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1 Introduction
Apres I’ére des technologies d'information, la fin du 20eme siecle a vu 1I’émergence de la
biotechnologie, une industrie aujourd'hui hautement profitable qui ne cesse de croitre et qu'on
consideére méme, a co6té de I’informatique, comme «un pilier d’une nouvelle croissance
¢conomiquey, sinon d’une «nouvelle révolution industrielle» 1.
En vérité, certaines techniques biologiques (par exemple les croisements de plantes) sont

connues depuis des millénaires, mais elles ont essentiellement été appliquées de maniére
empirique et peu systématique2. Cependant, I'aspect interdisciplinaire, c'est-a-dire la



coopération étroite de 1'ingénierie d'une part et de toutes les disciplines de la biologie de 1'autre
part, ont fait de la biologie une science maitrisable et industriellement applicable.

La biotechnologie est également en train de révolutionner le secteur de 'agriculture ou on a
toujours tenté d'obtenir de nouvelles plantes et de faire des inventions touchant aux végétaux.
L’objectif des inventeurs est cependant resté sensiblement le méme, soit la création de
nouveaux types de plantes possédant des caractéristiques améliorées telles que des traits
physiques différents, un meilleur rendement ainsi que la résistance aux maladies, herbicides et
pesticides.

Les innovations relatives aux plantes sont appelées a constituer un ¢lément clé dans la
conquéte des marchés agricoles d’avenir. Cependant, les inventeurs dont le travail constitue la
base du progres technologique doivent étres protégés de facon adéquate.

Or, selon une approche philosophique du droit de propriété industrielle, un brevet est conféré a
I’inventeur afin d’honorer et de rémunérer celui-ci pour le progres de la société. De plus, la
société désire que I’inventeur divulgue son ceuvre pour que «d’autres hommes dougs, a partir
des instructions divulguées, inventent du nouveau et ainsi développent la technique pour le
bien de tous»3. Ainsi, les innovations, en méme temps que de faire avancer les connaissances,
permettent la mise au point de nouveaux produits, par exemples des nouvelles plantes, et
procédés. Le cadre juridique vise a réguler le domaine de I’invention scientifique, en essayant
d’établir un équilibre entre les intéréts de ceux qui sont a I’origine des innovations, les intéréts
de ceux qui dans 1’avenir sont appelés a s’en servir, ainsi que I’intérét collectif. Autrement dit,
le systéme d’obtention de brevets doit éviter la monopolisation d’un domaine entier de la
technologie tout en conférant des monopoles particuliers pour des produits et des procédés.

En outre, le fait que les cellules végétales aient la capacité bien connue de se reproduire4
constitue un défi particulier a la protection des inventions végétales. Enfin, I’impact direct a
I’environnement rend indispensables des considérations particulieres.

Dans le présent article, nous étudierons d’abord les différentes formes de protection des
inventions relatives aux plantes qui sont aujourd'hui offertes a travers le monde. Nous
¢tudierons 1’évolution du droit de brevets relatifs aux plantes au niveau national puis au niveau
supranational. Ensuite, nous résumerons les principales objections soulevées au cours de la
discussion sur la brevetabilité des cellules végétales. Nous les analyserons par rapport a leur
validité face aux inventions concernant les cellules végétales transgéniques afin de vérifier
dans quelle mesure ces derniéres ou des parties de celles-ci seraient brevetables.

2. Statut de la protection
2.1 Au Canada

Deux fagons de protéger des inventions ayant trait a des cellules végétales sont présentement
offertes au Canada : le brevet et le certificat d'obtention végétale. En général, le brevet confére
une protection plus large5. De plus, une méthode, un procédé ou une technique relatifs aux
plantes ne peuvent €tre protégés que sous la Loi sur les brevets, le certificat d'obtention n'étant
conféré que pour la plante elle-méme. Cependant, les inventions ayant trait a des plantes ne
sont pas toutes brevetables.

Quant aux procédés et méthodes relatifs aux cellules végétales, leur brevetabilité au Canada ne
pose normalement aucun probléme s'ils satisfont aux conditions traditionnelles de la
brevetabilité. Ainsi, une méthode pour modifier une plante ou créer une nouvelle plante est
brevetable6. Il en va de méme avec les méthodes pour cultiver, fertiliser ou récolter une
plante7. En ce qui concerne les produits et compositions, les génes, plasmides, vecteurs etc.
utilisés pour créer une nouvelle plante, ils sont généralement brevetables8. Les produits
extraits d'une plante9 et leur usage ainsi que les composés susceptibles d'influencer la
croissance d'une plantel0 le sont également. Les nouvelles formes de vie unicellulaires sont
brevetables si elles remplissent les conditions et exigences traditionnelles] 1. Ainsi, aussi les
cellules de plantes sont brevetables12.



