondialisation des marchés, les brevets revétent une importance capi-
tale. Ils permettent en effet de garantir un retour sur investissements et servent de
moteur a I’innovation dans tous les domaines de la technique. Aussi convient-il de
saluer les améliorations susmentionnées, qui visent a renforcer la protection des in-
ventions au niveau international. C'est pourquoi le Conseil fédéral propose au Pa-
lement d'approuver le PLT, son réglement d'exécution ainsi que les déclarations
communes de la Conférence diplomatique, et lui demande de I’ autoriser aratifier le
traité. Il soumet également au Parlement les adaptations de la loi sur les brevets
qu’impose laratification du traité.
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13 Pointsessentielsdelarévision
131 Points de révision dans le domaine de la biotechnologie

L’ objet central de la présente révision est I" harmonisation des dispositions de la lég-
slation suisse avec la Directive sur la biotechnologie selon les exigences formulées
par lamotion Leumann. Il convient cependant de souligner que cet alignement sur la
Directive sur la biotechnologie n’a pas pour effet d’introduire dans I’ ordre juridique
suisse la protection par brevet pour les inventions biotechnologiques. Commeil a été
exposé ci-dessus (ch. 0), le droit actuel reconnalt déja que des inventions techniques
dans le domaine du vivant peuvent faire I’ objet d’'un brevet lorsqu’ elles remplissent
les conditions générales de |a brevetabilité. Néanmoins, larévision clarifie des ques-
tions de délimitation et explicite I’ étendue de la protection découlant du brevet.

En particulier, les limites de la brevetabilité sont fixées de maniére plus précise
conformément aux art. 119 et 120 nCst. (art. 2 P-LBI), en accord avec les articles 4 a
6 de la Directive sur la biotechnologie. La réserve générale de I’ ordre public et des
bonnes moeurs qui continue a prévaloir est ainsi concrétisée par le biais d’ une énu-

mération non exhaustive d’inventions exclues de la brevetabilité. Les effets de la
protection découlant d’un brevet contenant des revendications portantsur du matériel

biologique font quant a eux I’ objet d’ une concrétisation selon les art. 8 a 10 de la Di-

rective sur la biotechnologie. Il est notamment précisé dans la loi que la protection
découlant d’un brevet de procédé ne s étend pas seulement a la matiéere biologique
directement issue de ce procédé, mais également ala matiére issue de cette premiére
par le biais d’ une nouvelle multiplication biologique. Le principe de I’ épuisement en
rapport avec de la matiére biologique mise en circulation par le titulaire du brevet

fait également I’ objet d'une réglementation légale. En outre, un privilége des agri-

culteurs concernant I’ utilisation de matériel de reproduction végétal et animal et

d animaux doit également étre introduit conformément al’art.11 de la Directive sur
la biotechnologie. Un autre point de la révision concerne la question de I’ exposé des
inventions biotechnol ogiques et du dép6t de matiére biologique.

Pour le reste, le présent rapport traite également la question de la fonction de la
CENH et indique quel pourrait étre son role dans le domaine du droit des brevets.

En plus des points énuméré ci-dessus, qui découlent des buts fixé par la motion
Leumann, la licéité de I’ utilisation de I’invention a titre expérimental doit étre ins-
crite de maniére explicite dans la LBI &1’ occasion de la présente révision. Méme en
I’ absence d’ une réglementation légale expresse, le droit suisse actuel reconnait que
I'utilisation de I'invention dans des buts de recherche ou d expérimentation ne
tombe pas sous le coup du droit exclusif du titulaire du brevet et ne constitue donc
pas une utilisation illicite de I'invention brevetée. Etant donné I’importance particu-
liere que revét la liberté de la recherche dans le domaine de la biotechnologie, il
convient daméliorer la transparence et ains la sécurité juridique gréce a
I"introduction d’ une disposition |égale sur ce point.

1.3.2 Portée delarévision dansle domaine de la biotechno-
logie

En raison du principe de la territorialité, les modifications proposées de la LBl ne
développent leurs effets qu'en Suisse. En rapport avec la question des conditions

25



auxquelles peuvent étre brevetées les inventions biotechnologique et celle des effets
de leur brevetabilité, la révision n’est déterminante que pour les brevets déposés en
Suisse. Ainsi, les agriculteurs résidant en dehors des frontiéres suisses ne peuvent
pas se fonder sur I'introduction du privilege des agriculteurs dans la LBI pour re-
vendiquer un droit découlant de ce privilege. La portée limitée de la révision du
point de vue extra-territorial apparait également au vu du nombre des demandes de
brevet. La Suisse est ainsi désignée dans plus de 3000 demandes ou brevets interna
tionaux (européens pour la plupart) portant sur des sequences d’ acide nucléique. Par
contre, seules 19 demandes ont été déposées en Suisse pour de telles inventions. Ne
serait-ce que du point de vue de la portée spatiale limitée de larévision, les revendi-
cations concernant la sécurité de I’ alimentation, le développement technique et une
protection mondiale de I’ environnement, qui sont formulées dans le cadre du débat
publique en rapport avec la brevetabilité des inventions biotechnologiques et des g&
nes en particulier, apparaissent comme n'’ étant pas réaisables. En outre il devient
clair qu'un tel débat ne peut étre conduit de maniére isolée pour la Suisse, mais qu'il
doit prendre en considération les obligations internationales contractées par la Suisse
dans le cadre des organisations international es compétentes en matiére de droits im-
matériels, tdlesque I’ OEB, I'OMC et I'OMPI.

133 Adaptation delaloi sur lesbrevetsal’Actedu 29 no-
vembre 2000 portant révision dela Convention du 5
octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens

La majorité des modifications de la CBE découlant de I’ Acte de révision concerne
des aspects formels et techniques de la convention et de la procédure devant
I' Office; elle ne requiert de ce fait aucune adaptation de la LBI, si ce n’est une recti-
fication des renvoais (p. ex. al’art. 121, ch. aet b, LBI).

Suite dlarévision del'art. 87, al. 1, CBE, et afin d’ éviter tout malentendu, | art. 17,
al. 1, LBI mettra en évidence que les demandes déposées (ou prenant effet) dans un
Etat contractant de I’ Organisation mondiale du commerce (OMC) donnent droit ala
reconnaissance d' un droit de priorité.

Des modifications substantielles seront nécessaires pour tenir compte de I’ ancrage
de la protection des applications thérapeutiques ultérieures (cf. art. 54, al. 5, CBE-
rév.) et de I’introduction de la procédure de limitation et de celle de recours (cf. art.
105bhis & 105quater CBErév.). En raison de la modification de I'art. 54, a. 5, CBE-
rév., il convient d' adapter laLBI en conséquence (cf. art. 7d du projet de révision de
la LBI, P-LBI). Cette modification correspond a la pratique actuelle de la Suisse.
L’introduction d’ une procédure de limitation et de recours centralisée avec effet ré-
troactif nécessitera I'intégration de deux articles dans la LBI : I'art. 28a P-LBI met
en évidence que les modifications ultérieures relatives a I’ existence du brevet pren-
dront effet ex tunc, tandis que I’ art. 110a P-LBI souligne que les modifications quant
al'existence du brevet européen déploieront également des effets en Suisse (cf. art.
110 LBI). Par ailleurs, on prévoit de biffer I'al. 2 de I'art. 24 LBI, selon lequel la
demande de limitation d' une revendication indépendante aupres de I’ Institut Fédéral
delaPropriété Intellectuelle (IPI; ci-aprés : Ingtitut), conformément al'art. 24, al. 1,
let. ¢, LBI, n'est possible qu'une seule fois et ne sera plus recevable au terme de
quatre ans a compter de la délivrance du brevet.
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134 Adaptation delaloi sur lesbrevetsal’Accord du 17
octobre 2000 sur I’application del’art. 65 CBE

En vue de laratification de I’ Accord sur les langues, les art. 112 & 116 LBI doivent
étre abrogés. Ceux-ci traitent des traductions de demandes de brevet européen, de
brevets européens délivrés. Les art. 113 et 116 LBI doivent directement étre abrogés
en raison des engagements qui découlent de I'accord. Les art. 114 et 115 LBI sont
rendus obsolétes par cette abrogation. A la suite de ces adaptations, I'art. 112 LBI
perd saraison d’ étre.

135 Adaptation delaloi sur lesbrevetsau Traitésur le
droit des brevets

Laratification nécessite |’ adaptation de quelques dispositions seulement, notamment
de I’art. 46 LBI concernant la poursuite de la procédure, de I’ art. 56 LBI concernant
la date de dépdt et I'art. 58 LBI qui regle la question de la modification des pieces
techniques. Néanmoins, une refonte plus conséquente de I’OBI sera nécessaire.
Concernant ce point, on peut renvoyer aux explications ci-dessous (cf. ch. 0).

136 Autrespointsdelarévision
136.1 Adaptation alaloi sur lesdesigns

En date du 5 octobre 2001, les Chambres ont approuvé la loi déférale sur la
protection des designs (loi sur les designs; LDes). Sous réserve d'un référendum, la
loi sur les designs entrera en vigueur le 1% juillet 2002. Dans la mesure ou certains
points ont fait, dans le cadre de I'éaboration de la LDes, I'objet d'une
réglementation importante pour les autres droits immatériels, on asaisi |’ occasion de
la présente révision pour adapter la loi sur les brevets et la loi fédérale du 28 aoit
1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (loi sur les
marques, LPM; RS 232.11). Par contre, on a renoncé a une modification de la loi
fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d auteur et les droits voisins (loi sur le droit
d'auteur, LDA; RS 231.1), car cette loi fait I objet d’ une révision autonome.

136.1.1 Qualité pour agir du preneur delicenceexclusive

Un élément essentiel du projet de loi sur les designs était la réglementation de la
qualité pour agir du preneur de licence. Apres de longues discussions, les Chambres
ont répondu a cette préoccupation en reconnaissant au preneur de licence exclusive
une |égitimation indépendante pour les actions en exécution d’une prestation (art.
35, d. 4, LDes) ainsi que pour requérir des mesures provisionnelles (art. 38, a. 4,
LDes). Laqualité pour agir a été limitée au preneur de licence exclusive afin d' éviter
les conflits pouvant intervenir entre des preneurs de licence qui seraient tous 1ég-
timés sur la question de qui vafaire valoir laviolation. C' était la premiére fois que la
qualité pour agir du preneur de licence exclusive faisait I’ objet d’ une réglementation
danslalégidation spéciale relative aux biensimmatériels.

Une réglementation dans ce sens est également proposée dans laloi sur les brevets et
laloi sur la protection des marques (cf. ch. 2.3.1.1 et 2.3.1.3).
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1.3.6.1.2 Intervention de |’ Administration des douanes

A la différence du droit d'auteur et du droit des marques, le droit des brevets en vi-
gueur ne prévoit pas d'intervention de I’ Administration des douanes. Dans le cadre
de latransposition de I’ Accord sur les ADPIC (voir a ce sujet le message du 19 sep-
tembre 1994 concernant la ratification de I’ Accord GATT/OMC [Uruguay Round]
[Message GATT 2], FF 1994 1028), on a renoncé a introduire de telles dispositions
dans le droit des brevets, essentiellement pour |es raisons suivantes : premiérement,
le droit communautaire ne prévoyait a I’époque pas encore d'intervention de ce
genre. Le Reglement (CE) N° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 19942 (JO L 341
du 30.12.1994, p. 8), qui aremplacé le Réglement (CEE) N° 3842/86 du Conseil du
1*" décembre 19863 (JO L 357 du 18.12.1986, p. 1), n’ a été compl été, pour ce qui est
du droit des brevets, qu’ avec le Réglement (CE) N° 241/1999 du Conseil du 25 jan-
vier 1999 (JO L 27 du 2.2.1999, p. 1). A la différence du droit des marques et du
droit d’ auteur, il n’existait donc, sur labase de I’ art. 51, phrase 2, de |’ Accord sur les
ADPIC, aucune nécessité pour les Etats membres de I'OMC d'introduire dans le
droit des brevets des mesures relevant de I’ Administration des douanes.

Lors de laratification de I’ Accord sur les ADPIC, seule I'importation a é&é reprise
dans!’art. 8, al. 2, LBI en tant qu’ acte d’ utilisation. Ce complément devait permettre
au titulaire du brevet d'intervenir dés le moment de I’ importation de produits violant
le droit des brevets, en requérant par exemple des mesures provisionnelles. A
I’époque, on n'a pas saisi |’occasion de |’ adaptation de la LBI pour introduire des
mesures permettant al’ Administration des douanes d’intervenir.

Il convient donc, a I'instar des autres lois régissant la propriété intellectuelle,
d’introduire dans laloi sur les brevets un nouveau chapitre concernant I'intervention
de I’ Administration des douanes. La proposition s'inspire étroitement des art. 46 ss
de la LDes. Il convient de mettre I'art. 86a P-LBI en évidence, qui précise que
I’ Administration des douanes peut, sans attendre une demande expresse du titulaire
du droit, rendre celui-ci attentif a des envois suspects. On ne peut cependant déduire
de cette disposition une obligation pour I’ Adminsitration des douanes d’ enquéter sur
des objets fabriquésillicitement.

Profitant de I'introduction dans la LBI de I'intervention de I’ Administration des
douanes, il est proposé d’ adapter les dispositions du droit des marques a celles de la
loi sur les designs sur ce point (cf. ch. 2.3.1.3).

1.3.6.2 Promotion del'innovation

La propriété intellectuelle est devenue un facteur important de la prospérité écono-
mique. Lorsqu’il s'agit d'évaluer la capacité d'innovation et, partant, le potentiel
concurrentiel d’'un pays, les données statistiques relatives aux droits de protection,
en particulier celles qui concernent I’ activité en matiére de brevets de ses entrepri-
ses, jouent un réle de plus en plus grand. Il en résulte que la promotion de la créati-

2 Reglement (CE) no 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesu-
res en vue d'interdire la mise en libre pratique, I’ exportation, |a réexportation et le
placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefagon et des mar -
chandises pirates. ) .

Réglement (CEE) N° 3842/86 du Conseil, du ler décembre 1986, fixant des me-
sures en vue dinterdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefagon.

28



vité et deI’esprit d’invention et que I’ encouragement du recours a la protection de la
propriété intellectuelle font désormais partie des mesures de politique économique
adoptées par la plupart des pays industrialisés, mais aussi par de nombreux pays en
transition. Un exemple parmi d’ autres est le livre vert de la Commission européenne
sur I'innovation, de décembre 1995 (COM(95) 688 déf.). La France donne un exem-

ple trés concret de promotion de I'innovation dans le domaine des brevets : tous les
deux ans, I Institut National de la Propriété Intellectuelle récompense des entreprises
qui, au moyen de bonnes stratégies en matiere de droits de protection, ont su valori-
ser des prestations innovantes. De telles récompenses sont distribuées dans toute une
série de pays européens et revétent de multiples formes afin d'atteindre un public
aussi large que possible. Les efforts consentis dans le domaine de I’instruction pu-
blique et de I’ enseignement sont également intéressants. La Suede a ainsi investi les
écoles primaire du pays, I’ Office australien des brevets propose aux enseignants des
modules complets d enseignement pour des «semaines créatives» et de nombreux
offices ont créé des pages d'accueil pour les enfants et les jeunes. Dans cet ordre
d'idées, c’'est I'Office danois des brevets et des marques qui est alé le plus loin,
agissant en véritable «ambassadeur de I’ innovationy.

Aujourd’ hui déja, en se basant sur I'art. 2, a. 1, delaloi fédérale du 24 mars 19954
sur le statut et les taches I'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI),
I’Intitut, en sa qualité d’ autorité d’ exécution (let. b) et dans le cadre des prestations
de service de droit privé (let. g), s occupe de la diffusion d’informations sur les sys-
temes de protection des biens immatériels. Toutefais, il lui manque une base |égale
claire pour exercer une véritable activité de promotion de I'innovation. Or une telle
base est nécessaire lorsgue les mesures correspondantes doivent étre financées par
les revenus des taxes. Il est vrai que les taxes percues en relation avec les titres de
protection de la propriété intellectuelle présentent en généra la particularité de
n’' étre pas vraiment rattachées a un acte administratif particulier. Cela n'est juste-
ment pas le cas en droit des brevets : le systéme de protection est financé pour la
plus grande partie par les taxes annuelles, alors que les taxes d examen, par exem-
ple, ne couvrent de loin pas les frais d’ examen. Face a cette redistribution, la plupart
des pays vont plus loin que la Suisse, car ils se sont dotés d’'un systéme de taxes
fortement progressives, alors que I’ Institut percoit une taxe annuelle fixe. Cette re-
distribution existe également dans le domaine des marques, sans toutefois atteindre
les mémes proportions : |a taxe de prolongation est aussi élevée que la taxe de dépot,
bien que la prolongation de la protection ne nécessite pas d’ examen supplémentaire.
Mais, dans |I’ensemble, les revenus provenant des taxes ne doivent servir qu'au fi-
nancement des taches qui incombent al’ Institut de par laloi.

Il est donc proposé, dans le cadre de larévision delaLBI, d'inscrire la promotion de
I'innovation dans la liste des taches de I'Institut (art. 2, a. 1, let. b, P-LIPl). Cette
nouvelle tache se limitera toutefois aux innovations qui sont susceptibles de protec-
tion selon le droit de la propriété intellectuelle, autrement dit, qui peuvent faire
I’objet d'un titre de protection, en général un brevet. Ainsi, la relation avec la pro-
priété intellectuelle est assurée, et une fiscalisation des taxes est évitée. Du point de
vue de la systématique juridique, une telle base doit figurer dans la LIPI, méme s
elle concerne en premier lieu le domaine des brevets. Elle doit permettre a I’ Institut
de prendre des mesures de nature a renforcer en particulier |’ activité en matiere de
brevets en Suisse. De telles mesures peuvent étre mises en place a un stade précoce :
on pourrait envisager de s adresser aux jeunes — une frange de la population dotée

4 RS 172.010.31
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d'un esprit créatif particuliérement développé — et encourager aussi de maniére plus
concréte |’ activité inventive. Les mesures de promotion n'incluront ni la distribution
de subventions ni I’ alimentation d’ un fonds visant |’ attribution de subsides, mais se
limiteront a des activités menées par I’ Institut méme. De ce point de vue également,
une ficalisation est exclue.

Une simple observation de la situation a I’ étranger fait apparaitre la réalisation de la
présente proposition comme hautement souhaitable, voire indispensable. Il est tres
courant que la promotion de I’innovation soit financée par les taxes sur les brevets
(qui proviennent pour la plupart de I’ étranger). Les propositions les plus récentes de
la Commission européenne pour un brevet communautaire confient aux offices ne-
tionaux des brevets un rdle clé dans le cadre du futur systéme du brevet européen et
prévoient qu’une partie des taxes annuelles leur soit attribuée a cet effet. La Suisse
ne devrait donc pas renoncer a cette possihilité.

Une augmentation des taxes en raison des mesures proposées ci-dessus n’est pas a
craindre. Depuis 1996, les taxes dans le domaine des brevets ont déja enregistré
deux baisses marquantes, dont la derniére date du 1* janvier 2000 et se montait a
environ 20 %. Si la situation demeure satisfaisante au niveau de la délivrance de
brevets pour lesquels la Suisse est désignée, d’ autres réductions devraient étre envi-

sageables a moyen terme. Une partie au moins de ce potentiel devrait étre attribué a
lapromotion de I’innovation dans notre pays.

1.36.3 Adaptation delaloi sur lesbrevetsau PCT

A I'occasion de sa 30™ session du 24 septembre au 3 octobre 2001, I’ Assemblée des
Etats membres de I’Union internationale de coopération en matiére de brevets a ac-
cepté de modifier I'art. 22 du traité de coopération en matiere de brevets du 19 juin
1970 (PCT; RS 0.232.141.1) par le biais d' une procédure de révision facilitée. Selon
I'art. 22, a. 1, PCT, le déposant doit accomplir aupres des offices désignés dans un
délai de 20 mois & compter de la date de priorité une série d' actes visant a assurer
que le dépdt international seratraité par ces offices désignés. Le délai a été prolongé
a30 mois et ainsi adapté al’art. 39, al. 1, let. a, PCT, qui ne s applique que lorsque
le déposant a exigé un examen préliminaire international. Le but de cet amendement
est de réduire la charge de travail des autorités internationales et d’ assurer au moins
a court terme le bon fonctionnement du systéme international de dépbt en regard du
nombre croissant de demandes. Il est en effet apparu que de nombreux déposants ne
requéraient un examen préliminaire international que dans le but de bénéficier du
délai plus long de I'art. 39 PCT. Cela provoquait une charge de travail supplémen-
taire pour les autorités chargées de la rédaction du rapport de recherche internatio-
nale, alors méme que le requérant n'était pas intéressé a ce dernier. Eu égard a
I"harmonisation du délai de I'art. 22 PCT avec celui de I'art. 39 PCT, on peut
s attendre a ce qu’un nombre éevé de déposants renonce a I’ examen préliminaire
international, entrainant ainsi une diminution de travail pour les autorités compéten-
tes. C'est pourquoi il est prévu de procéder aux amendements nécessaires de la loi
sur les brevets (s. ch. 2.3.4). Jusqu'a I'entrée en vigueur de cette modification, la
Suisse aappliquer le droit actuel.

A la suite de cette modification il conviendra d entreprendre également les
adaptations nécessaires de I’ ordonnance sur les brevets, qui permettent de retirer la
réserve relative aux modifications du réglement d’ exécution du PCT du 19 juin 1970
(RS 0.232.141.11) décidées par I’ Assemblée des Etats membres de |I’Union interna
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tionale de coopération en matiére de brevets lors de sa 28™° session du 13 au 17

mars 2000. Le point central de ces modifications consiste en la possibilité pour les

déposants de satisfaire, déja au moment du dépot d’'une demande internationale, a
une série d exigences nationales quant a la forme et au contenu d’ une demande, qui

sont autoriées selon |’ art. 27 PCT en relation avec larégle 51bis 1. Le déposant n’ est

donc pas obligé de remettre les documents exigés par le droit national une fois sau-

lement |la phase nationale introduite, il peut satisfaire a ces exigences lors du dépot

international déja, au moyen de déclarations standardisees.

1.3.6.4 Divers

On a profité de la présente révision pour procéder a quelques adaptations dépour-
vues d'incidences matérielles. Sont concernés les articles 26, 28, 46a, al. 4, let. e et
g, 140h, al. 2 et 3 et 142 & 144 LBI. En outre, on a simplifié la terminologie alle-
mande — comme cela a été fait pour la CBE — en remplacant le terme alemand
« Patentfahigkeit » par «Patentierbarkeit ». Cela ne concerne pas la version fran-
caise, dans laquelle on parle dans les deux cas de « brevetabilité».

2 Partie spéciale
21 Protection juridique desinventions biotechnologiques
211 Terminologie

Au sens de la présente révision, on entend par

- «matiére biologique», une matiére qui contient des informations génétiques
et qui est autoreproductible ou reproductible dans un systeme biologique;

- «procédés par essence bhiologiques d'obtention de végétaux ou
d animaux», des procédés d’ obtention appartenant par essence a la biolo-
gie, C'est-a-dire au domaine relatif a la croissance et a la reproduction de
|"étre vivant;

- «procédé microbiologique», tout procédé utilisant une matiére microbiolo-
gique, comportant une intervention sur une matiére microbiologique ou
produisant une matiére microbiologique.

Dans la loi révisée, ces notions sont utilisées dans le méme sensque celui qu'elles
ont dans la Directive sur la biotechnologie.

212 Commentair e des diver ses dispositions
2121 Exclusions de la brevetabilité (art. 2 P-LBI)

L'art. 2 P-LBI regle les exclusions de la brevetabilité. Cette disposition se base —tout
en contenant une série de précisions — sur les art. 1a et 2 LBI en vigueur. L’art. la
LBI seretrouve al’'art. 2, d. 2, let. a, P-LBI alorsquel’art. 2, let. a, LBI se retrouve
al'art. 2,a. 1, P-LBl etI'art. 2, let. b, LBl al’art. 2, . 2, let. b, P-LBI.
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21211 Atteintea|’ordre public et aux bonnes moaurs
(art. 2,al. 1, P-LBI))

212111 M odifications

L'art. 2, al. 1, P-LBI exclut de la brevetabilité les inventions dont I’ exploitation
commerciale serait contraire a I’ ordre public ou aux bonnes meaurs. Cette disposi-
tion correspond matériellement al'art. 2, let. a, LBl mais prend en considération la
motion Leumann, qui demande qu’elle soit concrétisée sous la forme d’une énumé-
ration non exhaustive, a I'image de I'art. 6 de la Directive sur la biotechnologie. 11
est effectivement impossible d'établir une liste compléte de toutes les inventions
susceptibles de tomber sous |e coup de ce motif d’exclusion, car on ne saurait antici-
per les développements futurs de la technologie; cela vaut aussi pour le domaine dy-
namique de la biotechnologie. A ce propos, il convient de souligner qu’ on ne saurait
déduire I'infraction a I’ ordre public ou aux bonnes moarrs de I’ exploitation d une
invention du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglemen-
taire. La notion d'ordre public comprend uniquement les principes porteurs de
I’ordre juridique (cf. 122.31). Méme si cette disposition dans la loi révision ne re-
prend pas mot pour mot la précision contenue al’art. 6, a. 1, de la Directive sur la
biotechnologie, il n’en résulte aucune une différence au niveau matériel.

L'art. 2, d. 1, let. a a d, LBl énumére quatre catégories d'inventions dont
I’exploitation représente une atteinte a I’ ordre public et aux bonnes moars. Ces
quatre catégories correspondent aux let. aad del'art. 6, a. 2, de la Directive sur la
biotechnologie.

Sdonlalet. ade I'art. 2, a. 1, P-LBI, les procédés de clonage des étres humains
sont exclus de la brevetabilité. Ce motif d’'exclusion correspond a I'art. 6, al. 2,
let. a, de la Directive sur la biotechnologie. 1l est également conforme a I’art. 1 du
Protocole additionnel de la Convention, conclue sous les auspices du Conseil de
I"Europe, pour la protection des Droits de I'Homme et de la dignité de I’ &re humain
al’égard des applications de la biologie et de la médecine (Convention sur les droits
de I'Homme et la biomédecing; ci-aprés. Convention sur la bioéthique), qui interdit
le clonage d'étres humains. Est considéré comme procédé de clonage d' étres hu-
mains tout procédé ayant pour but de créer un étre humain ayant en commun avec un
autre étre humain, vivant ou mort, I’ensemble des genes nucléaires, y compris les
procédés de division embryonnaire.

Lalet. bde I'art. 2, a. 1, P-LBI prévoit que les procédés de modification de
I’identité génétique germinale de I é&re humain sont également exclus de la breveta
bilité. On entend par |a en particulier la thérapie génique germinale. 1l s'agit d’une
meéthode thérapeutique consistant a intervenir dans le patrimoine génétique de la li-
gnée germinale ou des cellules germinales. La substance génétique défectueuse, qui
se manifeste par une pathologie (p. ex. I"hémophilie), est remplacée par de la subs-
tance ne comportant pas ce défaut. En Suisse, |a thérapie génique germinale est in-
terdite par la Constitution fédérale (art. 119 nCst.). En revanche, une intervention vi-
sant a supprimer un défaut génétique peut étre effectuée sur une cellule de
I’ organisme en modifiant I’ADN a cet endroit. Dans ce cas, I’ADN modifié ne sera
pas transmis aux descendants. De telles interventions ne sont pas interdites par la
Constitution fédérale et peuvent faire |’ objet d' un brevet. L’ art. 2, al. 2, let. b, P-LBI
demeure réservé (cf. ch. 221.3). La convention sur la bioéthique autorise elle aussi
les interventions sur le génome humain, pour autant qu'elles n'aient pas pour but
d'introduire une modification dans le génome de la descendance.
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Sdonl'art. 2, dl. 1, let. ¢, P-LBI, I'utilisation d’embryons humains a des fins indus-
trielles ou commerciales ne peut faire I'objet d'un brevet. Par «embryon», on
n’ entend pas seulement I’ é&re humain en voie de développement depuis la féconda
tion de I’ ovule jusgqu' & la septiéme semaine, mais tous les stades du développement
d'un ovule humain fécondé. Comme dans la Directive sur la biotechnologie (consid.
42), ce motif d exclusion ne concerne pas les inventions ayant un objectif thérapeu-
tique ou de diagnostic qui s appliquent al’ embryon humain et lui sont utiles.

