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I. 
Current law and practice

1) Does your law in general provide a plausibility requirement? 

La loi française ne contient pas d’exigence de plausibilité mais la jurisprudence a fait référence à cette notion au cours des dix dernières années.

De la même manière, la Convention sur le Brevet Européen (CBE) ne contient aucune exigence de plausibilité mais la jurisprudence des divisions d’oppositions et des chambres de recours a fait référence à cette notion. 

2) Is the plausibility requirement, if any, a stand-alone requirement or is it integrated into another requirement (e.g. inventive step)?

Comme indiqué à la question 1, il n'existe pas d'exigence de plausibilité en droit français ou dans les textes applicables devant l'OEB mais la notion a été utilisée par la jurisprudence essentiellement dans le contexte de l’appréciation de la suffisance de description et de l'activité inventive.

La réponse à la question 4 indique les conditions générales de brevetabilité et de validité pour l’appréciation desquelles la notion de plausibilité a été considérée.

3) Are there any statutory provisions that specifically apply to plausibility? If yes, please briefly explain.

Aucune disposition législative française ne s'applique spécifiquement à la plausibilité.

Il existe toutefois une disposition qui peut être considérée comme indirectement liée à la notion de plausibilité pour les inventions biotechnologiques, figurant à l'article L. 611-18 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), qui exige d'énoncer concrètement et précisément, dans la demande de brevet, l'application technique revendiquée de la fonction de l’élément du corps humain breveté :

“ (…) Seule une invention constituant l'application technique d'une fonction d'un élément du corps humain peut être protégée par brevet. Cette protection ne couvre l'élément du corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l'exploitation de cette application particulière. Celle-ci doit être concrètement et précisément exposée dans la demande de brevet. (…) ”

Néanmoins, cette disposition n’évoque pas la plausibilité de la fonction.

4) Please briefly describe the general patentability requirements in the statutory law of your jurisdiction that are or would be relevant to the issue of plausibility.

La question de la plausibilité s’est posée ou peut se poser au regard de la plupart des conditions générales de brevetabilité et de validité, que ce soit en application de la loi française ou de la CBE. Ces conditions sont rappelées ci-dessous pour la loi française (avec entre parenthèse les dispositions analogues de la CBE).

· L’article L. 611-10 du Code de la Propriété Intellectuelle (A 52(1) CBE) prévoit que soit protégeable par brevet une invention nouvelle, présentant une activité inventive, et susceptible d’application industrielle.

· L’article L. 612-5 1er alinéa CPI (A 83 CBE) exige que cette invention soit exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. 

· L’article L. 612-6 CPI (A 84 CBE) précise que les revendications, qui définissent l’étendue de la protection demandée, doivent être claires et concises et se fonder sur la description. 

· L’article R. 612-12 de la partie règlementaire du CPI (R 42(1) CBE) précise tous les éléments que doit comprendre la description pour permettre d’apprécier si les critères de validité requis sont présents, à savoir (1) le domaine technique, (2) l’état de la technique antérieure, (3) un exposé de l’invention permettant la compréhension du problème technique ainsi que la solution qui lui est apportée, (5) un exposé détaillé d’au moins un mode de réalisation. Ces éléments doivent permettre d’apprécier si l’on est bien présence d’une « invention, nouvelle, présentant une activité inventive » ; (6), l’indication de la manière dont l’invention est susceptible d’application industrielle (effet technique).

La plausibilité, c’est à dire la possibilité de croire ou d’admettre que l’on est en présence d’une invention brevetable, résulte de l’ensemble de ces conditions générales, essentielles pour conclure à la validité du brevet et qui doivent toutes s’apprécier au regard de la demande telle que déposée et en particulier de sa description détaillée. 

La demande de brevet peut être rejetée ou limitée si l’examen européen révèle que la description n’est pas convaincante par exemple, (i) qu’il y manque des éléments permettant d’abord de comprendre l’invention revendiquée, puis d’en apprécier la validité au regard des critères exigés, ou (ii) que certains de ces éléments ne sont pas étayés, ou (iii) que certains éléments apparaissent erronés.

De même en France, la demande de brevet peut être rejetée, notamment sur la base de l’article L. 612-12-6° CPI, la description ne permettant pas l’établissement d’un rapport de recherche, pour les cas suivants (directives INPI relatives à la délivrance des brevets) :

· La description est rédigée d'une manière obscure, par exemple si les explications fournies ne permettent pas de comprendre le fonctionnement de l'invention ;

·  La demande concerne l'exposé d'une prétendue solution à un problème technique par nature impossible à résoudre ou l'exposé d’un dispositif qui ne constitue manifestement pas une solution au problème technique que l'invention prétend résoudre, quand bien même ce problème pourrait a priori être résolu par d'autres dispositifs.

Le brevet peut être également annulé ou limité par décision de justice. L’Article L. 613-25 CPI prévoit l’ensemble des cas qui peuvent conduire à la nullité du brevet par décision de justice et notamment:

a) non brevetabilité aux termes des Articles L. 611-10, 611-11, et L. 611-13 à 17

b) s’il n’expose pas l’invention de manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter

c) si son objet, tel que défini par les revendications, s’étend au-delà de la demande telle que déposée. 

Chaque revendication doit être appréciée au regard de ces conditions générales.

5) Under the case law or judicial or administrative practice in your jurisdiction, are there decisions or rules that specifically apply to plausibility? If yes, please briefly explain.

Oui, certaines décisions et règles s’appliquent à la plausibilité. 

Pratique et jurisprudence au niveau français

La « plausibilité » est une création purement jurisprudentielle. 

Plus d’une vingtaine de décisions ont été rendues par les juridictions françaises qui évoquent la plausibilité de l’invention objet du brevet, depuis la première décision sur ce sujet (TGI Paris, Teva / Sepracor, 6 octobre 2009). 

En particulier, la question de la plausibilité a été soulevée à trois reprises devant la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. Com., Merck / Teva, 6 décembre 2017 ; Cass. Com., INPI / Syngenta, 17 mars 2015 ; Cass. Com., Airbus Helicopters / Bell Helicopter, 5 juillet 2017). Toutefois, il n’existe pas de règle spécifique en droit français concernant la plausibilité : il ne s’agit pas d’un motif de nullité en soi.

Le plus souvent, la plausibilité est examinée sous l’angle de l’insuffisance de description ou du défaut d’activité inventive, voire une combinaison des deux.

Pratique et jurisprudence au niveau européen 

Si la notion de plausibilité ne figure pas parmi les critères de validité énoncés dans la Convention sur le Brevet Européen (CBE), cette notion peut, selon la jurisprudence des Chambres de Recours (CR) de l’Office Européen des Brevets, être abordée dans le cadre de l’évaluation des critères de validité suivants :

· la suffisance de description : pour évaluer la suffisance de l'exposé dans le brevet ou la demande (II.C.6.1.1) et la possibilité pour l’homme du métier d'exécuter l'invention (I.E.2) ; dans le domaine des biotechnologies, pour évaluer le niveau de divulgation nécessaire pour les utilisations médicales (II.C.6.2) ;

· la nouveauté : pour déterminer le contenu d’une divulgation opposable, et notamment la possibilité de mettre en œuvre le contenu d'une divulgation (I.C.4.11) ; par analogie, l’approche s’applique également à l’analyse du droit de priorité, afin de déterminer si une demande ou un brevet concerne la « même invention » que la demande dont la priorité est revendiquée, et notamment si la divulgation dans le document de priorité permet la reproduction de l'invention (II.D.3.3) ;

· l’activité inventive : dans le cadre de l’approche problème-solution, la détermination de l’état de la technique le plus proche peut se fonder sur l’identité de l’objectif ou de l’effet (I.D.3.2) et l’évaluation de la présence d’une solution au problème technique peut impliquer l’utilisation de documents publiés ultérieurement (I.D.4.6).

· être susceptible d’application industrielle : par exemple, une invention contraire aux lois de la physique ne saurait satisfaire les exigences de l’article 57 CBE.

