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Le 2 décembre 2004

projet

notion de nouveauté “éLARGiE” : étude préliminaire concernant la nouveauté et l’effet sur l’état de la technique de certaines demandes en vertu du projet d’Article 8.2) du SPLT

établi par le Bureau international 

I.
résumé

 AUTONUM  
La présente étude préliminaire, réalisée à la demande du Comité permanent du droit des brevets (SCP) à sa dixième session, tenue à Genève du 10 au 14 mai 2004, vise à servir de base à l’examen d’une éventuelle nouvelle notion de nouveauté applicable à l’effet sur l’état de la technique de demandes antérieures non publiées en vertu de l’article 8.2) du projet de traité sur le droit matériel des brevets (SPLT).  L’étude, qui a pour objectif de fournir des renseignements d’ordre général et de faciliter les futurs débats de fond dans le cadre du SCP, prend en considération non seulement les lois et pratiques nationales et régionales concernant l’effet sur l’état de la technique des demandes antérieures, mais aussi les objectifs de politique générale fondant ces différentes pratiques.  

 AUTONUM  
Les différences entre les lois et pratiques nationales en ce qui concerne l’effet sur l’état de la technique des demandes antérieures non publiées semblent témoigner des différents principes et objectifs sous‑tendant la prévention de la double délivrance de brevets.  Après examen d’un certain nombre de lois et pratiques nationales et régionales, il apparaît que ces différentes pratiques sont essentiellement fondées sur un ou plusieurs des trois modèles suivants : 


i)
nouveauté stricte : si une invention revendiquée est expressément ou implicitement divulguée dans une demande antérieure, cette demande antérieure fait obstacle à la brevetabilité de l’invention revendiquée;  


ii)
nouveauté élargie : même si l’invention revendiquée n’est pas intégralement divulguée (expressément ou implicitement) dans la demande antérieure, cette demande antérieure fait obstacle à la brevetabilité de l’invention revendiquée si les différences entre les deux sont minimes (par exemple, remplacement par un élément équivalent notoirement connu);  


iii)
nouveauté et activité inventive (non‑évidence) : la demande antérieure fait obstacle à la brevetabilité de l’invention revendiquée si cette dernière ne satisfait pas aux conditions de nouveauté ou d’activité inventive (non‑évidence) par rapport à la demande antérieure.  

La présente étude préliminaire expose en détail les caractéristiques des différents modèles et met en évidence les conséquences juridiques et pratiques susceptibles de découler de leur application.  

 AUTONUM  
Par ailleurs, chaque modèle présentant implicitement des avantages et des inconvénients, de nombreuses législations nationales et régionales prévoient des mécanismes supplémentaires en vue d’atteindre leurs objectifs de politique générale sous‑jacents, tels que l’élaboration de dispositions tendant à prévenir les cas d’identité de déposants ou d’inventeurs (les demandes antérieures non publiées ne sont pas comprises dans l’état de la technique en ce qui concerne les demandes déposées ultérieurement par le même inventeur ou déposant) ou d’un mécanisme permettant de subordonner la validité du brevet ultérieur à celle du brevet antérieur (renonciation au droit).  L’étude examine les effets et les possibilités d’application de ces mécanismes lorsqu’ils sont combinés avec les différents modèles.  Étant donné que l’adaptation de la durée de la protection en tant que telle n’est liée ni à l’état de la technique ni à la nouveauté, il est proposé de ne pas examiner cette question parallèlement à la détermination de l’effet sur l’état de la technique des demandes antérieures.  

 AUTONUM  
Conformément à la demande présentée par le SCP, l’étude préliminaire porte également sur les incidences de l’extension de la notion de nouveauté élargie à la question de la nouveauté en général.  Il semble que l’application d’une règle de nouveauté élargie à l’état de la technique accessible au public ou l’imposition d’une règle de nouveauté stricte en ce qui concerne cet état de la technique ne pose pas de problèmes pratiques importants.  Dans le premier cas, certaines inventions revendiquées peuvent être refusées pour absence de nouveauté et, dans le deuxième cas, elles peuvent être refusées pour absence d’activité inventive.  En outre, bien qu’une règle de nouveauté stricte puisse être appliquée dans d’autres cas impliquant la détermination de la même invention, tels que la validité d’un droit de priorité ou des demandes ou modifications divisionnaires, les objectifs fondant l’exigence de nouveauté sont différents de ceux visés dans ces autres cas.  Une règle de nouveauté élargie peut ne pas être facilement applicable ou adaptée à ces autres cas pour lesquels la préservation du contenu initial de la demande est fondamentale.  

 AUTONUM  
L’étude préliminaire permet de constater que les diverses options relatives à l’effet sur l’état de la technique des demandes antérieures mettent en évidence des cultures en matière de brevets et des objectifs de société différents, ainsi que des moyens différents de concilier les intérêts des parties concernées à l’intérieur de chaque cadre juridique.  C’est pourquoi, chacun des différents systèmes établit un fragile équilibre entre des facteurs sociaux, économiques et juridiques.  Le principal objectif visé dans l’harmonisation de l’effet sur l’état de la technique des demandes antérieures est d’obtenir à l’échelle internationale une base homogène de détermination de l'état de la technique, ce qui permettrait de garantir une plus grande sécurité juridique et faciliterait le partage du travail entre les offices de brevets.  À cette fin, une règle internationale commune sur cette question devrait viser au moins la simplicité, la clarté, la sécurité juridique et la prévisibilité.  

ii.
INTRODUCTION

 AUTONUM  
À sa dixième session, tenue à Genève du 10 au 14 mai 2004, le Comité permanent du droit des brevets (SCP) a demandé au Bureau international d’élaborer une étude sur une nouvelle notion de nouveauté applicable à l’effet sur l’état de la technique des demandes antérieures en vertu de l’article 8.2) du projet de traité sur le droit matériel des brevets (SPLT).  Le SCP a également décidé que cette étude serait axée, dans un premier temps, sur le 

projet d’article 8.2) du SPLT, mais tiendrait aussi compte des incidences de l’extension de cette notion à la nouveauté en général (voir le paragraphe 94 du projet de rapport de la dixième session du SCP (document SCP/10/11 Prov. 2).  

 AUTONUM  
Le présent document s’inscrit dans le cadre des travaux du SCP relatifs à l’effet sur l’état de la technique des demandes antérieures.  Les demandes antérieures sont les demandes dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date de dépôt (ou de priorité) de la demande examinée et qui sont publiées à la date ou après la date de dépôt ( ou de priorité) de la demande ultérieure.  Bien que, au moment du dépôt de la demande, le déposant de la demande ultérieure ne sache pas en règle générale qu’une demande antérieure a été déposée (la demande antérieure n’ayant pas encore été mise à la disposition du public), dans de nombreux ressorts juridiques, cette demande antérieure est comprise dans l’état de la technique en ce qui concerne la demande ultérieure.  

 AUTONUM  
Depuis le lancement des travaux relatifs au projet de SPLT en mai 2001, les projets de documents présentés au SCP contiennent des dispositions sur l’effet sur l’état de la technique des demandes antérieures
.  En sus des autres questions examinées dans le cadre du comité, telles que celle de l’effet sur l’état de la technique des demandes internationales non publiées déposées antérieurement selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), la question de la portée de l’effet sur l’état de la technique des demandes antérieures (à savoir, si dans cet effet seule la nouveauté doit être prise en considération ou bien s’il convient de tenir compte à la fois de la nouveauté et de l’activité inventive ou non‑évidence) est examinée depuis le début des délibérations sur ce sujet.  Le rapport de la cinquième session du SCP rend compte des divergences d’opinions parmi les délégations sur cette question
 qui était abordée pour la première fois, à un stade précoce des travaux sur le projet de SPLT.  

 AUTONUM  
Si le texte figurant dans le projet de SPLT, relatif à l’effet sur l’état de la technique des demandes antérieures, a évolué tout au long des différentes sessions du SCP, la question fondamentale de la portée de cet effet sur l’état de la technique n’a pas encore été réglée compte tenu des profondes divergences de vues entre les délégations.  Bien que dans les versions les plus récentes du projet de SPLT, seule la nouveauté soit prise en considération dans l’effet sur l’état de la technique des demandes antérieures
, le débat se poursuit sur le point de savoir s’il convient aussi de tenir compte à cet égard de l’activité inventive ou non‑évidence
.  

 AUTONUM  
À la huitième session du SCP, tenue en novembre 2002, certaines délégations ont souligné que la question de la différence dans la pratique entre la prise en considération de la nouveauté seulement dans l’effet sur l’état de la technique des demandes antérieures et la prise en considération à la fois de la nouveauté et de la non‑évidence dépendrait des critères définis aux fins de la détermination de la nouveauté
.  Des arguments similaires ont été avancés à la neuvième session du SCP, tenue en mai 2003
.  À la dixième session du SCP, en mai 2004, un certain nombre de délégations ont proposé que, au lieu de tenir compte de l’activité inventive ou non‑évidence dans l’effet sur l’état de la technique des demandes antérieures, la notion de “nouveauté élargie” soit retenue à titre de compromis.  En réponse à une délégation demandant des éclaircissements, le président a expliqué que la notion de “nouveauté élargie” engloberait les divulgations implicites et les équivalents en sus d’une notion strictement “photographique” de la nouveauté
.  À la suite de cette proposition, le SCP a souscrit à une proposition du président tendant à ce que le Bureau international élabore une étude sur le sujet, centrée dans un premier temps sur l’effet sur l’état de la technique des demandes antérieures mais qui examine également les incidences de l’extension de la notion de “nouveauté élargie” à la nouveauté en général.  Le présent document traite d’un certain nombre de questions relatives à ce sujet et aborde également celle de l’application de cette notion à la nouveauté en général.  