Enfin, I'art. 2, a. 1, let. d, P-LBI dispose que les procédés de modification de
I"identité génétique des animaux de nature a provoquer chez eux des souffrances
sans utilité médicale substantielle pour I"home ou | animal, ainsi que les animaux is-
sus de tels procédés, sont exclus de la brevetabilité. Cette disposition ne fait que
concrétiser ce qui valait d§a par interprétation de I'actuel art. 2, let. a, LBI. Le
Conseil fédéral aains fait ressortir dans sa prise de position du 23 juin 1993 que, sur
la base d'une pesée des intéréts, les inventions dont la mise en ocauvre inflige a
I’animal des douleurs, des souffrances ou des Iésions trouvant aucune justification
dans la nécessité de soulager la souffrance d'autres animaux ou des étres humains ou
qui mettraient sérieusement en danger I"homme et I’ environnement ne seraient pas
brevetables parce qu' elles contreviendraient a I’ ordre public ou aux bonnes moaurs
(Rapport du DFJP sur la biotechnologie, p. 36 et 44). L'art. 2, a. 1, let. d, P-LBI re-
prend la substance de I art. 6, al. 2, let. d, de la Directive sur la biotechnologie, mais
il est formulé de maniéere plus simple. L' application de cette disposition connalt
malgré tout des limites dans le cadre de I’ examen des brevets : il n’est pas possible
d' établir, au moment de la délivrance du brevet, une liste exhaustive des possibilités
d'utilisation d’une invention. Une invention peut souvent étre utilisées dans diffé
rents buts, certains judicieux, d’ autres répréhensibles. Méme dans |e cas oul I’ une des
nombreuses applications imaginables dérogerait a I'art. 2, a. 1, let. d, P-LBI, la
protection conférée par le brevet ne pourrait pas étre purement et simplement refu-
sée. Lors de I’examen des demandes de brevet, il convient en particulier de tenir
compte du fait que la délivrance du brevet ne signifie pas I'approbation de
I"invention et n’avalise en aucun cas son utilisation. Ce sont d’ autres textes |égaux,
par exemple la loi sur le génie génétique, qui déterminent si et a quelles conditions
une invention peut étre utilisée. 11 ne peut donc étre demandé a I’ Institut de vérifier
pour chague demande dans quelle mesure I’ invention peut étre utilisée.

La concrétisation de laréserve de |’ ordre public et des bonnes maoaurs n’ empéche pas
les autorités d' application du droit d'interpréter le principe général de I’art. 2, al. 1,
P-LBI et de refuser — dans les cas particuliers — la protection conférée par le brevet a
d autres inventions. On peut penser a des procédés dont I’ application porterait a-
teinte & la dignité humaine ou alaliberté personnelle de I’ é&re humain, qui limiterait
de maniére injustifiée la dignité de la créature ou qui mettrait sérieusement en dan-
ger I’environnement, y compris la diversité biologique (cf. ch. 0).

212112 Commissionsd’ éthique

La motion Leumann charge le Conseil fédéral de réglementer, par analogie al’art. 7
de la Directive sur la biotechnologie, les taches consultatives de la Commission fé&
dérale d' éthique pour le génie génétique dans le domaine non humain (CENH), ins-
tituée par le Consell fédéral par décision du 27 avril 1998.

La CENH conseille le Consell fédéral et les services qui lui sont subordonnés en vue
de I’ éaboration de prescriptions, de directives et de recommandations en matiére de
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biotechnologie et de génie génétique dans le domaine non humain. Elle peut sou-
mettre de sa propre initiative des propositions en vue de I’ élaboration de la législa
tion future. En rapport avec I’ application de la LBI, le Conseil fédéral donne a la
CENH la possibilité de s exprimer sur I'aspect éthique de cas représentatifs. A
I'instar du Groupe européen d' éthique des sciences et des nouvelles technologies de
la Commission européenne mentionné a I’ art. 7 de la Directive sur la technologie, la
CENH est chargée de procéder a une évaluation de la biotechnologie en se basant
sur des principes éthiques fondamentaux. La réponse & la question de savoir si la
brevetahilité de I'invention concernée dans le cas particulier doit étre reconnue ou
non demeure a |’avenir également du ressort de |’ autorité compétente — en cas de
conflit, des tribunaux — les autorités comme les tribunaux ne sont donc pas liés par
les expertises dela CENH.

Le domaine de compétence de la CENH ainsi que les rapports qu'’ elle entretient avec
les institutions officielles et judiciaires dans le domaine du droit des brevets ressor-
tent sans autres de I'art. 18 du projet pour une loi sur le génie génétique (qui rem-
placel’art. 29i du projet pour une révision de laloi du 7 octobre 1983 sur |a protec-
tion de I’ environnement, loi sur la protection de I’ environnement, LPE; RS 814.01);
il n'est par conséquent pas nécessaire de régler les taches de la commission égal e
ment danslaloi sur les brevets.

Des considérations analogues s appliquent a I’ activité de la Commission nationale
d’ éthique pour la médecine humaine (CNE), qui a été instituée par le Conseil fédéral
sur labase del’art. 28 delaloi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation mé-
dicalement assistée (LPMA; RS 814.90). Les taches et |a position de la CNE décou-
lent ici aussi delaloi, asavoir del’art. 28 LPMA.

21212 Corpshumain (art. 2, al. 2, P-LBI)

L'art. 2, a. 2, P-LBI dispose que le corps humain en tant que tel, aux différents sta-
des de sa constitution et de son développement, est exclu de la brevetabilité. Cette
nouvelle disposition ne fait que confirmer expressément ce qui valait dé§ja par inter-
prétation de I'actuel art. 2, let. a, LBI. Pour éviter tout malentendu, il est précisé
qu’un éément du corps humain qui soit isolé ou produit d' une autre maniére par un
procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d’'un géne, peut
constituer une invention brevetable, a condition que les critéres de la brevetabilité
(art. 1 LBI) soient remplis. L’art. 2, a. 2, P-LBI demeure réservé. De ce point de vue
également, le projet correspond a la pratique juridique actuelle. Le libellé de I'art. 2,
a. 2, P-LBI reprend de surcroit celui de I’ art. 5 de la Directive sur la biotechnologie.
Le traitement de ce contenu dans un ainéa indépendant se justifie par les recoupe-
ments existant entre la réserve de I'ordre public et la délimitation des inventions
brevetables et souligne la portée de ce motif d’ exclusion de la brevetabilité.

21213 Variétés végétales, races animales et procédés biologi -
ques par essence (art. 2, al. 3, let. a, P-LBI)

L'art. 2, al. 2, let. a, P-LB, tout comme I’ art. 1a LBI (cf. ch. 0), exclut de la breveta-
bilité les variétés végétales, |les races animales et les procédés essentiellement biolo-
giques. Dans la version alemande, le terme «Tierart» est remplacé par «Tierrasse»
(race animale), en conformité avec I'art. 4, d. 1, let. a, de la Directive sur la biotech-
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nologie ainsi qu’ avec les versions anglaise et frangaise de I'art. 53, let. b, CBE; ce
terme désigne un ensemble d’individus animaLix se situant, taxonomiquement pa-
lant, un échelon en dessous de I’ espece. Gréce a cette rectification terminologique,
les ensembles d'individus animaux et végétaux exclus de la brevetabilité se trouvent
désormais sur le méme niveau taxonomique. Cette adaptation n'a pas pour but de
modifier la situation juridique actuelle. La nouvelle formulation, selon laguelle les
procédés visés sont «hiologiques par essence», n'entraine aucune modification du
sens de ce terme, mais correspond mieux a la réalité qu'il recouvre (cf. définition
sousch. 2.1.1).

La présente révision de la LBI n’entend pas modifier quoi que ce soit a la jurispru-
dence du Tribunal fédéral relative a I’ exclusion de la brevetabilité des variétés -
gétales (ATF 121 111 125, 133; cf. ch. 0). A I’avenir, les nouvelles variétés végétales
continueront a ne pas pouvoir étre brevetées et pourront faire I’ objet uniquement
d'une protection par le biais de laloi sur les obtentions végétales. La méme chose
vaut par analogie pour les races animales.

Les inventions qui ont pour objet des végétaux ou des animauix sont toutefois bre-
vetables, en dépit de I'art. 2, d. 2, let. a, P-LBI lorsgue la faisabilité technique de
I’invention n’est pas limitée a une variété végétale ou a une race animale déterminée
(cf. FF 1989 111 250; Rapport du DFJP sur la biotechnologie, p. 20; décision du 20
décembre 1999 de la Grande chambre de recours de |’ Office dans I’ affaire Plante
transgénique/Novartis 11, G 01/98; cf. auss ch. 0). Ce principe prévaut également
dans la Directive sur la biotechnologie (art. 4, a. 2 et consid. 29 a 32). Quant aux
procédés d’ obtention de végétaux et d’animaux, la situation juridique reste inchan-
gée: les procédés techniques d’ obtention — en particulier biotechnologiques et rele-
vant du génie génétique — peuvent faire I’ objet d’un brevet, la protection qui en dé
coule s éendant alors aux produits directs de ces procédés également (ATF 121 |11
125, 131 ss). Sont exclus les procédés d’ obtention reposant sur des méthodes biolo-
giques, comme le croisement ou la sélection, ainsi que les résultats de ces procédés.
Ces derniers tombent sous le coup de la loi sur les obtentions végétales, qui fait ac-
tuellement |’ objet d' une révision.

21214 Méthodes de traitement chirurgical, thérapeutique et
dediagnostic (art. 2, al. 3, let. b, P-LBI)
L'art. 2, al. 2, let. b, P-LBI reprend littéralement lestermes de I’art. 2, let. b, LBI en

vigueur. On peut donc renvoyer aux explications données sur la situation juridique
actuelle (cf. 0).

2122 Effetsdu brevet (art. 9 a 10a P-LBI)
21221 Protection découlant des brevets de procédé (art. 9 P-
LBI)

Selon I'art. 8, a. 1, LBI, le brevet confére a son titulaire le droit d’interdire a tout
tiers d' utiliser professionnellement I’invention brevetée, et ceci pendant toute la du-
rée du brevet. Quant al’art. 8, a. 2, LBI, il précise que I’ utilisation réservée au titu-
laire comprend également I’ exécution de I'invention. On entend par |a essentielle-
ment la fabrication du produit et la mise en ceuvre du procédé brevetés.
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Concernant I’ é&endue de la protection, il convient de distinguer entre les brevets de
produit et les brevets de procédé. Les brevets de produit conférent leur protection au
produit revendiqué peu importe que celui-ci ait été obtenu ou non par le biais du
procédé décrit dans la demande de brevet. Il est donc sans importance de savoir
comment le produit protégé a été fabriqué. S'il atrait & de la matiére biologique, la
protection s’ étend a toute matiéere biologique dotée des mémes propriétés, peu im-
porte de quelle maniére et sous quelle forme ce produit a été obtenu. Pour les brevets
de procédés, I’ objet de la protection est, d’ une part, le procédé et, d’ autre part, selon
prescription expresse de laloi (art. 8, al. 2, LBI), les produits directs de ce procédé.
Un produit est un produit direct d’un procédé lorsqu’il a acquis ses propriétés essar
tiellesatravers ce procédé (ATF 701 194, 202 s.). L'art. 8, al. 2 est transféré tel quel
al’art. 9, 1® phrase P-LBI et est complété par une réglementation relative a la ma-
tiere biologique. L’ art. 8, a. 2, LBI est transféré tel quel al’art. 9, 1° phrase P-LBI
et est complété par une réglementation relative ala matiére biologique.

A la différence de la matiére inerte, la matiére vivante possede la faculté de se re-
produire. Si la protection par brevet pour la matiére biologique qui a été obtenue s=
lon un procédé breveté prenait fin lors de la premiére génération, ¢’ est-a-dire avant
lamise en peuvre d'un processus de multiplication ultérieur, la protection découlant
du brevet de procédé serait notablement diminuée et économiquement vidée de son
sens : |I'acheteur d'une telle matiére pourrait la multiplier et aliéner les résultats de
cette multiplication. En vendant les générations suivantes, il ferait concurrence au
titulaire du brevet, sans avoir besoin de supporter les colts liés a la recherche et au
développement. C'est pourquoi I’art. 9, 2" phrase, P-LBI prévoit que les effets du
brevet s étendent aux produits qui sont issus de la multiplication de la matiére biolo-
gigue obtenue par le biais du procédé breveté et qui sont dotés des mémes proprié&-
tés. En d'autres termes, la protection conférée par le brevet s étend auss aux géné-
rations suivantes, pour autant que les propriétés obtenues par le procédé breveté
soient encore présentes. Le terme «multiplication» englobe aussi bien la multiplica-
tion par réplication (clonage) que la multiplication aboutissant a une différenciation
cellulaire. La protection est accordée si |’ on se trouve en présence de I’ une des deux
multiplications ou des deux, dans ce dernier cas, peu importe leur ordre d' apparition.
La multiplication ne saurait pourtant jouer un réle subalterne dans la fabrication des
produits qui en résultent. Il faut au contraire qu’elle joue un réle déterminant, sans
étre exclusif, dans cette fabrication. 11 convient de remarquer, a ce propos, que la
protection d’un brevet de procédé ne peut conduire a la protection (dérivée) des pro-
duits qui sont exclus de la brevetabilité selon I'art. 2, a. 1, P-LBI (ATF 121 111 125,
131 s.). Comme I’a retenu le Tribunal fédéral au sujet de I'art. 2, let. a, LBI, cette
disposition, qui correspond a I'art. 2, a. 1, P-LBI, n’exclut pas seulement des pro-
duits de la brevetabilité, mais également des procédés, lorsgue leur exploitation s
rait contraire al’ ordre public ou aux bonnes moaurs (ATF 121 111 125, 132). Dans le
cas ou ' utilisation d'un produit final est contraire a I’ ordre public ou aux bonnes
maaurs, le procédé dont il est issu est lui aussi exclu de la brevetabilité (ATF 121 |11
125, 132). Ainsi, I'art. 2, al. 1, P-LBI reste toujours réservé, méme lorsqu’on n'est
pas en présence d’ inventions portant sur de la matiére biologique.

Il résulte des adaptations de la LBI exposées ci-dessus une harmonisation avec les
art. 8 et 9 de la Directive sur la biotechnologie. 1l n’est pas nécessaire d'introduire
dansla LBI une disposition correspondant al’art. 8, al. 1, de la Directive sur labio-
technologie : en effet, le droit suisse en vigueur offre aujourd  hui déa pour les bre-
vets de produit une protection de méme étendue.
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21222 Protection de la matiére reproductible biologiqguement
(art. 10 P-LBI)

Selon I'art. 10 P-LBI, la protection dont jouit un produit contenant une information
génétique ou consistant en une information génétique s étend a toute matiere dans
laquelle le produit est incorporé et exerce sa fonction. Pour faire en sorte que le bre-
vet confere une protection qui soit réelle et efficace, on prescrit ainsi que la protec-
tion conférée par le brevet ne prend pas fin lorsgque les caractéristiques de I'invention
Se retrouvent dans une autre matiére biologique. Ainsi, s I’on parvient, gréce a un
procédé relevant du génie génétique, a rendre une plante résistante et que, par le
biais d'un croisement, on transmet cette résistance a une autre variété végétale, la
protection découlant du brevet va s étendre & cette variété dérivée. L'art. 2, d. 1, P-
LBI reste réserveé.

Cette modification de laLBI reprend I’ art. 9 de la Directive sur la biotechnologie.

21223 Privilege de larecherche (art. 10a P-LBI)

Selon I'art. 8, al. 1, LBI, le brevet confére a son titulaire le droit exclusif d'interdire
aux tiers d' utiliser professionnellement I'invention protégée durant la durée du bre-

vet. L'art. 8, al. 2, LBI expose quelles activités doivent étre considérées comme uti-

lisation de I’invention. L’ énumération n’en est pas exhaustive. Par contre, la LBI ne
contient pas de disposition spéciale selon lagquelle les effets du brevet ne sétendraient

pas a certaines activités. Il n’en est pas moins reconnu que les activités exercées a
des fins de recherche ou a titre expérimental ne constituent pas une utilisation au
sens de la loi et que, conséguemment, elles ne représentent pas une violation des
droits du titulaire (privilége de la recherche). Il y a plusieurs arguments qui parlent

en faveur de lalibre utilisation de I'invention pour des activités effectuées a des fins
de recherche et atitre expérimental. Le droit des brevets vise a promouvair le pro-

grés technique et I'innovation. Si le titulaire du brevet était en mesure d’interdire a
des tiers d' exécuter I'invention atitre expérimental dans le but d’ étudier son utilité
ou les possibilités de la développer ultérieurement, cela irait a I’ encontre du but

poursuivi par le systéme des brevets. C'est pour cette raison que |’ art. 36 LBI recon-

nait les inventions dépendantes, admettant ainsi du méme coup lalicéité du dévelop-

pement ultérieur de I'invention. Finalement, le fait que I’ invention ne soit pas exp o-

see de fagon telle qu’un homme du métier puisse I’ exécuter constitue une cause de
nullité (art. 26, a. 1, ch. 3, LBI). Il doit donc ére loisible a chacun d évaluer

I’ enseignement du brevet ainsi que savalidité.

Sont considérées comme activités effectuées a titre expérimental, et donc autorisées
sans que le consentement du titulaire soit nécessaire, les activités ayant pour but de
vérifier que I'invention peut étre réalisée, sa validité et les possibilités de la déve-
lopper ultérieurement. En droit suisse, il n'a pas encore été clarifié si la recherche a
des fins industrielles, & savoir la recherche effectuée en vue d obtenir une autorisa

tion de mise sur le marché, est comprise dans le privilége pour larecherche ou non.

En Allemagne, tout procédé méthodique visant a acquérir des connaissances est li-
cite, indépendamment du but poursuivi. Ce résultat repose sur deux décisions de la
Cour fédérae de justice (jugement du 11 juillet 1995, «Klinische Versuche I» [Es-
sais cliniques ], BGHZ 130, 259 ss.; jugement du 17 avril, «Klinische Versuche 11>
[Essais cliniques 11], BGHZ 135, 217 ss.), qui ont été appuyées par la Cour constitu-
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tionnelle fédérale (Nichtannahmebeschluss) du 10 ma 2000 (Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht 2001, 43 ss.). Le privilege de la recherche vaut donc
également pour des essais effectués sur I’ ére humain dans le but de vérifier si un
meédicament contenant la substance active protégée est efficace et s'il est toléré par
I"organisme. Cela vaut méme lorsque les essais sont accomplis dans le but de re-
cuelllir des données nécessaires a I’ obtention d’ une autorisation de mise sur le mar-
ché d'une préparation pharmaceutique. Méme la conduite industrielle d essais et
I"intention d'utiliser les résultats obtenus en vue d'une utilisation industrielle ne
permettent pas, selon la Cour fédérale de justice, de considérer que les activités de
recherche constituent une violation du brevet. Dans son jugement du 17 avril 1999,
la Cour fédérale de justice a également mis en évidence les limites du privilége de la
recherche: s I'essal est sans rapport avec laregle technique, si les expérimentations
sont effectuées a une échelle telle qu’elles ne se justifient plus vu le but de la recher-
che ou s les essais sont effectués avec I'intention de porter atteinte aux possibilités
de débouchés de I'inventeur ou de les empécher, il ne s'agit alors pas d' activités de
recherche licites.

Cette position de la Cour fédérale de justice allemande trouve confirmation dans la
décision d'un panel de I’OMC dans le conflit opposant I’ UE et le Canada (Canada —
Protection par brevet pour les produits pharmaceutiques, décision du 17 mars 2000,
adoptée le 7 avril 2000, WT/DS114/R). Celui-ci a considéré qu’une disposition du
droit canadien autorisant, pendant la durée du brevet, la fabrication de génériques en
vue de I’ obtention d’ une autorisation de mise sur le marché n’était pas constitutive
d’une violation de I’ Accord sur les ADPIC.

En considération du fait que la liberté de la recherche revét une importance particu-
liére dans le domaine de la biotechnologie, il semble judicieux d améiorer la trans-
parence et la sécurité juridique en rapport avec le privilége de la recherche au moyen
d'une disposition Iégale. L'art. 10a P-LBI reprend la formulation du § 11, ch. 2, de
laloi allemande sur les brevets et permet d' utiliser a titre expérimental I’'invention
protégée, par exemple dans le but de tester sa validité ou de vérifier s elle peut étre
développée ultérieurement. La formulation de la disposition entend mettre en évi-
dence que le privilege de la recherche ne vaut que lorsque cette derniére porte sur
I"invention brevetée, c'est-a-dire qu’elle constitue I'objet d expérimentation de la
recherche. Mais dans ces limites, toutes |es activités accomplies a titre expérimental
sont autorisées, pour autant qu’elles contribuent a I’ obtention de connaissances et
servent ainsi larecherche scientifique sur I’ objet de I’ invention et sur ses utilisations.
Des essais visant a vérifier |’ efficacité d’ une substance active contenue dans un mé
dicament ainsi que la tolérance de I’ organisme a cette derniére en vue d’ une mise sur
le marché relévent également du privilege de larecherche. Si une invention brevetée
ne congtitue pas I’ objet méme de la recherche mais qu'elle est utilisée comme ins-
trument ou comme moyen, cette utilisation ne fait pas partie du privilege de la re-
cherche. Il ne doit ainsi pas étre permis d' utiliser I'invention brevetée dans le cadre
d'un qui porterait sur un autre objet.

2123 Restrictions légales aux droits découlant du brevet

21231 Matiére biologique mise en circulation (art. 35a P-LBI)

Le principe qui régit I’ épuisement des droits sur le produit que le titulaire du brevet a
mis en circulation ou dont il a approuvé la mise en circulation ne saurait étre trans-
posé sans autre lorsqu’il s agit de produits ressortissant a la matiére biologique.
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En accord avec I art. 10 de la Directive sur la biotechnologie, I'art. 35a P-LBI étend
les effets de I’ épuisement ala reproduction ou a la multiplication de matiére biolog-
gue mise en circulation par le titulaire du brevet ou avec son consentement, pour
autant que cette reproduction ou cette multiplication résulte nécessairement d’ une
utilisation conforme a sa destination. La matiére ainsi obtenue ne doit pas servir u-
térieurement a de nouvelles multiplications. De cette maniére, un équilibre est réali-
sé entre les intéréts de I'acquéreur et ceux du titulaire du brevet : le premier peut
utiliser le produit acquis selon sa destination et le second ne court pas le risque de
voir son brevet vidé de sa substance par la multiplication de la matiéere biologique
gu'il a mise en circulation. Pour déterminer si la reproduction ou la multiplication
d’'une matiére biologique constitue une utilisation conforme a sa destination, il
convient de considérer la nature de I'affaire conclue, le produit lui-méme, le d-
maine d’ activité de I’ acquéreur, le volume des ventes, le prix de vente etc.

Quant ala portée spatiale du principe de I’ épuisement, le Tribunal fédéral a statué le
principe de I’ épuisement national dans le domaine du droit des brevets, comblant

ains une véritable lacune de la légidlation (ATF 126 111 129). A cette occasion, un

rapport du 8 mai 2000 concernant les importations paralleles et le droit des brevets a
été rédigé, dans lequel le Conseil fédéral conclut qu'il n’est pas possible, en I’ état

actuel des connaissances, d' établir quelles conséquences économiques résulteraient

d' un changement de systéme qui signifierait le passage de I’ épuisement national a
I’ épuisement international. C'est pour cette raison qu'il a été considéré comme peu

judicieux de prendre une décision qui serait précoce. Pour ce qui est des brevets, le
Consell fédéral s'est donc, déclaré en faveur de I’ épuisement national qui prévaut

actuellement. 1l a toutefois déclaré prét & mener des enquétes supplémentaires en

rapport avec la problématique de I’ épuisement. A la suite de ce rapport, e parlement

a transmis un postulat le 22 mars 2001 qui charge le Conseil fédéral de mener les

enquétes susmentionnées (00.3612, Importations paralléles. Rapport sur la problé

matique de I’ épuisement). Ce postulat est traité par un groupe de travail interdépar-

temental placé sous la direction du Secrétariat général du Département fédéral de
I’économie. Dans ce cadre, ce groupe de travail a mis au concours trois éudes

(FOSC du 7 mars 2001, 1720). Au vu des travaux en cours, la formulation choisie
dans le présent projet laisse ouvert la question de savoir si les effets de I épuisement

interviennent uniquement en cas de mise en circulation dans le pays (épuisement

national) ou s'ils interviennent également en cas de mise en circulation a |’ éranger

(épuisement international). On ne saurait pourtant en déduire un revirement vers un

épuisement international. Pour le moment, on en reste a I’ épuisement national tel

qu'il a été statué par le Tribunal fédéral.

21232 Privilége des agriculteurs (art. 35b P-LBI)

Le privilége des agriculteurs, qui trouve son origine dans la |égislation sur les do-
tentions végétales, signifie que ces derniers sont autorisés a utiliser comme semence
sur leur propre exploitation une partie de la récolte qu'ils ont obtenue en semant une
variété protégée. L’ introduction du privilége des agriculteurs dans la |égislation sur
les brevets a pour conséguence d'en étendre les effets non seulement aux plantes
mais également aux animaux.

Dans tous les cas, pour ce qui est des plantes, le privilége des agriculteurs revét en
Suisse une importance économique relativement secondaire car, a1’ heure actuelle, la

grande majorité des agriculteurs suisses achéte chague année de nouvelles semences
(ainsi, 40 pour cent des pommes de terre et 98 pour cent des céréales cultivées sont

39



achetées chague année). Eu égard au fait que la LBI n’est applicable qu’en Suisse,
cette disposition est dénuée de toute portée en dehors du territoire suisse. 1l s agit
néanmoins d' une préoccupation politique importante, alaquelle le Conseil fédéral se
doit de répondre dans le cadre de |a présente révision.

Selon I'art. 35b, al. 1, P-LBI, les agriculteurs peuvent utiliser une partie de la récolte
gu'ils ont obtenue & partir de matériel de reproduction breveté pour la multiplication.
Le privilége des agriculteurs en matiére de plantes est soumis a diverses restrictions :
il s applique exclusivement aux agriculteurs; ceux-ci doivent avoir obtenu la récolte
utilisée par multiplication dans leur exploitation et ne peuvent procéder a une nou-
velle multiplication que dans leur exploitation; il est interdit d’ aliéner larécolte ades
tiers a des fins de multiplication; il est findement prévu d'introduire dans
I’ ordonnance sur les obtentions végétales une liste des espéces végétales auxquelles
s appliquerale privilége des agriculteurs.

L'art. 35b, al. 2, P-LBI permet aux agriculteurs de multiplier & nouveau dans leur
exploitation les animaux obtenus — dans leur exploitation — a partir de matériel de
reproduction ou d'animaux. Le matériel de reproduction des animaux ainsi obtenus
peut également étre utilisé par les agriculteurs dans le cadre de leur exploitation. La
notion d’ «animal» au sensde|’art. 35b, al. 2, P-LBI définit I'animal sur lequel porte
un brevet ains que sa descendance. Le privilege des agriculteurs en matiere
danimaux connalt également de multiples restrictions. 11 vaut exclusivement pour
les agriculteurs, n’étant pas considérés comme agriculteurs, par exemple, les éle-
veurs professionnels. Par ailleurs, les animaux utilisés doivent étre obtenus par re
production sur I’ exploitation de |’ agriculteur en question et ne peuvent faire I’ objet
d’une nouvelle reproduction que sur cette exploitation. Cela vaut par analogie pour
le matériel de reproduction animal. L’ aliénation des animaux ainsi obtenus dans le
but ou dans le cadre d'une activité de reproduction commerciale et I'aiénation de
matériel de reproduction ne sont pas autorisées. Le critére de la reproduction com-
merciale doit étre précisé au niveau réglementaire sur la base de I'art. 35b, al. 4, P-
LBI. Contrairement a ce qui vaut pour le privilége des agriculteurs en matiere de
plantes, il n'est pas prévu dans |e cas des animaux de limiter le privilége & certaines
races animales. Mais il ressort du texte méme de I’art. 35b, al. 2, P-LBI que le pri-
vilege des agriculteurs en matiére d’animaux ne s applique qu’ aux animaux pouvant
étre utilisés dans I’ agriculture.