Les plantes proprement dites sont exclues de la brevetabilité. Leur protection est possible sous
la Loi sur la protection des obtentions végétales. En vertu de cette loi un certificat d'obtention
végétale peut étre obtenu pour toute nouvelle variété végétale. Ainsi, on peut obtenir un
certificat d'obtention pour une variété végétalel3 qui réunit les conditions suivantes : elle est
nouvelle, se distingue nettement de toutes les autres variétés connues, est stable dans ses
caracteres essentiels et est suffisamment homogenel4.

Le certificat d'obtention végétale, délivré par le Bureau de la protection végétale, confére a son
détenteur pendant 18 ans I'exclusivité

* «de produire au Canada, en vue de la vente, du matériel de multiplication de la variété
protégée, en tant que tel, et de le vendre» ;

* «de faire du matériel de multiplication de la variété 1'emploi répété nécessaire a la
production commerciale d'une autre variété végétale» ;

» «d'utiliser commercialement, comme matériel de multiplication en vue de la production
de plantes ornementales ou de fleurs coupées, des plantes ornementales - ou des parties
de ces plantes - qui sont normalement commercialisées a d'autres fins que la
multiplication» ;

» «d'accorder, avec ou sans condition, I'autorisation d'exercer les droits exclusifs énoncés
ci-dessusy».15

En combinant la Loi sur les brevets et la Loi sur la protection des obtentions végétales, il est
donc possible d'obtenir une grande protection pour toute sorte d'inventions relatives aux
végétaux. A I'heure actuelle, il n'est cependant pas possible d'obtenir un brevet pour une plante
en tant que telle. Ceci serait toutefois souhaitable étant donné la plus grande protection
conférée par un brevet.

2.2 En Europe

Deux maniéres de protéger une invention ayant trait aux plantes sont disponibles en Europe : le
brevet et le certificat d'obtention végétale. Un brevet ne peut toutefois pas étre obtenu pour un
«procédé essentiellement biologique» 16. Une «variété de plante» est également exclue de la
brevetabilité. Cependant, comme nous verrons plus tard, des revendications qui ne sont pas
restreintes a une seule variété sont admises.

Quant aux obtentions végétales, leur protection peut étre obtenue sous la Convention
internationale sur la protection de nouvelles variétés de plantes (UPOV). Elle a été¢ ajoutée aux
différents régimes nationaux de la protection des obtentions végétales. A la place d'un
certificat d'obtention végétale national, un certificat sous le régime communautairel7 peut étre
obtenu. Ceci peut étre avantageux quand la protection dans plusieurs pays européens est visée.

2.3 Aux Etats-Unis

La situation aux Etats-Unis est différente de celle au Canada et en Europe. A part le secret
commercial, trois différentes formes de protection y sont offertes : le brevet d'utilité18, le
brevet de plantel9 et le certificat de variété de plante20.

Un brevet d'utilité, dont la durée maximale est de 20 ans, peut étre obtenu pour une plante a
reproduction asexuée ou sexuée ou pour une de ses parties qui ne peut €tre pas rencontrée dans
la nature. En outre, il peut couvrir une méthode de production de plantes ou de leur utilisation
ce qui confére au détenteur du brevet une protection plus large. Ainsi, des brevets d'utilité
peuvent étre obtenus pour des cellules de plantes21, leurs geénes, plasmides, vecteurs etc.
utilisés pour créer une nouvelle plante ou modifier une plante22, les composés susceptibles
d'influencer la croissance d'une plante23, les extraits d'une plante24, les méthodes de
cultiver25 ainsi que pour des plantes en tant que telles26.



Toutefois, ce genre de protection est souvent difficile a obtenir pour une nouvelle plante
puisque 1'Office de brevets est réticent a reconnaitre la non-évidence de la nouvelle variété. De
plus, la nouvelle plante doit étre «utiley». Cette condition n'est pas exigée dans le cas des
brevets de plantes.

Le brevet de plante a également une durée maximale de 20 ans tandis qu'il ne comporte qu'une
seule revendication qui peut énumérer certaines caractéristiques distinctes27. La particularité
du brevet de plante réside dans le fait qu'il peut étre obtenu pour une plante découverte28. Il
confére I'exclusivité de reproduire de maniére asexuée, de vendre ou d'utiliser la plante a
reproduction asexuée produite29. Depuis peu de temps, cette exclusivité a été étendue sur la
vente et |'utilisation de toutes les parties de la plante ainsi que leur importation30.