Source : La Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, 8e édition, juillet 2016 (ici) 

6) Please briefly describe the general patentability requirements under the case law or judicial or administrative practice of your jurisdiction that are or would be relevant to the issue of plausibility.

Pratique et jurisprudence au niveau français

La jurisprudence des tribunaux français faisant référence directement ou indirectement à la notion de plausibilité est relativement récente et est en cours d’élaboration. Sur la base des décisions rendues à ce jour (cf. supra), il semblerait que les tribunaux français l’utilisent essentiellement pour apprécier la suffisance de description ou l’activité inventive.

Application à la suffisance de description

Selon les tribunaux français, lorsque la notion de plausibilité est évoquée lors de l’appréciation de la suffisance de description, il doit être démontré :

· que le résultat revendiqué a été recherché ou existe
 
 
 ;

· une efficacité potentielle, mais sans que l’effet thérapeutique clinique ne doive être démontré : la demande de brevet doit en particulier refléter directement et sans ambiguïté l’application thérapeutique revendiquée
 
 
 mais sans qu’une efficacité réelle n’ait à être démontrée par des tests ou expériences
 
.

A ce titre :

· l’effet technique doit à tout le moins être allégué
 ;

· l’homme du métier doit être en mesure de comprendre et identifier l’effet technique revendiqué7, par exemple en faisant un effort raisonnable de réflexion et/ou en procédant à des essais de routine
, mais sans avoir à mettre en œuvre un programme de recherches par lui-même4 5 11 ;

· l’absence d’exemple ne peut conduire en soi à la nullité du brevet mais peut être considérée comme une manifestation de l’insuffisance de description
 :

· la référence à des tests et expériences ou à tout le moins la mention qu’ils ont été effectués est parfois requise2 9 
, ces tests pouvant avoir été effectués sur des animaux alors même que le produit est à usage humain
  ; mais la réalisation de tests n’est pas toujours exigée8 10 pour autant que la description détaille comment réaliser l’invention
 
 ; 

· la référence à des données expérimentales postérieures est rarement admise4 sauf si elle vient conforter des tests mentionnés dans le brevet3 ;

· des exemples mentionnés dans le brevet peuvent être jugés comme n’étant pas suffisamment pertinents ou probants, notamment s’ils ne reflètent pas directement et sans ambiguïté l’objet revendiqué4 5.

Le domaine de la chimie et de la pharmacie est particulièrement représenté. Néanmoins, les juges français ont pris le soin de relever que la loi ne comporte aucune exigence particulière quant aux inventions thérapeutiques3 12.

Application à l’activité inventive
Lorsque la plausibilité est invoquée lors de l’examen de l’activité inventive, il est souvent requis que des études, recherches ou résultats démontrent ou, à tout le moins confortent l’effet technique allégué1 8 13 
 
. 

Le dépôt ultérieur de données expérimentales a pu être refusé1 2.

Mais il a aussi été jugé que des éléments extérieurs au brevet, même postérieurs, peuvent être pris en considération pour démontrer que l’effet technique est plausible ou vraisemblable pour justifier de l’activité inventive14, notamment si ces éléments viennent conforter les enseignements du brevet
 .

Application à différentes catégories de revendication

La jurisprudence française applique les mêmes conditions de brevetabilité et de validité à tous les types de revendications. Cependant, puisque l'appréciation de la validité d'un brevet (notamment la suffisance de description et l'activité inventive qui sont toutes deux concernées par la question de la plausibilité) doit être adaptée au libellé des revendications en cause et donc à la nature desdites revendications.

Sur la base des décisions rendues à ce jour, il semble possible de dire que la prise en compte de la plausibilité au stade de l’examen de la suffisance de description ou de l’activité inventive dépend de la rédaction et du contenu des revendications :
· en présence de pures revendications de produits qui ne contiennent que des caractéristiques structurelles, la suffisance de description et l'activité inventive ne devraient être examinées qu'en lien avec le produit, le composé ou la composition revendiqués et la fonction ne devrait pas être prise directement en considération ; par conséquent, la question de la plausibilité de l’obtention de l'effet technique ne devrait se poser que par rapport à l'activité inventive ;

· en présence de revendications de produits contenant des caractéristiques fonctionnelles ou des revendications d’utilisation, la fonction fait partie intégrante de la revendication et doit donc être prise directement en considération lors de l'évaluation de la suffisance de description et de l'activité inventive ; par conséquent, pour ce type de revendications, la question de la plausibilité de l’obtention de la fonction annoncée se pose à la fois du point de vue de la suffisance et de celui de l'activité inventive.

La jurisprudence française bien qu’encore relativement récente, semble avoir appliqué ces principes à plusieurs reprises pour la mise en œuvre de la notion de plausibilité.
S’agissant des revendications de produits, les tribunaux français ont rappelé que la question de savoir si le produit particulier revendiqué permet (ou rend plausible la possibilité) d'obtenir l'effet technique souhaité n'est pas une question de suffisance de description (le tribunal vérifie seulement que l'homme du métier peut réaliser l'invention telle que revendiquée) ; dans un tel cas la plausibilité de l'effet technique est considérée comme n’étant pas pertinente pour la suffisance de description et est examinée seulement par rapport à l’activité inventive et concerne la question de savoir si la description rend plausible l'effet technique revendiqué :

· la question du lien entre les moyens/ arrangement structurels revendiqués et l’effet technique décrit est une question d’activité inventive
 ;

· le brevet ne peut être considéré comme spéculatif lorsque le brevet explique les avantages de l'invention et qu'il n'est pas démontré que l'homme du métier ne serait pas en mesure de reproduire l'invention
 ;

· ces principes ont également été utilisés pour des inventions dans le domaine pharmaceutique concernant des compositions
 et des composés
.

S’agissant des revendications contenant des caractéristiques fonctionnelles, les tribunaux français ont rappelé à plusieurs reprises que la fonction est un élément de la revendication et doit donc être directement prise en considération lors de l'appréciation de la validité ; en présence de telles revendications, il est nécessaire que la description montre que la fonction revendiquée a été recherchée et existe ; ce principe a été appliqué en présence de plusieurs types de revendications :

· les revendications de type Suisse
 : 

· une revendication de composition ayant une caractéristique fonctionnelle pour un produit vétérinaire
 ;

· une revendication de composition avec une caractéristique fonctionnelle dans le domaine de la chimie
.

Cette distinction n’est cepedant pas toujours aussi tranchée et il doit être mentionné que, dans une affaire, un tribunal de première instance a appliqué à une revendication de produit le raisonnement suivi par la Cour de Cassation pour des revendications de seconde utilisation thérapeutique, mais pour finalement juger que le brevet était valable
.

Les tribunaux français ont également rappelé que les mêmes exigences devraient s'appliquer à tous les domaines techniques et qu'il ne devrait y avoir aucune exigence particulière pour les brevets dans le domaine pharmaceutique
.

Pratique et jurisprudence au niveau européen 

En comparaison avec la pratique Française, la jurisprudence européenne est plus ancienne et davantage établie.