L'art. 35h, al. 3, P-LBI précise que les agriculteurs doivent obtenir le consentement
du titulaire s'ils entendent aliéner la récolte, les animaux ou le matériel de reproduc-
tion animal obtenus en vue de multiplications futures.

Selon I'art. 35b, al. 4, P-LBI, la compétence pour régler I’ étendue et les modalités

du privilege des agriculteurs est déléguée au Conseil fédéral. En plusdelaLBI, Iart.
13 révisé de laloi sur les obtentions végétales ainsi que I’ ordonnance révisée sur les

obtentions végétales contiennent des dispositions concernant le privilége des agri-

culteurs. Afin d' éviter des différences entre les dispositions de la LBl et celles de la
loi sur les obtentions végétales, le Conseil fédéral est d’avis que ces deux lois doi-

vent étre harmonisées. Il est donc prévu que les dispositions d’ exécution ayant trait

au privilege des agriculteurs dans le domaine des brevets concernant les plantes s
ront réglées dans I’ ordonnance sur les obtentions végétales.

40



21233 Licences dépendantes (art. 36a P-LBI)

Le droit des brevets en vigueur connait des licences obligatoires destinées a contrer
les pratiques monopolistiques ou a garantir des intéréts publics prépondérants ainsi
gue des licences visant a permettre I’ utilisation d’une invention ultérieure («licence
dépendante»).

L'art. 36a P-LBI compléte les dispositions existantes relatives aux licences dépen-

dantes en ce sens qu'il prévoit que les obtenteurs qui ne peuvent obtenir ou exploiter

un droit sur une obtention végétale sans porter atteinte & un brevet antérieur peuvent

se voir accorder, a certaines conditions, une licence dont I'étendue leur permet

d’obtenir et de d exploiter le droit sur I’ obtention. L’ art. 36a P-LBI se calque aussi

bien matériellement que du point de vue de la systématique sur I’ art. 36 LBI, lequel

regle le cas comparable des inventions dépendantes. C'est pourquoi les art. 36 LBI

et 36a P-LBI se trouvent réunis sous le méme titre marginal «Droits de protection
dépendants».

Cette réglementation permet de remédier aux conflits pouvant survenir entre la pro-

tection découlant du brevet et la protection conférée par e droit sur une obtention
végétale. Aingi, il a été reconnu dans le cadre de la protection dérivée du produit sur
la base d' une jurisprudence fédérale (ATF 121 111 125) qu'il peut exister des recou-

pements entre ces deux systémes de protection. Ces zones de recoupement se trou-
vent encore étendues du fait des modifications prévues de la LBI et de laloi sur les
obtentions végétales. Ainsi, selon la modification proposée (art. 9, 2'® phrase, P-
LBI; cf. ch. 2.1.2.2.1), la protection découlant d’'un brevet de procédé s étend ég

lement & la substance qui est issue essentiellement de la multiplication de la matiére
biologique résultant directement du procédé protégé et qui est dotée des mémes pro-
priétés que cette matiere. De plus, il est prévu a I'art. 10 P-LBI que la protection
conférée par e brevet pour un produit contenant une information génétique s éend a
toute matiere dans laquelle I'information génétique est contenue et exerce sa fonc-

tion. Par ailleurs, ala suite de la Convention UPOV 1991, |e droit sur une obtention
végétale est étendu également alarécolte qui est obtenue a partir de I’ utilisation non
autorisée de matériel de reproduction de la variété protégée. A lalumiere de ces in-

novations, il s'avére nécessaire de prévoir des licences obligatoires en faveur des
obtenteurs.

Le droit pour |’ obtenteur de se voir octroyer une licence selon I'art. 36a P-LBI est
soumis & la condition que la variété végétale représente, par rapport a I'invention
brevetée, un progres important présentant un intérét économique considérable. Le
titulaire du brevet peut lier I’octroi de la licence a la condition que le titulaire du
droit d' obtention végétale lui accorde & son tour une licence pour I’ utilisation de son
droit d’ obtention (licences dites croisées).

L’'art. 36a P-LBI reprend les conditions que I'art. 12, a. 1, de la Directive sur la
biotechnologie prévoit pour la licence obligatoire. La situation inverse, qui fait
I’objet del'art. 12, al. 2, de la Directive sur la biotechnologie, est réglée dorénavant
danslaloi révisée sur les obtentions végétales. Les conditions d' octroi sont calquées
sur cellesde I'art. 12, a. 3, de la Directive sur la biotechnologie. Pour les détails, il
convient de renvoyer a I’art. 40b LBI, qui concerne les dispositions procédurales
communes aux art. 36 a40a LBI. C'estici qu'il est fait mention —comme al’art. 12,
al. 3, let. b, dela Directive sur la biotechnologie — de la condition de I’ échec des né-
gociations (art. 40b, al. 1, LBI) et de la compétence du juge pour I'octroi de la li-
cence (art. 40b, a. 7, LBI).
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2124 Demande de brevet
21241 Forme dela demande (art. 49 let. f, P-LBI)

Des demandes de protection spéculatives dotées de trés larges revendications
n’indiquant pas d' utilisation pour ce qui est revendiqué ne peuvent pas donner lieu a
des brevets valables. Ainsi, une séquence d’ acide nucléque ou d'acide aminé sans
indication de fonction ne contient aucun enseignement sur I’emploi et la maitrise des
forces de la nature et ne représente donc pas une invention brevetable. C'est pour-
quoi I'art. 49, let. f, P-LBI prescrit que lorsqu’il s'agit d’une invention portant sur
une séquence d' acide nucléique ou d' acide aminé, la demande de brevet doit conte-
nir une description concréte de |’ application industrielle de la séquence.

A ladifférencedel’art. 5, a. 3 et du consid. 24 de la Directive sur la biotechnologie,
qui fondent et commentent I’ exigence de la description de I’ application industrielle
en rapport avec les inventions biotechnologiques, I’ art. 49, let. f, P-LBI ne concerne
pas seulement les séquences ou séquences partielles d’un géne, mais plus générale-
ment les ségquences d' acide nucléque ou d'acide aminé. En effet, si I’on considere
gu’un géne est une séquence d’ acide nucléique qui code une protéine, la formulation
de la Directive sur la biotechnologie est trop étroite, car il peut y avoir des inven-
tions portant sur des sequences d’ acide nucléque qui ne font pas partie d’' un géne tel
qu'il a été défini ci-dessus. Ainsi, les séquences d’ acide nucléique ont des fonctions
régulatoires, productives et structurelles, qui peuvent tout a fait faire I'objet d’ une
invention. La divergence entre le libellé de la LBl et celui de la Directive sur labio-
technologie a pour but de clarifier la situation, mais n'implique pas une différence
de contenu.

La description de I application industrielle au moyen de I’indication de la fonction
remplie par la séquence implique qu’en cas d' utilisation d' une séquence d' acide nu-
cléique d'un géne ou d'une partie de celle-ci pour la fabrication d’une protéine ou
d'une protéine partielle, on indique quelle protéine ou protéine partielle est produite
et quelles sont ses utilisations possibles. Si I'invention porte sur une séquence ru-
cléique qui ne code ni protéine ni protéine partielle, il faudra décrire de maniére
concréte la fonction biologique et les possibilités d' utilisation de la séquence, dans
tous les cas ces derniéres. La méme chose vaut pour la brevetabilité de séquences
d’acide aminé qui ne permettent pas de déterminer quel géne elles codent.

La description de I'application industrielle au moyen de I'indication de la fonction
remplie par la séquence constitue la base pour une limitation du brevet — lors de la
procédure de délivrance — a la partie de la séquence d’ acide nucl éique déposée, pa-
tie qui est essentielle pour la fonction décrite. Grace a cette limitation du brevet, on
peut espérer éviter le dépbt de brevets avec des sequences qui se chevauchent ou que
le domaine de protection de tels brevets puisse étre mieux défini. Dans ce cadre, il
convient également de prendre en compte le consid. 25 de la Directive sur la bio-
technologie, qui contient un régle spéciae de dépendance pour les séquences se che-
vauchant partiellement et relevant de deux brevets. Selon cette disposition, chague
séquence doit étre considérée du point de vue du droit des brevets comme une £
guence indépendante lorsque les sequences ne se recoupent que pour une partie qui
n'est pas essentielle pour I'invention. En d’ autres termes, si les recoupements des
séquences ne sont pas essentiels, les brevets sont indépendants les uns des autres. On
détermine si le chevauchement est essentiel ou pas en se basant principalement sur
les indications contenues dans |a demande.
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21.24.2 Exposé des inventions portant sur de la matiére biol o-
gique (art. 50a P-LBI)

L’art. 50 LBI exige que I'invention soit exposée dans la demande de brevet de facon
telle qu’ un homme du métier puisse I’ exécuter. Or on a constaté qu’ en raison de leur
grande complexité les systémes biologiques se prétent souvent mal & un exposé ainsi
que le prévoit I'art. 50 LBI. Quicongue demande par exemple la protection par bre-
Vet pour un micro-organisme en tant que tel se heurte en général a de grandes, voire
a d'insurmontables, difficultés lorsgu’il doit exposer dans la demande de brevet
I"invention de maniére que I’homme du métier puisse la reproduire. L’art. 27 de
I’ ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets d’invention (ordonnance sur les
brevets, OBI; RS 232.141) allége quelque peu cette obligation en autorisant le re-
quérant a compléter un exposé qui ne serait réalisable que partiellement par le dépbt,
dans une collection reconnue, d'une culture de I’ organisme revendiqué, conformé-
ment au Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du
dépdt des micro-organismes aux fins de la procédure en matiere de brevets (RS
0.232.145.1). A la délivrance du brevet, les échantillons sont rendus accessibles aux
tiers : cela signifie que ces derniers peuvent, a certaines conditions, exiger la remise
d'un échantillon. Cette solution devrait permettre d’ une maniére égale sinon supé&
rieure a la simple description de tenir compte de I'intérét public a prendre connais-
sance des inventions.

La réglementation dé§a contenue a I'art. 27, a. 1, OBI concernant les micro-
organismes est reprise al’art. 50a, al. 1, P-LBI, ou elle s'appliquera par analogie a
la matiére biologique en général. Cette possibilité complémentaire vaut auss bien
pour les brevets de produit que pour les brevets de procédé (cf. a ce sujet ch. 0).

Le réle de divulgation conféré au dépdt d’un échantillon de matiére biologique im-
plique que le public y ait acces. Cet accés sera assuré par une institution de dép6t re-
connue (plus précisément auprés d' une autorité de dépdt internationale selon le traité
de Budapest ou d’une autre institution reconnue par I’ Institut) par |’entremise de
I"Institut et ceci, tout comme pour la consultation des pieces, en principe dés la déli-
vrance du brevet.

Par «échantillon de matiére biologique», on entend, pour les micro-organismes,
quelques individus, pour les organismes plus complexes, quelques cellules de cet or-
ganisme. Etant donné que I'information génétique est présente partout dans
I’ organisme, ¢’ est-a-dire dans le noyau de chaque cellule, il suffit, pour obtenir un
échantillon représentatif, de disposer de quelques cellules de I’ organisme en ques-
tion. Le nombre des individus ou des cellules déposés doit étre de nature a garantir
la divulgation de I'invention & la collectivité au-dela de I’ échéance de la durée de
protection du brevet.

La demande de brevet doit contenir des données concernant les caractéristiques es-
sentielles de la matiére biologique ainsi qu’ un renvoi au dépbt.

Sdon I'al. 2, del’art. 50a P-LBI, une invention portant sur de la matiére biologique
N’ est exposée au sens de I’ art. 50 que lorsque I’ échantillon de la matiére biologique a
été déposée aupres d' une ingtitution reconnue au plus tard le jour du dépét et que la
demande de brevet telle que déposée initialement contient un les indications concer-

nant la matiére biologique et un renvoi au dépdt. Ainsi, si le déposant ne fait men-
tion du dépbt de matiére biologique qu’ aprés avoir déposé la demande de brevet, il

s agit d’une modification des piéces techniques qui n’est pas autorisée selon la nou-
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vedlle version de I’art. 58, a. 2 P-LBI (cf. ch. 0). De cette maniére, une harmonisa-
tion avec le droit européen des brevets (cf. régle 28 CBE) est réalisée.

En ce qui concernel’al. 3del’art. 50a P-LBI, I'OBI régle les exigences liées au d&
p6t de I' échantillon, aux données relative ala matiére biologique, le renvoi au dépbt
et |I"accés aux échantillons de matiére biologique déposée (cf. p. ex. art. 27, d. 6,
OBI apropos des conditions de cet acces).

Les adaptations exposées ci-dessus correspondent aux art. 13 et 14 de la Directive
sur labiotechnologie.

2.2 Troistraités dans le domaine du droit des brevets

221 Acte du 29 novembre 2000 portant révision dela
Convention du 5 octobre 1973 sur |la délivrance des
brevets européens

2211 Réformesinstitutionnelles et politiques

22111 Institutionnalisation de la conférence ministérielle

Lors de la Conférence diplomatique de novembre 2000, il a été décidé, sur la base
du mandat de la Conférence intergouvernementale s étant réunie a Paris — mandat
qui prévoyait, a son troisiéme point, la modernisation de la procédure de décision de
I’OEB — d'ingtitutionnaliser les conférences des ministres des Etats contractants
compétents pour la protection de la propriété intellectuelle. Bien que I’ absence d’ une
regle expresse n' et jamais empéché la convocation de telles conférences (comme le
prouve la tenue des conférences intergouvernementales de Paris en 1999 et de Lon-
dres en 2000), I'insertion de I’ art. 4bis CBErév. permet d exprimer clairement que
I’OEB agit dans un contexte politique. L’ ingtitution de la conférence ministérielle ne
modifie en rien la compétence des organes de I'OEB (I'Office et le Conseil
d’ administration). Cette derniére n’a donc pas pour tache de rendre des décisions
ayant force obligatoire pour I’OEB. Sa mission et sa signification sont au contraire
purement politiques. D’un cdté, elle peut fixer des buts précis al’ OEB par la distri-
bution de mandats ou sous d'autres formes adéquates, buts que les organes de
I’ organisation devront chercher a atteindre dans le cadre de leurs compétences. De
I’ autre coté, elle peut initier une collaboration entre les Etats contractants qui sort du
domaine d' application de la CBE. La Conférence intergouvernementale, convoquée
par la France en juin 1999, constitue un tres bon exemple de cette action politique:
d'une part, elle adélivré le mandat de laréforme de I’ OEB et, d autre part, elle a été
al’origine de I’ élaboration par les Etats contractants des accords relatifs aux exigen-
ces en matiere de traduction et au réglement des litiges.

22112 Simplification de I'’adaptation de la CBE aux
textesinter nationaux

Conformément aI'art. 172 CBE, la convention peut seulement étre révisée par des
conférences des Etats contractants. La préparation et |’ organisation de telles confé-
rences sont coditeuses. Elles conviennent mal comme instrument de réforme, car d-
les n’ offrent pas la souplesse nécessaire pour adapter la convention al’évolution des
conditions juridiques générales. C'est pourquoi un nouvel al. 1, let. b a été introduit
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al’'art. 33 CBE; cette disposition prévoit que le Conseil d’administration est compé-

tent pour adapter les prescriptions matérielles et procédurales de la CBE dans le but

d assurer leur conformité avec les traités internationaux et la législation commu-

nautaire en matiére de brevets. Le Conseil d’administration peut faire usage de cette
compétence si un traité international, une convention ou un texte communautaire
contient une ou plusieurs prescriptions se rapportant au droit des brevets. Cette sim-

plification du mécanisme d adaptation de la CBE est cependant liée & trois condi-

tions strictes (art. 35, al. 3, CBErév.) : premiérement, la décision du Conseil

d administration requiert I’unanimité; deuxiémement, tous les Etats contractants
doivent étre représentés lorsgue la décision est prise; troisiémement, chaque Etat

contractant dispose d'un délai de douze mois a compter de la date de la décision, du-

rant lequel il peut déclarer qu'il désire ne pas étre lié par cette décision. Ce délai

permet aux représentants de I’ Etat contractant au sein du Conseil d’ administration de
consulter les organes |égislatifs nationaux pour déterminer si la décision peut étre
acceptée. Pendant la conférence, une quatrieme condition a été arrétée : le Conseil

d administration ne peut pas prendre de décision avant que le traité international ou

I"acte Iégidatif communautaire ne soit entré en vigueur ou, lorsque ce dernier pré-

voit un délai pour sa mise en cauvre, avant que ce délai ne soit échu. Cette exigence
supplémentaire affaiblit considérablement I’ effet de la nouvelle disposition, car elle
supprime dans une large mesure la plus grande souplesse introduite par celle-ci par

rapport a la procédure de convocation de conférences de révision conformément a
I’art. 172 CBE.

22113 Ancrage d’autres accords dans la CBE

Le but du nouvel art. 149bis CBErév.est de créer une base |égale claire pour
I’ Accord sur les langues, ainsi que pour des accords futurs conclus entre les Etats
contractants relatif a la question du réglement des litiges concernant les brevets eu-
ropéens. L’intégration explicite de tels accords dans la CBE contribue a clarifier les
relations réciproques entre ces derniers et la CBE. L’a. 2 de cet article garantit que
les membres des chambres de recours de I’ Office auss pourront faire partie de
I’ éventuelle future juridiction commune des brevets européens, et que I’ Office met-
tra a la disposition d'une future division d’experts en matiere de brevets, qui sera
éventuellement instituée dans le cadre de cette juridiction, ses locaux, e soutien par
son personnel et le matériel nécessaire &I’ accomplissement de sa mission.

2212 Droit matériel

22121 Applicationsthérapeutiques ultérieures

Selon laversion actuelle de I’ art. 54, a. 5, CBE, les substances ou compositions sont
considérées comme nouvelles s elles sont utilisées pour la premiére fois dans une
méthode thérapeutique conformément a |’ art. 52, a. 4, CBE. Cette disposition offre
une compensation partielle a I’ exclusion de la brevetabilité de méthodes thérapeuti-
ques, prévue al’art. 52, al. 4, CBE. Le but de cette compensation est d’ éviter que les
meédecins et ne soient génés dans |’ exercice de leur profession par les brevets exis-
tants. La Grande Chambre de recours interprete I art. 54, al. 5, CBE de maniére large
puisgue ce dernier ne compense qu’en partie I'exclusion de méthodes thérapeuti-
ques. Par conséquent cette disposition s applique a chagque application thérapeutique
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ultérieure, pour autant que la revendication en question se limite a une forme pré-
cise, appelée « forme de revendication suisse ». Cette forme de revendication, qui
trouve son fondement dans la pratique suisse (cf. Renseignement juridique commu-
niqué par I’ Office fédéral de la propriété intellectuelle, le 30 mai 1984, FDBM 1984
| 53), permet une revendication limitée, dans la mesure ou elle représente
I"utilisation d'une substance ou d’ une composition pour la fabrication d'un médica-
ment en vue d’un nouvel usage thérapeutique précis. Cette pratique a été reprise par
la Grande Chambre de recours de I’ Office (décision de la Grande Chambre de re-
cours du 5 décembre 1984, G 5/83, JO OEB 1985, 64), ainsi que par la plupart des
tribunaux nationaux et des divisions de recours des offices des brevets des Etats pa-
ties ala CBE. Le tribuna d arrondissement de La Haye s est cependant écarté de
cette pratique le 16 février 2000. Il a estimé que la forme de revendication suisse dé-
crivait effectivement une méthode thérapeutique et qu’elle n'’ était de ce fait pas bre-
vetable (EIPR, 2000, N-125). Le nouvel art. 54, a. 5, CBErév. élimine |’insécurité
juridique concernant la brevetabilité d applications thérapeutiques ultérieures, due
notamment a la décision susmentionnée. Ainsi, toute application thérapeutique ulté-
rieure d’'une substance ou d’'une composition qui est déja connue comme médica
ment bénéficiera a I’avenir d’une protection limitée a I’ application de cette subs-
tance. L’étendue de la protection des applications ultérieures correspond a celle
conférée par laforme de la revendication suisse.

22122 Protocole sur I'interprétation del’art. 69 CBEév.

Le systeme de la CBE vise a garantir une protection unifiée du brevet européen dans
touts les Etats contractants. Celaimplique une application aussi uniforme que possi-

ble du droit matériel des brevets, notamment une définition identique de I’ é&endue de
la protection. Etant donnée que ce sont les tribunaux nationaux qui appliquent les

prescriptions de la CBE aux actions en violation de brevets européens, il est tout a
fait possible que I’ éendue de la protection d'un brevet européen différe d’'un Etat

contractant a un autre.

La CBE définit a son art. 69 et dans le protocole interprétatif de cet article, qui fait

partie intégrante de la convention, comment se détermine I’ é&tendue de la protection

des brevets européens. L’ expérience a montré que ces prescriptions n'avaient pas

permis d' atteindre le but visé, autrement dit une application et une interprétation

aussi unifiée que possible. On note en particulier des divergences en relation avec le
traitement de ce que I'on appelle les équivalents (il s'agit de moyens, dont

I"utilisation conduit essentiellement au méme résultat que les moyens nommés dans
larevendication) et la signification des indications antérieures sur la validité du bre-

vet, que le demandeur de brevet ou le titulaire du brevet a données dans la demande
ou dans le fascicule du brevet lors de la procédure de délivrance devant I’ Office ou

lors d autres procédures devant des tribunaux. Vu la complexité de cette problémati-

que et le manque de temps dont disposait la Conférence diplomatique pour discuter

de tous les aspects de cette proposition présentée a court terme, celle-ci décida
d'intégrer une régle minimale dans la CBE et de poursuivre les études relatives a
cette question. Seule la notion d' équivalents — sans définition — figure donc dans le
protocole interprétatif de I'art. 69, alors qu'aucune prescription particuliére n’'a été
adoptée concernant les indications antérieures.
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2213 Modifications de la procédure devant |’ Office
22131 Procédure de limitation ou de révocation

Jusqu’'a larévision de la CBE, le titulaire du brevet ne pouvait pas limiter ou révo-
quer son brevet au niveau européen au moyen d une procédure administrative cen-
trale qui aurait déployé ses effets dans tous les Etats désignés. |1 devait engager une
procédure de limitation de son brevet dans chague Etat séparément dans lequel son
titre de protection avait pris effet. Grace a la procédure centralisée de limitation
nouvellement proposée aux art. 105bis a 105quater, le brevet européen pourra doré-
navant étre limité ou révoqué, avec effet rétroactif, sur requéte du titulaire du brevet
aupres del’ Office (cf. art. 68 CBErév..).

La révocation ou la limitation du brevet européen, qui s effectue par une modifica
tion des revendications, doit étre demandée par le titulaire au moyen d’une requéte
payante. Le traitement des requétes de limitation ou de révocation incombe & une d-
vision d’ examen de |’ Office. Par souci d' éviter des issues de procédure contradicta-
res, I’ opposition qu’un ayant droit peut former contre un brevet européen seratraitée
avant une requéte en limitation ou en révocation. La limitation ou la révocation peut
étre requise en tout temps (cf. aussi les explicationsrelatives al’art. 24, . 2, P-LBI,
cf.ch.2.2.4.1).

La procédure européenne de limitation n’a pas priorité sur les procédures national es,
en particulier la procédure de nullité. Le procés devant les tribunaux civils nationaux
peut étre suspendu par le juge lors de procédures paralléles (cf. art. 128 P-LBI, ainsi
queles explications relatives al’ art. 127 P-LBI, ch. 2.2.4.1). Si une procédure natio-
nale est déja achevée, le titulaire du brevet peut, au moyen de la procédure euro-
péenne de limitation, faire en sorte que les modifications des revendications pren-
nent effet dans tous les autres Etats européens également. Par ailleurs, une procédure
de limitation du brevet européen acceptée par I’ Office ne s oppose pas a une limita
tion ultérieure dans une procédure nationale.

Apres un examen formel, I’ Office vérifie si les modifications requises pour lareven-
dication limitent effectivement le brevet et s les exigences générales pour la des-
cription des revendications du brevet européen sont remplies (art. 105ter, d. 1,
CBErév.). Il n"examinera pas s le reste du brevet est brevetable ou non et s le but
visé par lalimitation du brevet (p. ex. une limitation par rapport a un état de la tech-
nique donné) est atteint. La décision de la division d’ examen de I’ Office au terme de
la procédure de limitation peut faire I’objet d’un recours interne. L’ Office délivre le
fascicule modifié en méme temps qu'il publie lalimitation (art. 105quater CBErév.).
Conformément a I’ Accord sur les langues, un fascicule révisé rédigé en anglais ne
devraplus étre traduit dans une langue national e suisse.

Selon I'art. 68 CBErév., les effets de la décision d’ une limitation ou de la révocation
d'un brevet européen entrent en force rétroactivement, lors de la publication, pour
tous les Etats contractants désignés. Autrement dit, le brevet est réputé ne pas avoir
eu des I’ origine les effets d’ une limitation ou d’ une révocation (cf. aussi les explica
tions relatives au houvel art. 28a P-LBI, ch. 2.2.4.1).

22132 Requéte en révision

Une nouvelle procédure de révision est introduite dans |la CBE, a savoir larequéte en
révision des décisions d’ une des chambres de recours de I’ Office (art. 112bis CBE-
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rév.). Conformément al’art. 22 CBErév., ¢’ est la Grande Chambre de recours qui est
compétente pour examiner de telle requéte. Jusqu’ a présent, elle ne prenait que des
décisions sur des questions de droit qui lui étaient soumises par les chambres de re-
cours ou par le président de I’ Office. Afin d'éviter que la Grande Chambre de re-
cours ne soit surchargée par des requétes en révision, les requétes qui seront claire-
ment irrecevables ou non fondées a I’ ouverture de la procédure pourront étre reje-
tées. Pour juger de la recevabilité ou non de telles requétes, des commissions spé-
ciales seront ingtituées; elles rejetteront ces requétes en révision a I'unanimité. La
recevabilité fera |’ objet d’une procédure écrite et sommaire afin que, dans I’intérét
destiers, un jugement soit rendu aussi rapidement que possible.

Larévision d'une décision prise par une chambre de recours de I’ Office n’est possi-
ble que dans un cadre trés restreint. L'art. 112bis, a. 1, CBErév. énonce comme
conditions que la procédure de recours doit avoir été entachée d'un vice fondamental
de procédure ou qu’ une infraction pénale a pu avoir une incidence sur la décision.
Ainsi, une violation du droit d' étre entendu, la non-prise en compte de la requéte
d'un intéressé, qui a influé de maniére décisive sur le jugement, la collaboration
d'un membre de la chambre de recours malgré sa récusation ou I'influence, sur la
décision, d'une infraction pénale sont des actes qui peuvent étre pris en compte. La
Grande Chambre de recours n'est cependant pas compétente pour établir si un cer-
tain comportement peut étre considéré comme relevant d’ une violation du droit pé-
nal. Par conséquent une infraction pénale ne peut étre invoquée pour motiver une re-
quéte en révision que si elle afait I’ objet d’ une condamnation et que cette condam-
nation a force de chose jugée. Cette limitation de la compétence d’ examen permettra
d'éviter que I’on abuse de la requéte en révision comme d'un moyen de demander
aux chambres de recours de |’ Office d’ examiner |" application du droit matériel.