 AUTONUM  
Conformément au mandat qui lui a été confié par le SCP, le Bureau international, par l’intermédiaire du forum électronique du SCP, a demandé aux membres et aux observateurs du SCP de fournir des informations sur le critère de “nouveauté” et l’effet sur l’état de la technique des demandes déposées antérieurement, mais publiées ultérieurement en vertu du projet d’article 8.2) du SPLT tel qu’il est appliqué selon les lois et pratiques des différents pays.  Les indications fournies par les membres du SCP ont été prises en considération dans l’élaboration de la présente étude.  

 AUTONUM  
Dans ce contexte, le présent document constitue une première réponse à la demande du SCP et vise à fournir des renseignements d’ordre général et à faciliter les futurs débats de fond dans le cadre du SCP.  C’est pourquoi, elle prend en considération non seulement les lois et pratiques nationales et régionales concernant l’effet sur l’état de la technique des demandes antérieures, mais aussi les objectifs de politique générale fondant ces différentes pratiques.  En premier lieu, le document décrit les règles générales régissant la nouveauté et l’activité inventive, avant de traiter de l’effet sur l’état de la technique des demandes antérieures ainsi que des objectifs de politique générale sous‑tendant ces règles (chapitres III et IV).  Le chapitre V est consacré au traitement dans différentes lois et pratiques nationales ou régionales de la question de l’effet sur l’état de la technique des demandes antérieures, l’accent étant mis sur la notion applicable de “nouveauté”, tandis que le chapitre VI donne une vue d’ensemble de la notion de “nouveauté élargie” décrite par Samson Helfgott, directeur des brevets de KMZ Rosenman (New York), Heinz Bardehle, conseil en brevets européen chez Bardehle Pagenberg Dost Altenberg Geissler (Munich) et John Hornickel, conseil en propriété intellectuelle chez PolyOne Corp. à Avon Lake (Ohio)
.  Le chapitre VII traite de la notion de nouveauté appliquée aux demandes antérieures selon le SPLT;  le chapitre VIII porte sur un éventail de notions différentes, notamment la possibilité d’élargir la notion de “nouveauté”, et contient une analyse des éléments communs et des différences qui les caractérisent;  le chapitre IX expose un certain nombre d’incidences sur d’autres questions relatives à la nouveauté;  et le chapitre X tire provisoirement les conclusions découlant des chapitres précédents.  

IiI.
considérations d’ordre général concernant la nouveauté et l’activité inventive

a)
Nouveauté

 AUTONUM  
Le système des brevets confère au titulaire d’un brevet le droit exclusif d’empêcher l’exploitation commerciale par des tiers de l’invention brevetée, en contrepartie de la divulgation de son invention en vue d’augmenter la somme de connaissances techniques existant déjà dans le monde.  Un objectif fondamental du système des brevets est que la société ne perde rien de ce qui lui appartient déjà.  De fait, délivrer un brevet pour une invention déjà connue reviendrait à imposer à la société des limites quant à l’utilisation d’informations connues sans lui offrir en retour aucune compensation ni avantage.  La notion de nouveauté permet, dans une large mesure, de distinguer ce qui appartient à la société de ce qui peut lui être retiré.  En conséquence, l’exigence de nouveauté est l’un des principes du droit des brevets les plus largement admis sur le plan international.  

 AUTONUM  
Le terme “nouveauté” ne désigne pas nécessairement la notion généralement admise dans le langage courant.  En règle générale, le droit des brevets impose qu’une invention soit nouvelle en ce sens qu’elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, l’état de la technique étant défini comme une information qui, sous une forme quelconque, a été mise à la disposition du public (bien que toutes les formes sous lesquelles elle peut être présentée ne soient pas nécessairement considérées comme valables dans tous les ressorts juridiques).  Étant donné que la détermination de la nouveauté soulève la question objective de savoir si la même invention a déjà été mise à la disposition du public avant la date de dépôt ou de priorité de la demande, il n’est pas acceptable, en matière de nouveauté, de combiner des éléments distincts compris dans l’état de la technique.  Deux questions se posent à cet égard : premièrement, qu’est‑ce qui constitue “l’état de la technique”?  Deuxièmement, qu’entend‑on par “être compris dans l’état de la technique”?  

 AUTONUM  
La première question comprend deux volets.  Dans de nombreux systèmes des brevets nationaux ou régionaux, l’état de la technique en rapport avec le critère de la nouveauté concerne toutes les informations mises à la disposition du public sous une forme quelconque (divulgation écrite ou orale, usage, etc.) dans le monde entier avant la date de dépôt (ou de priorité) de la demande, alors que dans un certain nombre d’autres systèmes, les inventions faisant l’objet d’une divulgation non écrite dans des pays étrangers ne sont pas considérées comme étant comprises dans l’état de la technique.  Par ailleurs, dans de nombreux pays et régions, les demandes antérieures dont la date de dépôt (ou de priorité) est antérieure à la date de dépôt (ou de priorité) de l’invention revendiquée, mais qui sont publiées après la date ultérieure, sont également comprises dans l’état de la technique.  Comme indiqué plus haut, l’effet sur l’état de la technique de ces demandes antérieures sera examiné en détail dans les chapitres ci‑après.  La deuxième question porte sur la comparaison entre l’invention revendiquée et l’état de la technique.  Elle aborde un point essentiel de la présente étude, à savoir la détermination de la portée de la divulgation par publication, divulgation orale, usage ou par tout autre moyen, nécessaire pour donner effet à l’antériorité de l’invention revendiquée.  

b)
Activité inventive (non‑évidence)

 AUTONUM  
Outre la nouveauté, l’activité inventive (non‑évidence) est un autre critère de brevetabilité généralement admis sur le plan international en vertu du droit des brevets.  Les êtres humains créent constamment de nouvelles inventions.  Certaines sont réellement novatrices.  Toutefois, nombre d’entre elles ne présentent que des différences minimes par rapport à la technique connue et auraient très bien pu avoir été conçues par d’autres inventeurs n’ayant mené aucune activité inventive.  C’est pourquoi, le critère relatif à l’activité inventive (non‑évidence) vise à éviter que des inventions ne portant que sur des réalisations dénuées d’intérêt soient protégées par un brevet leur conférant le droit d’empêcher des tiers d’exploiter l’invention brevetée.  En d’autres termes, seules les réalisations impliquant véritablement une activité inventive par rapport à la technique existante, et non les améliorations qu’une personne possédant des compétences normales peut aisément déduire de la technique déjà existante, méritent d’être protégées par un droit exclusif.  

 AUTONUM  
En règle générale, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive (non évidente) si, au regard de l’état de la technique, elle n’est pas évidente pour un homme du métier à la date du dépôt (ou de priorité) de la demande.  Dans le cadre de la présente étude, la question de la définition du terme “état de la technique” aux fins de la détermination de l’activité inventive (non‑évidence) peut être soulevée.  Comme il est indiqué plus en détail dans les paragraphes ci‑après, l’une des principales différences entre les lois nationales et régionales réside dans le fait que, dans certains systèmes, les demandes antérieures non publiées sont également considérées comme étant comprises dans l’état de la technique aux fins de la détermination de l’activité inventive (non‑évidence), alors que dans d’autres systèmes, les demandes n’ayant pas été mises à la disposition du public avant la date de dépôt (ou de priorité) de la demande en cours d’examen ne sont pas prises en considération aux fins de la détermination de l’activité inventive (non‑évidence).  

Iv.
effet sur l’état de la technique des demandes antérieures

a)
Aspects généraux

 AUTONUM  
Les considérations d’ordre général sur l’état de la technique énoncées plus haut sont valables lorsque l’état de la technique a été publié avant la date de dépôt ou de priorité de la demande en cours d’examen.  La situation est plus complexe lorsque différentes demandes portant sur le même objet (en totalité ou en partie) sont déposées à intervalles relativement rapprochés, mais que la demande antérieure n’a pas encore été publiée au moment du dépôt de la demande ultérieure.  Étant donné que, en règle générale, les offices des brevets ne publient pas les demandes à la date à laquelle ils les reçoivent, il existe inévitablement un certain nombre de demandes antérieures dont la date de dépôt (ou de priorité) est antérieure à la date de dépôt (ou de priorité) de l’invention revendiquée.  Les règles générales relatives à l’état de la technique, selon lesquelles la somme de connaissances mise à la disposition du public avant la date de dépôt (ou de priorité) constitue l’état de la technique, ne traitent pas de ce point particulier.  En l’absence de dispositions précises, les demandes antérieures n’auraient pas la priorité sur les demandes déposées ultérieurement, parce que les demandes antérieures n’auraient pas été mises à la disposition du public avant la date de dépôt (ou de priorité) de la demande déposée ultérieurement.  Une telle situation pourrait avoir des conséquences négatives, en particulier dans un système fonctionnant selon le principe du premier déposant.  Dans ce cas, le législateur est tenu de faire des choix.  Ces choix peuvent concerner un certain nombre de critères différents, qui ne sont pas nécessairement compatibles à première vue.  Par exemple, il convient de préserver les intérêts des inventeurs tout en tenant compte de ceux des tiers et du public, et en veillant à garantir une certaine sécurité juridique.  En outre, il est également nécessaire de prévoir la possibilité de retards dans la procédure de délivrance du brevet.  L’un des principes les plus importants du droit des brevets doit aussi être pris en considération, à savoir éviter de délivrer plus d’un brevet pour la même invention (double délivrance de brevets).  