Un certificat de variété de plante peut étre obtenu pour une variété de plante a reproduction
sexuée ou multipliée par tubercules. Il confere 1'exclusivité de vendre, de reproduire,
d'importer ou d'exporter la variété et de 1'utiliser pour produire un hybride ou pour produire
une autre variété3 1. Cependant, plusieurs actes sont exempts : la conservation d'une partie de
la récolte afin d'assurer la production de la variété32, le transport et la publicité33 ainsi que
l'utilisation pour toute fin de recherche34.

Dans le cas des brevets d'utilité, les semences de la plante doivent étre rendues accessibles au
public tandis que les semences d'une variété de plante protégée par un certificat de variété ne le
sont généralement pas35.

Plusieurs fagons de protéger une invention relative aux plantes sont donc offertes aux Etats-
Unis. Cependant, il est désirable d'obtenir un brevet d'utilité si un monopole total est envisagé.

3. Historique

Différentes formes de protection ont été élaborées depuis le début du 20éme siécle et ont mené,
comme nous avons vu a la section précédente, a la coexistence de différents régimes alternatifs
pour la protection des obtenteurs de nouvelles plantes. Ainsi, cette partie traitera de I’évolution
jusqu’a nos jours de la doctrine et de la jurisprudence face aux inventions végétales. D’abord,
les évolutions nationales européennes ¢t canadiennes seront analysées. Cette analyse sera
suivie par I’exposé de I’évolution aux Etats-Unis. Enfin, nous étudierons la situation de la
protection des inventions a la lumicre des traités internationaux y ayant trait.

3.1 Evolutions nationales
3.1.1 En Europe

Un systeme de protection des inventions et découvertes relatives aux plantes fut instauré pour
la premiere fois en 18331. Il marque le début des efforts d'instaurer des régimes pour une
protection adéquate des inventeurs du domaine des plantes. Bien que ces efforts fussent
intensifiés des le début du 20eme siecle, la doctrine était peu favorable a 1'octroi de droits
exclusifs ayant trait a la matiere vivante. Elle jugeait plutdt inconcevable de conférer a une
personne, juridique ou non, le droit exclusif a une maticre vivante d’autant plus que l'on ne
pouvait obtenir des brevets pour des médicaments et des aliments.

A part les plantes en tant que telles, les agriculteurs et horticulteurs ont surtout voulu obtenir
une protection pour les procédés d'obtention, les procédés de culture et les traitements de
plantes. Or, les «choses inanimées» et le «traitement d'étres vivants» €taient exclus du domaine
des brevets2.

Ce n'est qu'en 1932, que 1'Office allemand de brevets décida que les procédés de culture étaient
en principe brevetables puisque la technique permettait d'exercer une certaine influence au
fonctionnement d’organismes vivants3.

La réticence de breveter ces procédés se fondait aussi sur leur caractere agricole. Il semblait
¢vident que le domaine des brevets ¢tait celui de I'industrie et que l'agriculture en était exclue.



C'est finalement avec la production d'engrais a 1'échelle industrielle que la non-brevetabilité
des procédés de traitement de plantes a été remise en question.

Quant aux plantes en tant que telles, on considérait que le critere de 'applicabilité industrielle
était difficile a satisfaire. Or, pour qu'une invention soit industriellement applicable, I'invention
devait étre suffisamment reproductible et ne devait pas dépendre d'un «hasard» quelconque. De
plus, le fait que I'on puisse reproduire l'invention «a partir d'elle-méme» soulevait des
questions par rapport a I'étendue de la protection d'une nouvelle plante.

Certains Offices de brevets ont toutefois accordé des brevets concernant des variétés de
plantes4. Ce qui a incité les agriculteurs et horticulteurs, surtout apres la deuxieéme Guerre
Mondiale, de continuer les efforts en vue d'établir les variétés comme potentiellement
brevetabless.

On pronongait cependant des doutes quant a l'applicabilité du concept des brevets aux
inventions ayant trait aux organismes végétaux. La Convention de Strasbourg6 de 1963 en
témoigne puisqu'elle laisse aux Etats signataires le choix d'exclure de la brevetabilité les
«procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux»7. On a enfin choisi d'exclure
ce genre de procédés du domaine des brevets et a inséré cette exclusion dans la Convention sur
la délivrance de brevets européens de 1973 (CBE)S.

Selon la Convention et selon les régimes nationaux dans lesquelles cette exclusion a été
insérée, les procédés de culture et de traitement étaient donc brevetables. Les procédés
d'obtention I'étaient également s'ils n'étaient pas de nature «essentiellement biologique». Quant
aux plantes en tant que telles, les «variétés végétales» étaient également exclues du domaine
des brevets.