La notion de plausibilité est mise en œuvre pour l’évaluation de nombreux critères de validité, majoritairement la suffisance de description et l’activité inventive :

· la suffisance de description : pour déterminer si conformément à l’Article 83 CBE l’homme du métier peut exécuter l’invention. Cet aspect est essentiellement abordé pour des revendications dont le libellé inclut un effet technique sur lequel repose l’invention, et concerne donc en particulier les revendications comportant une caractéristique fonctionnelle, ce qui est typiquement le cas des revendications de seconde application – thérapeutique ou non-thérapeutique – ou encore des revendications de produits tel que les revendications portant sur des anticorps monoclonaux définis par sa liaison à un antigène spécifique. Dans ce cas de figure il faut que les pièces de la demande telle que déposée rendent plausible pour l’homme du métier que l’effet allégué est bien atteint. Cette exigence est particulièrement forte dans le cas de revendications de seconde application thérapeutique, que ce soit dans le domaine de la pharmacie classique ou issue des biotechnologies. En particulier, un caractère spéculatif de l’effet thérapeutique allégué conduit à une insuffisance de description (T 284/12). De même, voir T 1329/11.
· l’activité inventive : pour satisfaire les conditions de l’Article 56 CBE, l’effet technique d’une invention, tel qu’invoqué à l’appui de l’approche problème solution, doit être plausible. Le principe énoncé il y a plus de 20 ans dans la décision Agrevo (T 939/92) est toujours affirmé aujourd’hui avec constance par les CR et précisé dans les Directives relatives à l’Examen (G-VII.5.2), tout particulièrement mais pas exclusivement dans le domaine de la chimie et des sciences de la vie. Le critère à respecter en l’espèce est qu’il doit être possible, pour le lecteur de la demande de brevet ou du brevet, de déduire de l’ensemble des pièces de la demande telle que déposée que les moyens constitutifs de l’invention permettent de résoudre de manière crédible le problème posé
. Il est à noter que depuis quelques années, les décisions rendues par certaines CR font référence au caractère plausible d’une invention plutôt qu’au caractère crédible. Pour autant, le principe reste le même : la CR doit être satisfaite que l’enseignement de la demande de brevet / du brevet résout effectivement le problème qu'elle prétend régler. De manière analogue à ce qui a été exposé à propos de la suffisance de description, un effet technique spéculatif ne permet pas de rendre crédible que le problème prétendument réglé est bien résolu. Voir par exemple les décisions récentes dans les affaires T 1329/04 et T 0488/16.

La notion de plausibilité trouve également une application dans des analyses de nouveauté et d’identité d’invention (droit de priorité), et dans une moindre mesure, l’exigence d’application industrielle :

· la nouveauté : pour déterminer le contenu d’une divulgation opposable au sens de l’Article 54 CBE. Une divulgation contenue dans un document de l'état de la technique ne détruit la nouveauté d'une invention que si l'enseignement découlant de cette divulgation peut être reproduit (T 1437/07). Le critère selon lequel une divulgation doit permettre la mise en œuvre d'une invention est conforme au principe énoncé à l'Article 83 CBE. Un document de l'état de la technique et un brevet sont donc soumis à la même condition de suffisance de l'exposé. L'homme du métier doit pouvoir mettre en œuvre l'enseignement contenu dans un document de l'état de la technique, et l'obtention de l'effet recherché, en l'occurrence un effet technique dans le domaine médical doit en outre être crédible (T 491/08).

· la base dans la demande prioritaire : pour déterminer si une demande européenne peut bénéficier du droit de priorité au sens de l’Article 87 CBE. Le critère  de « même invention » est satisfait si le document de priorité divulgue l'invention revendiquée dans la demande ultérieure de telle façon que l'homme du métier puisse l'exécuter.

· être susceptible d’application industrielle : aux termes de l’Article 57 CBE, une invention contraire aux lois de la physique ne saurait être applicable en industrie. Par ailleurs, le critère d’application industrielle trouve une illustration particulière dans le cas des inventions portant sur des séquences de gènes (Règle 29(3) CBE). 

7) Can the plausibility requirement be regarded primarily as a “credibility” requirement, i.e., a requirement applying to patent applications that describe a technical effect that appears non-credible, e.g., because the described effect contradicts the common perception of in the relevant technical field, and/or is a surprising effect? 

Oui, tant la jurisprudence de l’OEB que celle, moins abondante, des tribunaux français, ont tendance à assimiler « plausibilité » et « crédibilité » (les deux termes étant par ailleurs utilisés indifféremment), autrement dit exigent qu’une demande de brevet ou un brevet décrivent un effet technique crédible, et non seulement spéculatif
. 

Le caractère crédible de l’effet technique s’apprécie à la date de dépôt
, au vu des éléments contenus dans la demande
 : résultats d’essais
 ou simples explications
. Des éléments postérieurs au dépôt peuvent être pris en considération, mais ne peuvent pas servir de base unique pour démontrer la crédibilité de l’effet technique
.

L’exigence de « crédibilité » ne s’étend cependant pas à celle d’une démonstration complète de l’effet technique
.

L’absence de crédibilité de l’effet technique conduit généralement à un rejet ou à une annulation pour défaut d’activité inventive ou insuffisance de description, plus rarement pour défaut d’application industrielle.

A ce propos, la jurisprudence de l’OEB parait assez claire : l’absence d’effet technique crédible conduit généralement à un défaut d’activité inventive, faute de problème résolu (exceptionnellement, c’est le défaut d’application industrielle qui est invoqué
). L’insuffisance de description n’est encourue que lorsque l’effet technique ou le but à atteindre est spécifiquement mentionné dans une revendication (cas notamment des revendications d’application thérapeutique)
. 

La jurisprudence française parait globalement alignée avec celle de l’OEB
. Cependant, certaines décisions s’en écartent. Ainsi, il a parfois été retenu que l’absence d’un effet technique crédible peut conduire à une insuffisance de description même pour des revendications qui ne sont pas de type fonctionnel
.

a) If yes, is the credibility determined from the perspective of a person having ordinary skill in the art, or from the perspective of an expert in the field? 

Peu de décisions traitent de cette question de manière explicite. Certaines décisions, cependant, mentionnent l’homme du métier dans le cadre de l’étude de la crédibilité de l’effet technique
. 

D’une manière plus générale, cependant, il résulte des dispositions législatives ou conventionnelles applicables
 que tant la suffisance de description que l’activité inventive sont appréciées par l’homme du métier. Il n’y a pas de raison que la crédibilité ne soit pas également examinée du point de vue de l’homme du métier.

b) If the relevant perspective is the person having ordinary skill in the art, why is a “credible” technical effect not also obvious at the same time? 

Cette question n’est pas abordée par la jurisprudence. On peut considérer, cependant, que le caractère crédible de l’effet technique est apprécié par l’homme du métier ayant connaissance de la demande du brevet / du brevet, tandis que l’activité inventive est appréciée du point de vue de l’homme du métier n’ayant pas cette connaissance.
L’effet d’une invention peut parfaitement apparaitre crédible a posteriori sans pour autant être facilement prévisible a priori. De même, ce n’est pas parce qu’un certain moyen technique – ou une certaine combinaison de moyens techniques – a, de manière crédible, un certain effet qu’il aurait été évident pour l’homme du métier d’utiliser ce moyen ou cette combinaison de moyen pour parvenir à cet effet. Lors de l’appréciation de l’activité inventive l’examinateur ou le juge doivent se garder de toute reconstitution a posteriori.

Il a parfois été jugé que le caractère spéculatif des résultats vise, selon les Juges, à cacher l’absence d’activité inventive.

c) Do all the promises of the patent description have to seem achievable for the person skilled in the art? 

Non, du moment que l’effet technique visé par une revendication donnée soit obtenu de manière crédible
.

8) Can the plausibility requirement be regarded primarily as a prohibition of “speculative” patent applications which do not (expressly) disclose a technical effect or concrete use, e.g., of a chemical substance (the potential technical effect or concrete use rather remains speculative)? 

Non. Il ne semble pas que les tribunaux aient été confrontés à une situation dans laquelle aucun effet technique n’était énoncé ou aucune utilisation d’une substance chimique n’était indiquée, c’est-à-dire à un dépôt « spéculatif » au sens de la question 8 posée ici.

Les tribunaux français ont pu utiliser le terme « spéculatif » vis-à-vis de brevets dans lesquels l’effet technique n’était pas démontré donc vis-à-vis de situations évoquées à la question 7 concernant la question de crédibilité
.

If yes, which standard does apply to determine a speculative filing? Which requirements does the applicant have to meet in order to reach a non-speculative filing? 

Il n’y a pas de standard particulier pour apprécier le caractère spéculatif d’une demande de brevet, et il n’y a pas donc pas d’exigences particulières qu’un déposant doit satisfaire pour qu’une demande de brevet soit considérée comme « non-spéculative ». En tout état de cause les différents critères de validité d’un brevet ou d’une demande de brevet sont appréciés de manière factuelle, au cas par cas. 