 AUTONUM  
Afin d’éviter la délivrance de doubles brevets pour des inventions identiques
, il suffit, à proprement parler, qu’un brevet ne soit pas délivré à la suite de la demande ultérieure pour la même invention que celle qui est revendiquée dans la demande antérieure pour laquelle un brevet a été délivré (système dit du prior claim).  Toutefois, ce système présente de nombreux inconvénients, notamment : i) la demande ultérieure ne peut pas être traitée (donc, un brevet ne peut pas être délivré) tant que le libellé définitif des revendications de la demande antérieure n’a pas été déterminé;  ii) si l’invention revendiquée dans la demande ultérieure figurait uniquement dans la description de la demande antérieure, compte tenu des objectifs du système des brevets, il peut ne pas être approprié de délivrer un brevet à la suite de cette demande ultérieure, parce que la publication de la demande ultérieure n’augmenterait pas les connaissances générales sur le sujet grâce à une nouvelle contribution technique;  iii) ce système peut encourager le dépôt de demandes défensives, puisque des tiers peuvent déposer ultérieurement des demandes visant à revendiquer une invention contenue uniquement dans la description de la demande antérieure.  Pour toutes ces raisons, dans de nombreuses législations en matière de brevets, l’effet sur l’état de la technique des demandes antérieures est déterminé en fonction du contenu intégral de ces demandes (système du contenu intégral).  

 AUTONUM  
Le système du contenu intégral est fondé sur l’hypothèse selon laquelle la demande antérieure dans son ensemble (c’est‑à‑dire avec l’intégralité de la divulgation) est comprise dans l’état de la technique.  Un avantage présenté par ce système réside dans le fait que la matière contenue dans une demande antérieure dont il est tenu compte en ce qui concerne une demande déposée ultérieurement reste inchangée, c’est‑à‑dire que la divulgation de la demande antérieure est prise en considération à compter de sa date de dépôt ou de priorité.  Ainsi, la procédure suivie afin de déterminer la pertinence d’une demande antérieure en vertu du système du contenu intégral est, en principe, identique à la procédure suivie pour déterminer la pertinence de tout autre document compris dans l’état de la technique.  

 AUTONUM  
Afin d’éviter la délivrance éventuelle de doubles brevets, il est essentiel qu’un brevet ne soit pas délivré à la suite de la demande ultérieure si l’invention revendiquée est la même que celle qui fait l’objet de la demande antérieure.  Dans ce cas, l’accent est mis sur la définition d’un juste équilibre entre les droits du déposant de la demande antérieure et ceux du déposant de la demande ultérieure.  Cependant, il ne s’agit peut‑être pas du seul élément qu’il est nécessaire de garder présent à l’esprit : il doit aussi être tenu compte des droits du déposant de la demande ultérieure et de ceux du public.  

 AUTONUM  
Lorsque l’invention revendiquée dans la demande ultérieure n’est pas la même que celle qui est contenue dans la demande antérieure, mais en constitue une variante évidente, il n’y a pas, à proprement parler, de risque de double délivrance de brevets découlant de la délivrance d’un brevet à la suite de la demande ultérieure.  Toutefois, certains font valoir que le fait de conférer un droit exclusif au déposant de la demande ultérieure simplement pour une variante évidente d’une invention appartenant au déposant de la demande antérieure rompt le fragile équilibre entre les intérêts du déposant de la demande antérieure et ceux du déposant de la demande ultérieure et du public.  En d’autres termes, délivrer un brevet à la suite d’une demande ultérieure peut avoir comme conséquence d’empêcher une invention sans valeur 

ajoutée de tomber dans le domaine public.  Dans cet ordre d’idées, certains en tirent la conclusion selon laquelle une demande ultérieure portant sur une invention différente, mais évidente (par rapport à l’objet d’une demande antérieure), ne doit pas être brevetable par rapport à cette demande antérieure.  

b)
Description détaillée des principales options

Prise en considération de la nouveauté uniquement dans l’effet sur l’état de la technique 

 AUTONUM  
Comme indiqué plus haut, la prise en considération de la nouveauté uniquement dans l’effet sur l’état de la technique des demandes antérieures vise essentiellement à éviter la délivrance de deux ou plusieurs brevets pour la même invention, un principe directeur commun à de nombreux systèmes des brevets.  S’il s’agit là du principal objectif, cette option répond parfaitement aux préoccupations en la matière.  Elle permet, en particulier, d’éviter de délivrer plus d’un brevet pour la même invention.  Certains font valoir que, en ce qui concerne l’état de la technique accessible au public, l’invention du déposant ultérieur doit impliquer une activité inventive pour justifier l’octroi d’un droit exclusif.  Toutefois, s’agissant des demandes antérieures non publiées qui sont déjà en instance, le déposant ultérieur n’est pas tenu d’apporter une contribution novatrice par rapport à la première invention pour qu’une double délivrance de brevets puisse être évitée.  Par ailleurs, l’interdiction de la double délivrance de brevets vise à éviter une extension injustifiée du droit exclusif pour la même invention.  La conséquence de la prise en considération de la nouveauté uniquement dans l’effet sur l’état de la technique est que, sans qu’aucune règle supplémentaire soit appliquée, tant le déposant de la demande antérieure contenant une invention que les tiers y ayant apporté des améliorations ou ayant élaboré des variantes de cette invention peuvent obtenir une brevet pour ces réalisations, même si elles sont considérées comme évidentes.  

 AUTONUM  
Cette option permet de breveter des améliorations, nouvelles mais évidentes, pendant un temps limité, à savoir entre la date de dépôt de la demande antérieure et sa publication.  Elle est donc plutôt favorable à l’octroi de droits pour des améliorations apportées aux inventions antérieures, même si ces améliorations portent sur des réalisations techniques mineures qui sont évidentes.  D’un autre côté, elle peut donner lieu à la délivrance d’un certain nombre de brevets pour des inventions qui, bien que n’étant pas identiques, sont néanmoins évidentes.  Une telle série de revendications se recouvrant partiellement peut être source de complexité quant au nombre de droits coexistants et aux rapports entre ces différents droits, en particulier lorsqu’ils sont détenus par plusieurs personnes.  En conséquence, leur exploitation peut devenir plus compliquée.  En outre, il peut être plus difficile pour des tiers d’obtenir la concession de licences par les nombreux titulaires de brevets.  Par ailleurs, un brevet délivré pour une invention ultérieure ne contenant qu’une variation mineure par rapport à l’invention antérieure peut, dans la pratique, prolonger la durée de la protection par brevet de l’invention antérieure.  

Prise en considération de la nouveauté et de l’activité inventive dans l’effet sur l’état de la technique

 AUTONUM  
Le principal objectif visé dans la prise en considération de la nouveauté et de l’activité inventive dans l’effet sur l’état de la technique est, outre le fait d’éviter la double délivrance de brevets, d’empêcher la multiplication de brevets pour des inventions nouvelles, mais néanmoins similaires.  Un autre argument avancé parfois est qu’il n’existe aucune raison de traiter différemment les aspects liés à la nouveauté et ceux relatifs à l’activité inventive ou non‑évidence, puisque, une fois que le déposant d’une demande antérieure a déposé sa demande auprès de l’office, il a pris les mesures nécessaires pour communiquer son invention au public.  Aussi, doit‑il pouvoir miser sur le dépôt de la demande antérieure pour empêcher tout déposant d’une demande ultérieure d’obtenir un brevet pour une invention ultérieure évidente par rapport à l’invention qu’il a divulguée (même si cette dernière n’a peut‑être pas encore été publiée).  

 AUTONUM  
Cette deuxième option vise à empêcher la protection par brevet d’améliorations nouvelles et évidentes d’une invention contenue dans une demande antérieure, même si le déposant de la demande ultérieure ne pouvait pas savoir qu’une demande antérieure était en instance au moment du dépôt de sa demande.  Elle vise également à empêcher la prolongation de la durée du brevet en proscrivant la présentation de revendications relatives à un deuxième brevet n’impliquant aucune activité inventive par rapport aux revendications formulées dans le premier brevet.  Cette option soulève par ailleurs certaines questions, notamment quant au fait que, dans la pratique, les inventeurs déposent souvent une première demande, puis apportent des améliorations à l’invention contenue dans cette première demande.  Lorsque ces améliorations sont évidentes par rapport à l’invention contenue dans la demande déposée antérieurement, il n’existe aucune possibilité pour l’inventeur lui‑même d’obtenir un brevet pour les améliorations qu’il y a lui‑même apportées.  

 AUTONUM  
L’un des arguments invoqués à l’encontre de la précédente conclusion selon laquelle les inventions ultérieures évidentes ne devraient pas être protégées par brevet eu égard aux demandes antérieures brevetables est fondé sur le fait que, au moment du dépôt de la demande ultérieure, la demande antérieure n’était pas encore à la disposition du public et donc, que le déposant de la demande ultérieure a obtenu la variante évidente sans avoir eu préalablement connaissance de l’invention contenue dans la demande antérieure.  Mettant l’accent sur la réalisation individuelle et indépendante du déposant de la demande ultérieure, certains font donc parfois valoir que cette dernière doit être examinée à la lumière de l’état de la technique publié, accessible au moment du dépôt de la demande, et non pas d’informations que le déposant ne pouvait pas détenir auparavant.  