C'est l'interprétation des termes «essentiellement biologique» et «variétés végétales» qui a
suscité une discussion vive. Le Parlement européen a ainsi récemment reconnu la nécessité de
I’harmonisation et a précisé dans sa Directive que

Un procédé d’obtention de végétaux ou d’animaux est essentiellement biologique s’il
consiste intégralement en des phénoménes naturels tels que le croisement ou la
sélection.9

Ainsi, la Directive met donc 1’accent sur la brevetabilité de la matiére vivante pourvu que
I’invention réponde aux autres critéres de la brevetabilité.

C'est dans cet esprit que la Grande Chambre de recours de 1'Office européen des brevets a
récemment rendu sa décision dans l'affaire Novartis10. Une demande de brevet dans laquelle
des variétés de plantes ne sont pas spécifiquement revendiquées ne serait donc pas rejetée.
Cependant, une seule variété de plante qui contient des génes introduits dans une plante
ancestrale au moyen de la technologie de I'ADN recombinant n'est pas brevetable. Si un
procédeé pour la production d'une variété est revendiqué la protection ne s'étend toutefois pas
sur la variétél 1.

3.1.2 Au Canada

Quant au Canada, le Commissaire aux brevets a rendu un jugement en 1982 selon lequel un
mélange de champignons était brevetable et qu'en général, on pouvait obtenir un brevet pour
tout organisme vivant si toutes les autres conditions de la brevetabilité étaient satisfaites2.
Depuis cette décision, 1'Office de brevets a délivré des brevets pour des procédés et des
produits relatifs aux micro-organismes et aux lignées de cellules]3.

Cependant, dans une décision ultérieure la brevetabilité des organismes vivants a ¢été
relativisée. La société Pioneer Hi-Bred Ltd. avait déposé une demande de brevet concernant
une variété de soya obtenue par croisements successifs. Le Commissaire aux brevets rejeta la
demande au motif qu'il y avait pas d'intervention suffisante de 1'homme ce qui fut confirmé par
la Cour fédérale en 198714. En derniére instance la Cour supréme rejeta la demande a cause de
la description insuffisantel5. Selon les juges, le fait d'avoir obtenu la nouvelle plante suite a de



multiples croisements successifs avait fait en sorte qu'un certain degré de chance ou de hasard
était survenu lors de la création de la plante. De plus, le dépot d'un échantillon de semences
aupres d'une institution reconnue ne serait pas non plus suffisant a I'obligation de la
divulgation puisque le dépot ne contiendrait pas d'instructions permettant a une personne
versée dans I’art de reproduire I'invention. Il a été suggéré que 1'argument avancé par le
Commissaire aux brevets, a savoir, le manque de l'intervention suffisante de I'homme lors de la
création de la nouvelle plante, ne pouvait s'appliquer dans le cas d'une plante transgéniquel6.
Dans ce cas, la création de la nouvelle plante est le résultat de I'ajout de matériel génétique au
moyen de techniques contrdlées par I'hnomme.

Or, cet espoir a été étouffé lors de la décision de la Cour fédérale dans la cause concernant la
souris transgénique de Harvard17. Les organismes vivants complexes ne seraient pas vraiment
reproductibles au sens de la Loi sur les brevets puisqu'un trop grand nombre de leurs
caractéristiques était hors du contrdle de 'homme. Il en découle que ce genre d'organismes tel
que les plantes, transgéniques ou non, ne sont pour l'instant pas brevetables au Canada.

3.1.3 Aux Etats-Unis

Afin de protéger de fagon adéquate la propriété intellectuelle du secteur agricole, le 1égislateur
américain instaura en 1930 la Loi sur les brevets de plantes. Différant de la Loi sur les brevets
d'utilité, 'octroi de brevets y est prévu non pas seulement pour des obtentions végétales, mais
aussi pour des découvertes. Le 1égislateur voulait ainsi encourager ceux qui ont découvert de
nouvelles plantes a les reproduire de maniere asexuée et de créer ainsi une offre suffisante pour
qu'elles soient accessibles au publicl8. C’était pour une plante découverte, un rosier grimpant
a floraison continue, que le premier brevet de plante a été délivré en 193119.

Depuis 1954, les plantes «trouvée(s) a I’état sauvage»20 sont exclues de la brevetabilité.
L'interprétation du terme «trouvée a 1'état sauvage» est toutefois difficile et la jurisprudence
doit préciser au cas par cas la notion de ces termes.

La décision de la Cour supréme dans le cas Chakrabarty2] en 1980, redéfinit les possibilités
de protection de la maticre vivante. La Cour décida que la Loi sur les brevets d'utilité22
n'exclut point la mati¢re vivante. Depuis lors, les obtenteurs de plantes a reproduction asexuée
ont la possibilité de choisir entre une protection sous la Loi sur les brevets de plantes ou sous la
Loi sur les brevets d'utilité. En ce qui concerne les plantes a reproduction sexuée, elles sont
¢galement admissibles a la Loi sur les brevets d'utilité.