Comme cela a été indiqué en réponse à la question 6, les tribunaux français et les chambres de recours de l’OEB utilisent la notion de plausibilité essentiellement pour l’appréciation de la suffisance de description ou l’activité inventive, et l’on pourra se référer à cet égard aux explications données et aux décisions citées en réponse à cette question.

If a technical effect (which is not expressly described in the specification) is nonetheless plausible because the skilled person would understand that the technical effect was, at the priority date, implied or self-evident from the specification, why was the technical effect not obvious at the priority date? 

La réponse à cette question dépend du cas d’espèce, et cela reflète la tension possible entre les motifs d’activité inventive et suffisance de description. 

Dans la décision T0964/92
 la chambre de recours de l’OEB a rappelé à un breveté qui cherchait à breveter des composés structurellement similaires à d’autres, déjà connus, qu’il ne pouvait à la fois :

· affirmer que les composés étaient efficaces thérapeutiquement, en se fondant sur la similarité structurelle avec les composés de l’art antérieur ; et

· prétendre que lesdits composés étaient également inventifs, car les différences structurelles étaient si grandes que l’homme du métier n’aurait pas imaginé de produire ces composés.

A contrario, dans le domaine de la pharmacie :

· s’il est montré dans un brevet qu’un composé interagit avec un récepteur (cible thérapeutique); et

· qu’il est connu (de l’art antérieur) que le fait d’intéragir avec cette cible permet de traiter une ou plusieurs maladies données ; alors

· l’utilisation du composé pour traiter une de ces maladies pourra être considérée comme inventive si l’art antérieur ne suggère pas d’utiliser ce composé particulier en relation avec la cible, même en l’absence de données démontrant l’effet thérapeutique du composé.

Dans ce cas, l’activité inventive résulte, non de l’identification de la cible (connue), mais de l’identification non-évidente du composé agissant sur cette cible, et le caractère plausible de l’intéraction du composé avec la cible suffit à rendre l’utilisation thérapeutique plausible. 

Le caractère plausible d’un effet technique n’emporte donc pas nécessairement défaut d’activité inventive. 

La jurisprudence française n’est pas aussi tranchée mais semble éviter toute contradiction en analysant le cas de figure proposé soit au regard de la suffisance de description soit au regard de l’activité inventive. 

9) Can the plausibility requirement be regarded primarily as specific prohibition against “prophetic” examples (or embodiments) in the specification in support of the technical solution purported by the claimed invention, e.g., the description merely “predicts” that a specific experiment “will” prove a special property of the claimed compound?

Les tribunaux français n’ont pas eu à examiner la validité d’un brevet contenant des exemples prophétiques, notion qui est donc inconnue en France. Cette notion est en revanche parfois utilisée devant l’OEB par les chambres de recours.

a) If yes, which standard does apply to identify a prophetic example? Must the applicant submit test data etc. to support examples (unless self-evident)?

Il n’est pas proposé de « test » ou méthodologie permettant de qualifier un exemple de « prophétique ».

b) Do all examples (or embodiments) need to pass this plausibility test? What is the consequence if only some examples (or embodiments) do not pass the test?

La jurisprudence a eu l’occasion de retenir que la pertinence de quelques exemples seulement permet d’échapper à la nullité du brevet
. 

Dans ces conditions, il est loisible de ne pas appliquer le « test de plausibilité » à tous les exemples mais uniquement aux plus pertinents.

10) Is it possible to make a clear distinction between the above-mentioned aspects (as set out in the questions 7-9 above) or do they merge into each another?

Comme le montrent les réponses apportées, il est difficile de distinguer clairement les différents aspects évoqués aux questions 7 à 9 ci-dessus et notamment ce qui devrait être qualifié de « crédible », « spéculatif » ou « prophétique ». 

En effet, en l’état actuel du droit et de la jurisprudence soit ces concepts se confondent soit ils sont inconnus du droit français.

11) What is the relevant point in time for the plausibility test? What if for example the technical effect of an invention appears plausible at the priority date, but later proves to be wrong, or vice versa?

Peu de décisions françaises se réfèrent explicitement à la notion de "plausibilité", et peu de décisions se prononcent expressément sur la date pertinente afin d'évaluer cette notion. 

Le point de départ de l'examen opéré en la matière par la jurisprudence prise en compte dans le cadre de cette étude est le contenu de la demande de brevet telle que déposée. 

Afin d'apprécier la plausibilité de l'effet technique de l'invention sur la base de ce contenu, les décisions étudiées semblent se placer à la date de priorité
.

Aux fins de cet examen, les autres décisions étudiées n'opèrent pas expressément de distinction entre la date de dépôt et la date de priorité du brevet, lorsqu'elles sont distinctes.

Cependant, afin de vérifier que le résultat indiqué par un brevet européen « a été recherché et existe », la Cour d'appel de Paris a, entre autres, pris en compte les résultats d'un essai clinique qui était mentionné dans la demande de brevet mais qui était postérieur à sa date de priorité
. Cet essai clinique confirmait les résultats de plusieurs recherches sur des animaux détaillées dans le document de priorité. Cette hypothèse peut être rapprochée d'une décision ayant admis qu'un document postérieur à la demande de brevet « corrobore le fait que le brevet n'avait pas un caractère spéculatif » lors de son dépôt
. En revanche, un document postérieur ne peut pallier l'absence de toute mention de recherche et résultats dans la demande initiale
.

En application de ces principes, si l'effet technique n'apparaît pas du tout plausible à la date de priorité sur la base de la demande de brevet, mais est démontré ultérieurement, il semble que le brevet devrait tout de même être considéré comme spéculatif à la date de priorité et le « critère » de plausibilité ne sera pas rempli.

L'hypothèse inverse, à savoir un effet technique considéré comme plausible à la date de priorité mais qui serait infirmé ultérieurement, n'a à notre connaissance pas été explicitement abordée par les juridictions françaises
. 

En revanche, l’OEB a déjà utilisé l’enseignement de documents publiés postérieurement pour refuser le caractère « plausible » à un certain aspect de l’invention (après l’avoir admis pour un autre sur la seule base du texte de la demande et des exemples). Ainsi, malgré la tentative du breveté de s’appuyer sur les documents publiés postérieurement pour démontrer un effet technique, l’OEB a pris en compte l’ensemble de l’enseignement de ces documents, lequel n’était pas intégralement en faveur de la démonstration du breveté, pour conclure que l’un de ces documents ne pouvait pas pallier le problème général d’insuffisance de la description à la date de priorité, en accord avec T609/02 (citée plus bas)
.

Autrement, conformément à la jurisprudence française, l'OEB semble également retenir la date de priorité du brevet comme point de référence de la plausibilité de l'effet technique revendiqué sur la base du contenu de la demande telle que déposée. Il en est ainsi lorsqu'il statue sur le fondement de l'activité inventive
 et lorsqu’il statue sur le fondement de l'insuffisance de description
.

12) Are there different plausibility tests for different types of claims (e.g. pure product/ compound claims without a functional feature, product claims including a functional feature, second medical use claims, etc.)?

Pratique et jurisprudence au niveau européen (respectivement au niveau Francais)

Ni la jurisprudence tant française qu’européenne, ni les directives relatives à l’examen devant l’OEB, ne fournissent à proprement parler un « test » spécifique, c’est à dire une méthodologie à mettre en œuvre pour déterminer si un effet technique particulier ou une caractéristique donnée est obtenue ou décrite de manière plausible.

En conséquence, puisqu’aucun test n’est rendu disponible, il n’y a pas différents tests à mettre en œuvre selon le type de revendication en cause.

En réponse à la question 6, il a été indiqué que la jurisprudence française applique les mêmes exigences de validité à tous les types de revendications mais que, le contenu des revendications, notamment la présence de caractéristiques fonctionnelles ou pas, a une incidence sur les critères vis-à-vis desquels la plausibilité est susceptible d’être prise en compte.

Les procédures devant les juridictions civiles Françaises et l’OEB reposent sur le principe de la libre appréciation de la preuve. Cela implique que les tribunaux et les instances de l’OEB ont la faculté d’évaluer, au cas par cas, si les faits allégués sont suffisamment établis. En application de ce principe, afin de déterminer la réalité ou la matérialité d’un fait allégué, les instances en cause prennent leurs décisions sur la base de l’ensemble des moyens de preuve apportés dans la procédure et en fonction du niveau de conviction auquel elles sont parvenues (Jurisprudence OEB : III.G.4.1). 