 AUTONUM  
En somme, cette option exclut la possibilité de protéger par brevet des améliorations évidentes apportées à une invention contenue dans une demande antérieure, même si elles sont le résultat d’une activité indépendante, qui ne découle pas de la première invention.  

Mesures permettant d’ajuster le système

 AUTONUM  
Les deux options susmentionnées soulèvent implicitement quelques questions concrètes qui peuvent ne pas être en conformité avec certains objectifs fondamentaux de politique générale.  La première question se rapporte au fait que c’est le contenu intégral d’une demande antérieure qui, en définitive, est compris dans l’état de la technique.  Il peut advenir que, à bref délai après le dépôt de la demande antérieure, le déposant se rende compte qu’il peut être intéressant d’obtenir la protection par brevet d’un objet divulgué, mais non revendiqué dans sa demande antérieure.  Toutefois, dans le système du contenu intégral, si le déposant a divulgué un objet dans la description mais ne l’a pas revendiqué, il ne peut plus revendiquer cet objet dans une demande ultérieure (notion communément dénommée “identité de déposants ou d’inventeurs”).  Dans ce cas, bien que le déposant ait la possibilité de déposer une demande divisionnaire fondée sur la demande antérieure ou de revendiquer une priorité interne découlant de la demande antérieure, il doit satisfaire aux conditions de forme et de fond en vertu de la loi en vigueur afin de pouvoir procéder au dépôt de demandes divisionnaires ou à la revendication d’une priorité interne.  En outre, étant donné que l’activité inventive est souvent réalisée au sein d’une société par un groupe d’inventeurs travaillant en collaboration, la société peut déposer
 plusieurs demandes contenant la même divulgation d’une invention déterminée, mais chacune d’elles revendiquant une invention différente d’un ou de plusieurs inventeurs différents.  En particulier, lorsque la nouveauté et l’activité inventive sont prises en considération en ce qui concerne l’effet sur l’état de la technique des demandes antérieures, si un inventeur du groupe apporte une amélioration évidente à l’invention faisant l’objet de la demande antérieure, qui avait été réalisée par des collègues de la même entreprise, la société ne peut pas obtenir la protection par brevet de cette invention ultérieure.  Certains systèmes des brevets prévoient donc des moyens de recours dans ces cas, tels que des dispositions relatives à la prévention de l’identité de déposants ou d’inventeurs (communément dénommées “exception en cas d’identité de déposants ou d’inventeurs”), en vertu desquelles les demandes antérieures non publiées ne sont pas comprises dans l’état de la technique en ce qui concerne les demandes déposées ultérieurement par le même inventeur ou déposant.  

 AUTONUM  
La deuxième question concerne les préoccupations relatives à la prolongation de la durée de la protection par brevet grâce à la délivrance d’un deuxième brevet revendiquant une variante ou une amélioration évidente du premier brevet.  Dans certains systèmes des brevets, il est donc exigé que la durée du deuxième brevet ne dépasse pas celle du premier brevet et que les deux brevets soient détenus par le même titulaire (ou au moins des cotitulaires).  Parallèlement à l’exception en cas d’identité de déposants ou d’inventeurs, cette condition vise à assurer que l’inventeur (ou le cessionnaire) du premier brevet ne prolonge pas en fait la durée de ses droits exclusifs au moyen du deuxième brevet.  

Solution d’avenir éventuelle

 AUTONUM  
Les deux options présentées, ainsi que les mesures visant à répondre à certaines préoccupations susmentionnées mettent en évidence, du moins en partie, la nature antagonique des objectifs fondamentaux de politique générale.  Le système des brevets devrait‑il encourager les demandes ultérieures contenant des variantes mineures ou évidentes, admettant par-là même une multiplication éventuelle des brevets liés à des inventions au moins similaires, ou devrait‑il plutôt viser à limiter le nombre de brevets de ce type et récompenser essentiellement le premier inventeur (le déposant de la demande antérieure) pour sa contribution à l’état de la technique?  Les divergences d’opinions au sein du SCP ont démontré que ce problème est profondément ancré dans la culture en matière de brevets des différents pays.  

 AUTONUM  
Comme l’ont souligné, à juste titre, certaines délégations participant au SCP (voir le paragraphe 10), la question dépend aussi de la définition de la notion de “nouveauté” par rapport aux demandes antérieures non publiées.  Une voie à explorer éventuellement pourrait donc consister à expliciter davantage cette notion.  L’application de la notion de “nouveauté” signifie‑t‑elle qu’une invention revendiquée doit être strictement identique à ce qui a été expressément divulgué dans la demande antérieure?  Une invention implicitement ou expressément divulguée dans la demande antérieure est‑elle aussi considérée comme ayant été “divulguée” dans la demande antérieure?  Si la différence entre l’invention revendiquée et l’objet de la divulgation dans la demande antérieure ne repose que sur un simple 

remplacement par un élément équivalent notoirement connu, le contenu de la demande antérieure constitue‑t‑il une antériorité par rapport à l’invention revendiquée?  Le chapitre ci‑après donne des indications sur les différentes pratiques nationales ou régionales concernant l’effet sur l’état de la technique des demandes antérieures, l’accent étant mis sur la notion de “nouveauté” applicable.  

V.
EXeMPLES de lois et de pratiques nationales et régionales concernant l’effet de demandes antérieures sur l’état de la technique

 AUTONUM  
Ce chapitre est essentiellement fondé sur les observations formulées par les membres du comité sur le forum électronique du SCP, au sujet du critère de “nouveauté” et de l’effet de demandes antérieures sur l’état de la technique (voir le paragraphe 11).  Toutes ces observations peuvent être consultées sur le site Web du forum.

a)
Bulgarie

 AUTONUM  
Aux fins de la détermination de la nouveauté, l’article 8 de la loi bulgare sur les brevets de 1993 dispose que sont aussi comprises dans l’état de la technique les demandes qui portent une date de dépôt (ou date de priorité) antérieure à la date de dépôt (ou date de priorité) de la demande à l’examen mais qui sont publiées après cette date (ou date de priorité).  Ces demandes antérieures englobent les demandes antérieures nationales, européennes et internationales désignant la République de Bulgarie.  Selon la pratique de l’Office des brevets de la République de Bulgarie en matière d’examen, il n’est possible de conclure au défaut de nouveauté que si l’invention revendiquée et l’objet de l’état de la technique coïncident totalement.  Outre les particularités expressément mentionnées dans l’état de la technique, les caractéristiques implicites pour l’homme du métier sont également prises en considération.

b)
France

 AUTONUM  
La notion de nouveauté est définie à l’article L.611‑11 du Code de la propriété intellectuelle.  L’alinéa 1) de cet article dispose qu’une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.  L’état de la technique est défini à l’alinéa 2) comme constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.  L’alinéa 3) dispose que, aux fins de l’appréciation de la nouveauté, l’état de la technique est aussi constitué par certaines demandes antérieures (demandes de brevet national et demandes de brevet européen et international selon le PCT désignant la France) dont les dates de dépôt (dates de priorité) sont antérieures à la date de dépôt (date de priorité) de la demande à l’examen mais dont les dates de publication sont postérieures à cette date.

 AUTONUM  
En ce qui concerne la pratique de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), l’absence de nouveauté peut être appréciée, conformément au chapitre VIII de la Section C du Titre I des Directives d’examen des demandes de brevet, pp. 25 et 26, dans le cas où “il y a identité entre les moyens de la revendication et ceux d’une antériorité, c’est‑à‑dire lorsqu’il y a copie conforme, l’antériorité étant flagrante et irréfutable.  La divulgation d’un moyen technique particulier détruit de façon manifeste la nouveauté du moyen général correspondant”.  Par ailleurs, il n’y a pas absence manifeste de nouveauté dans le cas où “les moyens revendiqués, bien que ne constituant pas exactement la copie de ceux de l’antériorité, 

ne s’en écartent que par des détails ou parce qu’ils font partie d’un ensemble plus complexe ou parce qu’il y a un doute sur l’identité entre les moyens revendiqués et ceux décrits dans l’antériorité.  Dans ce cas, le brevet est délivré avec un rapport de recherche citant ce document”
.

 AUTONUM  
En ce qui concerne les décisions de justice en France, les tribunaux font une appréciation stricte de la nouveauté.  Une antériorité ne peut détruire la nouveauté que si elle est de toutes pièces, ce qui veut dire que l’invention antérieure devrait se trouver entièrement dans le brevet (TGI Toulouse, 31 octobre 1996, PIBD 1997 III, p. 92).  En principe, une antériorité doit contenir tous les éléments du brevet dans la mesure où, pour être comprise dans l’état de la technique, l’invention doit se trouver toute entière dans une seule antériorité, au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique;  une antériorité n’est destructrice de nouveauté que si les caractéristiques essentielles de l’invention y figurent (Cour de cassation, 12 mars 1996, PIBD 1996 611 III, p. 273;  Cour d’appel de Paris, 28 février 1991, PIBD 1991 506 III, p. 497).  Par conséquent, aux fins de la caractérisation de l’absence de nouveauté, il ne suffit pas que le brevet reprenne une grande partie de l’antériorité (TGI Paris, 19 mars 2002).  Au contraire, une invention sera considérée comme nouvelle du seul fait, par exemple, qu’elle revendique une fonction différente de celle de l’antériorité opposée, même si sa structure, sa forme et son agencement sont identiques (Cour d’appel de Paris, 9 février 2001, PIBD 2001 725 III, p. 389). 