3.2 Les traités internationaux

L’importance économique des brevets fait en sorte que ceux-ci jouent un role important non
pas seulement au niveau national mais aussi a I’échelle internationale. Dé¢s la fin du 19¢me
siecle, cette importance a été reconnue et I’on a commencé a harmoniser les différentes
législations relatives aux brevets a travers des traité€s internationaux.

3.2.1 La Convention de Paris

Lors de la Convention de Paris de 188323, la nécessité d'étendre le champ de la matiere
brevetable dans le domaine de I'agriculture a été reconnu et le terme de «propriété industrielle»
a été redéfini de fagon a inclure «non pas seulement des produits industriels dans le sens strict,
mais aussi des produits agricoles...»24. La Convention de Paris a été révisée a La Haye en
1925 ou le terme «industries agricoles» a été utilisé et la gamme de la matiere brevetable a été
¢largie afin d’inclure des «feuilles de tabacy. Enfin, ’article 1, paragraphe 3, de la Convention
de Paris a ét¢ modifié¢ en 1934 et n'a pas ét¢ modifi¢ depuis lors. Il stipule que

La propriété industrielle s’entend dans I’acception la plus large et s’applique non
seulement a I’industrie et au commerce proprement dits, mais également au
domaine des industries agricoles et extractives et a tous produits fabriqués ou
naturels, par exemple : vins, grains, feuilles de tabac, fruits, bestiaux, minéraux,
eaux minérales, bicres, fleurs, farines.



Au cours de la discussion qui a accompagné et suivi la Convention de Paris, plusieurs
objections ont été soulevées. Ainsi, la suggestion que des plantes vivrieres devraient étre
protégées a été recue avec un grand scepticisme qui se fondait surtout sur des craintes de
pénuries controlées et de colits vivriers plus élevés dus aux «monopoles limités en possession
des titulaires de brevets»25.

3.2.2 Le congrés de Vienne de I’AIPPI

A la Conférence de Vienne de 1952 de 1’ Association Internationale pour la protection de la
propriété industrielle, la délégation allemande présenta un rapport étendu concernant la
protection des inventions relatives aux plantes26. Le rapport concluait que la protection par
brevet et la protection de variétés sous un régime sui generis devrait étre possible, tout
dépendant de la nature de I’invention. Le rapport suggéra particulierement que 1’interprétation
incohérente a ce jour du terme de «I’applicabilité industrielle» devienne soit positivement
statuaire, mettant les inventions relatives aux variétés de plantes sur la méme échelle que celles
des secteurs industriels conventionnels ou qu’une nouvelle 1égislation soit instaurée27.

Quant a la «reproductibilité», la délégation allemande soulignait qu’il était «illogique»
d’appliquer cette exigence dans toutes les instances aux procédés d’obtention végétales ou aux
variétés issues28. Ainsi, le rapport argumentait que, lorsque le procédé d’obtention végétale
avait comme résultat une nouvelle variété, la répétition du procédé d’obtention n’était pas
nécessaire parce que la variété méme pouvait servir a la reproduction de I’invention en autant
que les caractéristiques en question soient transférées d’une génération a I’autre. D’autre part,
dans certains cas la reproductibilité du procédé d’obtention représente le noyau de 1’invention,
satisfaisant les exigences de «reproductibilité» et de «1’applicabilité industrielle» clairement.
La délégation allemande argumentait que, dans de tels cas, il n’y avait aucune raison
convaincante de ne pas breveter une telle invention29.

3.2.3 L'UPOV

La Convention internationale sur la protection de nouvelles variétés de plantes (UPOV) de
1961 a été établie afin de compléter la Convention de Paris de 1883 au niveau des produits
agricoles. Méme si le domaine de l'agriculture avait ét¢ inclus a la Convention de Paris,
beaucoup de liberté avait été accordée aux états signataires en ce qui concerne 1’application des
principes y stipulés. Un outil plus puissant était donc nécessaire garantissant une protection
adéquate du secteur agricole. Les plus importantes stipulations de ’'UPOV étaient les

suivantes :

» La nouvelle variété doit se distinguer clairement de toute autre variété par une ou
plusieurs caractéristiques.30

» La nouvelle variété doit étre suffisamment homogene et stable dans les caractéristiques
essentielles.31

» La nouvelle variété ne doit pas avoir été commercialisée ultérieurement.32

* Chaque état membre peut conférer la protection soit sous forme d’un titre de protection
particulier, soit au moyen d’un brevet. Ou la loi nationale permet la protection sous les
deux formes, seule une d’entre elles doit étre appliquée pour un méme genre ou une
méme espece.33