Peut déposer une requéte en révision un participant ala procédure qui est 1ésé par la
décision contestée. La requéte sera inscrite dans le registre des brevets européens.
Conformément a I'art. 112bis, a. 3, CBErév., elle n'a, en tant que voie de droit
extraordinaire, aucun effet suspensif.

Si la Grande Chambre de recours accepte la requéte en révision, elle annule la déci-
sion contestée et rouvre la procédure devant les chambres de recours (art. 112his, al.
5, CBErév.). La recevahilité d’ une révision de la procédure par la Grande Chambre
de recours casse la force de chose jugée de la décision annulée. Pour le cas ou une
protection une fois perdue d’ un brevet renditrait, I'al. 6 de|’art. 112bis CBErév. pré-
voit un droit de poursuivre I’ exploitation de I'invention pour les personnes qui, en-
tre-temps, |"ont utilisée de bonne foi a des fins industrielles ou qui ont entrepris des
préparatifs effectifs et sérieux pour son exploitation. Cet alinéa prévoit ains une
compensation des intéréts entre le titulaire du brevet et des tiers de bonne foi.

22133 Informations sur I’ état de la technique

Jusqu’ a présent, il n'était possible de requérir du demandeur que certaines informa-
tions sur I'état de la technique. Conformément a I'art. 124 CBE, celui-ci pouvait
seulement étre invité a indiquer les pays dans lesquels il a déposé des demandes de
brevet national. Suite a la révision de la convention, I'Office aura la possibilité
d'inviter le demandeur alui communiquer des informations sur |’ état de la technique
qui a été pris en cosidération dans des procédures de brevet nationales ou régionales
et qui porte sur une invention faisant I’objet de la demande de brevet européen.
Gréce ala mise a disposition par le demandeur de telles informations, I’ Office es-
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pére pouvoir accélérer la procédure de délivrance d’un brevet européen et améliorer
la qualité de la recherche et de I'examen quant au fond. Le réglement d’exécution
reglera les détails.

22134 Représentation professionnelle

Lesart. 134 et 134bis CBErév. reglent différentes questions relatives a la représan-
tation professionnelle. A cause de sa signification durable, I'art. 163, a. 6, CBE a-
tuel a été transféré des dispositions transitoires al’al. 3 de I’art. 134. Cet al. prévoit
que, pendant une période d’un an & compter de la date a laquelle I'adhésion d'un
Etat a la CBE prend effet, toute personne physique qui possede la nationalité d’'un
Etat contractant, a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans |’ Etat
ayant adhéré a la convention et qui est habilitée a représenter des personnes physi-
gues ou morales en matiere de brevets d'invention devant le service centra de la
propriété intellectuelle de cet Etat peut demander a étre inscrite sur la liste des man-
dataires agréés. Dans le cas ou cette habilitation n’est pas subordonnée a I’ exigence
d'une qudification professionnelle spéciale, cette personne doit avoir agi dans cet
Etat en tant que représentant a titre habituel pendant cing ans au moins. Etant donné
que huit pays de I’ Europe centrale et orientale pourront adhérer a la CBE des le 1%
juillet 2002, cette régle continue de revétir une importance particuliére.

I"agent en brevets de refuser de divulguer les communications échangées entre lui et
son client, conformément au modéle du droit américain. Ce droit vaudra exclusive-
ment dans le cadre des procédures devant |’ Office.

22135 Nullité des brevets eur opéens

Larévision de|'art. 138 CBE avait pour but d'insérer la limitation du brevet par le
titulaire du brevet dans la convention — une pratique reconnue dans la plupart des
Etats contractants —, contribuant ainsi & garantir I”harmonisation actuelle et a la ren-
forcer. La Suisse connait cette forme d’ autolimitation dans la procédure contradic-
toire en relation avec I'action en nullité partielle devant les tribunaux nationaux
conformément al’art. 27 LBI.

Lesal. 2 et 3 prévoient dans leur nouvelle version, que la limitation et la nullité pa-
tielle du brevet européen doivent toujours étre déclarées par une modification
correspondante des revendications (cf. aussi les explications relatives a la procédure
delimitation, ch. 2.2.1.3.1), d’'une part, et codifient, de I’ autre, le principe selon le-
quel le titulaire du brevet peut, eu égard aux objections invoguées contre la validité
du brevet, limiter son brevet aux parties qui ne sont pas contestées. Ce principe est
également reconnu par les tribunaux suisses (Tribunal de commerce de Zurich, ju-
gement du 30 juin 1988, SMI 1991, 185 et Tribunal de commerce de Berne, juge-
ment du 12 septembre 1989, SMI 1991, 179). Par ailleurs, I'art. 68 CBErév. prévoit
que lanullité, y compris la nullité partielle, d un brevet prend effet rétroactivement.
Autrement dit, elles sont réputées avoir pris effet dés la délivrance du titre (cf. ace
sujet les explications relatives a la procédure de limitation et au nouvel art. 28a P-
LBI,ch.2.213.1et2.24.1).
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2214 Modifications de I’ organisation interne de |’ Office

Pour des raisons historiques, I’ Allemagne et les Pays-Bas se partagent les travaux
occasionnés par la délivrance d'un brevet européen. La recherche se fait a La Haye,
alors que I'examen quant au fond s effectue a Munich. Etant donné qu'il est ai-
jourd’hui possible d' effectuer des recherches partout & I’aide d’ outils électroniques,
le partage des travaux n’est plus nécessaire. Cette évolution a été al’ origine du pro-
jet «BEST » (Bringing Examination and Search Together). L’ objectif visé par la
convergence de la recherche et I’examen quant au fond est non seulement une aug-
mentation de la productivité, mais également une amélioration de la qualité et une
plus grande efficacité, I’ examinateur de la recherche étant aussi chargé de I’ examen
quant au fond. Il adonc fallu adapter les art. 16 a 18 CBE. En outre, le Protocole sur
la centralisation a été modifié de sorte que I’ Office puisse, S'il le souhaite, procéder
a une répartition géographique des domaines techniques entre La Haye et Munich
pour |’examen quant au fond. Afin de répondre aux préoccupations des Pays-Bas en
ce qui concerne la réduction des places de travail due a I’introduction de cette pro-
cédure, un Protocole sur les effectifs a été introduit dans la convention. Celui-ci gr
rantit que la partie des emplois de I’ Office pour I’ année 2000 qui est assignée au d&
partement de La Haye reste pour |’ essentiel inchangée.

2215 M odificationsformelles

Les modifications formelles qui n’ont pas d'incidence matérielle constituent la ma-
jorité des quelque 100 propositions de modifications formulées dans larévision de la
CBE. Le texte de la convention a été ainsi complétement remanié — certaines pres-
criptions procédural es ont été transférées dans le réglement d’ exécution — dans le but
de le smplifier et de le rendre clair. La structure et la transparence du texte ont de
surcroit été améliorées, par exemple par le regroupement de certains articles. Enfin,
la terminologie au sein de la CBE a été unifiée, des adaptations aux textes interna
tionaux et ala pratique de I’ Office ont été effectuées, |e texte a été revu dans son en-
semble (p. ex. suppression des dispositions transitoires) et reformulé dans un souci
declarté.

Ces modifications formelles concernent les articles suivants de la convention : 14,
23, 37, 38, 42, 50, 51, 52, 53, 54/4, 60, 61, 65, 67, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 86, 87, 88,
90, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 115, 117, 119, 120,
123, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 134bis, 135, 136, 137, 140, 141, 150-158,
160 a 163 et164.

2216 Réserves

L es Etats contractants ne sont pas habilités a formuler des réserves dans le cadre de
larévision de la convention. L'art. 167 CBE, qui a été supprimé lors de la révision,
donnait aux Etats contractants la possibilité, lors de la signature ou du dép6t de leur
instrument de ratification ou d adhésion, de faire certaines réserves concernant
I"application de la CBE. Mais cette possibilité ne vaut que pour I’ Acte de 1973. Tout
nouvel Etat contractant ne pourra, lui non plus, pas formuler des réserves, confor-
mément al’art. 167 CBE : cette disposition devient donc sans objet.
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222 Accord du 17 octobre 2000 sur |'application del’art.
65 dela CBE

L' Accord sur les langues comprend onze articles. Seuls les deux premiers sont de
nature matérielle. Les autres concernent des aspects formels de I"accord (signature,
adhésion, exclusion de réserves, durée de validité, etc.). Le renvoi au texte de
I"accord étant possible, on renonceici ales commenter.

L’ Accord sur les langues prévoit al’a. 1 de son art. 1 que chaque Etat contractant
de la CBE ayant comme |langue officielle une des trois langues officielles de I’ Office
(anglais, frangais ou allemand) renonce aux exigences en matiére de traduction pré-
vues al'art. 65 dela CBE. L'art. 14, a. 7, CBE reste inchangé, de sorte que les fas-
cicules de brevet européen continueront de comporter, lors de leur publication, une
traduction des revendications dans les deux langues officielles qui n’ étaient pas lan-
gue de procédure. Selon I’ Accord sur les langues, |es Etats contractants qui n’ont pas
de langue officielle en commun avec I’ Office renonceront malgré tout aux exigences
de traduction prévues al’art. 65 CBE, si le brevet européen a soit été délivré dans la
langue officielle de I’ Office prescrite par ces Etats (a savoir I'anglais, le frangais ou
I'allemand), soit éé traduit dans cette langue, la traduction ayant été fournie
conformément aux conditions prévues a I'art. 65 (art. 1, a. 2, Accord sur les lan-
gues). Ces derniers Etats conservent uniquement le droit, selon I'al. 3de I'art. 1 de
I’Accord sur les langues, d'exiger une traduction des revendications (et non de
I"intégralité du fascicule du brevet européen) dans une de leurs langues officielles.
Prenons|’exemple suivant : s I'ltalie a adhéré a I’ Accord sur les langues et qu'elle
désigne le frangais comme langue procédurale, elle peut exiger, d’'une part, que les
fascicules de brevet européen rédigés en anglais ou en alemand soient traduits en
francais pour que le titre de protection prenne effet et, d autre part, que les revendi-
cations soient traduites en italien. Nonobstant cet accord, tout Etat contractant
conserve le droit d’exiger qu'en cas de litige le titulaire du brevet fournisse a ses
frais une traduction du brevet contesté en une langue officielle reconnue (art. 2 de
I" Accord sur les langues).

Si I’ Accord sur les langues entrait en vigueur en Suisse, I’ Ingtitut Fédéral de la Pro-
priété Intellectuelle (Institut) ne pourrait plus exiger du demandeur ou du titulaire du
brevet qu’il remette une traduction du fascicule du brevet européen dans une langue
officielle suisse lorsqu’un brevet européen est publié en anglais (cf. art. 113 LBI).
La ratification de I’ Accord sur les langues et son entrée en vigueur nécessite donc
unerévision desart. 112 3116 delaLBlI.

Renoncer a exiger la traduction dans une langue officielle suisse d'un brevet euro-
péen publié en anglais se justifie pour plusieurs raisons. L’ expérience de |’ Institut
montre qu’ en Suisse moins d'un pour cent des traductions de brevet européen remi-
ses annuellement sont effectivement consultées. Seules quelque 20 des 5000 traduc-
tions de brevet européen déposées tous les ans al’ Institut sont consultées par année.
Dans la pratique, les traductions revétent donc une moindre importance, mais elles
engendrent de gros frais supplémentaires aux utilisateurs du systéme, les petites et
moyennes entreprises et les inventeurs isolés étant les plus touchés.

En outre, il est aujourd’ hui déja interdit, selon I' actuel art. 65 CBE, de requérir une

traduction dans toutes les langues officielles d’un pays. La Suisse ne peut donc exi-
ger une traduction que dans une de ses langues officielles. Elle ne peut pas imposer
que les fascicules de brevet européen rédigés en allemand ou en francais soit traduits
dans ses autres langues officielles. Les brevets européens rédigés en allemand ou en
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francais ne sont d'ailleurs aujourd’ hui déja ni traduits en italien ni dans I’ autre lan-
gue officielle suisse. 1l en va de méme pour les brevets nationaux : ceux-ci ne sont
pas traduits dans toutes les langues officielles, mais n’ existent que dans la langue
déterminante pour la procédure de délivrance. Par conséquent I’ utilisateur du sys-
téme suisse des brevets doit aujourd’ hui déa connaitre toutes |es langues nationd es.

De plus, il convient de souligner que la Suisse se trouve dans une situation privilé
giée par rapport a d' autres Etats contractants de la CBE du fait que deux des trois
langues officielles de I’ Office — a savoir le frangais et I'allemand — sont également
des langues nationales suisses. Par ailleurs, les revendications rédigées en anglais
continueront, tout comme par le passé, a étre publiées en francais et en alemand.
Méme apres |’ entrée en vigueur de I’ Accord sur les langues, les revendications du
brevet — I’ élément essentiel qui permet de déterminer I’ objet de la protection d'un
brevet — existeront en deux langues officielles. Soulignons que cette réglementation
relative aux exigences de traduction ne concerne que les brevets européens, les de-
mandes national es ou international es de brevet n’ étant pas touchées.

La possibilité pour les tribunaux suisses d’exiger qu’en cas de litige concernant un

brevet européen le titulaire du brevet fournisse & ses frais une traduction intégrale
dans une langue officielle suisse n’ est pas atérée par I’ Accord facultatif.

223 Traité sur ledroit desbrevetsdu 1% juin 2001
2231 Champ d’application

Le PLT harmonise certaines formalités de la procédure en matiére de brevets, le
droit matériel des brevets n’éant pas touché (art. 2, al. 2, PLT). La protection mini-
male assurée au niveau international est celle garantie par I’ Accord sur les aspects
des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les
ADPIC) et laCUP.

Le PLT ne s applique qu'ala procédure de délivrance et a celle de maintien des bre-
vets devant les offices nationaux et régionaux. Il ne s applique en principe pas aux
procédures judiciaires et ne limite pas, de ce fait, la compétence |égislative des pa-
ties contractantes en la matiere. C'est ce qui ressort d' une déclaration commune re-
lative au terme « procédure devant I’ office », laquelle précise, en outre, que c'est le
droit national qui déterminera quelles procédures sont réputées judiciaires (cf. ch. 1
des déclarations communes relatives al’ art. 1, ch. xiv, PLT). Cette déclaration limite
indirectement aussi la notion d' office.

L'art. 10 PLT énonce une exception au principe selon lequel le traité ne s applique
pas aux procédures judiciaires. Il prévoit que I'inobservation, pendant la procédure
de délivrance, de certaines conditions de forme ne peut constituer un motif de révo-
cation ou d' annulation d’un brevet délivré, peu importe quelle autorité est compé
tente selon le droit applicable. Une autre exception découle de larégle 4, a. 4, PLT,
qui dit que, outre I'office, toute autre autorité compétente peut exiger la remise
d'une traduction d'une demande antérieure dans une langue officielle lorsque la va-
lidité de la revendication de priorité est pertinente pour déterminer si I'invention en
guestion est brevetable ou non (cf. regle 4, a. 4 en relation avec art. 6, a. 5, et regle
4,d. 1, PLT). Vu I'historique de cette disposition, il n'est pas certain que le terme
« autre autorité compétente » recouvre automatiquement les tribunaux; ¢’est en tout
cas ce qui ressort du commentaire de ces dispositions par le Bureau international de
I’OMPI (Notes explicatives relatives au Traité sur le droit des brevets et au régle-
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ment d exécution du Traité sur le droit des brevets [ci-apres : Notes explicatives],
document OMPI PCT/DC/48, N. R4.05). Si larégle 4, a. 4, PLT s applique aux
autorités judiciaires, elle limite leur possibilité d exiger une traduction de la d
mande antérieure. Une telle limitation est tout afait envisageable : pourquoi serait-il
en effet nécessaire de remettre une traduction si la demande antérieure n’ était pas
pertinente pour juger de la brevetabilité de I'invention ? Cette disposition n’'impose
pas de modifier I'art. 26, a. 2, LBI; les tribunaux pourront donc continuer d’exiger
latraduction d’ une demande antérieure si cela s avére déterminant pour I'issue de la
procédure.

S agissant du champ d application matériel, I'art. 3, al. 1, let. a, PLT prévoit que le
traité est applicable aux demandes nationales et régionales de brevet d'invention ou

de brevet d’ addition. La nationalité du déposant n' est pas déterminante (Notes expli-

catives, N. 3.01). Le terme « office » recouvre tant les offices nationaux que les offi-

ces régionaux (art. 1, ch. i, PLT; Notes explicatives, N. 1.01), puisque, conformé

ment & l’art. 20 PLT, peuvent adhérer au traité non seulement des Etats mais aussi

des organisations internationales (notamment des organisations régionales de bre-

vets). L'expression « qui sont déposées aupres de I’ office, ou pour I’ office, d' une
Partie contractante » tient compte du fait que tant les Etats membres d’ une organisa

tion internationale que cette derniére peuvent ratifier le PLT. Le traité s applique
alors aux demandes qui ont été examinées par I’ office d’une partie contractante a
I’égard de laquelle le PLT est en vigueur, peu importe si le brevet délivré prend fi-

nalement effet dans un Etat qui n’a pasratifié le traité (Notes explicatives, N. 3.02).

L’ expression « demandes de brevet d’ invention ou de brevet d' addition » doit est
prise dans le méme sens que celle utilisée &l’art. 2, ch. i, du Traité de coopération en
matiéere de brevets du 19 juin 1970 (PCT; RS 0.232.141.1; cf. Notes explicatives, N.
3.03). Le PLT ne s applique qu’ aux demandes qui ont été déposées comme deman-
des internationales conformément au PCT (art. 3, a. 1, let. & ch. ii, PCT) et aux de-
mandes divisionnaires qui relévent de ces catégories de demandes (art. 3, d. 1, let. a,
ch. ii, PLT). N'en font pas parties, par exemple, les certificats complémentaires de
protection visés aux art. 140a ss LBI (cf. Notes explicatives, N. 3.05).

Conformément al’art. 3, a. 1, let. b, PLT, les demandes international es déposées en
vertu du PCT sont elles aussi régies, dés I'introduction de la phase nationale, par le
PLT. Ce dernier s applique en outre aux demandes internati onal es déposées en vertu
du PCT en ce qui concerne les délais fixés aux art. 22 et 39, a. 1, PCT (art. 3, a. 1,
let. b, ch. i, PLT). Par conséguent, les parties contractantes s engagent en particulier
a restaurer le délai fixé pour engager la phase nationale conformément aux condi-
tions énoncéesal’art. 12 PLT (Notes explicatives, N. 3.08). Satisfaisant déja a cette
exigence (cf. art. 47 LBI), le droit suisse va méme plus loin, car il prévoit la possibi-
lité de requérir la poursuite de la procédure non seulement pour les délais fixés par
I"Institut mais aussi pour les délais |égaux, alors que le PLT ne prévoit cette possibi-
lité que pour les délais fixés par un office (cf. art. 11, a. 2, PLT).

Par ailleurs, le champ d'application du PLT s éend aussi aux brevets d'invention
nationaux et régionaux, ainsi qu’ aux brevets d'addition qui ont été délivrés avec €-
fet a I’égard d'une partie contractante (art. 3, a. 2, PLT; cf. Notes explicatives,
N. 3.10 23.12). Il convient de souligner que le PLT s applique aux brevets délivrés
méme lorsgue la demande n’est pas régie par le traité (Notes explicatives, N. 3.12).
Il n'est par contre pas applicable aux certificats complémentaires de protection tels
qu'ils sont définis en Europe : étant en effet considérés comme des titres de protec-
tion sui generis, ceux-ci ne sont pas regroupés sous le terme de brevet d'invention
ou sous celui de brevet d addition. Les parties contractantes sont cependant libres
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d'appliquer les prescriptions du PLT aux brevets et aux demandes autres que celles
qui sont régies par le PLT.

2232 Dispositions générales
(art.1adetreglel PLT)

Lesart. 1a4 PLT contiennent des dispositions générales.

A I'instar d'autres traités modernes, I'art. 1 et laregle 1 PLT définissent les termes
utilisés dans le traité et dans les régles. Nous nous contentons ici de référer a ces dé&-
finitions.

Comme précisé ci-avant, I'art. 2, a. 1, PLT formule tout d'abord le principe selon
lequel les parties contractantes sont libres d’imposer des conditions qui, du point de
vue des déposants et des titulaires, sont plus favorables que les conditions applica-
bles en vertu du PLT et de son reglement d exécution, exception faite de I'art. 5
PLT, qui regle la question de la date de dépdt d'une demande. Cette exception pa-
met d' éviter que les parties contractantes imposent des exigences nationales diver-
gentes en matiere de date de dépdt, pratique qui aurait été a I’encontre de
I"harmonisation visée par le traité. L'art. 2, al. 2, PLT énonce un autre principe
d’ordre général : le traité ne prévoit aucune disposition relevant du droit matériel des
brevets (cf. ch. 2.2.3.1).

L'art. 3PLT circonscrit le champ d’ application matériel du traité. Cette disposition a
déja été commentée ci-dessus (ch. 2.2.3.1).

L'art. 4 PLT formule une réserve en ce qui concerne la préservation d'intéréts es-
sentiels d’ une partie contractante en matiére de sécurité.

2233 Date de dépbt
(art.5etregle2PLT)

L'art. 5 PLT harmonise les conditions requises aux fins de I’ attribution de la date de
dépot (cf. art. 5, al. 8, et regle 6, al. 2, PLT pour les exceptions). Conformément a
I'al. 1, let. a, de cet article, lademande doit contenir : I'indication explicite ou impli-

cite selon laquelle les éléments présentés sont censés constituer une demande (ch. i),

des indications permettant d’établir I’identité du déposant ou d entrer en relation

avec lui (ch. ii) et une partie qui, a premiére vue, semble constituer une description

(ch.iii). Envertude I'art. 5, a. 1, let. ¢, PLT, les parties contractantes peuvent exi-

ger tant les indications permettant d’ établir I'identité du déposant que celles pa-

mettant d’ entrer en relation avec lui, ou bien accepter que soient remises les unes ou

les autres. Selon le ch. iii de cette disposition, elles peuvent aussi accepter un dessin

en lieu et place d' une description (art. 5, al. 1, let. b, PLT).

Aux fins de I attribution de la date de dépbt, les offices nationaux doivent accepter
gue la partie qui, a premiéere vue, semble constituer une description soit déposée
dans n’'importe quelle langue (art. 5, a. 2, let. b, PLT). Pour la suite de la procédure
d’enregistrement, ils peuvent exiger une traduction de cette partie dans une langue
officielle (art. 6, al. 3, PLT). Les parties contractantes ne peuvent cependant lier
I’ attribution de la date de dépdt a la remise d'une telle traduction, tout comme elles

54



ne peuvent pas non plus refuser d'attribuer la date de dép6t si une traduction n’ est
pas remise (Notes explicatives, N. 5.13).

Le traité énonce explicitement que le déposant peut, au choix, soit déposer sa ce-
mande sur papier, soit la déposer par tout autre moyen autoriseé par |’ office (p. ex.
sous forme éectronique au moyen d’'Internet). Méme si une partie contractante de-
vait, en vertu delaregle 8, a. 1, PLT, exclure, aprés le 2 juin 2005, toute communi-
cation avec I’ office sur papier, ce dernier serait contraint d' attribuer une date de dé&-
pbt a une demande remise sur papier. Pour la suite de la procédure, une partie
contractante est bien évidemment libre d’exiger que les communications se fassent
dans les formes prescrites par I’ office (art. 8, al. 1 et 7, et régle 8 PLT; Notes expli-
catives, N. 5.06).

L'art. 5 PLT énumére de maniére exhaustive les conditions requises aux fins de
I” attribution de la date de dépdt. Par conséquent, les parties contractantes ne peuvent
subordonner | attribution de la date de dépét a d’ autres conditions. Elles ne peuvent
par exemple pas exiger que la demande contienne une ou plusieurs revendications.
S'il est vrai qu'un Etat contractant peut, en vertu del’art. 6, a. 1, ch. i, PLT en rela
tion avec I'art. 6, a. 7, PLT, exiger que les revendications soient remises dans le
déla fixéalaregle 6, a. 1, PLT, le fait de ne pas présenter ces revendications dans
le délai prescrit n’ entrainera pas la perte de la date de dép6t, méme si la demande est
refusée ou considérée comme retirée pour ce motif ultérieurement en vertu de
I'art. 6, . 8, let.b, PLT (Notes explicatives, N. 5.02; cf. aussi Notes explicatives,
N. 5.15). Il n'est pas non plus possible de faire dépendre I attribution de la date de
dépbt du paiement d’ une taxe. Par contre, |es parties contractantes peuvent, en vertu
del'art.6, al. 4, PLT, percevoir ultérieurement une taxe de dépdt. Ne pouvant e
trainer la perte de la date de dépdt, e non-paiement d' une telle taxe peut seulement
avoir pour conséquence le refus de la demande (Notes explicatives, N. 5.02, 6.16 et
6.22 26.24).

Aux termes du traité, est considérée comme date de dépét |a date alaquelle I’ office a
recu tous les éléments énumérés a I'art. 5, al. 1, let. a, PLT. Est aussi considérée
comme date de dép6t, pour les envois postaux, le jour de remise a la poste, comme
le prévoit I'art. 56, a. 2, LBI en relation avec I'art. 2 de I’ ordonnance du 19 octobre
1977 sur les brevets d'invention (ordonnance sur les brevets, OBl; RS232.141; No-
tes explicatives, N. 5.05).

Conformément al'art. 5, a. 3, PLT, les offices doivent notifier dans les meilleurs
délais possibles au déposant s sa demande ne remplit pas une ou plusieurs des
conditions requises pour I’ attribution de la date de dépét (s agissant de la notifica
tion, cf. aussi ch. 0). |ls doivent donner au déposant la possibilité d’améliorer sa de-
mande et d'y apposer des remarques dans un délai minimum de deux mois (régle 2,
al. 1, PLT). A défaut d’indications permettant d’ entrer en relation avec le déposant,
le délai commence a courir & compter de la date ou I’ office a recu la demande (rée-
gle2, a. 2, PLT). Est considérée comme date de dépét |a date a laquelle toutes les
conditions requises pour |’ attribution de la date de dép6t ont été finalement remplies
(art. 5, a. 4, PLT). Si des irrégularités ne sont pas corrigées dans les délais fixés, le
droit national peut prévoir que la demande est réputée ne pas avoir été déposée.
Dans ce cas, I’ office doit en aviser |e déposant, en motivant sa décision.
Envertudel’art. 5, a. 5, PLT, il existe une obligation de notifier lorsque, en déter-
minant la date de dépdt, il semble manquer, & premiére vue, une partie de la descrip-
tion ou un dessin. Dans ce cas, est considérée comme date de dépdt |a date alaquelle
I office a recu la partie manquante de la description ou le dessin manquant, sous ré-
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serve que toutes les autres indications figurent dans la demande (art. 5, a. 6, let. a,
PLT). Si la partie manquante d'une description ou le dessin manquant figure dans
une demande antérieure, dont |le déposant revendique la priorité au moment du dépot
de la demande ultérieure incompléte, cet élément doit, sur requéte du déposant, étre
accepté et incorporé au dossier de la demande sans qu'il en découle la perte de la
date de dépdt, sous réserve que les conditions énumérées a la regle 2, a. 4, PLT
soient remplies (cf. art. 5, a. 6, let. b, PLT; Notes explicatives, N. 5.21, R2.03 et
R2.04). Conformément al’art. 5, a. 6, let. ¢, PLT, le déposant peut retirer la partie
manquante de la description ou le dessin manquant pour éviter que soit considérée
comme date de dép6t |a date postérieure alaguelleil aremis ces é éments.