 AUTONUM  
S’agissant de l’effet des moyens équivalents, la loi française de 1844 les prenait en considération pour l’appréciation de la nouveauté.  Ainsi, la nullité d’un brevet pouvait être prononcée pour défaut de nouveauté si l’invention revendiquée se retrouvait de manière équivalente dans l’état de la technique.  Cette pratique a été abandonnée depuis la loi du 2 janvier 1968 qui, intégrant au même titre que la condition de nouveauté et d’application industrielle, la condition d’activité inventive, a entraîné une appréciation plus stricte de la nouveauté.  Dans une décision du 1er décembre 1993, la Cour d’appel de Paris a considéré qu’un moyen équivalent était comme tel insusceptible d’être retenu au titre de l’appréciation de la nouveauté (Cour d’appel de Paris, 1er décembre 1993, PIBD 562 III, p. 139).  Dans le même sens, dans une décision du 19 mars 2002, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté l’argument selon lequel une partie du brevet se retrouvant de manière équivalente dans l’antériorité, le brevet devait être annulé pour défaut de nouveauté.  Le tribunal a considéré que “l’antériorité doit présenter toutes les caractéristiques techniques de la revendication attaquée.  La nouveauté de celle‑ci doit s’apprécier strictement, l’équivalence invoquée par les demanderesses ne pouvant être prise en compte que pour apprécier l’activité inventive des revendications” (TGI de Paris, 19 mars 2002).  Cette pratique semble donc être bien établie en droit français même si certaines décisions – isolées – appliquent encore les principes d’avant 1968 (par exemple,  TGI Lyon, 29 septembre 1986, PIBD 1986 405 III, p. 52 et Cour d’appel de Lyon, 10 septembre 1998, PIBD 1999 669 III, p. 42).

c)
Allemagne

 AUTONUM  
L’article 3.2) de la loi allemande sur les brevets dispose que, aux fins de l’appréciation de la nouveauté, est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu des demandes de brevet antérieures qui n’ont été publiées qu’à la date décisive pour déterminer la priorité de la demande postérieure ou après cette date.  D’après les observations formulées par la délégation de l’Allemagne, cette disposition vise d’une manière générale à empêcher les doubles brevets.  Cette règle est dans l’intérêt du public et du premier déposant qui doit pouvoir tenir pour acquis que les inventions qu’il a divulguées ne seront pas protégées par une autre personne.  La restriction applicable à l’examen de la nouveauté contribue aussi à préserver les intérêts du second déposant : en principe, il ne peut pas avoir connaissance du contenu de la demande antérieure qui n’est publiée qu’après la date de priorité de la demande postérieure.  Par conséquent, il n’est pas en mesure de prendre en considération le contenu de la demande antérieure lorsqu’il développe l’état de la technique connu.

 AUTONUM  
En ce qui concerne l’interprétation du terme “nouveauté” dans la jurisprudence allemande le contenu de la divulgation d’une citation écrite n’est pas limité à son texte (ce que l’on appelle la “nouveauté photographique”).  Au contraire, le critère pertinent pour la compréhension de l’invention est l’ensemble des connaissances spécialisées de l’homme du métier qui examine la citation.  L’état de la technique d’une citation est constitué par tout
– même ce qui n’est pas expressément mentionné – ce que la personne compétente, compte tenu de ses connaissances spécialisées, juge évident ou presque indispensable pour mettre en pratique les indications figurant dans le contenu tout entier du seul élément de l’état de la technique considéré.  De même, l’état de la technique englobe aussi les variations, évidentes d’après le contexte général du document, qu’une personne compétente effectuera automatiquement et considérera comme lues, si elle étudie attentivement les documents et concentre son attention sur leur signification perceptible plutôt que sur leur texte.  La Cour fédérale de justice a expressément confirmé que ces principes s’appliquent aussi à l’appréciation de la nouveauté des documents rendus accessibles au public en vertu de l’article 3.2) de la loi allemande sur les brevets.

d)
Japon

 AUTONUM  
Dans la loi japonaise sur les brevets, la condition générale de nouveauté et l’effet de demandes antérieures sur l’état de la technique sont régis séparément.  L’article 29.1) traite de la condition de nouveauté par rapport à l’état de la technique accessible au public.  L’effet de demandes antérieures sur l’état de la technique est décrit à l’article 29bis qui régit, en combinaison avec l’article 39, la question de la priorité s’agissant de deux demandes concurrentes ou plus.  L’article 29bis dispose, d’une manière générale, que lorsque l’invention revendiquée dans une demande de brevet est identique à l’invention qui a été décrite dans le mémoire descriptif ou les dessins initialement annexés à la requête d’une autre demande de brevet ou d’enregistrement de modèle d’utilité déposée antérieurement (date de priorité) et qui fait l’objet d’une mise à l’inspection publique postérieurement au dépôt (date de priorité) de la demande de brevet en cause, ladite invention ne peut pas être brevetée.

 AUTONUM  
Si l’inventeur ou le déposant de la demande antérieure est l’inventeur ou le déposant de la demande à l’examen, l’article 29bis ne s’applique pas.  En d’autres termes, la règle dite de l’exception en cas d’identité de déposants ou d’inventeurs s’applique.  Ainsi, lorsqu’une invention revendiquée dans la seconde demande est divulguée dans la demande antérieure, sans être revendiquée, et que l’inventeur ou le déposant des deux demandes est le même, l’invention revendiquée peut faire l’objet d’un brevet, pour autant que les autres conditions de brevetabilité soient aussi remplies.

 AUTONUM  
Selon les directives d’examen, l’expression “une invention […] qui a été décrit[e] dans […] une autre demande”, à l’article 29bis, vise une invention définie par les “matières décrites” ou “matières essentiellement décrites, bien que de façon non littérale” dans l’autre demande, à la date de dépôt
.  Il est expliqué qu’on entend par “matières essentiellement décrites, mais de façon non littérale” les matières qui découlent directement des matières décrites, compte tenu des connaissances générales communes au moment du dépôt de l’autre demande.  On entend par “connaissances générales communes” les technologies généralement connues de l’homme du métier ou les matières qui ressortent clairement de règles empiriques.  Les connaissances générales communes englobent “l’art notoire”, qui est constitué des technologies généralement connues dans le domaine technique considéré, par exemple l’existence de nombreux documents sur l’état de la technique décrivant ces technologies, les technologies largement connues dans tout le secteur, ou des technologies notoires qu’il n’est pas nécessaire d’expliquer en détail.  Ces connaissances incluent aussi “l’art communément utilisé”, c’est‑à‑dire l’art notoire et largement utilisé.  En bref, la portée de la divulgation dans l’autre demande est déterminée par l’objet que l’homme du métier peut identifier sur la base de la divulgation expresse et implicite qui peut découler directement des matières décrites dans l’autre demande, compte tenu des connaissances générales communes de l’homme du métier.

 AUTONUM  
Si l’autre demande décrit une notion particulière, elle suppose ou suggère nécessairement une notion générique qui présente des caractéristiques appartenant au même genre ou des caractéristiques communes.  Par ailleurs, si l’autre demande décrit une notion générique, elle ne suppose ni ne suggère un objet de façon spécifique (sauf si cette notion particulière peut découler directement de la notion générique, compte tenu des connaissances générales communes)
.

 AUTONUM  
Les directives d’examen précisent aussi que, aux fins de la détermination de l’identité entre l’invention revendiquée et une invention divulguée dans la demande antérieure, elles sont identiques si rien ne les différencie.  En outre, même s’il existe une différence entre les deux inventions, elle est considérée comme très mineure si cette différence prend la forme d’une adjonction, d’une suppression ou du remplacement de la technique notoire ou communément utilisée et ne produit aucun nouvel effet sur les moyens consacrés pour résoudre un problème (les inventions sont donc sensiblement identiques)
.  Cette règle s’écarte considérablement de la méthode appliquée pour déterminer “l’identité” entre l’invention revendiquée et l’objet décrit dans une publication sur l’état de la technique accessible au public.  Aux fins de l’appréciation de la nouveauté par rapport à des publications rendues accessibles au public, s’il existe une différence entre l’invention revendiquée et l’objet divulgué dans la publication, l’invention est nouvelle.

 AUTONUM  
Lorsqu’une invention revendiquée est définie dans la variante, si l’une des options est identique à l’invention divulguée dans la demande antérieure, l’invention revendiquée est considérée comme identique à l’invention divulguée. 

e)
Pays‑Bas

 AUTONUM  
Aux Pays‑Bas, l’état de la technique englobe les demandes qui sont déposées avant et publiées après la date de dépôt (ou date de priorité) de la publication à l’examen aux fins de la détermination de la nouveauté.  Il s’agit d’une exception à la règle générale selon laquelle l’information sur l’état de la technique doit être rendue accessible au public.  Le motif est d’empêcher qu’une invention fasse l’objet d’un double brevet.

 AUTONUM  
La pratique nationale montre que non seulement le texte littéral de la demande antérieure mais aussi tout ce que l’homme du métier perçoit immédiatement à la lecture du texte est pris en considération.  Par ailleurs, si l’homme du métier estime que l’invention revendiquée n’est rien d’autre qu’une utilisation normale de l’invention figurant dans la demande antérieure, elle ne sera pas considérée comme nouvelle.  Dans d’autres cas, il a été considéré que si les différences entre l’invention revendiquée et l’objet divulgué dans la demande antérieure ne portaient que sur des équivalents bien connus de l’homme du métier, l’invention revendiquée n’était pas nouvelle.