* Le droit de protection couvre la production, a des fins de commercialisation, de la
maticre de la variété protégée multipliée par voies sexuée ou végétative. De la matiere
multipliée par voie végétative inclut des plantes entieres. Et les droits de protection
s’étendent aux plantes ornementales ou aux parties de celles-ci.34

La Convention UPOV a été révisée trois fois : en 1972, 1978 et 1991. En vertu de la
Convention de 1978, les gouvernements pouvaient choisir 1’éventail des espéces végétales



admissibles a la protection. Le droit des agriculteurs de réutiliser et d’échanger était également
«raisonnablement garanti», ce qui n’était pas le cas en 196135. Sous la pression du lobby des
sélectionneurs commerciaux, le privilege de 1’agriculteur a été aboli dans la révision de la
Convention UPOV de 1991.

Dans sa version de 1961, la Convention précisait en son article 2(2) :

Le mot variété, au sens de la présente Convention, s’applique a tout cultivar, clone,
lignée, souche, hybride, susceptible d’étre cultivé...

Cette définition se retrouve encore aujourd'hui dans plusieurs législations nationaux36 tandis
qu'elle fut abandonnée lors de la révision de 1978 et remplacée en 1991 par la définition
suivante :

Une catégorie de plantes au-dedans d’un seul taxon botanique du plus bas rang
connu, la catégorie pouvant étre définie par des caractéristiques typiques pour le
génotype ou la combinaison de génotypes donnés et étant distinguée de toute autre
catégorie de plantes par I’expression d’au moins une de ces caractéristiques.37

On a ainsi évité le risque de s’enfermer dans une définition trop étroite, exposée a étre peut-
étre rapidement dépassée38. Désormais, il appartient a la jurisprudence de préciser si
nécessaire au cas par cas la notion de variété au sens de la Convention.

3.2.4 L'ADPIC

L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de
1994 (ADPIC ou TRIPs en anglais) représente un des pas les plus importants des derniéres
années vers une législation harmonis¢e au niveau mondial. Dans cet accord, plusieurs parties
se réferent aux inventions biotechnologiques. L’article 27, paragraphe 1, par exemple, dispose
de la brevetabilité des inventions dans tous les domaines de la technologle y compris la
biotechnologie. Si les criteéres applicables aux inventions conventionnelles (nouveauté, étape
inventive et applicabilité industrielle) sont remplis, les organismes vivants ainsi que les genes
deviennent brevetables. L’ ADPIC permet toutefois d'exclure de la brevetabilité39

les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés
essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les
procédés non biologiques et microbiologiques.

Cependant, les états membres doivent prévoir la protection des variétés végétales par les
brevets, par un systéme sui generis efficace ou par une combinaison de ces deux
systemes.

4. Objections avancées contre la brevetabilité des plantes

Apres ’examen de I’historique de la brevetabilité des inventions ayant trait aux plantes nous
nous pencherons sur la question de la brevetabilité des plantes transgéniques. Nous
examinerons dans la présente partie les principaux arguments contre la brevetabilité des
cellules végeétales soulevés au fil des années. Nous analyserons chacun de ces arguments quant
a leur validité en vue des inventions relatives aux plantes non-transgéniques et plus
particuliérement relatives aux plantes transgéniques.

4.1 Les inventions a caractere agricole

Un des arguments principaux était qu'une invention a caractere agricole n'était pas susceptible
d'application industrielle et était donc exclue de la brevetabilité. Cependant, il a été bientot
reconnu que le secteur agricole constitue une branche importante de I’industrie et satisfait les
conditions pour étre incorporé dans le domaine des brevets. C'est pour cette raison que la
Convention de Paris de 1883 inclut déja le domaine des inventions agricoles dans le domaine
de la propriété intellectuelle. Aujourd’hui, la Convention sur la délivrance de brevets
européens (CBE) stipule dans son article 51(1) que



Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une
activité inventive et susceptible d’application industrielle.

Pour éviter toute confusion, il y est précisé que

Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet
peut étre fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris I’agriculture.

Le législateur a donc mis fin a la discussion autour du terme «application industrielle» et a
précisé que le simple fait qu'une invention ait un caractére agricole ne I'exclut pas de la
brevetabilité. La brevetabilité des inventions agricoles a ainsi été inclue dans les l1égislations
des pays membres de la CBE]1 ainsi que dans celles du Japon2 et des Etats-Unis3.