Enfin, une partie contractante doit, en vertu del’art. 5, a. 7, let. a, PLT, accepter, en
lieu et place de la description et de tous dessins, un renvoi a une demande déposée
antérieurement aux fins d' attribution de la date de dépét de la demande. Elle peut
exiger que la description et les dessins soient déposés ultérieurement (art. 6, al. 7 en
relation avec regle 6, a. 1, PLT). Larégle 2, a. 5, PLT précise les conditions qui
doivent étre réunies pour renvoyer a une demande déposée antérieurement. Celles-ci
doivent étre remplies au moment du dép6t de la demande (cf. Notes explicatives,
N. 5.24). Si elles ne le sont pas, le droit national peut prévoir que la demande est ré-
putée ne pas avoir éé déposée. Dans ce cas, I'office doit en aviser le déposant
(art.5,4a. 7, let. b, PLT).

2234 Conditions quant a la forme et au contenu des deman-
des de brevet
(art.6etregles4a6PLT)

Au moyen d'un renvoi général, I'art. 6, al. 1, PLT précise que les demandes doivent
remplir, quant aleur forme et aleur contenu, les mémes conditions que celles dépo-
sées en vertu du PCT, tant dans la phase internationale que dans la phase nationale.
Il s'agit la d’'une exigence maximale. Laregle 3, a. 1, PLT énumeére de maniére ex-
haustive les conditions supplémentaires de forme et de contenu que les parties
contractantes peuvent émettre. L'art. 6, a. 1, PLT ne modifie en rien les prescrip-
tions relevant du droit matériel des brevets (art. 2, a. 2, PLT; Notes explicatives, N.
6.02 et 6.03). S agissant de I’exigence de I'unité de I"invention (cf. regle 13 PCT),
I'art. 23, al. 1, PLT autorise laformulation d’ une réserve, (cf. ch. 0).

Gréce au renvoi au PCT, il n'est pas nécessaire de préciser dans le PLT les diffé
rentes exigences de forme et de contenu. Par ailleurs, cette référence garantit la
conformité des deux traités. Selon la définition donnée a I’art. 1, ch. xvii, PLT, le
renvoi au PLT permet aussi de tenir compte des futures modifications du PCT, de
son reglement d'exécution et de ses dispositions administratives. Les parties
contractantes du PLT ne sont toutefois pas automatiquement liées par les futures
modifications du PCT puisgue leur Assemblée doit tout d'abord les approuver
(cf. ch. 0).

Conformément al’art. 6, al. 2, PLT, il est possible d' exiger que la demande soit pré-
sentée au moyen d’'un formulaire. Les offices des parties contractantes doivent &
pendant accepter que le contenu de la demande soit présenté sur un formulaire de
requéte qui réponde aux exigences précisées al'a. 2 de laregle 3 PLT : il Sagit
pour I'essentiel d’un formulaire de requéte pour une demande international e déposée
en vertu du PCT, qui est égérement modifié (cf. Notes explicatives, N. R3.02 et
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R3.03; cf. aussi regle 20, al. 2, PLT). Les communications avec I’ office restent ré-
servées (art. 8 PLT), en particulier la possibilité d' imposer la transmission de la de-
mande sous forme électronique aprés le 2 juin 2005 (régle 8, . 1, let. a, PLT). Une
partie contractante ne peut pas pour autant refuser, aux fins de |’ attribution de la date
de dépbt, une demande sur papier (art. 5, a. 1, PLT; Notes explicatives, N. 5.06 et
6.12).

Conformément al’art. 6, al. 3, phrase 1, PLT, les parties contractantes peuvent exi-
ger une traduction des parties de la demande qui ne sont pas rédigées dans une lan-
gue acceptée par I’ office. Selon la définition donnée a I'art. 1, ch. xiii, PLT, une
partie contractante ne peut exiger une traduction que dans une de ses langues offi-

cielles, al’instar de la pratique suisse et canadienne. Cependant, conformément a la
seconde phrase de l’al. 3 del'art. 6 PLT en relation avec laregle 3, a. 3, PLT, les
parties contractantes peuvent exiger une traduction du titre, des revendications et de
I’ abrégé dans toute autre langue officielle. Ainsi, I'art. 14, al. 7, de la Convention du
5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet eu-

ropéen, CBE; RS 0.232.142.2), notamment, qui prévoit que les revendications doi-
vent étre traduites dans toutes les langues officielles de I’ Office européen des bre-

vets (OEB) — autrement dit en allemand, en frangais et en anglais —, est en confor-

mité avec I'art. 6, d. 3, PLT. Larégle 3, a. 3, PLT pourrait cependant étre abrogée a
I’ avenir; cette abrogation requiert I’ unanimité (regle 21, ch. iii, PLT).

Conformément a I'art. 6, a. 5, PLT, la traduction d’'une demande antérieure peut

étre exigée lorsque la priorité de cette derniére est revendiquée. La regle 4 précise
les détails. Une traduction ne peut en particulier étre requise que si la demande anté-

rieure est rédigée dans une langue qui n’'est pas acceptée par I’ office et si lavalidité
delarevendication de la priorité est pertinente pour I’ appréciation de la brevetabilité
de I'invention (régle 4, a. 4, PLT; cf. ch. 2.2.3.1; Notes explicatives, N.R4.05).
S agissant de premiers dépbts et de demandes déposées antérieurement au sens de la
regle 2, a. 5, let. b, PLT, laregle 4, a. 3, du traité précise que la présentation de co-
pies et de copies certifiées conformes de ces documents n’est pas nécessaire lorsque
celasavéreinutile. Le traité anticipe par ailleurs la création d’ une bibliothéque nu-
mérique destinée a I’ échange de ces documents, bibliotheque a laquelle les offices
pourraient s affilier (cf. Notes explicatives, N. R4.03 et R4.04, ainsi que ch. 3 des
déclarations communes relatives aux art. 6, a. 5, et 13, a. 3, ainsi que régles 4 et 14
PLT).

L'art. 6, a. 4, PLT prévoit la possibilité de percevoir une taxe de dépbt, les parties
contractantes étant libres d' appliquer les prescriptions du PCT en ce qui concerne le
paiement des taxes de dépot (art. 14, a. 3, et régles 15.4 et 16" PCT; cf. Notes ex-
plicatives, N. 6.23 et 24). Le PLT ne régle toutefois pas les modes de paiement des
taxes et n'impose pas non plus une structure des taxes (cf. Notes explicatives,
N. 6.15 et 6.16). Cela étant, une partie contractante ne peut pas refuser d’ attribuer
une date de dépbt ou révoquer une date de dépbt dga attribuée au motif du non-
paiement de lataxe (art. 6, a. 8, let. aen relation avec art. 5, a. 1, PLT; Notes expli-
catives, N. 5.02 et 6.16). Le non-paiement ne constitue pas non plus un motif suffi-
sant pour justifier la révocation d' un brevet délivré (art. 6, a. 8, let. a en relation
avec art. 10 PLT; Notes explicatives, N. 6.25).

L'art. 6, d. 6, PLT introduit une simplification pour les déposants en ce sens qu’il
limite la possibilité, pour les offices, d'exiger, au cours de la procédure
d enregistrement du brevet et en plus des ééments d’une demande, des preuves en
ce qui concerne des indications ou des traductions auxquelles une demande ou une
déclaration de priorité réfere ou des preuves de traductions. De telles preuves ne
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peuvent étre requises que pour le cas ou les offices pourraient raisonnablement dou-
ter de la véracité de I'indication ou de I’ exactitude d' une traduction. Si un déposant
revendique, par exemple, la priorité en vertu de I’art. 3 CUP et qu'il existe des mo-
tifs raisonnables de douter de la véracité de I'indication de sa nationdité, |’ office
peut exiger qu’il présente des preuves appropriées. Dans sa communication, I’ office
doit indiquer pourquoi il doute de I’ exactitude des indications (regle 5 PLT; cf. No-
tes explicatives, N. 6.18). L’al. 6 de cette disposition ne s applique pas aux preuves
qui peuvent étre exigées au regard du droit matériel des brevets. Par conséquent, les
parties contractantes peuvent exiger d’ autres preuves qui concernent le droit matériel
des brevets, par exemple des indications de divulgations non opposables (Notes ex-
plicatives, N. 6.19).

A l'instar de ce qui s applique pour la date de dépdt, le PLT prévoit, en ce qui
concerne les conditions formelles et matérielles requises, une obligation pour les of-
fices nationaux de notifier aux déposants que leurs communications ne satisfont pas
aux exigences formelles fixées par le traité (cf. ch. 0 pour ce qui est des notifica-
tions). Les offices doivent cependant leur donner la possibilité de présenter des db-
servations et de remplir les conditions requises (art. 6, a. 7, PLT). Laregle 6 PLT
fixe les délais impartis a cet effet. L’art. 6, a. 8, PLT définit les sanctions prévues si
les conditions ou les délais ne sont pas respectés.

2235 Mandataire et obligation de constituer un mandataire
(art. 7etregle7PLT)

A son art. 7, le PLT traite de plusieurs questions relatives au mandataire. Les condi-
tions de forme sont énumérées de maniére exhaustive (art. 7, a. 4, PLT). Confor-
mément al’art. 7, a. 1, let. a, PLT, chaque partie contractante est cependant libre de
régler dans la légidlation nationale le droit d’exercer les fonctions de mandataire
dans une procédure devant I’ office (cf. art. 1, ch. xiv, PLT pour la définition de ce
terme). Aingi, elle peut exiger que le mandataire soit une personne habilitée a exer-
cer (Notes explicatives, N. 7.03). La question de savoir qui peut agir en tant que
mandataire reléve également du droit national. Par conséquent, chaque partie
contractante peut décider si seuls les avocats ont le droit d’ exercer cette qualité, ou si
les conseils en brevets aussi peuvent étre constitués comme mandataires, ou encore
s une simple société peut ére considérée comme une mandataire (Notes explicati-
ves, N. 1.08). Chague partie contractante peut en outre exiger que le mandataire ait
pour adresse (et non pour domicile ou siége) une adresse sur un territoire prescrit par
dle L'art. 7,d. 3, etlaregle 7, al. 2 et 3, PLT réglent la question de la communica
tion de la constitution d’un mandataire. Le traité ne régle par contre pas la cessation
de ce dernier (Notes explicatives, N. 7.01).

L'art. 7, d. 1, let. b, PLT formule le principe selon lequel les actes accomplis par un
mandataire ou a I'intention d’un mandataire ont les mémes effets que ceux accom-
plis par les personnes qui |’ ont constitué. En outre, chague partie contractante peut
prévoir, selon lalet. ¢ de cette disposition, qu’en cas de révocation d'un pouvoir la
signature d'un mandataire n'a pas |’ effet de la signature de la personne qu'il repré-
sente. Conformément au traité, il n'est cependant pas obligatoire, pour les offices,
d'envoyer les natifications visées aux art. 5, a. 3, et 6, a. 7, PLT au mandataire
(Notes explicatives, N. 7.05).

Selonl’art. 7, a. 2, PLT, les parties contractantes peuvent exiger la constitution d' un
mandataire. En relation avec larégle 7, a. 1, PLT, cette disposition régle les excep-
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tions pour lesguelles la constitution d'un mandataire ne peut étre imposée. Celle-ci
n'est pas obligatoire pour les actes suivants : dépdt d'une demande aux fins de
I attribution d'une date de dépdt; paiement d’une taxe; remise d’'une copie d’'une
demande antérieure, en vertu de larégle 2, a. 4, PLT; remise d une copie d' une de-
mande antérieure en vertu de laregle 2, a. 5, let. b, PLT; délivrance d'un recu ou
d’une notification de I’ office. En revanche, la constitution d’ un mandataire peut étre
imposée pour laremise de traductions.

Le droit suisse prévoit pour les personnes n'étant pas domiciliées en Suisse
I’obligation de constituer un mandataire aux fins de toutes procédures devant les
autorités administratives et devant le juge (art. 13 LBI; cf. aussi art. 133, d. 3, LBI).
Il n'est pas nécessaire de désigner de mandataire pour le paiement de taxes, pour le
dépdt d' une demande de brevet ou pour la remise d’une traduction ou d’ une requéte
de modification ou de poursuite de la procédure. Les déposants n’ étant pas domici-
liés en Suisse ne doivent désigner de mandataire qu’ apres I’ attribution de la date de
dépdt (art. 46 en relation avec art. 48 OBI). Conformément al’art. 124, a. 2 et 2bis,
OBI, il n'est pas nécessaire, dans le cas d’une demande internationale, que les -
cuments énumérés al’ art. 138 LBI soient déposés par un mandataire.

S agissant des conditions de forme requises pour la constitution d’'un mandataire, le
PLT impose aux offices nationaux de notifier aux personnes concernées s leurs
communications ne satisfont pas aux exigences formelles fixées par le traité
(cf. aussi ch. 0) et de leur donner la possibilité de présenter des observations et de
remplir les conditions demandées (art. 7, a. 5, PLT). L’al. 5 de laregle 7 PLT fixe
les délais impartis a cet effet, tandis que I'al. 6 régle les sanctions en cas de non-
observation.

2.2.36 Communications
(art.8etregles8al11PLT)

L’ harmonisation visée par le PLT porte également sur la forme et les modes de
transmission des communications entre le déposant ou le titulaire du brevet, d’'une
part, et un office, del’autre. L’ art. 8 et lesrégles8 a 10 PLT traitent de plusieurs as-
pects des communications.

L'art. 8, a. 2, PLT prévoit que chaque partie contractante peut exiger qu’ une com-
munication avec I’ office soit établie dans une langue acceptée par ce dernier. Reste
réservél’art. 5, a. 2, let. b, PLT, selon lequel la partie de la demande qui, a premiéere
vue, semble constituer une description peut étre dans n’importe quelle langue aux
fins de |’ attribution de |a date de dépbt.

En vertu de I’art. 8, al. 3, PLT, une partie contractante est tenue d’ accepter une de-
mande présentée sur un formulaire qui correspond & un formulaire international
type, qui sera établi conformément al’art. 14, a. 1, let. c, et alarégle 20 PLT. En
vertu de cette disposition, les parties contractantes qui a |’ avenir ne veulent pas ac-
cepter le dépdt des communications autrement que sur papier ne sont pas tenues
d accepter des communications déposées sous forme électronique (Notes explicati-
ves, N. 8.07). En effet, les parties contractantes ne sont en principe pas tenues
d accepter le dépdt des communications autrement que sur papier (art. 8, al. 1, let. b,
PLT). Elles sont toutefois libres, aprés le 2 juin 2005, de passer aux communications
déposées sous forme électronique et de refuser les demandes déposées sur papier
(régle 8, a. 1, let. a, PLT). Elles peuvent d' ailleurs, avant le 2 juin 2005 déja, exiger
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gue les communications sur papier dont la réception ou le traitement sont considérés
comme impossibles de par leur nature ou leur volume (p. ex. une demande portant
sur une invention biotechnologique comportant une liste de séquences de plusieurs
milliers de pages) soient déposées sous une autre forme ou par d’ autres moyens de
transmission (régle 8, a. 1, let. d, PLT). Nonobstant ces possihilités, elles doivent
attribuer une date de dépot a une demande remise sur papier si elle remplit les
conditions énoncées a I’art. 5 PLT (cf. aussi ch. 0). Un office qui prescrit |e dép6t
des demandes sous forme électronique peut toutefois exiger, en vertu de I’art. 8, al.
7, PLT, qu'une communication qui satisfait aux conditions requises soit déposée
dansledéla fixé alaregle 11 PLT. A défaut, le déposant ne perd pas la date de d&
p6t attribuée, méme si la demande est refusée en vertudel’art. 8, a. 8, PLT. Enrai-
son du renvoi al’art. 10 PLT, les parties contractantes ne peuvent pas, sauf excep-
tion, révoquer un brevet qui a été délivré malgré I'inobservation de ces conditions de
forme (Notes explicatives, N. 5.02, 8.02 et 8.18). Par ailleurs, chague partie
contractante est tenue d accepter les communications sur papier déposées aux fins
du respect d'un délai (art. 8, al. 1, let.d, PLT). Si un déposant ou un titulaire de bre-
vet dépose une communication sur papier aupres d'un office qui, selon le droit go-
plicable, n’accepte que les communications sous forme électronique, cela constitue
une irrégularité de forme. Conformément al’art. 8, a. 7, PLT, I’ office doit le noti-
fier au déposant ou au titulaire du brevet, en lui donnant |a possibilité de corriger sa
communication (Notes explicatives, N. 8.05). Grace a ces réserves relatives aux
communications sur papier, les déposants et les titulaires de brevet originaires de
pays qui ne sont pas dotés des infrastructures techniques existant dans les pays in-
dustrialisés ont la garantie de pouvoir, dans une juste mesure, protéger leurs droits
en déposant des communications sur papier (voir a ce propos aussi le ch. 4 des d&
clarations communesrelative alarégle 8, a. 1, let. a, PLT).

Dans la mesure ou une partie contractante autorise le dépdt des communications au-

prés de son office sous forme éectronique ou par des moyens de transmission éec-

troniques (y compris par télégraphe, par télémprimeur, par télécopieur ou grace a
des modes de transmission analogues), €lle est tenue d' accepter une communication

qui satisfait aux dispositions du PCT en la matiére. Cela n’ empéche pas une partie
contractante de fixer les conditions requises pour de telles communications (regle 8,

al. 2, PLT; Notes explicatives, N. R8.05).

L'art. 8, a. 4, PLT, en relation avec laregle 9 PLT, traite des exigences en matiére
de signature pour une communication, qu’ elle soit déposée sur papier ou sous forme
électronique, et définit dans quels cas il est possible d’ exiger une copie conforme ou
une autre forme d’ authentification de la signature. Les offices ne sont en principe en
droit d’'exiger d'autres preuves que lorsqu’ils peuvent raisonnablement douter de
I"authenticité de la signature. Cette restriction ne vaut pas pour les procédures judi-
ciaires ou analogues. Avant les indications relatives a la signature, la regle 9 PLT
précise les exigences auxquelles doit satisfaire une signature sur papier. Conformé-
ment al'a. 3 de cette regle, les parties contractantes doivent accepter une signature
manuscrite, mais peuvent permettre |’ utilisation d’ autres formes de signatures, telle
une signature imprimée ou apposée au moyen d'un timbre. En ce qui concerne les
signatures électroniques, le PLT fait la distinction entre les signatures qui consistent
en une représentation graphique de la signature et celles qui ne consistent pas en une
telle représentation. Si une partie contractante autorise le dépot des communications
sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques, elle est
tenue de considérer la communication comme signée si une représentation graphique
d’ une signature manuscrite acceptée par elle figure sur cette communication. Tel est
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le cas d’une communication déposée par télécopie ou transmise par télécopie a un
termina d'ordinateur. Conformément a la regle 8, a. 2, let. ¢, PLT, une partie
contractante peut cependant exiger que, dans ces cas, I’ original de la communication
ains transmise, muni de la signature manuscrite, soit déposé ultérieurement (Notes
explicatives, N. R9.02). Dans tous les autres cas, chague partie contractante est en
droit de définir ses propres exigences en matiere de signature, sous réserve que les
futures prescriptions du PCT ne s' appliquent pas.

L'art. 8, a. 5, PLT précise les indications qu’ un déposant ou un titulaire de brevet
doit donner dans la correspondance. |l s agit d'indications telles que son nom et son
adresse et le numéro de la demande ou du brevet. A ce propos, il convient de référer
alaregle 10, a. 1, PLT. Conformément al’art. 8, al. 6, PLT, une partie contractante
est en droit d’exiger que le déposant, le titulaire du brevet ou toute autre personne
concernée indique dans chague communication une adresse pour la correspondance,
le domicile élu et/ou toute autre adresse prévue par le réglement d’ exécution.

S'agissant de |'application de I'art. 8 PLT, le traité prévoit, comme pour d autres
dispositions, que les offices nationaux sont tenus de notifier aux personnes concer-
nées que leurs communications ne remplissent pas les conditions de forme prévues
par letraité (cf. aussi ch. 0), tout en leur donnant la possibilité de présenter des db-
servations et de remplir les conditions (art. 8, a. 7, PLT). Il convient de remarquer
que la notification n'est a adresser qu’ au déposant ou au titulaire du brevet ou a la
personne qui est I'auteur de la communication (Notes explicatives, N. 8.17). Lare-
gle 11, a. 1, PLT fixe les délais a respecter, tandis que I'art. 8, a. 8, PLT regle les
sanctions en cas de non obsrevation.

La mise en cauvre de ces dispositions nécessite une |égere adaptation de I’ OBI. Ces
modifications ne prendront de |’ importance qu’ aprés I’ introduction du dép6t électro-
nique des demandes de brevet et des communications.

2.2.37 Notifications
(art.9PLT)

Il aété plusieursfois question, dans les paragraphes précédents, de I’ obligation, pour
les parties contractantes, d’ envoyer une notification aux personnes concernées pour
leur signaer I'inobservation d'une condition de forme fixée par le traité.
L'art. 9 PLT prévoit des dispositions communes traitant des notifications, alors que
toute une série de modalités continuent de relever des parties contractantes. Ainsi, le
traité ne dit rien ni sur les moyens d’ effectuer la notification (p. ex. par courrier re-
commandé ou normal, par publication d’'un avis dans une feuille officielle), ni sur la
date a compter de laquelle les délais fixés dans la notification commencent a courir
(p. ex. date de I'envoi ou de laremise; Notes explicatives, N. 9.01).

L'art. 9, ad. 1, PLT prévoit qu'une notification est envoyée a I'adresse pour la
correspondance ou au domicilevisé al'art. 8, a. 6, du traité. A défaut de cesindica
tions, une natification envoyée a une autre adresse, qui a été indiquée par la pa-
sonne concernée (p. ex. lesindications visées aux art. 5, a.1, let. g ch. ii, et 5, a. 1,
let. c, PLT), peut étre considérée, par les parties contractantes, comme une notifica
tion déployant les mémes effets juridiques. Le traité n'a beau rien dire sur les
moyens d’ effectuer la notification (Notes explicatives, N. 9.01), on peut néanmoins
supposer que la publication d'un avis dans un bulletin officiel ne peut étre considéré
comme remplacant une notification envoyée a |’ adresse pour la correspondance ou
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au domicile éu. Inversement, les parties contractantes ne sont pas obligées
d’ envoyer une notification au déposant, au titulaire du brevet ou a une autre pa-
sonne concernée si I’ office n'a pas recu les indications lui permettant d’ entrer en re-
lation avec ces personnes (art. 9, a. 2, PLT).

La non-communication, par I’ office, au déposant, au titulaire du brevet ou a toute
autre personne intéressée que certaines conditions du traité ou de son réglement
d’ exécution ne sont pas remplies ne délie pas les personnes concernées de leur obli-
gation de remplir ces conditions. L'art. 10, a. 1, PLT reste réservé. En regle géné-
rale, les délais impartis pour remplir ultérieurement les conditions requises ne com-
mencent a courir qu’a compter de la date alaquelle I'inobservation a été notifiée ala
personne concernée, a |’ exception des cas ou I’ office n’a pas pu envoyer une notifi-
cation parce qu’il ne disposait pas d’indications suffisantes qui lui auraient permis
d'entrer en relation avec les personnes concernées (régles 2, a. 2, 6, al. 2, 7, a. 6,
11, a. 2, et 15, al. 7, let. b, ch. ii, PLT). Le délai imparti pour remettre une partie
manquante de la description ou un dessin n’ ayant pas été remis au moment du dépot
delademande (cf. régle 2, a. 2, PLT; Notes explicatives, N. 9.04) commence & cou-
rir méme s aucune notification n’a été envoyée conformément al’art. 5, al. 5, PLT,
puisque I’ office N’ est pas tenu de constater I’ absence des é éments précités, qui font
partie intégrante de la demande.

2238 Validité et révocation d’un brevet
(art. 10PLT)

L'art. 10 PLT formule plusieurs principes qui dépassent doublement le champ
d’ application a proprement parler du traité (cf. ch. 2.2.3.1). Tout d’'abord, il ne traite
pas uniquement des procédures devant |’ autorité qui délivre et enregistre les brevets
mais aussi des procédure judiciaires. Ensuite, ces principes relévent davantage des
aspects matériels du droit des brevets que des formalités. Cela est en particulier vrai
pour I'al. 1 delart. 10 PLT, qui prévoit que I'inobservation d'une ou de plusieurs
des conditions de forme énoncées aux art. 6, d. 1, 2,4 et 5, et 8, d. 1 a4, PLT ne
peuvent pas constituer un motif de révocation ou d’annulation du brevet, dans sa to-
talité ou en partie, sauf lorsque I'inobservation de la condition de forme résulte
d'une intention frauduleuse. Toutes les autorités d' une partie contractante, notam-
ment les tribunaux (Notes explicatives, N. 10.01), sont liées par cette prescription.
Pour son application, peu importe si les conditions de forme n’ont pas été respectées
parce que |’ office n'a pas envoyé une notification ou parce que le destinataire n'a
pas donné suite a cette derniére. Matériellement parlant, un brevet ne peut étre révo-
qué que pour les conditions de forme énumérées de maniére exhaustive dans les dis-
positions du PLT. Il s'agit de conditions de forme concernant les demandes. Aussi
les parties contractantes ont-elles la faculté de prévoir la révocation ou la nullité
d'un brevet lorsgque des formalités autres que celles qui sont énoncées dans le traité
ne sont pas respectées (Notes explicatives, N. 10.02). La révocation ou I’ annulation
d'un brevet délivré (Notes explicatives, N. 10.04) est aussi possible lorsque des
conditions de forme (Notes explicatives, N. 10.03) ne sont pas remplies.

Conformément al’art. 10, al. 2, PLT, les parties contractantes doivent donner |a pcs-
sibilité aux personnes concernées de présenter des observations et d’ apporter des
modifications ou des rectifications lorsque la révocation ou I’annulation du brevet
est envisagée, a condition que la |égislation national e autorise de telles modifications
ou rectifications. Ainsi, les parties contractantes ne sont pas tenues d’ accepter ces
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derniéres dans tous les cas (Notes explicatives, N. 10.06). Elles sont libres de déci-
der si les observations doivent étre présentées par écrit ou par oral. L'art. 10, d. 2,
PLT s applique a toutes les procédures en révocation ou en annulation d’un brevet,
qu'il s agisse de procédures devant I’ office ou un tribunal, et quel que soit le motif
derévocation ou d'annulation. L art. 10, al. 2, PLT s applique donc aussi aux procé-
dures en révocation ou en annulation pour un motif de fond (Notes explicatives, N.
10.07).

Les parties contractantes n’ ont aucune obligation de mettre en place des procédures
distinctes pour larévocation d' un brevet (art. 10, a. 3, PLT).

2239 Prolongation de délai, poursuite de la procédure, r éta-
blissement des droits
(art.11et12etrégles12et 13PLT)

A sesart. 11 et 12, le PLT prescrit aux parties contractantes de prévoir des moyens
de droit minimaux permettant aux déposants et aux titulaires de remédier aux effets
de I'inobservation d’un délai, dans le but de mieux les protéger de la perte involon-
taire de leurs droits. Ces droits, ils peuvent les perdre si eux-mémes (ou leur man-
dataire) ne respectent par le délai imparti pour |I'accomplissement d'un acte indis-
pensable ala délivrance ou au maintien d’un brevet.

En vertu de I'art. 11 PLT, les parties contractantes doivent prévoir une possibilité
d apporter une correction lorsgu’un délai imparti par |’office n'a pas été observé.
Conformément au traité, elles peuvent opter pour |’une ou pour |’ autre des possibi-
lités de correction exposées ci-apres, lesquelles sont équivalentes : elles doivent pré-
voir soit la prolongation du délai, qui, ala différence de la prolongation (facultative)
du déai visteal'art. 11, al. 2, ch. i, PLT, peut étre requise apres I’ expiration du dé-
lai initial (art. 11, al. 1, ch. ii, PLT), soit la poursuite de la procédure selon le modéele
delaprocédure prévue al’art. 46a LBI (art. 11, d. 2, PLT).