 AUTONUM  
S’agissant de la détermination de l’effet de demandes antérieures sur l’état de la technique, peu importe que les deux demandes émanent de la même personne ou non.  De même, la cession ou le transfert à un tiers des droits sur la demande antérieure ne porte pas atteinte à l’effet de cette demande antérieure sur l’état de la technique.

 AUTONUM  
Toutefois, d’après les observations formulées sur le forum du SCP par l’Office néerlandais de la propriété industrielle l’approche actuelle n’a pas encore permis d’éliminer les doubles brevets à 100%.  Bien que le second brevet puisse être nouveau par rapport au premier, les portées des deux brevets peuvent malgré tout se recouper partiellement en raison des modes de réalisation équivalents des inventions.

f)
Fédération de Russie

 AUTONUM  
L’article 4 de la Loi sur les brevets de la Fédération de Russie
 régit la condition de nouveauté.  Aux fins de la détermination de la nouveauté de l’invention, sont incluses dans l’état de la technique toutes les demandes de brevet d’invention et de modèle d’utilité déposées par des tiers dans la Fédération de Russie, à condition que leur date de priorité soit antérieure, toute personne pouvant se familiariser avec la documentation qui s’y rapporte
.  

 AUTONUM  
Selon le paragraphe 19.5.2 des règles publiées par l’office sur la compilation, le dépôt et l’examen d’une demande de brevet
, une invention est considérée comme anticipée par l’état de la technique et ne remplissant pas la condition de nouveauté si l’état de la technique divulgue par sa nature même un moyen comportant des caractéristiques identiques à toutes les caractéristiques figurant dans les revendications de la demande, notamment la caractérisation de la finalité de l’invention
.

 AUTONUM  
Aux fins de la détermination de la nouveauté de l’invention, les inventions et les modèles d’utilité brevetés dans la Fédération de Russie sont aussi inclus dans l’état de la technique, à condition que leur date de priorité soit antérieure.  Étant donné que cette règle a pour objet d’empêcher les doubles brevets, les brevets antérieurs détenus par le déposant d’une demande à l’examen sont aussi compris dans l’état de la technique et seules les informations figurant dans les revendications du brevet correspondant sont prises en considération.

g)
Espagne

 AUTONUM  
L’article 6 de la loi espagnole sur les brevets (loi n° 11/1986 du 20 mars 1985) régit la condition de nouveauté, en vertu de laquelle une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.  Outre tout ce qui a été rendu accessible au public (article 6.2)), est également compris dans l’état de la technique le contenu des demandes espagnoles de brevet ou de modèle d’utilité telles qu’elles ont été initialement déposées, dont la date de dépôt (ou date de priorité) est antérieure à la date de dépôt (ou date de priorité) de la demande de brevet à l’examen et qui ont été publiées à cette date ou à une date ultérieure.

 AUTONUM  
En ce qui concerne la pratique suivie par l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) en matière d’appréciation de la nouveauté d’une invention qui fait l’objet d’une demande de brevet, les aspects suivants sont pris en considération :

· la nouveauté de l’invention telle qu’elle est revendiquée est examinée, contrairement à la nouveauté des différents modes de réalisation;

· une invention n’est pas nouvelle si l’état de la technique (un seul document) contient toutes les caractéristiques techniques de la demande et peut permettre de résoudre le même problème que celui visé par l’invention à l’examen.

 AUTONUM  
En bref, la législation et la pratique espagnoles établissent la condition de nouveauté comme une condition absolue :

· au niveau général;

· du point de vue de l’identité : si un document antérieur contient les mêmes caractéristiques que l’invention revendiquée, que ce soit de façon expresse ou implicite, il détruit la nouveauté.  En cas de différence mineure entre les caractéristiques des deux documents, l’invention revendiquée est considérée comme nouvelle, sauf si ces différences techniques mineures sont sans conséquence, évidentes ou ont trait à des questions de détail;

· un mode de réalisation particulier détruit la nouveauté du concept général mais l’inverse n’est pas vrai, principalement en ce qui concerne des valeurs ou des paramètres.

L’OEPM indique que, en tout état de cause, il a suivi la pratique et les directives de l’Office européen des brevets, essentiellement dans le but de parvenir à une harmonisation en Europe.

h)
Royaume‑Uni

 AUTONUM  
Dans la législation du Royaume‑Uni sur les brevets, la condition de nouveauté est définie par l’article 2 de la loi de 1977 sur les brevets, qui se rapproche beaucoup de l’article 54 de la Convention sur le brevet européen (CBE).  L’article 130.7) de la loi énonce que l’article 2 fait partie des dispositions qui sont conçues de manière à produire dans la toute la mesure du possible les mêmes effets, au Royaume‑Uni, que les dispositions correspondantes de la CBE.  Les considérations d’ordre général qui ont inspiré cet article et la jurisprudence des chambres de recours de l’Office européen des brevets (OEB) sont donc aussi utiles pour l’application de la condition de nouveauté en droit britannique.

 AUTONUM  
L’article 2.3) de la loi définit l’état de la technique comme incluant aussi les éléments contenus dans une autre demande de brevet qui porte une date de priorité antérieure à celle de la demande à l’examen mais qui a été publiée à cette date ou ultérieurement.  Pour être compris dans l’état de la technique au sens de l’article 2.3), les éléments doivent être contenus dans cette autre demande de brevet telle qu’elle a été déposée et publiée et la date de priorité doit être antérieure à celle de l’invention revendiquée dans la demande à l’examen.

 AUTONUM  
Les détails de la méthode prévue par la loi de 1977 sur les brevets pour évaluer la nouveauté d’une demande de brevet sont énoncés dans les paragraphes 2.01 à 2.56 du Manual of Patent Practice (Guide de la pratique en matière de brevets)
.  Outre les indications qui sont expressément divulguées, les indications implicites figurant dans la publication antérieure peuvent être prises en considération pour la détermination de la nouveauté ou de l’absence de nouveauté d’une revendication de brevet.  En d’autres termes, l’homme du métier peut se servir de ses connaissances générales communes pour parvenir à la conclusion que certaines caractéristiques standard d’un système, d’un produit ou d’une méthode, etc. doivent nécessairement être divulguées et ressortent donc implicitement du document.  La notion de nouveauté a donc une portée plus large que celle de “nouveauté photographique”.  Toutefois, l’homme du métier ne peut pas aller jusqu’à présumer l’existence de certaines caractéristiques communes mais non universelles;   cela relève du critère relatif à l’évidence.  Cette distinction est mise en évidence dans l’affaire General Tire c. Firestone [1972] RPC 457, qui consacre le principe généralement admis en droit britannique des brevets selon lequel une divulgation qui porterait atteinte à une revendication figurant dans une demande de brevet s’il était fait droit à cette demande fera apparaître le défaut de nouveauté de cette revendication avant la délivrance du brevet (test “post‑infringement” ou “right to work”).  Dans cette décision, on peut lire aux pages 485 et 486 : “Si la publication de l’inventeur antérieur contient une description claire d’un élément qui porterait atteinte à la revendication du titulaire du brevet s’il était exécuté après la délivrance de ce brevet, ou des instructions claires concernant sa réalisation, il apparaîtra que la revendication du titulaire du brevet n’aura pas la nouveauté requise, c’est‑à‑dire qu’elle aura été anticipée.  Toutefois, l’inventeur antérieur et le titulaire du brevet peuvent avoir créé le même mécanisme avec des points de départ différents … mais, si le fait de suivre les instructions figurant dans la publication de l’inventeur antérieur débouche inévitablement sur la réalisation d’un élément portant atteinte à sa revendication, si le brevet du titulaire est valable, cela prouve que cette revendication a en fait été anticipée.  Par ailleurs, si la publication antérieure contient une instruction susceptible d’être mise en œuvre d’une manière qui portera atteinte à la revendication du titulaire du brevet, mais qui serait au moins tout aussi susceptible d’être mise en œuvre d’une manière qui n’aurait pas cette conséquence, la revendication du titulaire du brevet n’aura pas été anticipée, même s’il est possible qu’elle ne réponde pas au critère en matière d’évidence”.

 AUTONUM  
La décision General Tire énonce ensuite : “Pour anticiper la revendication d’un titulaire de brevet, une publication antérieure doit contenir des instructions claires et sans ambiguïté sur ce que le titulaire prétend avoir inventé … une indication, aussi claire soit‑elle, sur la voie de l’invention du titulaire ne sera pas suffisante.  Il doit apparaître clairement que l’inventeur antérieur a planté son drapeau dans cette direction précise avant le titulaire du brevet”.  Cette condition a été appliquée dans l’affaire Asahi’s Application [1991] RPC 485, dans laquelle il a été considéré qu’une divulgation antérieure doit créer des conditions favorables pour anticiper une invention.  Une invention n’est pas rendue accessible au public par la simple publication d’un avis annonçant son existence, sauf si la méthode d’exploitation de l’invention est si évidente qu’elle ne nécessite aucune explication.

