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Dans une récente décision de la section de premiére instance de la Cour
Fédérale rendue le 21 avril 1998 (President and Fellows of Harvard College c.
Commissioner of Patent (1998), 79 C.P.R. (3d) 98). le juge Marc Nadon a conclu
que les mammiféres tfransgéniques ne sont pas de la matiere brevetable au sens
de la Loi sur les brevets et ce, contrairement & I'attitude des tribunaux
ameéricains.

Cette décision a été rendue dans une cause opposant I'université Harvard au
Commissaire des brevets. En effet, I'université Harvard tente d’obtenir au
Canada, depuis 1985, un brevet ayant pour objet un mammifére transgénique,
plus particulierement une souris possédant le gene myc la prédisposant &
développer des fumeurs cancéreuses. Le géne comme tel, sa construction et
son insertion dans la souris, sont €galement revendiqués dans la demande.

Cet appel a été logé suite a une décision rendue en aolt 1995 par le
Commissaire des brevets, a I'effet que les revendications portant sur un animal
fransgénique visaient de la matiere non-brevetable, les formes de vie
supérieures n’étant pas visées par le terme «invention» tel que défini dans la Loi
sur les brevets. Les revendications portant sur le géne, sa construction et son
insertion ont été jugées acceptables dans la mesure ou ce géne est issu du
tfravail de I'homme et que ses propriétés sont parfaitement controlables par ce
dernier.

Ainsi, le débat n'était pas de savoir si la souris transgénique était nouvelle, utile et
non-évidente, mais bien de déterminer si cette souris constitue une invention au
sens de |'article 2 de la Loi sur les brevets.
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L"article 2 définit une «invention» comme étant: «Toute réalisation, tout procéde,
foute machine, fabrication ou composition de matieres, ainsi que tout
perfectionnement de I’'un d’eux présentant le caractéere de la nouveauté et de
I"utilité» (nos soulignés).

Selon le juge Nadon, les termes «fabrication» et «composition de matieres»
référent & ce qui est fait par et sous le contréle de l'inventeur. Le juge rappelle
aussi que, selon la jurisprudence actuelle, la condition de brevetabilité de la
matiere vivante ne repose pas sur I'origine de celle-ci, c’est-a-dire qu’elle soit
une forme de vie supérieure ou inférieure, mais plutdt sur le critére de
reproductibilité de la matiére en question.

On entend par «reproductibilité» le pouvoir de reproduire en grande quantité et
a volonté une matiere, objet de l'invention, de sorte qu’elle possede des
caractéristiques constantes, uniformes et prévisibles. Ainsi, la reproductibilité doit
satisfaire a son tour plusieurs critéres tels que la suffisance de la description et le
degré de contrbéle et d’intervention de I'homme sur la matiére en question.

A partir de ce critére de reproductibilité, le juge Nadon considére qu'en tant
que forme de vie complexe, la souris dite «Harvard» n’est pas brevetable
puisqu'un tfrop grand nombre des fraits et caractéristiques de cette derniéere ne
sont pas sous le contrdle des inventeurs. Par exemple, la présence, la qualité, la
quantité et I'emplacement du géne dans la souris sont incontrélables. Ainsi, le
juge considére que, bien que les inventeurs aient créé une méthode pour
modifier génétiguement une souiris, ils n‘'ont pas inventé celle-ci.

De méme, le juge Nadon est d'avis que la présence du géene myc dans la
descendance de la souris est le fruit de la nature puisque la descendance serait
le résultat d’un simple croisement traditionnel régi par la Loi de Mendel. Les
parameétres de la progéniture seraient donc inconnus et variables de génération
en génération . De ce fait, la progéniture présenterait un caractére aléatoire qui
est fout a fait hors du contréle de I'hnomme, la rendant ainsi non brevetable.

Bien que la question de la brevetabilité du vivant, particulierement les formes de
vie supérieures, ait déja été soulevée a plusieurs reprises par différentes
instances, celles-ci ont toujours adopté une attitude plutdt évasive a ce sujet.

Ainsi, @ moins gqu’un amendement ne soit apporté a la Loi, les formes de vie
supérieures demeureront non brevetables au Canada, une lacune importante
comparativement aux autres pays industrialisés, notamment les Etats-Unis, le
Japon et certains pays européens ou certains animaux et plantes sont
brevetables. Un appel a toutefois été logé a I'encontre de cette décision.

Pour obtenir plus d’informations en matiére de brevetabilité dans le domaine de



la biotechnologie, n"hésitez pas & communiquer avec Madame Zhen Wong de
nos Cabinets.
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