Pour se voir conférer une prolongation de délai conformément al’art. 11, a. 1, ch. ii,
PLT ou bénéficier de la possibilité de requérir la poursuite de la procédure, il n’est
pas nécessaire d' apporter la preuve que toute la diligence requise a été exercée ou
que I'inobservation n’ était pas intentionnelle. On peut seulement exiger du déposant
ou du titulaire qui n’'a pas respecté le ddlai qu'il présente une requéte dans les condi-
tionsénoncéesal’art. 11, al. 1 et 2, et alaregle 12 PLT et qu'il paie, le cas échéant,
une taxe (cf. art. 11, al. 5, PLT; Notes explicatives, N. 11.01). En ce qui concerne la
poursuite de la procédure, il convient de relever que le droit national peut exiger que
I'acte omis soit accompli dans le délai imparti pour la demande. La régle 12 PLT
apporte des précisions sur ces deux moyens de droit.

Les parties contractantes sont tenues de prévoir la prolongation de délai et la pour-
suite de la procédure uniquement pour les délais qu’ un office aimparti dans le cadre
d'une procédure. Cette obligation n’existe pas pour les délais légaux ou les délais
fixés par un tribunal (Notes explicatives, N. 11.02). Larégle 12, . 5, PLT énumére
une série de délais pour lesquels les parties contractantes ne sont tenues d’ accorder
ni une prolongation de délai ni une poursuite de la procédure. 1l convient de relever
que les délais impartis pour le paiement des annuités figurent dans cette liste.

L'art. 11, a. 6, PLT garantit des droits procéduraux minimaux aux personnes qui
n’ont pas respecté un délai : une requéte formulée en vue d' obtenir une prolongation
de délai ou de se voir accorder une poursuite de la procédure ne peut pas étre refusée
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sans que soit donnée au déposant ou au titulaire la possibilité de présenter, dans un
délai raisonnable, des observations sur le refus envisagé.

Quitre la prolongation de délai et la poursuite de la procédure, I’art. 12 PLT prévoit
le rétablissement des droits. A la différence de la poursuite de la procédure, le réta
blissement des droits est subordonné a la preuve que le délai n’'a pas été respecté
bien que toute la diligence requise fit exercée ou que I'inobservation ne fat pas in-
tentionnelle (art. 12, a. 1, ch. iv, PLT). Par ailleurs, ce moyen de droit s applique
auss aux délais légaux (Notes explicatives, N. 13.01). S agissant des conditions re-
quises pour le rétablissement des draits, il convient de référer al’art. 13, al. 1, et ala
regle13,a. 1 et 2, PLT. Larégle 13, a. 3, PLT énumére, a titre d’ exceptions, cer-
tains délais pour lesquels un rétablissement ne peut pas étre accordé. Sont exclus de
I”harmonisation visée par le traité les droits des tiers qui ont utilisé I'invention de
bonne foi au cours de la période comprise entre le moment ou il y a eu perte des
droits et ladate alaquelle ces droits ont été rétablis (Notes explicatives, N. 12.10).

L'art. 13, d. 2, PLT doit étre traité en relation avec I'art. 12 PLT, car il oblige les
parties contractantes a rétablir le droit de priorité en vertu de I'art. 4 CUP (art. 13,
a. 2, PLT). Les conditions sont celles requises pour le rétablissement des droits en
vertudel’art. 12,a. 1, PLT.

En ce qui concerne le rétablissement des droits, le PLT prévoit aussi des droits pro-
céduraux minimaux : une requéte en rétablissement des droits ne peut étre refusée
sans que soit donnée au requérant la possibilité de présenter dans un délai raisonna
ble des observations sur le refus envisagé (art. 12, al. 5, et 13, d. 6, PLT).

Le droit suisse remplit aujourd hui déja trés largement les exigences du PLT. Le
champ d'application, en droit suisse, de la poursuite de la procédure prévue par I’ art.
46a, LBI est beaucoup plus éendu que celui de la poursuite de la procédure prévue
par le PLT. En Suisse, ce moyen de droit peut en effet étre requis non seulement
lorsqu’un délai imparti par I’ office n'a pas été observé mais auss en cas de non-
respect d'un délai l1égal. Le droit suisse doit uniquement étre adapté en ce qui
concerne la date a partir de laguelle le délai imparti pour requérir la poursuite de la
procédure commence a courir et la possibilité de présenter des observations (cf.
ch. 0). L’art. 47 LBI traitant de la réintégration en |’ é&at antérieur ne nécessite pas
d'adaptation. Le droit suisse connait aujourd hui déa la restauration du délai de
priorité. Les exigences formuléesal’art. 12, a. 5, PLT sont concrétisées dans |’ OBI.

2.2.3.10 Correction ou adjonction d’une revendication de prio-
rité restauration du droit de priorité
(art. 13etregle 14 PLT)

Sinspirant de la régle 26bis.1 PCT, I'art. 13, a. 1, PLT permet au déposant de
corriger une revendication de priorité (une déclaration de priorité) ou de I’ adjoindre
aune demande. L'art. 13, a. 1, en relation avec laregle 14, a. 2, PLT, énumere les
conditions requises pour corriger une revendication de priorité ou |’ adjoindre a une
demande. Il convient de relever que la date de dép6t de la demande ultérieure ne doit
pas étre postérieure a la date d'expiration du délai de priorité visée par la CUP,
celle-ci se calculant a compter de la date de dép6t de la demande la plus ancienne
dont la priorité est revendiquée (art. 13, a. 1, ch. iii, PLT). Si la date de dépét de la
demande ultérieure est postérieure a la date d expiration du délai de priorité, seule
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une restauration du droit de priorité conformément al’art. 13, a. 2, PLT est envisa-
geable (cf. ch. 0).

En vertu del’art. 13, a. 3, PLT, le droit de priorité d’ un déposant doit étre restauré
s I'office auquel a été présentée la demande antérieure n’a pas remis en temps voulu
une copie de cette demande, document qui permet d’ établir la priorité. En raison de
cette omission, le déposant a été empéché d observer les délais prescrits par | art. 6,
al. 5 PLT, bien qu'il e(it demandé suffisamment tét |’ établissement de cette copie.
S agissant des conditions requises pour la restauration du droit de priorité, on peut
renvoyer alateneur del’art. 13, a. 3, et delarégle 14, a. 6 et 7, PLT. Si une régle-
mentation particuliére s'est imposée pour la restauration du droit de priorité, ¢’ est
que le délai de remise du document de priorité est en principe fixé par lalégisation
nationale ou par les conventions régionales et non par I’ office. Sans réglementation
spéciale, les parties contractantes n’ auraient par conséquent pas été tenues, dans ces
cas, d’ accorder une prolongation de délai au déposant ou la poursuite de la procé
dure conformément al’art. 11 PLT.

En raison de la possibilité de corriger ou d' adjoindre une revendication de priorité et
de celle de se voir restaurer le droit de priorité conformément al’art. 13, a. 3, PLT,
il est nécessaire d' adapter les art. 39 ss OBI. En revanche, la LBl traite aujourd’ hui
déja, a son art. 47, de la restauration du droit de priorité visé al’art. 13, a. 2, PLT
(cf. ch. 0).

Commelesart. 11 et 12 PLT, I'art. 13, al. 6, du traité prévoit des droits procéduraux
minimaux : une regquéte en correction ou en adjonction d’ une revendication de prio-
rité ou en restauration du droit de priorité ne peut étre refusée sans que soit donnée
au requérant ou au titulaire du brevet la possibilité de présenter dans un délai raison-
nable des observations sur le refus envisagé.

22311 Changements et inscriptions dansleregistre des br e-
vets
(regles15al17PLT)

LePLT traite dans son reglement d’ exécution des changements ou inscriptions dans
le registre des brevets énumérés ci-aprés :

- I'inscription d'un changement de nom ou d’ adresse (régle 15 PLT),

- Iinscription d'un changement de déposant ou detitulaire (regle 16 PLT),
- Iinscription d'unelicence (régle 17 PLT) et

- larectification d’ erreurs (régle 18 PLT).

Laregle 15 PLT unifie les procédures de requéte et d'inscription d’un changement

de nom ou d'adresse du déposant ou du titulaire, & condition qu’il ne s agisse pas
d’un changement de déposant ou detitulaire : par exemple, un changement de nom a
la suite du mariage du titulaire ou un changement d’ adresse de la raison de com-

merce qui a déposé la demande de brevet pour une invention. Les changements de
déposant ou de titulaire sont, quant a eux, régis par laregle 16 PLT. A son d. 5, la
regle 15 du traité énumére de maniére exhaustive les conditions auxquelles une re-

quéte en inscription d’un changement de nom ou d’ adresse doit satisfaire. Si une ou
plusieurs exigences ne sont pas remplies dans les délais fixés, une partie contractante
peut prévoir de refuser la requéte, mais ne doit pas appliquer de sanctions plus séve-
res (regle 15, a. 7, PLT). En vertu de I'al. 8 de cette regle, ces prescriptions
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s appliquent également au changement de nom ou d'adresse du mandataire et au
changement de I’ adresse indiquée pour la correspondance ou du domicile élu. La
constitution d’un nouveau mandataire n’ est pas subordonnée a des prescriptions uni-
fiées. Il incombe aux parties contractantes d’ arréter une réglementation en cette ma-
tiere (Notes explicatives, N. 7.01).

Laregle 16 PLT harmonise les exigences auxquelles doit satisfaire une requéte en

inscription d’'un changement de déposant ou de titulaire, notamment en relation avec

le transfert de la demande ou du brevet. Le traité fait les distinctions suivantes : le
changement du déposant ou du titulaire résulte d'un contrat (regle 16, a. 2, let. a,

PLT), delarestructuration de I’ entreprise (régle 16, a. 2, let. b, PLT) ou d'un autre
motif (régle 16, al. 2, let. ¢, PLT). Pour lecasou il y a plusieurs ayants droit, et si le
changement a trait a un ou plusieurs codéposants ou cotitulaires, mais pas a tous,

une partie contractante peut exiger que la preuve que chacun des codéposants ou des

cotitulaires consent au changement soit fournie a I’ office (régle 16, a. 2, let. d,

PLT). Laregle 16, a. 5, PLT prévoit en outre qu’ une seule requéte suffit méme si le
changement concerne plusieurs demandes et/ou brevets de la méme personne, a
condition qu'il soit le méme pour toutes les demandes ou pour tous les brevets en

question et que les numéros de toutes les demandes et de tous | es brevets en question

soient indiqués dans la requéte. Une partie contractante peut par contre exiger

gu’ une copie de la demande soit remise pour chague demande et pour chague brevet.

Les parties contractantes ne peuvent pas formuler d’autres conditions auxquelles

doit satisfaire une requéte en inscription d’' un changement de déposant ou de titulaire
(regle 16, al. 7, PLT). Elles ne peuvent pas non plus prévoir des sanctions plus séve-

res que le refus de la requéte (régle 16, al. 8 en relation avec régle 15, d. 7, PLT).

Comme le traité n" harmonise pas les conditions de fond requises pour qu’un trans-

fert soit juridiguement valable (art. 2, a. 2, PLT), les parties contractantes ont la fa-

culté de subordonner la cession d'un droit a d’ autres conditions, par exemple dans
les cas de succession ou de réalisation forcée dans le cadre de poursuites pour dettes

ou de faillites (Notes explicatives, N. R16.17).

Larégle 17 PLT unifie les dispositions relatives a I’ inscription de licences et de -
retés portant sur des demandes ou des brevets (cf. renvoi figurant al’al. 8). La ques-
tion de savoir quelles licences ou quelles slretés sont inscrites dans le registre des
brevets est régie par le droit national en question; les parties contractantes sont donc
libres de régler ce point (Notes explicatives, N. R17.01 et R17.11). Si de telles ins-
criptions dans le registre sont possibles, ce sont les prescriptions de laregle 17PLT
qui régissent le traitement des requétes en inscription de licences et de slretés. A ce
propos, il convient de mentionner que laréegle 17, a. 2, PLT unifie les conditions re-
quises en matiére de preuve de la base juridique d’ une licence. Par ailleurs, le requé-
rant peut, dans le cas d'un accord librement conclu, remettre soit une copie de
I’ accord, soit un extrait de I’ accord comprenant les parties de ce dernier relatives aux
droits cédés et al’ étendue de ces droits (régle 17, al. 2, let. a, PLT).

Lesregles 15 a 17 nécessiteront une adaptation des art. 105 et 106 OBI.

Larégle 18 PLT harmonise les dispositions traitant des conditions de forme et de la
procédure qui s appliquent alarectification d’ erreurs dans le registre et dans des pu-
blications de I’ office. Mais les parties contractantes sont libres de fixer les condi-
tions de fond auxquelles est subordonnée larectification d' erreurs. Le droit applica-
ble peut par exemple prévoir dans quelle mesure la rectification requise peut
s'appliquer a d'autres indications (Notes explicatives, N. R18.01). La question de
savoir quelles erreurs peuvent étre rectifiées reléve aussi du droit national (Notes
explicatives, N. R18.02). Le champ d application de cette disposition ne s étend pas

66



aux rectifications faites dans la demande apreés réception du rapport de recherche ou
bien au cours de I’ examen matériel, comme la modification de la description, des re-
vendications ou des dessins (Notes explicatives, N. R18.01).

2.2.3.12 Dispositions d’ordre conventionnel et administratif

Toute une série de dispositions (art. 14 & 26 et régles 20 et 21 PLT) traitent de ques-
tions d'ordre conventionnel et administratif. Les principales d'entre elles sont pré-
sentées et commentées ci-apres.

223121 Rapports avec la CUP
(art. 15PLT)

Conformément a I'art. 15, a. 1, PLT, les parties contractantes sont tenues de se
conformer aux dispositions de la CUP relatives aux brevets. 1l s'agit des art. 2 a
5quater, 11 et 12 CUP.

L'a. 2 del’art. 15 PLT prévoit que le traité et son reglement d’ exécution, ains que
les engagements existants des parties contractantes et les droits des déposants et des
titulaires découlant de la CUP, ne sont pas touchés par le PLT.

2.23.12.2 Effets desrévisions et des modifications du PCT
(art. 16 PLT)

Vu la connexion entre le PLT et le PCT en ce qui concerne les prescriptions de
forme et de fond pour les demandes (cf. ch. 0), I'art. 16 PLT revét une importance
particuliére. En effet, cette disposition expose quels sont les effets des révisions et
des modifications du PCT sur le PLT et sur son réglement d’ exécution.

En principe, les révisions et les modifications du PCT, de ses dispositions
d'exécution ou de ses dispositions administratives, qui sont approuvées apres le
2 juin 2000 et qui sont compatibles avec les dispositions du PLT, sont applicables
aux fins de ce dernier si I’ Assemblée des Etats parties au PLT en décide ainsi a la
majorité des trois quarts des votes exprimés (art. 16, a. 1, et 17, d. 2, ch. v, PLT). A
cette occasion, I’ Assembl ée des Etats parties au PLT décidera auss de la possibilité,
pour les parties contractantes, de formuler les réserves que les parties contractantes
auront faites al’égard du PCT (cf. ch. 2 des déclarations communes concernant les
art. 1, ch. xvii, 16 et 17, al. 2, ch. v PLT). Il n’empéche que les réserves formulées a
I"égard du PCT ne sont en principe pas valables a I’égard du PLT (art. 16, a. 2,
PLT). Par souci de faire des économies et d' éviter des travaux administratifs inuti-
les, I’ Assemblée des Etats parties au PCT se tiendra, S nécessaire, a |’ occasion de
I’ Assemblée des Etats parties au PLT (cf. ch. 2 des déclarations communes concer-
nant les art. 1, ch. xvii, 16, et 17, a. 2, ch. v, PLT).
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2.2.3.123 Assemblée des parties contractantes
(art. 17PLT)

L'art. 17 PLT regle les taches, la composition, le quorum, la prise des décisions, les
majorités et les sessions de I’ Assembl ée des Etats parties au PLT. Les décisions de
I’ Assemblée sont, sauf exception, prises a la majorité des deux tiers des votes e-
primés. Restent réservés les art. 14, a. 2 et 3 (modification du réglement
d’ exécution), 16, al. 1 (reprise des révisions et des modifications du PCT), et 19,
a. 3, PLT (révision de certains articles du PLT). Il convient de souligner que chaque
partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au
vote ala place de ses Etats membres avec un nombre de voix égal au nombre de ses
Etats membres qui sont parties au traité. Mais dés qu'un Etat membre exerce son
droit de vote, I’ organisation intergouvernementale ne participe plus au vote. Il en va
de méme s I'un de ses Etats membres est membre d’une autre organisation inte-
gouvernementale et que cette derniéere participe au vote. Si I'UE devait adhérer au
PLT et voter alaplace de ses Etats membres, I’ Organisation européenne des brevets
(OEB) ne pourrait plus voter ala place de ses Etats membres. Les Etats membres de
I’OEB qui ne sont pas membres de I’ UE, en revanche, pourraient exercer leur droit
de vote.

223124 Entrée en vigueur et dénonciation
(art.21et 24 PLT)

Le PLT entre en vigueur trois mois aprés que dix instruments de ratification ou
d'adhésion ont été déposés aupres du directeur général de I'OMPI par des Etats
(art. 21, . 1, PLT). Letraité lie les dix Etats qui ont déposés les premiers leur ins-
trument de ratification ou d’'adhésion a compter de la date a laquelle il est entré en
vigueur (art. 21, a. 2, ch. i, PLT). Il lie les autres Etats a I’ expiration d'un délai de
trois mois a compter de la date a laguelle I’ Etat a déposé son instrument de ratifica-
tion ou d’ adhésion aupreés du directeur général de I’ OMPI ou a partir d’ une date ulté-
rieure indiquée dans cet instrument, mais pas plus de six mois aprés la date de ce d&
pbt (art. 21, a. 2, ch. ii, PLT). Le PLT prévoit une réglementation distincte pour
I’adhésion d’ organisations internationales (art. 21, a. 2, ch. iii et iv, PLT). L'OEB,
I’ Organisation eurasienne des brevets et |’ Organisation régionale africaine de la pro-
priété industrielle peuvent déposer leur instrument de ratification ou d adhésion
avant I’entrée en vigueur du PLT. Dans ce cas, ces organisations sont liées par le
traité trois mois aprés son entrée en vigueur (art. 21, a. 2, ch. iii, PLT).

Toute partie contractante peut dénoncer le traité par notification adressée au direc-
teur général de’OMPI (art. 24, a. 1, PLT). La dénonciation prend effet un an apres
ladate alaguelle celui-ci aregu la notification ou a une date ultérieure indiquée dans
celle-ci. Elle n"a aucune incidence sur I’ application du traité aux demandes pendan-
tes ou aux brevets qui sont en vigueur (art. 24, a. 2, PLT).

2.2.3.125 Application du traité aux demandes pendantes et aux
brevets en vigueur
(art.22PLT)
L’art. 22 PLT garantit la non-rétroactivité du traité pour les faits qui se sont produits
avant qu'il ne lie la partie contractante en question. En outre, cette disposition a pour
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but d' éviter qu’une partie contractante ne soit contrainte d’ appliquer des prescrip-
tions différentes aux demandes qui sont pendantes et aux brevets qui sont en vigueur
au moment ou elle est liée par le traité, d’ une part, et aux demandes qui ont été dé&-
posées et aux brevets qui ont été délivrés apres cette date, de I’ autre (Notes explica
tives, N. 22.01).

L'art. 22 PLT formule le principe selon lequel une partie contractante doit appliquer
les dispositions du traité et de son reglement d'exécution aux demandes qui sont
pendantes et aux brevets qui sont en vigueur a compter de la date a laquelle elle est
liée par le traité conformément a I'art. 21 PLT. Mais comme les prescriptions des
at. 6,a. 1,2 4et5 et 8 a. 1etd PLT ne Sappliquaient pas aux brevets qui
étaient en vigueur avant que la partie contractante ne soit liée par le traité, les Etats
parties ne sont pas tenus d’appliquer I’art. 10, al. 1, PLT a ces brevets (Notes expli-
catives, N. 22.02).

Afin d' éviter toute rétroactivité du traité, I'art. 22, al. 1, PLT exclut |’ application de
I"art. 5 ayant trait ala date de dépét (cf. ch. 0), de I'art. 6, al. 1 et 2 concernant la
forme, le contenu et la présentation d'une demande (cf. ch. 0), ainsi que des regles
correspondantes, aux demandes pendantes et aux brevets en vigueur. Par ailleurs,
I'art. 22, al. 2, PLT prévoit que les parties contractantes ne sont pas tenues
d appliquer les dispositions du traité et de son reglement d’exécution a une déma-
che relative a une demande pendante ou a un brevet en vigueur s celle-ci a été en-
gagée avant la date a laquelle la partie contractante en question devient liée par le
traité (art. 21 PLT).

2.2.3.12.6 Réserves
(art.23PLT)

En vertu du PLT, les parties contractantes ne peuvent formuler qu’une seule réserve
al’égard du traité. Conformément al’art. 23 PLT, toute partie contractante peut dé&
clarer au moyen d'une réserve que les dispositions de I'art. 6, a. 1, PLT ne
s appliquent & aucune exigence d’ unité de I’invention applicable en vertu du PCT.
L'art. 23 PLT réglant la question de maniére exhaustive (cf. art. 23, a. 4, PLT et
Notes explicatives, N. 23.01), se pose la question de savoir dans quelle mesure la
possibilité d’ exclusion prévue alaregle 18, al. 7, du traité est réelle.

224 Détail des dispositions nécessaires a |’adaptation de la
loi sur lesbrevetsaux troistraités en matiere de bre-
VEets

2241 Adapation delaloi sur lesbrevetsal’ Actedu 29 no-

vembr e 2000 portant révision de la Convention du 5
octobre 1973 sur la délivrance de brevets eur opéens et
al’Accord du 17 octobre 2000 sur I'application de
I'art. 65 CBE

Art. 7cet 7d Nouvelle utilisation de substances connues

Dans le but de ne pas entraver les médecins dans I’ exercice de leur profession, I’ art.

2, let. b, delaloi sur les brevets (correspondant al’ art. 53quater, CBErév.) exclut de
la brevetabilité les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les métho-
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des de diagnostic appliquées au corps humain ou animal (cf. art. 2, a. 3, let. b, P-
LBI). Afin de compenser, au moins en partie, ce vaste champ d’exclusion, on ain-

troduit I’ art. 7c dans la LBI pour contrebalancer sur le plan national cette prescrip-
tion tres restrictive; cet article reprend la réglementation prévue aux art. 54, a. 5,

CBE et 54, a. 4, CBErév. En définissant, dans cette disposition, la notion de nou-
veauté — dont dépend la brevetabilité ou non d une invention — le |égislateur crée les
conditions permettant de considérer qu’ une substance ou une composition connue
est néanmoins réputée nouvelle quant & son utilisation dans une méthode visée a
I"art. 2, let. ¢, LBI. L’inventeur doit toutefois étre en mesure de définir, dans les re-

vendications, la substance dans sa nouvelle utilisation, en I’ occurrence en revendi-

quant une protection de la substance limitée & son champ d' application. Le champ

d'application de cet article se limite le plus souvent a I’ utilisation de la substance ou
de la composition dans la premiére méthode thérapeutique, éant donné que la nou-

veauté ne peut souvent plus étre revendiquée lors d' une utilisation ultérieure dans le
domaine thérapeutique ou diagnostique (FF 1976 Il 71). Dans la pratique, il est tout

de méme possible de breveter une utilisation ultérieure si la protection de la subs-

tance se limite au champ d'application de cette derniére et s elle est revendiquée
sous la forme d'une « méthode pour la production d'un médicament contre... »
(nommeée forme de revendication suisse).

On propose d adapter laLBI au nouve art. 54, a. 5, CBErév. (cf. chiffre0), eny in-
sérant un nouvel art. 7d réglant la protection des applications thérapeutiques ulté
rieures, pour donner une base |égale a ces applications et pour ancrer dans lalégisla
tion la pratique actuelle.

Art. 17 Conditions et effets de la priorité

Par souci d'adapter I'art. 17, a. 1, LBI al’art. 87, al. 1, CBErév., il est dit explicite-

ment que, s agissant de la reconnaissance du droit de priorité, une demande déposée
(ou prenant effet) dans un membre de I’ OMC déploie le méme effet qu’ une demande
déposée (ou prenant effet) dans un pays partie ala Convention de Paris. En raison de
I'art. 2, a. 1 et des art. 3 et 4 de |’ Accord sur les aspects des droits de propriété in-

tellectuelle (ADPIC), la Suisse s est déja engagée a accorder le droit de priorité a
tous les membres de I’OMC (cf. Message 1 GATT, ch. 2.4.4.2 et 2.4.8.1, FF 1994
IV 1, 284, 324). Dans le cadre de I’ adaptation des lois aux accords du GATT/OMC,

on s'est limité a proposer les modifications qui étaient indispensable a la ratification

de la convention. C’est pourquoi on renonga, a l’ époque, aréviser I'art. 17 LBI. Par

souci d’expliciter lateneur de laloi et de larendre plus compréhensible, on a décidé
dans le cadre de la présente révision de préciser I'al. 1 de I'art. 17 LBI dans le sens
€Xposé ci-dessus.

Art. 24 Renonciation partielle

L'art. 24, d. 2, LBl permet au titulaire du brevet de corriger, dans un délai limité,
des erreurs d’ appréciation commises lors de la rédaction des revendications du bre-
vet. Dés qu’une revendication du brevet est limitée d une autre maniére que par la
suppression d’une revendication ou par I'incorporation, dans une revendication in-
dépendante, d’ une ou de plusieurs revendications qui en dépendent (art. 24, al. 1, let.
aet b, LBI), letitulaire du brevet doit remplir deux conditions. Primo, il ne peut pro-
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céder a une telle limitation qu’une seule fois; secundo, sa requéte ne sera plus rece-
vable au terme de quatre ans a compter de la délivrance du brevet. Comme la nou-
velle procédure de limitation introduite dans la CBE (cf. les explications relatives
aux art. 105bis a 105quater , CBErév.) permet de formuler une requéte de limitation
du brevet européen en tout temps (plus de restriction temporelle), il ne parait plus
opportun de conserver une regle propre a la Suisse, décrite al’al. 2. On a beau pré
tendre que cette regle permettrait de requérir une renonciation partielle a un brevet
national ou a un brevet européen déployant des effets en Suisse, malgré I’ existence
de la procédure centralisée de limitation, et qu’ elle pourrait, de ce fait, étre sans au-
tre maintenue, il apparait clairement qu'il serait possible de contourner la réglemen-
tation européenne pour les brevets européens en cas de non-concordance entre les
dispositions suisses et européennes. En outre, il y aurait inégalité de traitement entre
les titulaires de brevets nationaux et ceux de brevets européens. |l parait donc judi-
cieux d'abroger I'al. 2del’art. 24 LBI.

Art. 28a Effets de la modification touchant a I’ existence du brevet

L’ art. 28a P-LBI spécifie que les modifications ultérieures touchant a I’ existence du
brevet prennent effet ex tunc, ¢’'est-a-dire a compter de la date de la délivrance du
brevet. Cela ne vaut pas seulement pour la nullité ou la nullité partielle prononcée
par le juge mais également pour la renonciation partielle requise par le titulaire du
brevet conformément & I’art. 24 LBI. Gréce & I’introduction de cet article, la juris-
prudence fédérale relative aux décisions de nullité sera codifiée, d’ une part, mais, il
s'ensuit aussi une harmonisation entre I'effet d une renonciation partielle requise
auprés de I’ Ingtitut et celui d’'une limitation ou de la révocation requises aupres de
|’ Office. Conformément al’ art. 68 CBErév., les effets de la décision rendue sur une
limitation ou une révocation d'un brevet européen entrent en vigueur rétroactive-
ment, a la date de leur publication pour tous les Etats contractants désignés. En ce
qui concerne la renonciation partielle requise en Suisse, la nouvelle disposition
s écarte de la pratique actuelle, selon laquelle les effets nentrent en vigueur qu'a
partir de ladate de |’ entrée en force du jugement (effet ex nunc).