13) Who has the burden of proof for (lack of) plausibility (patentee/applicant or patent office/opponent)?

Pratique et jurisprudence au niveau français

Selon un principe général du droit français, la charge de la preuve pèse sur le demandeur à la prétention. 

L’article 9 du code de procédure civile dispose ainsi que :

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Ainsi, en théorie, la charge de la preuve du défaut de plausibilité incombe au demandeur à la nullité.

En pratique, il semble que la notion de plausibilité soit appréciée différemment selon le type de revendication et que la charge de la preuve puisse être renversée dans certaines situations.

Lorsque l’effet technique est revendiqué (notamment pour les brevets revendiquant une application thérapeutique), de simples doutes suffisent à renverser la charge de la preuve et il appartient alors au breveté de démontrer que cet effet technique est plausible.

Au titre de l’insuffisance de description
 et/ou de l’activité inventive il revient alors au breveté de démontrer que la description contenue dans le brevet contenait suffisamment d’informations pour rendre plausible l’effet technique, notamment au regard d’explications techniques, de tests ou d’exemples fournis par le brevet, sans que ne soit exigée la présentation des résultats, selon les critères évoqués à la question 6.

Lorsqu’il s’agit d’un brevet couvrant un produit ou une composition qui ne revendique pas d’effet technique, il suffit, au titre de la suffisance de description, que le brevet mentionne l’effet technique pour que l’homme du métier comprenne le problème technique et la solution technique apportée et soit en mesure de l’exécuter. 
 

La plausibilité de cet effet technique peut quant à elle être appréciée au stade de l’activité inventive. Le demandeur à la nullité doit alors apporter des doutes sérieux pour que la charge de la preuve soit renversée (par exemples : tests montrant que l’effet technique était obtenu par la mise en œuvre d’un procédé de l’art antérieur
, tests pour démontrer que l’effet technique n’était pas obtenu en mettant en œuvre le brevet
.

Pratique et jurisprudence au niveau européen

Que le caractère plausible soit discuté par le biais d’un manque d’activité inventive (art. 56 CBE) ou par celui de l’insuffisance de description (art. 83 EPC), la jurisprudence des chambres de recours de l’Office européen des brevets semble toujours mettre en balance de manière constante:

· les doutes soulevés soit par la division d'examen, soit par la Chambre elle-même, soit par les opposants, qui devraient être sérieux et étayés par des preuves;
· vs la justification scientifique apportée par le demandeur / breveté, basée sur la demande de brevet telle que déposée. 
Durant les procédures opposition, il incombe à l’opposant de justifier tout doute quant à la vraisemblance, mais c’est ensuite au breveté de prouver le contraire
.
Si les opposants ne soulèvent pas ce problème, la Chambre a le pouvoir discrétionnaire de la faire (T210/02, utilisation du deprenyl chez le chien/DEPRENYL ANIMAL HEALTH, INC, 01/10/2004).

Dans les procédures d’examen, logiquement la Division d’Examen ne devrait pas soulever d’objections si elles ne sont pas étayées
.

Une fois que des doutes sérieux (et étayés) ont été soulevés, la charge pèse lourdement sur le demandeur/breveté
.

14) Please comment on any additional issues concerning any aspect of plausibility that is being regulated by your Group’s law/practice you consider relevant to this Study Question, having regard to the scope of this Study Question as set out above.

Les décisions de jurisprudence en France et à l’OEB abordant la plausibilité se situent dans leur grande majorité dans les domaines chimie et pharma, dans lesquels la notion de plausibilité a émergé. Toutefois, il existe quelques décisions concernant d’autres domaines.

Ces décisions ont l’intérêt de montrer que la notion de plausibilité est applicable à des types de situation variés, la question de la plausibilité se posant dès lors qu’il existe un doute, au sujet d’un élément ou de la justification d’une définition générale d’un élément, affectant l’appréciation d’un critère de validité (généralement suffisance de description ou activité inventive).

Des cas d’espèce de la jurisprudence ont été les suivants :

· indisponibilité d’un composant essentiel à la date de priorité : T 1173/00 ABS/Alstom, transformateur supraconducteur pour locomotives, 5/6/2003 ;

· absence de description des méthodes pour obtenir un effet désiré : TGI Paris 16/1/2015 et Paris 6/11/2014, Whirlpool/Samsung, tambour de machine à laver ;

· référence générale à l’application de l’intelligence artificielle (apprentissage automatique ou « machine learning ») sans description précise: T 1510/10 Ericsson/ranking of web applications,  4/12/2013, point 8 ;

· mention de valeurs indicatives en vue d’objectifs chiffrés : Paris 20/3/2015 et Cass. Comm. 5/7/2017 Bell Helicopters/Airbus Helicopters, train d’atterrissage pour hélicoptère.

Quoique la jurisprudence dans le domaine de l’intelligence artificielle soit encore rare, il faut souligner que les inventions qui en font application sont susceptibles de soulever des questions de plausibilité, et cela à plusieurs niveaux :

· exigence de description suffisante des algorithmes et des jeux de données utilisés comme bases ;

· besoin possible d’interventions humaines pour qualifier des jeux de données et assurer un apprentissage automatique répondant aux attentes ;

· possibilité d’accès public aux jeux de données nécessaires.

II. Policy considerations and proposals for improvements of your Group’s current law

15) Are there aspects of your Group's current law relating to plausibility that could be improved? If YES, please explain.

OUI.

Comme il sera expliqué plus en détail à propos de la question 19, le Groupe français est d'avis que, si les exigences légales de brevetabilité et de validité sont correctement appliquées (en particulier celles de suffisance de description et d'activité inventive), il n'est pas nécessaire de prévoir une notion supplémentaire de plausibilité, surtout dans la situation actuelle où les critères pour l'application de cette notion, qui a été élaborée par la jurisprudence, sont peu clairs.

Le Groupe français estime donc que les tribunaux devraient fonder leur raisonnement exclusivement sur les exigences légales de brevetabilité et de validité, sans se référer à un critère supplémentaire vague de « plausibilité » car cela pourrait conduire à des décisions erronées appliquant de façon générale une règle énoncée dans le cadre d’un cas particulier.

Le Groupe national français est également d'avis que l'exigence actuelle de « plausibilité », qui a été formulée par la jurisprudence, n'est pas appliquée de façon similaire dans les différents domaines techniques et entraîne donc une insécurité juridique tant pour les titulaires de brevets que pour les tiers.

L’application rétroactive de cette notion à des brevets déposés à une époque où elle n’existait pas, et où les bonnes pratiques de rédaction des brevets ne prévoyaient pas l’inclusion formelle d’exemples démontrant que la fonction annoncée était plausible contribue également à cette insécurité juridique.

16) Under your Group's current law, does the availability of patent protection aim to incentivize an early disclosure of technical achievements, or rather the disclosure of “completed” inventions (which may involve a mandatory disclosure of a “best mode”)?

Selon le droit actuel français et européen, il existe une tension entre le système légal du « premier déposant » et l'exigence de « plausibilité » parfois formulée par les tribunaux et les chambres de recours.

Le premier vise à encourager le dépôt précoce de demandes de brevets, alors que le second crée des obstacles puisque la jurisprudence a invalidé de nombreux brevets en utilisant une notion vague de « plausibilité ». Cette situation est d’autant plus préjudiciable qu’il n’existe pas de délai de grâce en France ou devant l’OEB.

17) Under your Group's current law, does the plausibility requirement, if any, interfere with the incentive for an early disclosure provided by the first-to-file system?

OUI. Voir la réponse à la question 16 ci-dessus.

III. Proposals for harmonization

Please consult with relevant in-house / industry members of your Group in responding to Part III.

18) Do you consider that harmonization regarding plausibility is desirable?

If YES, please respond to the following questions without regard to your Group's current law.

