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1.0 INTRODUCTION

En date du 6 mai, 1993 le projet de loi 8-17, dont le titre nbrege
est la Lot dactualisation du droit de la propriéte intellectuelle!, a été
sanctionné par le Parlement. DYimportants changements affectant
pratiquement tous les domaines du droit de la propriéte intellectuelle
se devaient d'étre apportés et étaient devenus de plus nécessaires
considérant les obligations du Canada envers ses futurs partenaires
de libre-échange, le Mexique et les Etats-Unis d'Amérique?. 11 faut
garder a l'esprit que ces changements ne feront pas force de loi tant
et aussi longtemps que les réglements accompagnant la Loi ne seront
complétes.

Plus particulierement, une modification importante fut ap-
portée @ la Lot sur les brevetsS quant au seclteur de la biotechnologie.
Il sera dorénavant possible de déposer un échantillon de matiére
hiologique afin de répondre aux exigences du paragraphe 27(3) en ce
qui a trait au mémoire descriptif.

Avant I'avénement de ces modifications a la Lot sur les brevels,
In situation n'était certainement pas des plus claires et propices au
developpement de Uindustrie biotechnologique. [l faut comprendre

o Alain D, Bourassa, 1993,

* Avecat pratiquant dans le domaine de ln propriété intellectuelle avae Je cabinet
de Macera & Jarzyna, Ottawa, Ontario.

| Lot d'actualisation du drat de la propriédte inteliectuelle, LC. 1983, c. 15 modi-
fignt la Loi sur fe deott d'auteur, e Lot sur les dessins industriels, 1a Lol sur les
tapagraphies de circuits intégres, la Liod sure les brevers et la Loi sur les margues
de commerce.

2 L'Accord de Libre-dvhange nord-américain fut sanctionné en date du 23 juin
1903

A Lo sur les brevers, LR.C. 1985, ¢ P-4 md
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que la Lol ne prenait aucunement en considération les besoins
particulicrs du monde de la biotechnologie, en ce que toutes les
inventions devaient remplir les conditions et exigences tradition-
nelles afin d'étre brevetables.

e par l'acceptation de dépot de culture, il est évident qu'il sera
beaucoup plus fucile de répondre aux exigences de description de la
Loi, et cela demeure encore plus vrai pour les organismes complexes.

20 LA SITUATION A LA SUITE DE L'AFFAIRE PIONEER
HI-BRED!

C'est en 1986 que la sociéte Pioneer Hi-Bred Litd. tenta d'obtenir
un brevet d'invention pour une nouvelle variéte de soya développée
par technique de croisement sélectif, Faisant suite a la décision dans
I'affaire Re Application Abitibi®, dans laguelle la Commission d'appel
avait précisé que rien ne s‘opposait @ la protection par brevet
d'espices vivantes supérieures, il semblait que Pioneer Hi-Bred Ld.
ne saurait rencontrer d'obstacles.

Mais, voilis plutit que le Commissaire des brevets et la Commis-
sion d'appel® refusérent la demande pour brevet d'invention en argu-
mentant gue toute nouvelle variété de soya obtenue par méthode de
croisement sélectif ne constituait pas une manufacture, ef de par le
fait méme ne rencontrait pas les exigences placées sous la définition
du mot «inventions, tel que défini dans la Loi sur les brevets,

In appel a la Cour fédérale d'appel du Canada?, celle-ci décida
que cette nouvelle variété de soya ne pouvait constituer une invention
telle que définie au sens de la Loi. Le juge Pratte refusa clairement
de libéraliser 'interprétation du paragraphe 36(1) de la Lo, telle
qu'initide par la Commission d'appel quelques années auparavant
dans I'affaire Ke Application Abitibt, ou le dépot d'échantillons avait
été permis.