On peut se demander quelle influence I’ effet rétroactif de la nullité d'un brevet pro-
noncée par un juge ou de la renonciation a sur des annuités ou des taxes de licence
déja payées. Les annuités ne seront pas remboursées, méme s le brevet est radié
avec effet rétroactif, car la radiation ne fait pas disparaitre la raison juridique exis-

tante a I'époque du paiement. Les choses se présentent différemment pour les
contrats de licences : selon la jurisprudence fédérale (ATF 85 11 38; cf. aussi ATF
116 11 191), I’ existence de la protection du droit constitue régulierement une base du
contrat de licence. S'il s'avere que le droit cédé au preneur de licence était nul, le
contrat de licence devient, selon I’opinion dominante, nul également. Le Tribunal

fédéral est toutefois d’avis qu'il convient, dans une certaine mesure, de prendre en
compte le fait que, bien que nul, un titre de protection enregistré peut déployer des
effets en raison de son apparente existence, entraver la concurrence et contribuer a
donner au preneur de licence, pendant un certain temps, le méme avantage concur-

rentiel que |'aurait fait un droit valable; aussi une annulation rétroactive du contrat

ne se judtifierait-elle souvent pas (ATF 85 1l 38, cons. 6 a et b; ATF 116 1l 191,

cons. 3aet b).
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Art. 46a Poursuite de la procédure

Lasuppression de |’art. 24, al., 2 LBI entraine logiquement I’ abrogation de lalet. ea
I'al. 4 del’art. 46a LBI, qui énumére les délais qu'il convient de respecter pour re-
quérir la poursuite de la procédure.

Art. 110a Modification quant a I’ existence du droit

Conformément a I’art. 110 LBI, la demande de brevet européen et le brevet euro-
péen déploient les mémes effets que les demandes nationales de brevet et les brevets
nationauix (cf. art. 66 et art. 2, al. 2, CBE). Etant donné que les effets de la procédure
d'opposition et de la procédure centralisée de limitation et de révocation sur requéte
du titulaire du brevet aupres de |’ Office, introduite dans la CBE (cf. art. 105ter, al. 3,
CBErév.), sont analogues, on propose d'inscrire dans la LBI un principe corres-
pondant pour la modification touchant al’ existence du brevet européen.

Art. 112 a 116 Réserve concer nant les tr aductions et langues faisant foi

Si la demande de brevet européen n’'a pas été publiée dans une langue officielle
suisse, autrement dit si elle a été publiée en anglais, I"art. 112 LBI prévoit que le jour
déterminant pour réclamer des dommages-intéréts est celui ou le requérant a remis
au défendeur une traduction des revendications dans une langue officielle suisse ou
I’a rendue accessible au public par I’ entremise de I’ Institut. Lorsqu’il a introduit cet
article dans la loi, le légidlateur était parti du fait que la langue anglaise ne pouvait
pas étre imposée a un utilisateur suisse (FF 1976 11 100). Cette conception a changé
aujourd hui. En effet, on est tout a fait en droit de supposer qu’un utilisateur du sy s
téme de brevet européen dispose de suffissmment de connaissances de I'anglais,
notamment parce que dans la pratique | es traductions ne sont presque pas consul tées,
méme si plus de la moitié des demandes de brevet européen et des brevets sont pu-
bliés en anglais. En outre, selon la réglementation existante, on peut raisonnable-
ment exiger de tiers de bonnes connaissances linguistiques. En effet, conformément
al’art. 112 LBI, seules les revendications doivent en effet étre traduites dans une
langue officielle suisse et non la totalité de la demande de brevet. Compte tenu de la
nouvelle réalité et de la suppression de I'art. 113 LBI en raison de la ratification de
I’ Accord sur les langues, et par souci de réduire les colits de traduction, on propose
de biffer I'art. 112 LBI. Compte tenu de ce qui précéde, la connaissance du contenu
de la demande de brevet européen, visée al’art. 111, al. 2, LBI, que le |1ésé doit avoir
pour se prévaloir du dommage qu'il a subi et qui détermine le moment a partir du-
quel ce dommage est intervenu, existe au plus tard a partir de I'instant oul le 1ésé est
en possession des revendications. L’ abrogation de I'art. 112 LBI ne vise pas a ren-
forcer les exigences formulées & |’ égard de I’ avertissement contenu dans I'art. 111,
al. 2, LBI, mais est une conséquence de laratification de I’ Accord sur les langues.

L'art. 113 LBI prévoit qu’un brevet européen en anglais ne prend effet en Suisse que
si une traduction du fascicule du brevet dans une langue officielle suisse est présan-
tée al'Ingtitut. La ratification de I’ Accord sur les langues nécessite I’ abrogation de
I'art. 113 LBI. Conformément al’art. 1 de I’ Accord sur les langues, chaque Etat s-
gnataire s engage en effet & renoncer aux exigences de traduction prévues a I’ art. 65
CBE sil a comme langue officielle une des trois langues officielles de I’ Office.
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S'agissant des autres raisons motivant |’ abrogation de cet article, nous renvoyons
aux explications relatives a1’ Accord sur les langues (ch. 0).

Jusqu’ a présent, I'art. 114 LBI donnait |a possibilité au requérant et au titulaire du
brevet de réviser les traductions présentées &I’ Institut. La suppression des art. 112 et
113 LBI rendant cet article caduc, ce dernier peut étre biffé (cf. cependant les expli-
cations relatives au nouvel art. 148 P-LBI).

L’ abrogation de I'art. 116 LBI découle également des engagements que prend la
Suisse en ratifiant I’ Accord sur les langues. Jusqu’a présent, les tiers pouvaient in-
voquer vis-a-Vvis du titulaire du brevet la traduction prévue par la CBE, si le champ
d application objectif de la demande de brevet européen ou du brevet européen était
moins étendue dans cette version que dans celle de la langue de procédure. Comme
on propose de renoncer a la traduction des brevets rédigés en anglais, cet article
n’ est donc plus nécessaire (cf. cependant les explications relatives au nouvel art. 148
P-LBI). L’ abrogation de I'art. 116 implique auss celui de I'art. 115 LBI, qui avait
été introduit en 1976 pour tenir compte de I’ exception prévue al’art. 116 LBI (cf. FF
1976 11 101). Le principe de I'art. 115 LBI, selon lequel le texte du fascicule rédigé
dans la langue de procédure devant I’ Office est contraignant pour déterminer le
champ d' application objectif de la demande de brevet européen et du brevet euro-
péen, est maintenu car il découle d§jadel’art. 70, al. 1, CBE.

Art. 121 Causes de la transfor mation

En raison de la suppression de I'art. 162 CBE, I'art. 135, a. 1, let. a, CBErév. ne
prévoit plus qu' un cas de retrait de la demande de brevet européen. Le renvoi prévu
al'art. 121, let. a, LBI doit par conséguent étre supprimé. L’art. 121, al. 1, let. c, LBI
comporte un autre renvoi, qui devra étre corrigé en raison de I’ abrogation de I’ actuel
art. 54, d. 4, CBE.

Art. 127 et 128  Limitation de la renonciation partielle et suspension de la procé-
dure

Les dispositions des art. 127 et 128 LBI interviennent dans la procédure administra-

tive de la renonciation partielle requise auprés de I’ Institut et dans la procédure d-

vile cantonale. L’art. 110 LBI prévoit que les brevets européens déploient en prin-

cipe les mémes effets qu’ un brevet national aprés leur délivrance en Suisse (cf. art.
2, a. 2, CBE). Une fois que le brevet a été délivré et qu'il a pris effet, le titulaire du
brevet peut par conséquent revendiquer par voie de justice les droits que lui donne la
loi (art. 66 ss. LBI), et les tiers peuvent introduire contre lui une action en nullité du
brevet européen (art. 26 LBI). De plus, le titulaire du brevet peut, a compter de la
délivrance de son titre et sous certaines conditions, renoncer totalement ou en partie
ason brevet en déposant une requéte correspondante aupres de I’ Institut.

Dés I'introduction de I’ art. 128 LBI, une question se posa en relation avec la procé-
dure d’ opposition introduite devant I’ Office : celle de savoir si, lorsgu’une procé
dure d’ opposition est en cours en méme temps qu’ est pendant un proces devant un
tribunal suisse dans lequel la validité du brevet est contestée, la procédure nationale
doit étre suspendue jusqu'a ce qu'il soit statué définitivement sur la procédure
d opposition. Par souci d'éviter des jugements divergents, on a répondu a cette
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question par |’ affirmative. Cependant on a fait remarqué que la suspension n’ était
pas obligatoire et qu'il appartenait au juge de suspendre ou non la procédure. Dans
le cas de la procédure de renonciation partielle, le |égislateur est allé plusloin, en a-
rétant qu’il ne serait pas possible de requérir une renonciation partielle au brevet eu-
ropéen tant que demeurait la possibilité de former une opposition devant I’ Office ou
gu'une décision dans une procédure correspondante n'était pas encore définitive-
ment entrée en force. En effet, |’ opposition formée conformément a I’ art. 68 CBE-
rév. peut conduire & une limitation rétroactive du brevet européen; par ailleurs, il s
rait possible de contourner le principe qui veut que |’ opposition porte sur le brevet
européen prenant effet dans tous les Etats contractants désignés.

S'il est vrai que la procédure européenne de limitation et celle de révocation ne pri-
ment pas les procédures nationales (en particulier la procédure en nullité), il n'en
demeure pas moins que ce qui précéde vaut également pour ces deux nouvelles pro-
cédures, tout comme pour la requéte en révision. Comme la procédure de limitation
et celle de révocation s'inspirent de la procédure d’ opposition, il parait tout afait ju-
dicieux que les art. 127 et 128 LBI s appliquent également a elles. Suivant le conte-
nu de la procédure, il peut s avérer en outre nécessaire de suspendre une procédure
civile nationale pendante si une requéte en révision est transférée devant la Grande
Chambre de recours. Comme une révision ne porte pas forcément sur la validité du
brevet, il sera possible de présenter une demande de renonciation partielle méme
pendant qu’ une requéte en révision est en cours de traitement. Cela n’ empéche évi-
demment pas |’ Institut de suspendre une procédure de renonciation partielle en cours
s I’Office traite de questions qui font également I’ objet de la procédure de renon-
ciation patielle.

Art. 148 Réserve concernant les traductions et langues faisant foi

En vertu de I'art. 148, al. 1, P-LBI, il n'est plus nécessaire, pour les brevets euro-
péens qui ne sont pas publiés dans une langue officielle suisse, de remettre une tra-
duction du fascicule, conformément al’art. 113, al. 1, LBI, lorsgue la mention de la
délivrance du brevet au Bulletin européen des brevets ou que, pour le cas ou le bre-
vet est maintenu mais que I’ étendue de sa protection a été modifiée, lamention de la
décision concernant une opposition est publiée moins de trois mois avant I’ entrée en
vigueur du nouveau droit. Jusqu’ a présent, les titulaires disposaient, conformément a
I'art. 113, d. 2, LBI, de trois mois a compter de la publication du brevet en anglais.
Par souci de rendre la réglementation plus pratique pour les utilisateurs, tout en fai-
sant en sorte que la sécurité du droit reste garantie, il semble opportun de ne pas
maintenir |’ obligation de remettre une traduction trois mois avant I’ entrée en vigueur
delaloi révisee.

Selon I'al. 2, la révision des traductions conformément & I'art. 114 LBI et
I"invocation par les tiers des traductions et des effets qu’ elles déploient conformé-
ment al’art. 116 LBI restent possibles aussi longtemps que le requérant doit remet-
tre au défendeur une traduction selon I'art. 112 LBI ou larendre accessible au public
par I’ entremise de I’ Institut, ou encore la présenter al’ Institut conformément a I’ art.
113LBI.
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2242 Adapation delaloi sur lesbrevetsau traité sur le droit
des brevets

Art. 46a Poursuite de la procédure

Conformément al’art. 46a, a. 1, LBI, le délai relatif imparti pour présenter une re-
guéte de poursuite de la procédure est de deux mois a compter de la date a laquelle
le déposant ou le titulaire a eu connaissance de I'inobservation du délai. Le délai
commence a courir a partir de la date de la remise de la communication dans la

quelle I'Ingtitut notifie a la personne concernée qu’ elle n’a pas respecté le délai ou a
partir de faits réputés équivalents. Il n’est pas nécessaire que cette personne ait réel-

lement eu connaissance de I"inobservation du délai (p. ex. le cas d' une lettre recom-

mandée qui n'a pas été relevée avant |’ expiration du délai imparti). Reste réservé le
cas ou le déposant ou le titulaire a eu connaissance de I'inobservation du délai anté-

rieurement. La connaissance par le mandataire du déposant ou du titulaire équivaut a
la connaissance par ces derniers (message du 18 ao(t 1993 concernant une révision
delaloi fédérale sur les brevets d’invention et un arrété fédéral relatif a une révision
dela Convention sur ladéivrance de brevets européens, FF 1993 111 666, 688).

Conformément alaregle 12, a. 4, PLT, le délai de deux mois fixé pour la présenta
tion de la requéte de poursuite de la procédure (art. 11, al. 2, ch. ii, PLT, cf. ch. 0)
commence a courir & compter de la notification de I’ office informant le déposant ou
letitulaire qu'il N'a pas respecté le délai imparti. Le traité ne prévoit pas le cas ou le
déposant ou le titulaire pourrait avoir eu connaissance de I'inobservation du délai
avant cette notification. L’art. 46a, a. 1, LBI est adapté en conséguence. Aing, le
délai de deux mois commence a courir dés la remise de la communication de
I’Institut informant le déposant qu’il N’ a pas respecté le délai. Une telle communica
tion se fait au moyen d’'une notification par laquelle I Ingtitut informe le déposant
que la demande est refusée ou est considérée comme retirée parce qu'il n’a pas res-
pecté le délai. L’Institut peut aussi informer le déposant que son brevet est radié
parce qu'il n'a pas accompli un acte dans le délai imparti. Aingi, le fait que le dépo-
sant ou le titulaire a pu avoir connaissance antérieurement de I’inobservation du dé-
lal — une information que Iui-méme ou son mandataire ne pouvait se procurer qu’en
se renseignant aupreés de I’ Institut — ne constitue plus le moment a partir duquel le
délai commence a courir.

Il n"est pas nécessaire dans ce cadre d’ adapter la liste d’ exceptions figurant a I’ art.
463, al. 4, LBI (vair toutefois ch. 0). Dans la mesure ou les délais pour lesquels on
ne peut pas requérir une poursuite de la procédure ne sont pas des délais légaux —
auxquelsl’art. 11 PLT ne s applique de toute fagon pas —, ils peuvent étre conservés
envertudelaregle 12, a. 5, du traité. En revanche, plusieurs pointsde I’ art. 14 OBI

nécessitent une adaptation.

L’ OBI sera modifiée pour tenir compte de I'art. 11, al. 6, PLT. On y insérera une

disposition, en vertu de laguelle il faudra donner la possibilité au requérant de pré-
senter des observations dans un délai imparti par I’ Institut sur le refus envisagé de sa
requéte.

Art. 56 Date de dép6t

Les propositions d' adaptation de I’ art. 56 P-LBI permettent de tenir compte, dans la
Iégislation suisse, des exigences requises pour I'attribution de la date de dépbt en
vertudel'art. 5, a. 1, PLT (cf. ch. 0). Ces conditions figurent maintenant expressé-
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ment dans la disposition et ne font plus I’ objet d’ un renvoi. Cette adaptation tient
également compte du fait que, conformément al’art. 46, al. 2, OBI, la date de dép6t
doit étre attribuée méme si les documents exigés ne correspondent pas en tous points
alaloi et al’ordonnance. L’art. 49 LBI, auquel I’al. 1 del’art. 56 LBI renvoyait jus-
qu’a présent, n’'a pas besoin d' étre modifié. En effet, I'art. 5 PLT ne traite ni de la
forme ni du contenu de la demande, lesquels sont réglés al’art. 6 PLT. Cet article-la
ne réclame donc aucune adaptation de I’art. 49 LBI. Il n’est pas non plus nécessaire
d’ adapter I'art. 57 LBI pour transposer I'art. 5, a. 8, ch. i, PLT.

Présenter une partie de la demande qui pourrait étre, a premiére vue, considérée
comme une description (art. 56, al. 1, let. ¢, P-LBI) n’est pas considéré comme une
demande implicite de brevet conformément a I'art. 56, a. 1, let. a, P-LBI. Au
contraire, le déposant doit remettre une déclaration séparée par laguelle il manifeste
savolonté de revendiquer une protection pour son invention.

L' alternative offerte par I'art. 5, d. 1, let. ¢, PLT est transposée de la maniére sui-
vante dans la légidation suisse : conformément a I'art. 56, a. 1, let. b, P-LBI,
I’Institut exige de recevoir au moins les indications qui permettent d’ établir I’identité
du déposant. Le fait de pouvoir attribuer a une certaine personne une communication
adressée a I’ Institut constitue une condition importante pour le traitement ultérieur
de cette communication. Cette exigence ne parait pas étre exagérée : les indications
permettant al’ Institut d’ entrer en relation avec le déposant devrait en effet suffire, la
plupart du temps, pour établir son identité.

Les points de détail figurant a I'art. 5, al. 2 a 7, PLT seront réglés par voie
d’ordonnance, comme c'était le cas jusgu’'a présent dans I'art. 46 OBI. L'art. 56,
a. 3, PLT comporte une norme de délégation qui énumére, a titre d’exemples, les
domaines pour lesquels le Conseil fédéral doit arréter une réglementation. Dans la
foulée de la mise en cauvre de I'art. 5 et de larégle 2 PLT, il faudra adapter les
art. 21, 22 et 46 OBI.

Art. 58 Modification de la demande de brevet

Conformément al'art. 5PLT, il est interdit de modifier ultérieurement la date de dé-
p6t qui a été attribuée. C' est pourquoi il n’est pas possible de maintenir I art. 58 LBl
dans sa version actuelle. Par ailleurs, cette disposition a été al’ origine de problémes
dans lapratique. L' Institut était de plus en plus souvent confrontée ala modification
des pieces techniques dés I’ introduction de la procédure d’ examen.

LaLBI révisée propose une réglementation qui s'inspire de I’ art. 123 CBE. Le dépo-
sant doit se voir donner la possibilité d' apporter au moins une fois une modification
aux piéces techniques avant la conclusion de la procédure d’ examen. La demande ne
peut étre modifiée de maniére a ce que son objet s étende au-dela du contenu de la
demande telle qu'elle a été déposée. Une telle demande serait rejetée. Les détails
sont réglés par voie d' ordonnance.
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2.3 Autrespointsdelarévision

231 Adaptation alanouvelle L Des
2311 L égitimation active du licencié exclusif
Article 73a Qualité pour agir du preneur de licence exclusive

Pour le preneur de licence, la violation du brevet par un tiers peut représenter une
menace existentielle. C'est pourquoi il a souvent un intérét vital a intenter action
pour faire cesser la violation. L’intérét du preneur de licence exclusive est particu-
lierement grand car la licence exclusive procure une situation juridique trés proche
de celle du titulaire. L’ art. 73a P-LBI tient compte de ce fait. Conformément a |’ art.
35, a. 4, LDes, le preneur de licence peut intenter seul des actions en exécution
d’une prestation. La condition en est qu'il ait obtenu la licence exclusive pour la
Suisse ou mondiale et que la qualité pour agir ne soit pas expressément exclue dans
le contrat de licence. Enfin, la |égitimation active est subordonée au fait que le con-
trat de licence ne I’ exclue pas de maniére explicite. 1l n’est pas nécessaire que lali-
cence soit inscrite au registre.

Lorsdes débats relatifs alaloi sur les designs, on arenoncé a une | égitimation active
de tous les preneurs de licence. En effet, il s'agissait d’éviter que des conflits ne
surviennent entre les preneurs de licence pour savoir qui peut faire valoir laviolation
du brevet. L'art. 73a P-LBI prévoit cependant que tous les preneurs de licence
peuvent se joindre a une action en violation afin de faire vaoir leur propre
dommage.

Artikel 77 Mesures provisionnelles

L'art. 77, a. 5, P-LBI reprend pour le droit des brevets le contenu de I’ art. 38, a. 4,

LDes. Selon cet article, le preneur de licence exclusive est fondé a requérir des
mesures provisionnelles.

2312 Intervention de |’ Administration des douanes

Art. 86a Dénonciation d’ envois manifestement illicites

Selon I'art. 86a P-LBI, I’ Administration des douanes peut, sans attendre une

mande expresse du titulaire du droit, rendre celui-ci attentif ades envoislorsqu’il est

manifeste que I'importation, I’ exportation ou le transit d’ objets fabriqués illicitement

est imminent (cf. art. 8 LBI). Cette disposition constitue la base Iégale pour une in-

formation du titulaire par les autorités douaniéres. Cette annonce doit permettre a
I"ayant droit de prendre les mesures préventives nécessaires (demande, justification

de la vraisemblance de I'illicéité) afin de sauvegarder ses droits. Le critére du &

ractére manifeste ne permet cependant pas au titulaire d’'exiger des autorités doua-

niéres qu’ elles connaissent les brevets en question. Il ne s agit pas non plus pour ces

autorités de se livrer a une recherche systématique des envois suspects, ni a un véri-

table contrdle. Dans la pratique, I'Administration des douanes n'agira
gu’ exceptionnellement de maniére autonome; la loi lui donne une base lui permet-

tant d'intervenir dans les cas manifestes.
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L’al. 2 prévait que I’ Administration des douanes fixe a la personne avertie un délai
de trois jours ouvrables pour déposer une demande de rétention des objets concer-
nés. Pendant ce délai, elle est autorisée aretenir les objets suspects. Pour autant qu’il
N’ ait pas été déposé de demande selon | art. 86b, ces derniers demeurent sous la sur-
veillance des douanes durant trois jours. Le délai court dés réception de la commu-
nication. Cette communication peut se faire de fagon informelle, par exemple par fax
ou par e-mail.

Art. 86b Demande d'intervention

S'il a des motifs sérieux de soupgonner I'importation, I’ exportation ou le transit im-
minents d’ objets fabriqués illicitement— que ce soit suite a une enquéte privée ou sur
communication de I’ Administration des douanes —, le titulaire peut demander par
écrit a I’ Administration des douanes de refuser la mise en circulation de ces objets
(art. 86b, al. 1, P-LBI). Les preneurs de licence peuvent auss adresser une telle de-
mande par écrit al’ Administration des douanes.

Le requérant doit fournir toutes les indications dont il dispose et qui sont nécessaires
al’ Administration des douanes pour prendre une décision, notamment une descrip-
tion précise des objets (al. 2).

L’intervention de I’ Administration des douanes vise a donner au requérant, par le
biais d’'une procédure aussi simple et rapide que possible, le temps nécessaire pour
gu’un juge civil statue sur des mesures provisionnelles. Une procédure de recours
irait a I’encontre de ce but, car un recours pourrait empécher I’ Administration des
douanes d'intervenir en temps utile. C'est pour cette raison que celle-ci statue de
maniére définitive sur la demande de rétention des objets en cause. Elle peut perce-
Voir une taxe pour couvrir les frais administratifs (al. 3).

Art. 86c Rétention des objets

Si I' Administration des douanes décide de retenir les objets en cause, €lle en informe

le requérant ainsi que la personne autorisée a disposer de ces objets (art. 86c, al. 1,
P-LBI).

Selon I'al. 2, I’ Administration des douanes retient les objets jusqu’ a dix jours ouvra
bles a compter de la communication, ce délai devant permettre au requérant
d’ obtenir des mesures provisionnelles.

Envertudel’al. 3, I’ Administration des douanes peut, pour de justes motifs, retenir
les objets pour une durée supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.

Art. 86d Slretés et dommages-intéréts

L’art. 86d P-LBI regle la fourniture de sliretés et la réparation du préudice résultant
de mesures provisionnelles qui n’'ont pas été ordonnées ou qui se sont révélées in-
fondées. Il s'agit de principes généraux allant de pair avec la prise de mesures provi-
sionnélles. Il va de soi que seul celui qui a déposé une demande de rétention peut
étre tenu de réparer le dommage qui résulte de la rétention.
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2313 Adaptation delaloi sur lesmarques
Article 41

L’ actuel art. 41 LPM soumet la requéte de poursuite de la procédure au rejet d’'une
demande en matiére de marques de la part de I’ Ingtitut. Dans la pratique, I’ Institut
fait une interprétation libérale de cette disposition et accepte une demande de pour-
suite de la procédure méme en I'absence d'une décision de rejet, par exemple
lorsque le titulaire qui a manqué un délai s'en rend compte avant que I’ Institut n' ait
émis une décision de rejet. Afin d’harmoniser I'art. 41 LPM avec la pratique, il est
proposé de modifier I'art. 41, a. 1, LPM. Le dép6t d’une requéte de poursuite de la
procédure ne serait ainsi plus soumis au rejet d' une demande en matiére de marque.
L'art. 41, al. 1, P-LPM reprend ainsi laformulation de I’art. 31, al. 1, LDes, qui cor-
respond également ala situation qui prévaut en matiere de brevets.

Article 55, 59 et 78a

La proposition d’ajouter un nouvel al. 4 al'art. 55 LPM vise a introduire en droit
des marques la légitimation active du preneur de licence exclusive ains que la
possibilité pour tout preneur de licence d'intervenir dans une procédure en
contrefagon, conformément & I'art. 35, a. 4, LDes. On peut renvoyer aux
commentaires concernant le droit des brevets (cf. ch. 2.3.1.1). L’art. 38, a. 4, LDes
estreprisal’art. 59,al. 5P-LPM et I'art. 52, al. 4, LDes al’ art. 78aP-LPM.

Article 60a

Il est proposé d'introduire un nouvel art. 60a P-LPM prévoyant la communication a
I'Institut par |'autorité judiciaire de tout jugement exécutoire entrainant la
modification d'un enregistrement, conformément a I'art. 40 LDes. Le fait que
I"Institut ne regoive pas systématiquement les jugements susceptibles d'avoir une
influence sur les données du registre a pour conséquence que ce dernier n'est pas
toyjours en adéquation avec la situation juridique exacte. La LBI connait une
réglementation semblable ason art. 60, al. 3.

Articles70a 72

L'art. 70, al. 1, P-LPM crée la base juridique pour I'information par
I’ Administration des douanes du titulaire d’une marque, de I'ayant droit a une
indication de provenance ou d' une association professionnelle ou économique ayant
qualité pour intenter une action en vertu de I'art. 56 LPM. 1l ne doit pas découler de
cette disposition une obligation pour I’ Administration des douanes de mener des
enquétes au sujet de la marchandise fabriquée illicitement. L'al. 2 précise que
I’ Administration des douanes peut retenir des envois suspects méme sans requéte
préalable du titulaire. Les remarques relatives al’ art. 86a P-LBI vaent par analogie.

Les modifications proposées pour les art. 71, a. 1 et 72, a. 1, LPM permettent une
adaptation aux art. 47, a. 1 et 48, a. 1, LDes. On peut renvoyer au texte |égal.
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2.3.2 Promotion del'innovation

La promotion des innovations susceptibles de protection selon le droit de la pro-
priété intellectuelle doit figurer de maniére explicite al’art. 2, a. 1, let. b, LIPI en
tant que tache de I’ Institut. Par e biais de larelation qui est établie avec I’ exécution
de la légidation spécidle, il est signifié une premiére fois que cette nouvelle tache
doit étre financée par le biais des taxes. Le financement par les taxes se trouve en-
suite confirmé par le complément proposé al’art. 13, al. 2, LIPI. Il y est en effet pré-
cisé que le principe de la couverture des co(ts par les taxes s applique également ala
promotion de I’innovation. Concernant la justification d’un financement par les re-
venus des taxes, nous renvoyons tout d'abord a la partie générale (cf. ch. 1.3.6.2).
Dans la pratique, les moyens proviennent essentiellement des taxes annuelles ver-
sées pour des brevets européens. Les mesures prises par | Institut dans le cadre de la
promotion de I'innovation devraient toutefois avoir des répercussions essentielle-
ment dans le domaine des brevets, et ces taxes généreront — a moyen et along terme
— des revenus, méme en cas de réduction; il ne sera pas nécessaire d' affecter latota
lité de ces revenus au financement du systéme des brevets au sens étroit. Cela se
justifie également dans I’ optique d'une éventuelle participation de la Suisse a un
futur brevet communautaire, car — comme déja mentionné au ch. 1.3.6.2 — il faut
s attendre a une participation des offices nationaux aux taxes annuelles pour les bre-
vets européens. Les revenus correspondants ne doivent pas étre fiscalisés mais utili-
sés dans | e contexte du systeme des brevets, par exemple pour des mesures de sensi-
bilisation et de promotion. Comme il a été exposé ci-dessus, |’ attribution de subven-
tions est exclue.