 AUTONUM  
Le test visant à déterminer si l’objet d’une demande de brevet non publiée à la date de priorité de la demande à l’examen est compris dans l’état de la technique au sens de l’article 2.3) de la loi est le même que celui qui a pour but de savoir si l’objet d’une publication antérieure qui a été rendue accessible au public est compris dans l’état de la technique au sens de l’article 2.2) de la loi, comme cela a été considéré dans l’affaire Asahi.  Dans les deux cas, l’objet doit offrir des conditions favorables.  De plus, lors de la détermination de la nouveauté, l’objet qui est compris dans l’état de la technique au sens de l’article 2.3) est pris en considération exactement de la même manière que l’objet qui est compris dans l’état de la technique au sens de l’article 2.2), comme cela a été confirmé dans l’affaire SmithKline Beecham’s Patent [2003] RPC 6.

i)
États‑Unis d’Amérique
 AUTONUM  
Aux États‑Unis d’Amérique, la détermination de la nouveauté et de la non‑évidence est régie par les articles 102 et 103, respectivement, du titre 35 du code des États‑Unis d’Amérique
.  De plus, les chapitres 700 et 2100 du Manuel relatif à la procédure d’examen des demandes de brevets (MPEP) de l’USPTO contiennent des indications sur la pratique à suivre en matière de nouveauté et de non‑évidence dans le traitement des demandes de brevet par l’Office des brevets et des marques des États‑Unis d’Amérique
.
 AUTONUM  
L’effet sur l’état de la technique de demandes déposées antérieurement mais publiées postérieurement est défini à l’article 102.e) du titre 35 du Code des États‑Unis d’Amérique, qui dispose ce qui suit :

“Une personne a droit à un brevet 

“[…]

“e)
sauf si l’invention est décrite 1) dans une demande de brevet, publiée conformément à l’article 122.b), déposée par un tiers aux États‑Unis d’Amérique avant le dépôt de la demande revendiquant l’invention par le déposant ou 2) dans un brevet délivré sur la base d’une demande déposée par un tiers aux États‑Unis d’Amérique avant le dépôt de la demande revendiquant l’invention par le déposant à ceci près que, aux fins de cet alinéa, une demande internationale déposée selon le traité, au sens de l’article 351.a), ne produit les effets d’une demande déposée aux États‑Unis d’Amérique que si la demande internationale désigne les États‑Unis d’Amérique et a été publiée en anglais selon l’article 21.2) de ce traité;  ou

“[…]”

Selon la section 2136.04 du MPEP, on entend par “tiers” les personnes autres que le déposant (In re Land, 368 F.2d 866, 151 USPQ 621 (CCPA 1966)) soit, en d’autres termes, une entité inventive différente.  L’entité inventive est différente si tous les inventeurs ne sont pas identiques.

 AUTONUM  
Selon l’article 103.a) du titre 35 du code des États‑Unis d’Amérique, tous les éléments compris dans l’état de la technique au sens de l’article 102 du code peuvent être utilisés pour déterminer si une invention revendiquée est évidente au regard de l’état de la technique.  Par conséquent, l’effet sur l’état de la technique de demandes déposées antérieurement mais publiées postérieurement s’applique à la détermination de la nouveauté et de la non‑évidence.  Toutefois, l’article 103.c) du titre 35 du code des États‑Unis d’Amérique dispose que l’objet mis au point par un tiers et compris dans l’état de la technique au sens de l’article 102.e), f) ou g), n’est pas pris en considération pour apprécier le caractère évident, au sens de l’article 103 du titre 35 du code des États‑Unis d’Amérique, d’une invention dont la protection par brevet est demandée si, au moment où l’invention a été réalisée, l’objet en question et l’invention revendiquée étaient détenus par la même personne ou visés par une obligation de cession à la même personne.  On considère que l’objet et l’invention revendiquée étaient détenus par la même personne si l’objet, qui serait sinon compris dans l’état de la technique relatif à l’invention revendiquée, et l’invention revendiquée étaient entièrement ou partiellement détenus par la ou les mêmes personnes ou la ou les mêmes organisations ou entités commerciales au moment où l’invention revendiquée a été réalisée
.  Par conséquent, si les employés A et B travaillent pour la compagnie C, chacun ayant connaissance des travaux accomplis par l’autre et étant tenu de céder les inventions à C 

pendant la durée du contrat de travail, une demande dite “antérieure” au sens de l’article 102.e) du titre 35 du code des États‑Unis d’Amérique, déposée par A, ne sera pas prise en considération aux fins de la détermination du caractère évident de l’invention ultérieurement revendiquée par le B.

 AUTONUM  
Même si l’invention revendiquée remplit les conditions énoncées aux articles 102.e) et 103.a) et c) du titre 35 du code des États‑Unis d’Amérique, et que l’invention revendiquée est donc considérée comme nouvelle et non évidente par rapport à des demandes et brevets antérieurs, la question de savoir si la théorie du double brevet s’applique est examinée
.  Cette théorie vise à empêcher l’extension injustifiée de l’exclusivité conférée par le brevet au‑delà de sa durée de validité.  Selon la politique publique qui a inspiré cette théorie, le public doit pouvoir agir en partant du principe qu’à l’expiration du brevet il sera libre d’utiliser non seulement l’invention revendiquée dans le brevet mais aussi les modifications ou variantes qui seraient apparues évidentes à l’homme du métier moyen au moment où l’invention a été réalisée, compte tenu de ses compétences et de l’état de la technique à l’exception de l’invention revendiquée dans le brevet délivré.  Avant que la question des doubles brevets puisse être examinée, il doit y avoir une relation commune de paternité d’invention ou de titularité en ce qui concerne plusieurs brevets ou demandes de brevet.  Étant donné que la théorie du double brevet vise à éviter d’étendre injustement les droits de brevet au détriment du public, toute analyse de la double protection par brevet porte essentiellement sur les revendications de multiples brevets ou demandes de brevet considérées aux fins de l’analyse.

 AUTONUM  
De façon générale, la double protection par brevet est rejetée pour deux types de motif.  L’un de ces motifs concerne la “même invention” et il est fondé sur l’article 101 du titre 35 du code des États‑Unis d’Amérique.  Si les revendications d’une demande postérieure sont les mêmes que celles d’un premier brevet, elles seront écartées au titre de l’article 101 du titre 35 du code des États‑Unis d’Amérique – le fondement réglementaire du rejet pour double protection par brevet.  Dans ce contexte, on entend par “même invention” une invention portant sur un objet identique.  Un test fiable en ce qui concerne la double protection par brevet au sens de l’article 101 du titre 35 du code des États‑Unis d’Amérique consiste à vérifier s’il est possible de porter littéralement atteinte à une revendication dans une demande sans porter littéralement atteinte à une revendication correspondante figurant dans le brevet.

 AUTONUM  
Le deuxième motif de rejet pour double protection par le brevet est “non réglementaire”;  il s’appuie sur une théorie jurisprudentielle fondée sur la politique publique qui vise essentiellement à empêcher la prolongation de la durée de validité des brevets en interdisant qu’un second brevet contienne des revendications qui ne présentent pas de différence, du point de vue de la protection par brevet, avec les revendications du premier brevet.  Lorsque l’on examine si un rejet pour double protection par brevet s’appuie sur une base non réglementaire, la première question à se poser est de savoir si une revendication de la demande définit une invention qui n’est qu’une variation évidente de l’invention revendiquée dans le brevet.  Si la réponse est affirmative, un rejet non réglementaire pour double protection par brevet “de type évident” peut être approprié.  Ce type de rejet équivaut à ne pas remplir la condition de non‑évidence prévue à l’article 103 du titre 35 du code des États‑Unis d’Amérique, à ceci près que le brevet qui a essentiellement motivé le rejet n’est pas considéré comme compris dans l’état de la technique.  Outre le rejet “de type évident”, il 

existe des circonstances exceptionnelles dans lesquelles il a été reconnu qu’un autre type de rejet non réglementaire pour double protection par brevet s’applique même si les inventions revendiquées dans plusieurs demandes ou brevets sont considérées comme non évidentes l’une par rapport à l’autre
.

 AUTONUM  
Un rejet de type non réglementaire fondé sur une double protection par brevet peut être évité par le dépôt d’une renonciation définitive à la demande ou à la procédure au cours de laquelle le rejet est prononcé.  Une renonciation définitive est une déclaration présentée par le titulaire d’un brevet ou d’une demande de brevet qui renonce à la dernière période de validité du second brevet et contient une disposition selon laquelle le brevet ne peut pas être exploité tant que le brevet est détenu avec la demande ou le brevet qui constitue le fondement du rejet pour double brevet, éliminant ainsi le problème de la prolongation de validité du brevet.  Par exemple, si les employés A et B travaillent pour une société C, chacun ayant connaissance des travaux accomplis par l’autre et étant tenu de céder les inventions à C pendant la durée de son contrat de travail, conformément à l’article 103.c) du titre 35 du code des États‑Unis d’Amérique, une demande dite “antérieure”, au sens de l’article 102.e) du titre 35, déposée par A et revendiquant l’invention X ne sera pas prise en considération aux fins de la détermination de la non‑évidence en ce qui concerne l’invention X+ ultérieurement revendiquée, qui découle de toute évidence de l’invention X et qui a été réalisée par B.  Toutefois, l’invention X+ revendiquée peut faire l’objet d’un rejet de type non réglementaire pour double protection par brevet.  On peut éviter ce rejet en déposant une renonciation définitive.  La section 804.02 du MPEP explique que le recours à une renonciation définitive pour contourner un rejet de type non réglementaire pour double protection par brevet est dans l’intérêt public parce qu’il favorise la divulgation d’améliorations complémentaires, le dépôt plus précoce de demandes et l’expiration plus précoce de brevets permettant aux inventions visées d’être librement accessibles au public.

j)
Convention sur le brevet européen (CBE)

 AUTONUM  
L’article 54.3) de la CBE dispose que le contenu des demandes de brevet européen telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt (date de priorité) antérieure à la date de dépôt (date de priorité) de la demande à l’examen et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou à une date postérieure, est considéré comme compris dans l’état de la technique.  Aux termes de l’article 56, ces demandes de brevet européen ne sont pas prises en considération pour l’appréciation de l’activité inventive d’une invention revendiquée.  Elles ne sont comprises dans l’état de la technique qu’aux fins de l’appréciation de la nouveauté.  Des renseignements détaillés concernant la pratique en matière de nouveauté au sein de l’OEB figurent dans les “Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office européen des brevets”, en particulier dans les sections C‑III.4, C‑IV.5 à 7 et D‑V.3.  La section I‑C de l’ouvrage intitulé “La jurisprudence des Chambres de recours de l’Office européen des brevets” résume la jurisprudence pertinente.  D’après les informations fournies par l’OEB, l’aspect le plus important de la pratique de l’Office européen des brevets en matière de nouveauté est qu’elle vise à établir une norme absolue en matière de nouveauté qui puisse se distinguer sans ambiguïté de la norme relative applicable à l’activité inventive.