Even if NO, please address the following questions to the extent your Group considers your Group's current law could be improved.

OUI, le groupe français estime qu’une harmonisation sur la question de la plausibilité est indispensable. 

Cette notion concerne la validité de brevets et il est indispensable qu’une demande de brevet déposée sur un territoire, au regard des règles applicables sur ce territoire, puisse valablement servir de priorité au dépôt de demandes de brevets sur d’autres territoires, sans que l’application d’une notion prétorienne de plausibilité puisse interférer. Il en va d’autant plus ainsi au sein des états membres de la Convention sur le Brevet Européen où la validité des brevets doit être appréciée de manière uniforme.

19) Should there be a plausibility requirement?

If no, please briefly explain why and then please also answer the following questions assuming there is a plausibility requirement.

NON
Le Groupe français est d'avis que dans le système actuel, si les exigences légales de brevetabilité et de validité sont correctement appliquées (en particulier celles de suffisance de description et d'activité inventive), notamment selon le principe bien établi selon lequel la portée des revendications doit être proportionnelle à la contribution technique apportée à l’état de l'art, il n'est pas nécessaire de prévoir une condition supplémentaire de plausibilité. Le Groupe Français est d’autant plus opposé au recours à cette notion de plausibilité dans la situation actuelle où cette exigence n'est pas clairement formulée et les critères pour son application sont également peu clairs.

Des brevets ne doivent donc être délivrés que pour des inventions qui contribuent à l'état de la technique, c'est-à-dire qu'un demandeur doit mettre à la disposition du public une solution technique à un problème technique. Un brevet ne devrait pas permettre de réserver au demandeur un domaine de recherche inexploré, mais devrait protéger les résultats d'une activité de recherche réussie pour récompenser le fait que des résultats concrets et techniques sont obtenus et accessibles au public.

Le Groupe français est d’avis que les exigences légales de brevetabilité et de validité (notamment de suffisance de description et d'activité inventive), lorsqu'elles sont correctement appliquées, notamment pour garantir que la portée de la revendication n'excède pas la contribution technique à l'état de la technique, suffisent à assurer un juste équilibre en matière de brevetabilité et à mettre en œuvre les principes énoncés ci-dessus.

Il n’est donc pas nécessaire de créer un nouveau concept pour justifier de la nullité d’un brevet.

Si la plausibilité venait à être introduite comme une condition supplémentaire, le Groupe français estime que cela reviendrait à créer une exigence qui ne figure pas aux articles 27 et 29 des ADPIC. 

20) Should plausibility be a “credibility” requirement that excludes patent applications describing a technical effect of the claimed invention which however looks “incredible”, e.g. because the described effect contradicts the common perception of in the relevant technical field, and/or is a surprising effect? 

NON

Le groupe français estime que la notion de plausibilité ne devrait pas être utilisée en tant que condition supplémentaire ou autonome pour « interdire » des demandes de brevets susceptibles d’être considérées comme non crédibles. Il ne semble en effet pas y avoir de justification pour ajouter des exigences particulières aux critères de brevetabilité de validité existants (notamment suffisance de description et activité inventive), critères qui sont efficaces et suffisants pour traiter le cas de demandes susceptibles d’être considérées comme non crédibles.

Certes, un brevet ne devrait pouvoir être délivré ou maintenu, que lorsqu’il porte sur une invention ayant un effet technique crédible. Mais l’absence d’un effet technique obtenu de manière crédible, peut être sanctionnée au titre des critères de brevetabilité et de validité existants, à savoir encourir le rejet ou la nullité pour insuffisance de description ou défaut d’activité inventive.

a) If yes, which standard should apply to determine the credibility of the invention? Is the credibility determined from the perspective of a person having ordinary skills in the art, or from the perspective of an expert in the field? 

La définition d’un test ou « standard » est en pratique très délicate, dans la mesure où les situations factuelles diffèrent significativement d’un domaine technique à l’autre, voire d’une invention à l’autre au sein d’un même domaine. L’appréciation du caractère « crédible » dépend en effet des circonstances de chaque espèce, et requiert une analyse au cas par cas. 

La crédibilité d’un effet technique devrait être appréciée par l’homme du métier, comme requis par les libellés des dispositions légales relatives à la suffisance de description et l’activité inventive.

Une véritable preuve « au-delà de tout doute raisonnable » de la réalité de l’effet technique ne devrait pas être exigée.
b) Should all the promises of the patent description have to seem achievable for the person skilled in the art? 

NON

Pour qu’un brevet soit délivré ou maintenu il devrait suffire qu’au moins un effet technique annoncé soit crédible, afin de satisfaire les critères de suffisance de description et/ ou d’activité inventive.

21) Should plausibility be a prohibition of “speculative” patent applications which do not (expressly) disclose a technical effect or concrete use e.g. of a chemical substance (the potential technical effect or concrete use rather remains speculative)?

NON

Le groupe français estime que la notion de plausibilité ne devrait pas être utilisée en tant que condition supplémentaire ou autonome pour « interdire » des demandes de brevets « spéculatives ». Il ne semble en effet pas y avoir de justification pour ajouter des exigences particulières aux critères de brevetabilité et de validité existants (notamment suffisance de description et activité inventive), critères qui sont efficaces et suffisants pour traiter le cas de demandes susceptibles d’être considérées comme « spéculatives ».

a) If yes, which standard should apply to determine a speculative filing? Which requirements should the applicant have to meet in order to reach a non-speculative filing? 

Pour les raisons indiquées ci-dessus, le Groupe Français n’estime pas souhaitable d’imposer aux déposants un critère ou une exigence supplémentaire à ceux existant déjà.

Par ailleurs, la notion de demande « spéculative » peut elle-même poser débat, ce qui rendrait complexe une telle analyse. En outre, la définition d’un test ou « standard » est en pratique très délicate, dans la mesure où les situations factuelles diffèrent significativement d’un domaine technique à l’autre, voire d’une invention à l’autre au sein d’un même domaine. 

b) What should be the consequence if a technical effect which is not expressly described in the specification is nonetheless plausible because the skilled person would understand that the technical effect was, at the priority date, implied or self-evident from the specification? 

Dans un tel cas de figure, cet effet technique devrait être pris en compte pour évaluer si les critères de suffisance de description et/ou d’activité inventive sont satisfaits.

22) Should plausibility be a specific prohibition to refer to “prophetic” examples (or embodiments) in the specification in support of the technical solution purported by the claimed invention, e.g. the description “predicts” that a specific experiment “will” prove a special property of the claimed compound? 

NON

Pour des raisons similaires à celles indiquées en réponse à la question précédente, le groupe français estime que la notion de plausibilité ne devrait pas être utilisée en tant que condition supplémentaire ou autonome pour traiter le cas d’exemples « prophétiques » : Il ne semble en effet pas y avoir de justification pour ajouter des exigences particulières aux critères de brevetabilité et de validité existants (notamment suffisance de description et activité inventive), critères qui sont efficaces et suffisants pour traiter le cas d’exemples susceptibles d’être considérées comme « prophétiques ».

a) If yes, which standard should apply to identify a prophetic examples?

Le Groupe Français n’estime pas souhaitable d’imposer aux déposants un critère ou une exigence supplémentaire à ceux existant déjà.

Par ailleurs, la notion d’exemple « prophétique » peut elle-même poser débat, ce qui rendrait complexe une telle analyse. En outre, la définition d’un test ou « standard » est en pratique très délicate, dans la mesure où les situations factuelles diffèrent significativement d’un domaine technique à l’autre, voire d’une invention à l’autre au sein d’un même domaine. 

b) Should all examples (or embodiments) need to pass this plausibility test? What should be the consequence if only some examples (or embodiments) do not pass the test? 

Le Groupe Français n’identifie aucune raison pour laquelle tous les exemples d’une demande de brevet devraient passer un test de plausibilité. Les critères de brevetabilité existant permettent de définir une portée des revendications qui est à la mesure de l’enseignement de la demande de brevet ou du brevet.

23) What should be the relevant point in time for the plausibility test? What if for example the technical effect of an invention appears plausible at the priority date, but later proves to be wrong, or vice versa?