Dans un commentaire bien éclairé, le juge Marceau rejeta
également l'application et ce, en concluant que si le Parlement avait
eu l'intention, a 'époque de I'adoption de la Loi, d'é¢tendre la protec-
tion statutaire i de telles lignées de plantes, il aurait facilement pu
le faire de fagon adéquate. Le juge déclare:

Pioneer Hi-Brod Lid. c. Commissaire des brevets, [1988] 1 RC.8, 1623,
Re Application Abitibi, (19682) 62 C.P.R. (2d) 81.
Re Application for Patent of Pioneer Hi-Brod Led., (1486) 11 C PR, (3d) S1L
Pioneer Hi-Brod Léd. ¢. Commissaine des brevets, [1987] 3 CF. B (C.AL).
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.. étant donné que le croisement des plantes était déja bien
connu a l'époque de I'adoption de la Loi, il me semble que, sion
avait voulu étendre aux plantes l'application du texte législatif,
on aurait premiérement prévu une définition du mot comme
slignées, «variétés ou «hybrides, ... je suis convaincu que la
varieté de soyn créce par 'appelante ne peut pas étre 'objet d'un
brevet d'invention,®

La Cour supréme du Canada, pour sa part, dans son évaluation
de la situation en cause, ne considéra méme pas la question quant i
Suvoir si, oui ou non, la nouvelle variété de soya issue d'un croisement
artificiel constituait une invention au sens de la Lol sur les brevets,
vir que les exigences de description du paragraphe 36(1) ne furent pas
remplies.

Dans son raisonnement, la Cour stipula gu'étant donne que la
loi ne dispose pas des inventions biotechnologiques, celles-ci se
devront de rencontrer les exigences traditionnelles afin d'étre
protegées en vertu de la Lo, Le juge Lamer soutient dans ses propos:

... je suis cependant d'avis que cette Cour n'a pas le droit
d'étendre au dela des limites de la législation actuelle la portée
de la protection par brevet. Par conséquent, puisque la Lot sur
les brevets ne contient aucune disposition se rapportant direc-
tement aux inventions biotechnologiques et aux nouvelles for-
mes de vie en particulier, cette nouvelle variete de soya ne sera
brevetable que si elle remplit les conditions et exigences tradi-
tionnelles en matiere de brevets®

3.0 L'AVENEMENT DU PROJET DE LOI 8-17

Cette série de décisions dans 'affaire Pioneer Hi-Bred, allant du
{Commissaire des brevets jusqu'a la Cour supréme du Canada, re-
jetunt une demande de brevet pour la production d'une nouvelle
lgnde de soya, démontre I'importance d'apporter des changements a
lo Lot sur les brevets alin de pouvoir répondre aux besoins du domaine
o la science biotechnologique. 11 va sans dire que l'accés a une
prolection par brevet, i la suite de 'affaive Pioneer Hi-Bred, pour les
nouvelles formes de vie végélales est tres restreinte mais, en aucun
v, faut-il interpréter la situation actuelle comme un refus catégori-

A lll‘, P 14,
0 Proneer Hi-Bred Lid., supra, note 4, p, 1642,
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que de protéger par brevet des espices supérieures, contrairement i
ce gue certains praticiens semblent croirel?,

Par contre, une situation aussi ambivalente et ne permettant
pas d'adapter les exigences traditionnelles de la Loi sur les brevets
n'est certainement pas dans l'intérét social et financier du Canada.

Dans une industrie oussi compétitive que celle de la biotech-
nologie, il est primordial de pouvoir définir une législation claire et
précise visant a protéger les chercheurs-inventeurs et leurs investis-
sements, Le systome de brevet est définitivement la fagon la plus
efficace de protéger les investissements d'une entreprise impliquée
dans la fabrication et la eréation de nouvelles formes de vie végétale
multicellulaire, et cette forme de protection lul permet de plus de
maintenir et d'étendre son marché, ce qui demeure une priorité en
aflaire. Certains stipuleront que la présence de la Lot sur la protection
des oblentions vegetales'! apporte la protection nécessaire, mais il
n'en demeure pas moina que celle-ci n'est pus nussi englobante que
la législation sur les brevets d'invention tant a I'égard des droits que
de la protection pouvant étre accordds.