L'objection qu'une nouvelle plante ne soit pas brevetable parce qu'elle n'est utilisable que dans
le secteur agricole n'est donc plus valide. Il va de méme avec les plantes transgéniques qui ne
peuvent pas étre exclues de la brevetabilité pour la simple raison de leur application agricole.
En outre, si leur application a un caractére industriel, par exemple une application
pharmaceutique, cet argument est d'autant moins valide.

4.2 Les «variétés végétales»

En Europe, les «variété végétales» sont exclues de la brevetabilité4. Le terme de «variété» est
cependant flou et a souvent suscité des discussions concernant son interprétationS. Quant a
I’Office européen des brevets, plusieurs décisions ont permis de voir plus clair. Dans la
décision Ciba Geigy6, le terme «variété végétale» est défini comme suivant :

Une personne versée dans 1’art comprend dans le terme «variété végétale» un grand
nombre de végétaux qui sont, dans une large mesure, similaires de par leurs
caracteéres et qui, dans une certaine marge de tolérance, ne sont pas modifiés a la
fin de chacune de leurs reproductions ou multiplications successives ou de chaque
cycle de reproduction ou de multiplications spécialement définies. Cette définition
est reflétée dans [I’'UPOV]...7

Ainsi, pour I’interprétation du terme «variété végétale», la Chambre des recours techniques a
adopté une définition de variété de plante qui est stipulée dans ’'UPOV voulant exclure toute
matiere végétale qui peut, en principe, €tre protégée sous les différents régimes nationaux de
I'UPOV. De plus, cette ligne de pensée doit €tre vue dans la perspective que des
caractéristiques insérées par des techniques de modification modernes ne peuvent étres
introduites que dans une seule variété spécifique, mais dans une pluralité de plantes. La plante
per se est donc brevetable tandis que la revendication d'une seule variété n'est pas possible.
Ceci a été confirmé dans une toute récente décision de 1'Office européen des brevets. Selon
cette décision, il est possible de breveter des plantes si les revendications englobent plusieurs
variétés et ne se réferent pas a une seule variétés.

Il en découle qu'une plante transgénique n'est brevetable que si les caractéristiques
revendiquées peuvent étre introduites a plusieurs variétés de plantes. Une variété de plante
transgénique en tant que telle n'est donc pas brevetable.

4.3 Les «procédés essentiellement biologiques» et le «produit de la nature»

Lors de la demande d'un brevet d'une invention relative aux plantes, on peut se heurter a un
autre argument, a savoir qu'un «procédé essentiellement biologique» et le produit obtenu ne
sont en principe pas brevetables puisqu'ils sont presque entierement le résultat de 1’action de la
nature, ’intervention de I’homme ne jouant qu’un rdle mineur9. Cet argument rejoint celui de
la non-brevetabilité d'un «produit de la nature» dans ce sens que 1'on est réticent a délivrer un
brevet pour un objet ou un procédé préexistant. Une telle «découverte» ne serait pas brevetable
puisque sa délivrance ne contribuerait pas au progres de la société, mais présenterait plutot un
frein a ce dernier.



Cette objection a été réfutée par quelques auteurs de réputation mondialel0 : De nouveaux
produits de plantes ne seraient pas des produits de la nature pour la seule raison qu’ils
n’auraient jamais surgi sans I’intervention du producteur. Cependant, le degré de I’intervention
joue encore un role important dans la décision de la brevetabilité d’une invention végétale.

Quant au terme «essentiellement biologiquey, les directives relatives a I’examen pratiqué a
I’Office des brevets précisent que

Entre un procédé «essentiellement biologique» et un procédé qui ne peut étre
considéré comme tel, il y a une différence de degré, qui réside dans I’importance
de I’intervention technique de ’homme dans le procédé ; si cette intervention joue
un rdle important dans la détermination ou dans le contrdle du résultat qu’il est
souhaitable d’obtenir, le procédé n’est pas exclu.11

On a suggéré de ne pas considérer un procédé comme essentiellement biologique si au moins
une de ses €étapes n’est pas essentiellement biologique. Ce dernier caractere a été spécifié en ce
sens qu’un procédé dans lequel I’intervention de I'homme ne consiste pas seulement a
s¢lectionner un matériel biologique particulier, mais qui comprend aussi une ou plusieurs
autres mesures de caractere technique, ne doit pas €tre considéré comme essentiellement
biologique.12 Ainsi, les procédés chimiques, physiques, mécaniques et leurs produits, incluant
les procédé de 'ADN recombinant et leurs produits, devraient étre brevetables, en autant qu’ils
ne se réferent pas a une seule variété végétale.

Selon une autre ligne de pensée, les plantes obtenues a la suite d’un procédé de modification
génétique peuvent étre considérées comme des «produits d’un procédé microbiologiquey,
puisque les procédés de modification génétique sont englobés dans ce dernier termel3. Or, les
procédés microbiologiques sont exclus de la non-brevetabilité dans ’article 53(b) de la CBE.
Cet argument est cependant purement linguistique et est contredit par les interprétations
antérieures de ces termes.