La pratique actuelle des juridictions françaises et de l'OEB, telle que présentée à la question 11, semble satisfaisante. 

Le point de départ de l'appréciation de la plausibilité de l'effet technique revendiqué, lorsqu'elle est analysée, est le contenu de la demande de brevet telle que déposée.

Afin d'évaluer la plausibilité sur la base de ce contenu, il convient donc logiquement de se placer à la date de priorité du brevet, puisque cette date est celle à laquelle sont appréciées les conditions de suffisance de description, de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle.

Un élément postérieur au dépôt de la demande de brevet devrait pouvoir être pris en compte afin de corroborer l'existence d'une plausibilité, venant à l’appui d’une démonstration de suffisance de description, à la date de priorité, mais pas pour remédier à l'absence de tout élément soutenant cette plausibilité dans la demande telle que déposée.

En application de ces principes, il convient de considérer que :

· des documents postérieurs au dépôt peuvent servir à confirmer ou infirmer les explications données dans la demande et donc peuvent servir montrer la plausibilité ou l’absence de plausibilité, à condition que la demande contienne déjà des explications que les documents ultérieurs viennent compléter 

· en l’absence de référence à un effet technique contenu dans la demande, aucun document postérieur au dépôt ne peut être pris en compte ni pour infirmer ni pour confirmer la plausibilité. 

Une approche contraire remettrait en cause l'utilisation de la date de priorité du brevet comme point de référence de l'analyse de plausibilité et impliquerait que ce point de référence soit indéfini. 

24) Should there be different plausibility tests for different types of claims (e.g. pure product/compound claims without functional feature, product claims including functional feature, second medical use claims, etc.) ?

Le groupe français considère que différents tests de plausibilité devraient être appliqués selon la nature et le contenu de la revendication en cause.

En effet, en l’absence de disposition légale dédiée, les éventuels tests de plausibilité sont conduits sur le fondement des critères de suffisance de description et d’activité inventive.

Or, l’appréciation de la suffisance de description et de l’activité inventive est toujours adaptée aux termes de la revendication en cause.

Ainsi, lorsque l’invention alléguée est un produit, les caractéristiques pour lesquelles la protection par brevet est recherchée sont des caractéristiques structurelles, sans revendication d’un résultat fonctionnel. En matière de suffisance de description d’un brevet couvrant un pur produit, pour vérifier que l’invention peut être exécutée par l’homme du métier, il suffit de se reporter aux termes de la revendication et seulement vérifier que la forme ou l’agencement revendiqués peuvent être obtenus. 

La plausibilité pourra en revanche intervenir au stade de l’appréciation de l’activité inventive des pures revendications de produit.

Deux tests de plausibilité semblent pouvoir être envisagés que ce soit :

· dans une approche problème / solution, en définissant le problème technique objectif, selon la plausibilité des avantages décrits par rapport à l’état de la technique ;

· dans la vérification que les avantages décrits par rapport à l’état de la technique sont bien obtenus par le produit revendiqué.

La situation est différente pour les revendications intégrant un élément fonctionnel, telles les revendications d’utilisation ou encore les revendications de produit et de procédé visant une caractéristique fonctionnelle.

Cette caractéristique fonctionnelle est partie intégrante de la revendication et doit être prise en considération dans l’appréciation de la suffisance de description et de l’activité inventive.

25) Who should have the burden of proof for (lack of) plausibility (patentee/applicant or patent office/opponent)?

Le Groupe Français estime que lorsque la notion de plausibilité se pose, la charge de la preuve de l’absence de plausibilité doit incomber au demandeur à la nullité, à l’office ou à l’opposant ; il ne doit pas être suffisant d’émettre un simple doute quant à la plausibilité pour renverser la charge de la preuve sur le breveté.

26) Please comment on any additional issues concerning any aspect of plausibility you consider relevant to this Study Question, having regard to the scope of this Study Question as set out above.

The Group has no other comment.

27) Please indicate which industry sector views provided by in-house counsel are included in your Group's answers to Part III.

Le Groupe de travail comprend cinq représentants de l’industrie ayant travaillé dans les domaines pharmaceutique, cosmétique, énergie, électronique et énergie atomique, défense et sécurité.

� 	TGI Paris, Teva / Sepracor, 6 octobre 2009


� 	TGI Paris, Merck / Teva, 9 novembre 2010 


� 	CA Paris, Teva / Eli Lilly, 12 mars 2014


� 	CA Paris, Merck / Teva, 30 janvier 2015


� 	Cass. Com., Merck / Teva, 6 décembre 2017


� 	TGI Paris, Ord. JME, Teva / Novartis, 7 juin 2018


� 	TGI, Sanofi / Perovitch et M. Maury, 11 janvier 2013


� 	CA Paris, Astra Zeneca /. Ethypharm, 23 juin 2017


� 	TGI Paris, Sanofi / Mylan, 28 février 2013


� 	TGI Paris, Ethypharm / Merck, 26 janvier 2018, 


� 	TGI Paris, Virbac / Merial, 13 février 2014


� 	TGI Paris, Mylan / Warner Lambert, 8 juillet 2016


� 	TGI Paris, Teva / Eli Lilly, 20 mars 2012


� 	CA Paris, Airbus Helicopters / Bell Helicopter, 20 mars 2015, 


� 	Cass. Com., Airbus Helicopters / Bell Helicopter, 5 juillet 2017


� 	TGI Paris, Astra Zeneca / Ethypharm, Cipla, 21 novembre 2014


� 	CA Paris, Astra Zeneca /. Ethypharm, Cipla, 14 novembre 2017


� 	TGI Paris, Teva / Astellas Pharma, 18 janvier 2019


� 	Whirlpool v. Samsung, 22 février 2013, Tribunal de grande instance de Paris, RG n° 12/14517


� 	Airbus Helicopters v. Bell Helicopters, Cour d’appel de Paris, 20 mars 2015 et Cour de cassation, 5 juillet 2017


� 	Sanofi v. Teva, 3 octobre 2012, Tribunal de grande instance de Paris, ord. réf., RG n° 12/57056, Ethypharm v. Merck, 26 janvier 2018, Tribunal de grande instance de Paris, RG n° 16/01225


� 	Astra Zeneca v. Ethypharm, TGI Paris, 23 juin 2017, RG n° 11/11460


� 	Merck v. Teva, 6 décembre 2017, Cour de cassation, RG n° 15/19726 ; Teva/ Merck, Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2018, RG n° 16/16178 ; Sanofi v. Perovitch and Maury, 11 janvier 2013, Tribunal de grande instance de Paris, RG n° 11/02631


� 	Virbac v. Merial, 13 février 2014, Tribunal de grande instance de Paris, RG n° 13/00455


�	Choisy v. Chauvette et al., 31 mars 2017, TGI Paris, RG n° 11/07054


� 	Teva v. Novartis, 7 juin 2018, Tribunal de grande instance de Paris, ord réf., RG n° 16/15196


� 	Mylan v. Warner Lambert, 8 juillet 2016, Tribunal de grande instance de Paris, RG n° 14/14370


� 	Il est entendu ici que sont traitées les revendications dont le libellé n’inclut pas l’effet technique sur lequel repose l’invention, le caractère plausible de telles revendications étant apprécié au regard de la suffisance de description.


� 	Par exemple : TGI Paris, 6 octobre 2009 N°07/16446 (Teva / Sepracor)


� 	TGI Paris, 6 octobre 2009 N°07/16446 (Teva / Sepracor) précitée


� 	TGI Paris, 26 janvier 2018 N°16/01225 (Ethypharm / Merck Sharp & Dohme Corp) : « le breveté n'a pas l'obligation d'inclure dans le brevet toutes les études antérieurement réalisées si l'effet technique est précisément expliqué et rendu plausible et vraisemblable au vu des éléments contenus dans le brevet »


� 	CA Paris 14 novembre 2017 N°15/02576 (Astra Zeneca / Ethypharm, Cipla)


� 	TGI Paris 11 janvier 2013 N°11/02631 (Sanofi / P. Perovitch et M. Maury) : «  le brevet décrit une composition … et explicite les effets thérapeutiques attendus de celle-ci, … les inventeurs ne sont pas tenus … de faire réaliser des tests ou expériences prouvant l'efficacité réelle de l'invention et de les inclure dans le brevet. ». TGI Paris, 26 janvier 2018 Ethypharm / Merck Sharp & Dohme Corp) précitée.