Les modifications upportées a la Lot sur les brevets sous le
paragraphe 38,1 semblent vouloir clarifier la situation et ramener la
pratique dans le domaine vers une position d'avant l'affaire Pioneer
Hi-Bred, ¢'est-i-dire un systeme oa le dépit d'échantillons était vu
comme une possibilité dans certaines situations, lequel systeme
n'avait rien d'officiel mais était accepté comme tel au sein de Vindus-
trie. Dans l'affaire Re Application Abitibi, le dépot de cellules dans
une banque publique fut implicitement reconnu comme une méthode
acceptable afin de remplir les conditions visées au paragraphe 27(3)
relativement a la conformité du mémoire descriptif.

Le paragraphe 38.1, tel que rédigé dans la Loi d'actualisation
du droit de la propriete intellectuelle, s¢ it comme suit:

38.1 (1) Lorsque le mémoire descriptif mentionne le dépot d'un
echantillon de malieres biologiques et que ce dépot est fait
conformément aux reglements, I'échantillon est réputé faire
partie du mémoire, et il en est tenu compte, dans la mesure ou
les conditions visées au paragraphe 27(3) ne peuvent étre au-
trement remplies, pour la détermination de ln conformité du
meémoire a ce paragraphe.

10. Randy W. MARUSYK, The Patentability of New Plant Life Forms in Canada,
11990) 16 Canadian Business Law Journal 359,
11 Lof sur la protection des obtentions cégetaies, L.C. 1990, ¢. 20.
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(2) Il est entendu que pareille mention n'a pas pour effet de faire
du dépot de I'échantillon une condition a remplir aux termes du
paragraphe 27(3).

L& projet de loi S-17 permet aussi au Canada de fixer ses normes
au niveau de celles des autres pays membres du Traité de Budapest 12
en ce qui touche le dépot de micro-organismes pour les fins de brevets
d’invention, Traité dont le Canada devrait sous peu faire partie,

Le Parlement devait s'assurer de plus qu'il n'existe pas de
présomption faisant du dépot d'un échantillon une condition & rem-
plir aux termes du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets, ce qu'il
établit en vertu de 38.1(2),

I faut également noter que ces modifications seront retroac-
tives afin de protéger la validité de brevets d'inventions biotechnolo-
giques qui étaient basés sur le dépot d'échantillons afin de pouvoir
rencontrer les exigences du mémoire descriptif.

4.0 CONCLUSION

Ces récentes modifications permettront done, lorsque le texte
intégral de l'application pour brevet ne permet pas & une personne
versée dans l'art ou la science de l'invention de «recréers celle-ci, de
tenir compte d'un échantillon de matiéres biologiques, celui-¢i étant
reputé faire partie du mémoire descriptif.

Le Parlement a réalizé que l'incertitude créée a la suite de la
décision Pioneer Hi-Bred ne pouvail perdurer sans que de graves
répercussions, économigues ou autres, s'ensuivent. En modifiant la
[oi, selon les besoins spécifiques d'une industrie particuliere, le
Parlement semble lancer un message clair a l'intention des parties
impliquées et désire s"assurer que I'on considére le Cunadn comme
un endroit propice au développement de l'industrie biotechnologique.

On ne saurait gqu'applaudir a cette récente initiative du Parle-
ment car il est fort important de pouveir établir des normes de calibre
international pour répondre aux besoins pressants et de plus en plus
grandissants d'une industrie en pleine expansion. Enfin, osons
espérer que les reglements devant accompagner la Lol seront égale-
ment adéquats afin de favoriser une transition aussi facile que
possible, comple Lenu des circonstances.

12, Troitd de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépot des micro.
organismes aux fins de lo procédure en matidre de brevet, 28 avril 1972, UK. T.S.
5, {1981} Cmnd n® 8136, T.LA.S. n” 9768