L'Institut va s atteler a cette nouvelle tache en tachant de répondre aux besoins et
dans un souci d efficacité. |l serait par exemple imaginable de prendre les mesures
suivantes:

- ouverture d un lieu de rendez-vous non virtuel destiné aux inventeurs indépen-
dants, auquel des promoteurs industriels mais auss des associations
d’inventeurs et de conseils en brevets seront a tour de réle a disposition pour
dispenser leurs consells;

- mise sur pied d'un centre virtuel pour les activités des promoteurs de
I’innovation et soutien ponctuel par le financement de concours et de remises
de prix;

- création d'une page d' accueil axée sur la créativité s adressant aux enfants, aux
jeunes et aux enseignants,

- organisation de camps de créativité pour les jeunes comprenant des projets
soutenus par |I'industrie privée;

- coordination et organisation d’ actions régionales et nationales de sensibilisation
sur les thémes de la créetivité et de la conversion d'idées.

Il N’ est pas encore possible d’ avancer de chiffres précis concernant les montants né-
cessaires a la réalisation de cette nouvelle tache. Si la Suisse participait au futur bre-
vet communautaire, ils dépendraient entre autres du montant des revenus qui en dé
coulent. Si la Suisse restait a |’ écart du brevet communautaire, le montant des taxes
relatives aux brevets européens et suisses limiterait la marge de mancauvre. Celui-ci
est fixé par le Conseil de I’ Institut sous réserve de I’ approbation du Conseil fédéral.
Comme il a é&é mentionné ci-dessus, une augmentation des taxes n’est pas a crain-
dre; tout au plus assistera-t-on a une réduction moins importante dans le futur. De
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plus, I’évolution de la clé de répartition entre I Office et les offices nationaux pour
les revenus provenant des taxes jouera un role. Cette clé de répartition est actuelle-
ment de 50-50, mais peut étre modifiée librement par le Conseil d’ administration de
I’ OEB, dans lamesure ou la part des offices nationaux n’ est pas inférieure a 25 %.

233 Adaptation delaloi sur lesbreevtsau PCT

Lamodification de I'art. 22 PCT entraine une adaptation de I’ art. 138 LBI. En raison
de I’harmonisation des ddlais des art. 22, a. 1 et 38, d. 1, let. a PCT, un délai unifié
de 30 mois doit étre respecté pour se conformer aux exigences de forme I'art. 138,
a. 1, let. aacLBI. L'art. 138, d. 1, P-LBI prévoit donc désormais un délai de 30
mois a compter de la date de dépbt ou de priorité. L'art. 138, al. 2, LBI peut étre
abrogé, ceci d’'autant plus que la regle spéciale en rapport avec |'échéance de la
troisiéme annuité contenue a la 2" phrase n’a pas été supprimée suite a la révision
de 1995. Depuis 1995, les annuités ne sont dues que depuis la cinguiéme année.

2.34 Divers

Article 26 Action en nullité causes de nullité
Les chiffres de cet article deviennent des lettres.

Artikel 28 Qualité pour agir
Le chiffre 6 de I'art. 26, a. 1 LBI devient la lettre d. Le renvoi contenu a |’ art. 28
LBI doit étre adapté en conséquence.

Articel 46a Poursuite de la procédure

L’art. 463, a. 4, LBI énumeére une série de délais dont e non-respect n’ est pas sus-
ceptible de poursuite de la procédure. La lettre g mentionne le délai pour I’ éection
selon I'art. 138, al. 2, LBI. Etant donné que ce délai ne doit pas étre respecté a
I’égard de I Institut, il tombe déja sous le coup de la lettre a de cette disposition. La
lettre g peut donc étre abrogée. Cette suppression ne change rien a la situation juri-
dique actuelle, selon laquelle la poursuite de la procédure est exclue pour le délai
pour I’ élection.

Article 140h Taxes

Il est proposé de supprimer les adinéas 2 et 3 de I'art. 140h LBI et de les transférer
dans I’ ordonnance sur les brevets. Cela correspond a la situation juridique qui pré
vaut en matiére de brevets et selon laguelle la durée des délais est réglée dans laloi
et non dans I’ ordonnance. La premiére phrase de I'art. 140h, a. 2, LBI reste dans la
loi afin d'éviter tout doute quant au fait que les annuités doivent étre payées pour la
durée totale du certificat et non chagque année.

Article 142 Passage de |’ ancien au nouveau droit: Brevets
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Le principe selon lequel les brevets qui ne sont pas encore tombés en déchéance le
jour de I’ entrée en vigueur de la présente loi sont régis dés cette date par le nouveau
droit (art. 142, a. 1 LBI) est conservé. Les a. 2 et 3 del’art. 142 LBI ne sont cepen-
dant plus nécessaires. |1s se référent & des brevets qui ont été déivrés encore avant
I’entrée en vigueur de la loi révisée en 1978. Plus de 20 ans se sont écoulés depuis
cette révision et comme lors des derniéeres adaptations de la LBI aucun des points
mentionnés aux al. 2 et 3 n'a été touché, il n’existe plus de brevets pouvant étre
CONCErnés.

Article 143 Demandes de brevet pendantes

Quant aux demandes pendantes au moment de |’ entrée en vigueur de la nouvelle loi,
le principe de I’al. 1 doit également étre confirmé, a savoir que ces demandes sont
réglées par le nouveau droit. Leslet. aet ddel’a. 2 et 3 de I'art. 143 LBI doivent
cependant étre supprimées. Pour ce qui est des explications en rapport avec I'al. 2,
let. aet a. 3, on peut renvoyer aux notes relatives al’art. 142, al. 2 et 3LBI. Il sam-
ble cependant de conserver I'art. 143, a. 2, let. b et ¢ LBI. On se référe a deux do-
maines qui n’ont pas subi de modifications lors la présente révision, mais qui en ont
subi a I'occasion de la révision de 1995. C'est pourquoi ces dispositions sont
conservées. Lalet. b fait cependant I’ objet d' une adaptation rédactionnelle.

Article 144 Brevetabilité

Larévision de 1978 des regles concernant la brevetabilité des inventions a nécessité
I"introduction d' une disposition transitoire particuliére pour les demandes de brevet
pendantesm, qui, au moment de I’ entrée en vigueur du nouveau droit, portaient sur
des inventions qui étaient brevetables selon |’ ancien droit mais pas selon le nouveau
droit. Entre temps, cette réglementation a perdu son sens et peut sans autres étre
supprimée. De plus, la derniére adaptation de 1995 en rapport avec la ratification de
I” Accord sur les ADPIC concernant |a brevetabilité des inventions ne saurait justifier
de conserver cet article.

Conséquences

31 Conséquences pour lesfinances et le personnel dela
Confédération, des cantons et des communes ainsi que
danslesecteur informatique

Eu égard al’autonomie de I' Institut en matiére financiére ains qu’en matiéere de pe-

sonnel et d'informatique, le projet reste sans effet sur le personnel et sur le budget
fédéral et n’aaucune incidence pour les cantons.
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32 Conséquences économiques
321 Protection juridique desinventions biotechnologiques

Pour les entreprises actives dans le domaine de la biotechnologie, qui sont soumises
a une concurrence économique internationale croissante, I’ efficacité de la protection
découlant du brevet et la clarté des dispositions y relatives constituent un facteur clé
de I'innovation et une condition indispensable & leur présence sur le marché mon-
dial. Les investissements nécessaires pour la recherche et le développement dans le
domaine de la biotechnologie sont en effet plus importants et plus risqués que dans
beaucoup d' autres domaines de la technique. Par conséquent, il est impératif pour la
poursuite de la recherche et du développement dans cette technologie d’ avenir que
les inventions biotechnologiques jouissent d'une protection efficace par brevet et
gu’une sécurité juridique soit garantie durablement. En tant que droit exclusif, le
brevet confére la possibilité de rentabiliser les capitaux investis dans le processus
d'invention. Sans une protection de ce genre on ne pourrait éviter que les résultats de
la recherche et du développement ne soient utilisés a des fins économiques par
d autres acteurs du marché sans participation au prix de revient. L attrait d’investir
dans larecherche et le développement serait perdu.

L’ efficacité de la protection que confére le brevet n’est pas dans I'intérét des seules
industries pharamaceutiques opérant au niveau mondial. De petites entreprises de
biotechnologie trés actives dans la recherche dépendent de capitaux étrangers pour
financer leurs colits de recherche et de développement. L es investisseurs ne prennent
le risque inhérent & ces activités que lorsque les produits ou les procédés qui sont
déterminants pour e succés commercia sont protéges par un brevet et que ces bre-
vets sont entourés d’ une sécurité juridique. Comme des entreprises plus petites ne
disposent pas toujours des ressources nécessaires pour fabriquer des produits com-
mercialisables a partir de résultats de recherche, elles ont souvent intérét & coopérer
avec d autres entreprises. La protection que confére le brevet permet de garantir les
résultats de recherche et offre une bonne position de négociation dans la quéte d’'un
partenaire de coopération potentiel. En |’ absence de brevet pour des développements
biotechnol ogiques, on supprimerait la possibilité pour les petites entreprises de bio-
technologie de se développer. Ces principes ne valent pas uniquement pour les en-
treprises privées de biotechnologie, mais également pour les institutions publiques
de recherche et les ingtituts publics désireux de commercialiser leurs inventions afin
d' étre en mesure de financer leurs futures dépenses liées alarecherche.

Le projet de révision consolide la protection par brevet pour les inventions dans le
domaine du vivant sur la base de la pratique juridique actuelle et clarifie des ques-
tions de délimitation. Les modifications proposées offrent une protection par brevet
pour les inventions biotechnol ogiques, qui est déterminante pour la compétitivité des
entreprises biotechnologiques en Suisse et crée la sécurité juridique indispensable
pour la prise de décisions d'investissement dans ce domaine technologique. Le pro-
jet apporte une revalorisation de la place économique suisse et contribue de maniere
décisive a éviter que la recherche et que le développement dans ce domaine ne se
déplacent dans un pays ayant des conditions-cadres plus favorables dans le domaine
du droit des brevets.
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3.2.2 Troistraités en matiere de droit des brevets

En tant qu' Etat partie ala CUP, al’Accord sur les ADPIC, au PCT et ala CBE, la
Suisse est trés impliquée dans le systéme international de brevet. Ceci se refléte
également par la présence économique de notre pays dans le jeu de la concurrence
internationale. Avec la globalisation des marchés, au sein de laquelle le brevet revét
une fonction clé dans tous les domaines de la technique en tant que moyen de retour
sur investissements et instrument de promotion de I'innovation, le systéme
international de brevet gagne toujours plus d’importance par rapport au systéme
national. Ainsi, les demandes nationales subissent un recul continu, aors que les
demandes PCT et CBE avec désignationde la Suisse sont en constante augmentation.

Gréce a I’Acte de révision de la CBE et I'Accord sur les langues, I'efficacité du
systeéme de brevet européen va étre améliorée de maniére décisive. L’ Acte de révi-
sion simplifie la procédure d’ examen devant I’ Office et améliore |la sécurité pour les
utilisateurs. Elle contient également des mesures visant a maitriser les demandes de
brevet dont le nombre n’a cessé d’ augmenter ces dernieres années. L’ Accord sur les
langues facilite de maniére décisive |’ acces au brevet européen en réduisant les colts
relatifs aux traductions. En considération de I'importance que revét le droit des bre-
vets dans el domaine de I’innovation, de la croissance économique et de I’emploi
dans toute I’ Europe, on peut dire que la réforme du systéme de brevet européen et
I"amélioration de la compétitivité par rapport aux Etats-Unis et au Japon qui en ré-
sulte permet une revalorisation de la place économique européenne. On peut donc
compter avec des retombées positives pour les entreprises établies en Suisse.

Le PLT apporte également des améliorations appréciables pour les déposants et les
titulaires de brevet. Il assure un standard minimum en matiere de procédure et
facilite |I’accés ala protection par brevet dans une multitude de pays. Les procédures
administratives liées au brevet prennent davantage en compte les besoins de
I'utilisateurs et deviennent plus efficaces. Gréce a I'alégement de la charge
administrative qui pése sur I'utilisateur du systéme de brevet, le PLT devrait
également contribuer a la réduction des colits pour une protection mondiale par le
brevet. Ces améliorations sont importantes pour |’économie suisse, axée sur
I"exportation, dont le succés dépend de maniére décisive de la protection des
innovations techniques a la base des produits. Elles assurent aux entreprises suisses
un standard minimal en matiere de procédure et facilitent I’ acces a la protection par
brevet & 1" éranger pour leurs inventions. Une importante stimulation est ainsi créée
pour la prise de risques a |’ investi ssement.

33 Autres conséguences
331 Conséquences sur larecherche et lemarché

De par sa nature, le brevet est un moyen essentiel de stimulation de I’ investissement
dans des projets de recherche et de développement coliteux et de longue durée.
L’ obligation d'exposer I'invention dans la demande de brevet veille ala diffusion du
nouvel état des connaissances et permet a d'autres chercheurs de se baser sur ces
connaissances pour poursuivre le développement technique et scientifique. Le pri-
vilege de la recherche, qui fait partie du droit des brevets en vigueur et qui sera dé
sormais ancré dans la loi, permet d' utiliser I'invention protégée a des fins expéri-
mentales. Le titulaire d'un brevet peut interdire a tout tiers d' utiliser professionnel-
lement I'invention protégée, mais il ne peut interdire d' effectuer des investigations
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sur I'invention brevetée. C'est la raison pour laquelle les brevets représentent un
instrument important, qui a fait ses preuves dans la promotion de la recherche et
dans |’ évolution technique.

Des voix se sont fait entendre pour dire que les modifications proposées visant a
harmoniser le droit suisse des brevets a la Directive sur la biotechnologie abouti-

raient a une restriction, voire a une véritable entrave de la recherche et du dévelop-

pement dans le domaine de la biotechnologie. Ces craintes ne sont pas fondées. Le
privilége de la recherche laisse les coudées franches aussi bien a la recherche fon-

damentale qu’ a la recherche appliquée et ne soumet finalement au droit des brevets
que la commercialisation des résultats de la recherche. Par ailleurs, la présente révi-

sion contient une série de propositions qui garantissent la promotion de la recherche
et du développement, un but inhérent au systéme des brevets : par exemple, la
concrétisation de la notion d’invention et de la condition de I’ application industrielle
par I’exigence d’'une description compléte de I'application industrielle d’'une &

quence d' acide nucléique au moyen de I'indication de la fonction de cette derniére
dans la description et la dépendance relativisée lors de séquences d’ acide nucléique
qui se chevauchent. En raison de ces limites soigneusement définies de la protection
par brevet, il n'est pas a craindre que des conséquences négatives s exercent sur le
marché. A cet égard, il ne faut pas perdre de vue que la brevetabilité des inventions
biotechnologiques ne se trouve ni facilitée ni étendue par rapport a la situation a-

tuelle. La condition de la description de I'application industrielle d’ une séguence
d’acide aminé au moyen de I'indication de sa fonction permet d’ éviter efficacement

le dépdt de demandes de brevet spéculatives.

332 Conséquences pour la Principauté du Liechtenstein

Sur la base du Traité du 22 décembre 1978 entre la Confédération suisse et la Prin-
cipauté du Liechtenstein sur la protection conférée par les brevets d'invention (RS
0.232.149.514; ci-apres : Traité sur les brevets), de I’ Arrangement d’ exécution du 10
décembre 1979 du Traité entre la Suisse et le Liechtenstein sur les brevets (RS
0.232.149.514.1) et de I’ Accord complémentaire du 2 novembre 1994 au Traité sur
les brevets entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtensteinsur (RS
0.232.149.514.0), la Suisse et la Principauté du Liechtenstein constituent un terri-
toire unitaire de protection aux fins du droit des brevets. Le droit fédéral en vigueur
pour les brevets d'invention est applicable sur le territoire unitaire de protection
(Art. 5, Traité sur les brevets).

En tant que membre de I’ Espace économique européen, la Principauté du Liech-
tenstein a |’ obligation de reprendre |” acquis communautaire en mettant en oauvre les
dispositions |égidlatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer ala Directive sur la biotechnologie. Cela présuppose une modification de
la |égislation suisse, comme la propose le présent projet. Pour ce qui est de la com-
patibilité de celui-ci avec la Directive sur la biotechnologie, voir ci-dessous (cf. ch.
0).

4 Programmedelalégisiature

Le projet a été annoncé dans le Programme de la |égislature 2000-2003 (FF 2000
2224).
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5 Relation avec le droit européen et avec ledroit interna-
tional

Le présent projet de révision a pour but principal d harmoniser la LBI avec la D-
rective sur la biotechnologie. Lors de I’ @aboration du présent projet, le texte de la
directive a donc été pris en compte et a été transposé dans la mesure ou cela s est
avéré possible et nécessaire. Le présent projet de révision assure |’ eurocompatibilité
de la protection par brevet octroyée en Suisse pour les inventions portant sur de la
matiere biologique. Comme la conformité avec les dispositions de la Directive sur la
biotechnologie a déja été mentionnée dans les commentaires des dispositions parti-
culiéres, on peut se contenter ici de renvoyer a ces explications.

Le projet tient aussi compte des traités internationaux existants et des obligations

qu’ils impliquent pour la Suisse dans le domaine du droit des brevets (cf. a ce sujet
ch. 121).

Les adaptations de la LBl a la Directive sur la biotechnologie sont également
conformes a la Convention des Nations Unies du 5 juin 1992 sur la diversité biolo-
gique (Convention sur la biodiversité; RS 0.451.43), dont le but est le maintien et
I’ utilisation durable de la diversité des espéces ainsi que le partage des avantages qui
en résultent. La Convention sur la biodiversité prévoit entre autres que les pays
d’origine devraient recevoir une compensation pour les avantages économiques ré-
sultant de I’ utilisation de leurs ressources géenétiques. Toutefois, aucun modéle &
terminé de partage des bénéfices n’est proposé. Dans une note interprétative, la
Suisse a souligné I'importance des principes et des régles de la protection de la pro-
priété intellectuelle, notamment dans le domaine des technologies de pointe comme
labiotechnologie.

Dans son consid. 27, la Directive sur la biotechnologie arréte que, si une invention
porte sur une matiere biologique d' origine végétale ou animale ou utilise une telle
matiére, la demande de brevet devrait, le cas échéant, comporter une information
concernant le lieu géographique d' origine de cette matiére, si celui-ci est connu. |1
est en méme temps dit clairement que ces indications ne portent pas préudice a
I’examen des demandes de brevet et ala validité des droits résultant des brevets dé&
livrés. Le présent projet de révision n’a pas repris cette régle pour les raisons sui-
vantes : les questions d’ acces aux ressources génétiques ou aux savoirs traditionnels
des communautés indigénes et locales ainsi que celles de I'indemnisation des avan-
tages économiques découlant de leur utilisation («access and benefit sharing») font
I’objet de discussions dans diverses enceintes internationales. Au premier plan se
tient I’OMPI, en particulier son Comité intergouvernemental de la propriété intd-
lectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore,
divers fora dans le cadre de la Convention sur la biodiversité ains que
I’ Organisation pour I’ alimentation et I’ agriculture des Nations Unies, en particulier
sa Commission des ressources genétiques pour I'alimentation et I'agriculture. Dans
I’ optique d'une solution a la problématique de I’ accés aux ressources et du partage
des bénéfices, diverses pistes sont discutées, sans que des résultats concrets n’aient
encore pu étre trouvés. Si une disposition correspondant au consid. 27 de la Direc-
tive sur la biotechnologie était introduite, qui n'est pas obligatoire pour les Etats
membres de I’ UE, on préjugerait des dével oppements internationaux, on entraverait
la recherche de solutions, et la marge de manceuvre de la Suisse se trouverait res-
treinte. 1l est donc judicieux d’ attendre les résultats des négociations international es.
Si les solutions trouvées au niveau international s avéraient avoir un lien avec le
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droit des brevets, €lles pourraient toujours étre prises en considération lors d’ une ré&
vision ultérieure dela LBI.

Les autres modifications de la LBI, qui résultent de laratification de I’ Acte de révi-
sion, de I’ Accord sur les langues et du Traité sur le droit des brevets, sont conformes
aux obligations internationales de la Suisse. I convient de souligner que les art. 86a
a 86d P-LBI concernant I'intervention de I’ Administration des douanes corres-
pondent aux art. 51 a 60 de I’ Accord sur les ADPIC et aux dispositions corres-
pondantes de |’ UE.

6 Bases|égales
6.1 Constitutionnalité
6.1.1 Protection juridique desinventions biotechnologiques

Le présent acte |égidatif de modification, tout comme la LBI dans son ensemble, se
fondent sur les art. 122 et 123 nCst. (art. 64 et 64bis aCst.) La concrétisation de la
réserve de |’ ordre public et des bonnes moaurs se fonde sur les art. 119 et 120. nCst.
(art. 24novies aCst) et figureal’art. 2, al. 1, P-LBI.

6.1.2 Troistraités dans le domaine du droit des brevets

Le projet de révision de laloi, comme laloi actuelle, se fonde sur les art. 122 et 123
de la Consgtitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101). La base congtitutionnelle de la demande de ratification des trois conventions
dans le domaine des brevets est I'art. 54, a. 1, nCst. La compétence de la
|’ Assembl ée fédérale découle de I’ art. 166, al. 2, Cst.

Il reste & examiner si la décision d approbation de I' Assemblée fédérae doit étre
soumise au référendum facultatif conformément al’art. 141, a. 1, let. d, nCst. Cette
possibilité existe pour les traités internationaux qui sont d’ une durée indéterminée et
qui ne sont pas dénongables (art. 141, al. 1, let. d, ch. 1, nCst.), qui prévoient
I’ adhésion a une organisation internationale (art. 141, a. 1, let. d, ch. 2, nCst.) ou qui
entrainent une unification multilatérale du droit (art. 141, a. 1, let. d, ch. 3, nCst.).
Lestrois conventions internationales en question sont dénongables en tout temps (cf.
art. 24 PLT, art. 174 CBE et art. 8 de I’ Accord sur les langues). Conformément a
I’art. 20 PLT, la ratification du traité présuppose I’ adhésion aI’OMPI ou la qualité
d'Etat partie ala CUP. Il n'importe cependant pas de décider ici de cette adhésion
ou de cette qualité d' Etat partie; en effet, la Suisse est membre de I' OMPI depuis le
26 avril 1970 déja et partie contractante de la CUP depuis le 7 juillet 1884. Selon la
pratique actuelle, seuls les traités qui contiennent du droit unifié issu de négocia
tions, qui remplacent ou tout au moins complétent le droit interne et qui sont direc-
tement applicables pour I'essentiel de leur contenu (self-executing) entrainent une
unification multilatérale du droit au sens de I'art. 141, &. 1, let. d, ch. 3, nCst. Ce
nouveau droit uniforme doit régler de maniére exhaustive un domaine juridique dé-
fini et bien déterminé, c'est-a-dire il doit, en tant que droit uniforme créé au niveau
international, présenter une étendue matérielle et formelle telle qu’il parait opportun,
al’échelle nationale aussi, d' arréter une loi spéciale (FF 1986 11 748 s.). En tant que
traité relatif a la réglementation de formalités liées au droit des brevets, le PLT
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contient principalement des dispositions administratives pour le dépdt et le maintien
d’'un brevet au niveau international. Par conséquent |a protection obtenue dans les
Etats membres grace a une demande internationale continue d’ é&tre subordonnée a la
législation nationale. Le PLT n’aura d'incidence que sur quelques-unes des disposi-
tions matérielles régissant la protection et certains aspects procéduraux de la a-

mande nationale. Il n’entraine donc pas une unification multilatérale du droit. Les
adaptations matérielles effectuées dans le cadre de la révision de la CBE et les nou-

veautés introduites par I’ Accord sur les langues, quant a elles, ne présentent pas
I’ étendue susmentionnée justifiant I’ élaboration d’ une nouvelle loi.

Lors de I’ approbation des protocoles n° 6, 7 et 8 de la Convention européenne sur
les droits de I’homme et de plusieurs conventions concernant la navigation maritime
(FF 1987 | 1002 ss), I’ Assemblée fédérale a précisé cette pratique et décidé qu'il
pouvait y avoir, dans certains rares cas — eu égard ala signification et ala nature des
dispositions ou la création d’ organes internationaux de contréle — unification multi-
latérale du droit lorsgue les normes internationales en question n’étaient pas nom-
breuses. Ayant pris connaissance des considérations formulées par les Chambres fé&
dérales, le Consell fédéral avait décidé qu'il examinerait dans chague cas particulier
sil y alieu de concrétiser ces normes a la lumiere de I ordre constitutionnel suisse
(FF 198811 895). Le PLT, qui n’aaucune incidence sur le droit matériel des brevets,
contient exclusivement des prescriptions formelles, qui visent a harmoniser des for-
malités de la procédure des brevets au niveau mondial. Il ne touche donc pas a la
compétence |égislative des Etats contractants relative au droit matériel des brevets
(art. 2(2) PLT). Les modifications de la CBE portent essentiellement sur des aspects
techniques. Les quelques points qui relevant du droit matériel ne sont pas de nature &
porter atteinte a la compétence |égislative des Etats contractants. L’ Accord sur les
langues, enfin, prévoit seulement que les Etats adhérant renonceront dorénavant a la
traduction dans leur langue nationale du brevet délivré en alemand, en francais ou
en anglais par I’ Office. Il s'ensuit par conséguent que les trois conventions interna-
tionales ne présentent pas la signification exigée pour justifier une unification du
droit matériel. Ces conventions ne sont donc pas soumises au référendum facultatif
prévu pour les traités internationaux conformément a l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3,
nCst.

6.2 Délégation de compétences |égislatives

L’art. 35b, al. 3, P-LBI prévoit de déléguer au Conseil fédéral une compétence |ég-
dlative, qui dépasse celle d'édicter une législation d’exécution. La disposition en
question autorise le Conseil fédéral a réglementer I’ étendue et les modalités du pri-
vilege des agriculteurs en matiere de plantes et d'animaux. Il s'agit d établir pour
quelles especes végétales utilisées dans |’agriculture le privilége des agriculteurs
s appliquera. Le privilége des agriculteurs doit avoir le méme contenu en droit des
brevets qu’en droit de la protection des obtentions végétales; conséquemment, ces
modalités seront donc réglées dans I’ ordonnance sur la protection des obtentions vé-
gétales, qui s appliquera aux deux domaines.

L'art. 50, al. 4, du présent projet de révision prévoit encore la délégation d' une autre
compétence |égislative au Conseil fédéral. Elle se contente d' autoriser le Conseil fé
déral arégler le dépbt et I'accés aux échantilons déposés. Les dispositions corres-
pondantes figurent dgjaal’art. 27 OBI. Dorénavant, elles ne s appliqueront plus ex-
clusivement aux inventions portant sur des micro-organismes, mais également a
toutes les inventions portant sur de la matiere biologique. Le méme chose vaut en
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rapport avec I'art. 56, al. 3, P-LBI, qui autorise le Conseil fédéral a régler dans
I’ ordonnance les détails concernant |a reconnaissance de la date de dép6t conformé-
ment al’art. 5 PLT. Les dispositions d’ exécution correspondantes se trouvent déja a
I’art. 46 OBI.
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