� 	TGI Paris, 6 octobre 2009 N°07/16446 (Teva / Sepracor) précitée


� 	Cass. Com. 6 décembre 2017 N°15-19726 (Merck Sharp & Dohme Corp / Teva). Egalement TGI Paris, 6 octobre 2009 N°07/16446 (Teva / Sepracor) précitée


� 	T1452/06


� 	T2011/12


� 	TGI Paris 11 janvier 2013 N°11/02631 (Sanofi / P. Perovitch et M. Maury) précitée « La contestation de l'effet thérapeutique réel de l'invention décrite relève de celle de la nouveauté ou de l'activité inventive, et non de celle de l'insuffisance de description », dans un cas où c’était une composition nouvelle qui était revendiquée. 


	TGI Paris, 16 janvier 2015 N°12/14517 (Whirlpool / Samsung) « La question de savoir si cette forme particulière permet ou non d'atteindre l'effet technique recherché, à savoir l'amélioration de la rigidité du tambour, en même temps que la douceur de traitement du linge, ne relève pas de la suffisance de description ».


� 	TGI Paris, 22 février 2013, N°12/59160 (Whirlpool / Samsung) – ordonnance de référé


� 	TGI Paris 25 octobre 2018 No. 16/16178 (Teva Pharmaceuticals Europe BV, Teva Santé/ Merck Sharp & Dohme Corp) « la demande de brevet doit toutefois refléter directement et sans ambiguïté l'application thérapeutique revendiquée, de manière que l'homme du métier comprenne, sur la base des modèles communément acceptés, que les résultats reflètent cette application thérapeutique. »


� 	L. 611-14 CPI et Art. 56 CBE pour l’activité inventive ; L. 612-5 CPI et Art. 83 CBE pour la suffisance de description.


� 	TGI Paris, Teva c/ Sepracor, 6 octobre 2009


� 	Cass. Com. 5 juillet 2017 Bell Helicopter / Airbus Helicopters


� 	TGI Paris, 6 octobre 2009, Teva / Sepracor, RG n°07/16446 ; TGI Paris, 28 février 2013, Sanofi / Mylan, RG n°12/16120, TGI Paris, 13 février 2014, Virbac / Merial, RG n°13/00455 ; Cass. Com., 6 décembre 2017, N° de pourvoi: 15-19726


� 	T0964/92, OEB, Chambre de Recours, 23 aout 1994


� 	TGI Paris, 20 mars 2012, TEVA / ELI LILLY, RG n°09/12706 « Il convient donc de constater que la société Eli Lilly a véritablement mené des recherches, a cité 3 exemples des effets du raloxifène sur l'ostéoporose menés sur le modèle animal et un sur les autres composés et avait préparé à partir des connaissances acquises lors de ces essais, le protocole cité en exemple 5 dont les résultats n'ont été connus que postérieurement à la date de dépôt; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir déposé une demande de brevet sans avoir attendu les résultats des tests sur les femmes post-ménopausées et ce pour ne pas courir le risque de ne pouvoir breveter son invention faute d'avoir trop tardé. En conséquence, l’invention est suffisamment décrite (…) »


� 	TGI Paris, 3e Ch., 1e Sect., 6 octobre 2009, RG n°07/16446, Teva / Sepracor : sanctionne le caractère « spéculatif » d'une demande de brevet qui ne mentionnait aucune recherche ou résultat, en retenant que « le dépôt ultérieur de preuves expérimentales ne peut pallier cette carence" et qu'en décider autrement "serait en contradiction avec le principe selon lequel l'activité inventive, comme tous les autres critères de brevetabilité, doit être vérifiée à la date effective du brevet »


� 	Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Ch. 1, 12 mars 2014, RG n°12/07203, Teva / Eli Lilly; TGI Paris, 20 mars 2012, 3e Ch., 1e Sect., RG n°09-12706


� 	TGI Paris, 3e Ch., 2e Sect., 26 janvier 2018, RG n°16/01225, Ethypharm / Merck Sharp & Dhome Corp


� 	TGI Paris, 3e Ch., 1e Sect., 6 octobre 2009, RG n°07/16446, Teva / Sepracor


� 	Une affaire peut être citée (TGI Paris, 3e Ch., 2e Sect., 8 juillet 2016, RG n°14/14370, Mylan / Warner-Lambert) dans laquelle le demandeur à la nullité prétendait que des éléments postérieurs au dépôt de la demande de brevet démontraient l'inefficacité du composé revendiqué ; le Tribunal a cependant lui considéré que ces éléments (postérieurs) ne remettaient pas en cause l’efficacité du composé revendiqué, et ne s’est donc pas prononcé sur cette hypothèse


� 	OEB, Chambre de recours, 17 mars 2015, T1602/10, à partir du point 13, en particulier le point 26


� 	Jurisprudence des Chambres de recours, I. D. 4.6 : « Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, l'évaluation de l'activité inventive doit avoir lieu à la date effective du brevet, sur la base des informations contenues dans le brevet et des connaissances générales dont dispose à cette date l'homme du métier (T 609/02, T 1329/04, T 1545/08). En outre, il y a invention seulement si la demande rend au moins plausible le fait que son enseignement résout effectivement le problème qu'elle prétend régler. (…) Il est possible de s'appuyer sur les connaissances générales de l'homme du métier à la date de la priorité pour interpréter l'enseignement d'une demande ou d'un brevet. Les preuves publiées ultérieurement ne peuvent être utilisées que pour étayer l'enseignement qu'il est possible de déduire de la demande (T 716/08, voir aussi T 578/06) »


� 	Jurisprudence des Chambres de recours, II, C., 6.2; voir aussi OEB, Chambre de recours, 27 octobre 2004, T 0609/02; OEB, Chambre de recours, 18 février 2015, T 1164/11 : « Conformément à l'art. 83 CBE, la demande doit par conséquent montrer que le produit peut être fabriqué pour l'utilisation thérapeutique revendiquée, à moins que cet enseignement ne fasse déjà partie des connaissances de l'homme du métier à la date de priorité ». 


	OEB, Chambre de recours, 04 août 2008, T0617/07 : « 25. However, evaluating whether the disclosure in a patent is sufficient to enable a skilled person to carry out an invention without undue burden involves considering not only the disclosure in the patent but also the knowledge that a skilled person has from the prior art in a particular field […].26. The board appreciates that the functional equivalent of a particular monoclonal antibody be a complex task. However at the priority date of the patent in suit, on 26 May 1999, the skilled person already had extensive information about the structure of an antibody and how it is linked to its function, i.e. antigen-binding… »





�	Merck /Teva, 6 Décembre 2017, Cour de cassation (RG No. 15/19726)


�	Ethypharm /Merck, TGI Paris, 26 janvier 2018 (RG No. 16/01225) ; Astra Zeneca /Ethypharm, TGI Paris, 23 juin 2017 (RG No. 11/11460)


�	Tests réalisés par Ethypharm dans Astra Zeneca /Ethypharm, TGI Paris, 23 juin 2017 (RG No. 11/11460) ;


�	Tests réalisés par Samsung dans la décision Whirlpool/Samsung TGI Paris, 16 janvier 2015, RG No. 12/14517)


� 	T 488/16, Bristol-Myers Squib, 01/02/2017 ; T 801/06, Crusade Laboratories Limited/MediGene Aktien Gesellschaft, 04/03/2009


� 	T 906/10, Novartis Vaccines and Diagnostics Inc., 09/04/2013 ; T 578/06, Cellules pancréatiques/ Ipsen, 29/06/11


� 	T 0338/10, Anti-allergenic composition/ Antialis, 21/01/2015 ; T 1329/11, Use of BNP-type peptides/Roche,19/11/2015
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