La polémique européenne autour du terme des «procédés essentiellement biologiques» rejoint
la réticence de I'Office canadien de brevets de breveter une plante obtenue par «simple»
croisement par défaut de I'intervention de 'homme. Cet argument a été avancé par 1'Office lors
de la demande de brevet pour une variété de soya par Pioner Hi-Bred Ltd14. En ce qui
concerne les plantes non modifiées génétiquement, il peut ainsi étre difficile de prouver aupres
de I'Office le degré suffisant d'intervention de I'hnomme. Cet argument peut cependant étre
facilement réfuté pour un procédé ou une plante a I'ADN recombinant puisque l'intervention de
I'homme dans le procédé y est essentielle.

4.4 La «reproductibilité insuffisante» et «I’applicabilité industrielle insuffisante»

Bien que l'intervention de I'hnomme soit évidente dans les procédés de I'ADN recombinant, le
demandeur de brevet devra toutefois faire face a I'objection que toute forme de vie supérieure,
incluant les plantes, ne serait pas brevetable puisqu’elle n'est potentiellement pas vraiment
reproductible au sens de la Loi canadienne sur les brevets]5.

En effet, la matiere vivante est complexe et difficile a décrire avec la précision qu'exige la Loi
sur les brevets, qui pose la nécessité d'établir un mémoire descriptif permettant a I'homme
versé dans I’art de réaliser I'invention et ainsi d'appliquer I'invention industriellement. Le
probléme réside donc dans 1'obligation de «reproductibilité» a partir du mémoire descriptif.
Cette difficulté¢ a donné naissance a la pratique consistant a déposer les matiéres biologiques
faisant 1'objet de la demande dans une «souchothéque» pour compléter l'information écritel6.

En Europe, le probléme de la reproductibilité des inventions végétales a abouti a une vive
discussion, notamment en Allemagne. L exigence générale qu’une invention devrait étre
reproductible a été dérivée de la doctrine allemande de I’exigence de 1’utilité industrielle : en
général, un procédé n’est pas applicable a I’échelle industrielle s’il n’est pas reproductible. 11 a
cependant été soulevé que cette exigence devrait €tre relativisée. Or, il n’est pas nécessaire que
le processus créatif soit reproductible en entierl7. Il devrait étre suffisant que des cellules
supplémentaires puissent étre obtenues a partir des cellules de I’invention végétale.



Cette opinion est cependant trés progressiste et visionnaire et il faut s'attendre a ce qu'une
demande de brevet relative a une plante soit rejetée pour raison de reproductibilité insuffisante
si des techniques «traditionnelles» tel que le croisement ont été employées pour l'obtenir.

Quant aux techniques de I'ADN recombinant, elles sont généralement plus fiables et une plus
grande reproductibilité est atteinte. En Europe, les cellules végétales transgéniques devraient
donc en principe ne pas étre exclues de la brevetabilité pour des raisons de «reproductibilité
insuffisante». Ceci n'est pas le cas au Canada ou I'Office de brevets est toujours réticent
d'admettre la reproductibilité suffisante des organismes vivants que I'on emploie des
techniques a I'ADN recombinant ou non.

5. Conclusion et perspectives

Dans le présent article, nous avons d’abord examiné les différentes protections offertes au
Canada, en Europe et aux Etats-Unis pour les inventions relatives aux plantes et cellules
végétales. Ensuite les développements nationaux et internationaux de la brevetabilité des
plantes ont été abordés. Enfin, nous avons examiné les arguments les plus importants qui
avaient été soulevés dans la discussion relative a la brevetabilité de la matiere végétale.

Nous avons vu que la brevetabilité des plantes transgéniques et leurs parties est principalement
possible a travers le monde. Parmi les pays de I'Europe, les Etats-Unis et le Canada, seul le
dernier est encore réticent d'octroyer des brevets pour des plantes, y compris les plantes
transgéniques. Sinon, la tendance de breveter de la mati¢re végétale modifiée génétiquement
semble s’établir. Les réticences des divers Offices de brevets ont diminué face a la doctrine qui
favorise la brevetabilité des inventions végétales transgéniques si elles remplissent les
exigences conventionnelles (nouveauté, étape inventive, utilité) et ne se réferent pas seulement
a une variété. Quant aux pays européens, cette tendance devrait s’accentuer au début du
nouveau siecle grace a la ratification de la Directive du Parlement européen relative a la
protection juridique des inventions biotechnologiques et la décision Novartis du 20 décembre
1999.
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