 AUTONUM  
Lors de la détermination de la nouveauté d’une invention, la première étape consiste à définir l’état de la technique, le secteur pertinent de ce dernier et son contenu.  L’étape suivante consiste à comparer l’invention revendiquée avec l’état de la technique ainsi défini et à examiner si elle s’en écarte.  Si c’est le cas, l’invention est nouvelle [jurisprudence des Chambres de recours, I.C].

 AUTONUM  
D’après la jurisprudence, pour qu’une invention présente un défaut de nouveauté, son objet doit dériver clairement et directement de l’état de la technique (T 465/92, JO 1996, 32;  T 511/92) et toutes ses caractéristiques – pas seulement les caractéristiques essentielles – 
doivent être comprises dans l’état de la technique.  Le contenu d’un document compris dans l’état de la technique ne doit pas être considéré comme limité à ce qu’il divulgue expressément mais comme contenant aussi des informations implicites, telles qu’elles sont interprétées par l’homme du métier à la lecture du document (voir T 677/91, T 465/92 (JO 1996, 32) et T 511/92).  Cette divulgation implicite inclut l’objet qui “dérive directement et sans aucune équivoque” du document compris dans l’état de la technique.  Cette divulgation peut prendre la forme de caractéristiques qui, selon l’homme du métier, feraient nécessairement partie de ce qui est divulgué dans le document, même si elles ne sont pas expressément mentionnées.  Par exemple, dans l’affaire T 6/80 (JO 1981, 434), le tribunal a considéré que, si un autre attribut fonctionnel d’un élément d’un dispositif divulgué dans un document apparaît immédiatement aux yeux de l’homme du métier à la lecture du document, cet attribut est compris dans l’état de la technique relatif à ce dispositif.  De plus, dans l’arrêt T 71/93, il a été considéré qu’une caractéristique qui n’est pas expressément mentionnée dans un document compris dans l’état de la technique, même s’il est généralement admis qu’elle est utile pour surmonter un inconvénient habituel dans le même domaine technique, ne pouvait pas être considérée comme implicitement divulguée s’il ne découle pas directement de ce document que l’inconvénient est considéré comme inacceptable ou si d’autres solutions sont proposées aux mêmes fins.

 AUTONUM  
À l’inverse, en particulier dans le cas de propriétés ou de paramètres, il peut exister des caractéristiques susceptibles d’être présentes automatiquement si l’enseignement de l’état de la technique est mis en pratique.  Cette interprétation a aussi pour conséquence qu’une divulgation particulière peut détruire la nouveauté d’une revendication générique qui la comporte (par exemple une valeur divulguée détruit la nouveauté d’une série comprenant cette valeur), mais l’inverse n’est pas vrai (voir T 651/91 et T 508/91). 

 AUTONUM  
En outre, les équivalents bien connus de caractéristiques qui sont divulguées explicitement ou implicitement dans un document compris dans l’état de la technique ne sont pas considérés comme “dérivant directement et sans équivoque” de ce document et doivent donc être pris en considération uniquement pour l’appréciation de l’activité inventive (voir T 517/90).  Cette conception restrictive de la nouveauté, qui exclut les équivalents, est d’une importance particulière pour l’application de l’article 54.3) de la CBE.  Dans la décision T 167/84 (JO 1987, 369) la chambre a fait observer que les demandes interférentes au sens de l’article 54.3) de la CBE sont incorporées dans l’état de la technique seulement du point de vue de la nouveauté, mais sont prises en considération sous l’angle de leur “contenu global”.  Afin d’atténuer les effets draconiens de l’application du principe du “contenu global”, son application a été limitée à l’appréciation de la nouveauté (voir l’article 56 de la CBE, deuxième phrase).  En outre, il a toujours été considéré qu’il convenait d’adopter une approche stricte pour l’appréciation de la nouveauté, afin de réduire le risque d’“autocollision”.  Par conséquent, la chambre a estimé que le “contenu global” d’un document antérieur n’englobe pas aussi les caractéristiques qui sont équivalentes aux caractéristiques mentionnées dans le document ultérieur (voir aussi la décision T 928/93).
VI.
PROPOSITION RELATIVE À LA NOTION DE “NOUVEAUTÉ ÉLARGIE” APPLIQUÉE À DES DEMANDES ANTÉRIEURES (HELFGOTT, BARDEHLE ET HORNICKEL)
 AUTONUM  
Compte tenu des différentes législations et pratiques existant aux niveaux national et régional, qui ont été présentées dans les paragraphes précédents, et des vues divergentes exprimées sur cette question dans le cadre du SCP, Helfgott, Bardehle et Hornickel ont publié un article dans lequel ils développent dans ses grandes lignes la notion de “nouveauté élargie” susceptible d’être appliquée dans le contexte international pour déterminer la brevetabilité d’une invention par rapport à des demandes interférentes déposées plus tôt mais publiées ultérieurement, de manière à surmonter les différences existantes.  On trouvera dans les paragraphes qui suivent un résumé de l’article qui est reproduit dans sa totalité à l’annexe III.

 AUTONUM  
Selon cette proposition, la notion de nouveauté élargie se situe quelque part entre la “nouveauté photographique” (aucune différence entre la demande antérieure et l’invention revendiquée) et la notion d’évidence.  La notion de nouveauté élargie couvre non seulement l’objet explicitement divulgué dans la demande antérieure mais aussi tout ce qu’une personne du métier comprend généralement lorsqu’elle lit la demande antérieure.  En outre, lorsque la différence entre l’invention revendiquée et le contenu de la demande antérieure consiste en un remplacement avec un moyen équivalent bien connu d’une personne du métier qui prend connaissance de la divulgation initiale, l’invention revendiquée devrait aussi être exclue du champ d’obtention d’un brevet.  De la même façon, si une invention générique est divulguée dans l’état de la technique maintenu secret, cela devrait exclure la possibilité pour une demande ultérieure de porter sur une espèce qui n’est pas clairement indiquée dans la divulgation générique (à moins que l’“espèce” ne soit une “sélection” qui pourrait être considérée comme brevetable.  Dans la mesure où le deuxième déposant peut prouver que cette espèce particulière, cet équivalent, ce produit de remplacement, etc. ne figuraient pas dans la divulgation initiale “élargie”, parce qu’ils procurent des avantages inattendus, des résultats inhabituels, etc., il peut présenter des arguments contre le rejet de la demande.  Par ailleurs, étant donné que la demande antérieure ne peut être utilisée qu’aux fins de destruction de la nouveauté (élargie), elle ne peut pas être combinée avec d’autres éléments afin d’arriver à un rejet de la demande fondée sur la notion d’évidence.

 AUTONUM  
Cette méthode qui consiste à appliquer la notion de “nouveauté élargie” à l’effet sur l’état de la technique de demandes antérieures vise à faire profiter totalement de l’invention le premier déposant.  Bien que le premier déposant puisse avoir uniquement décrit son invention et donné quelques exemples, personne ne devrait pouvoir présenter un autre équivalent ou un autre produit de remplacement bien connu et obtenir un brevet distinct pour cette invention modifiée.  Le premier déposant devrait pouvoir bénéficier d’une protection pour toute l’étendue de son invention et pouvoir empêcher des tiers d’obtenir des brevets sur tout élément entrant dans la portée de son invention.  Le premier déposant ne devrait pas pouvoir toutefois empêcher des tiers d’utiliser son invention si elle est associée avec d’autres idées indépendantes.  Par conséquent, les demandes antérieures ne devraient pas être utilisées aux fins de déterminer la non‑évidence.

 AUTONUM  
Conformément au principe indiqué plus haut selon lequel le premier déposant devrait bénéficier d’une protection pour toute la portée de son invention, les auteurs de l’article proposent que le déposant puisse revendiquer tous les éléments divulgués dans sa première demande dans une optique “élargie”.  En d’autres termes, lorsque les déposants de la demande antérieure et de la demande examinée sont les mêmes, la demande antérieure ne détruit pas la brevetabilité de l’invention revendiquée figurant dans la dernière demande même si l’invention revendiquée n’est pas nouvelle (au sens large) par rapport au contenu de la demande antérieure.  Il est indifférent que les deux demandes soient déposées par un inventeur commun ou par un déposant commun (les inventeurs correspondant à chaque demande ne sont pas les mêmes mais ils étaient tenus de faire appel au même déposant pour leurs inventions).  Toutefois, par souci de loyauté à l’égard du public, lorsqu’un déposant commun dépose les deux demandes, il est proposé que la seconde demande fasse l’objet d’une renonciation finale (“terminal disclaimer”).  Toutefois, cette renonciation devrait se limiter à la notion de “nouveauté élargie” appliquée à l’invention.  Si une invention revendiquée dans la seconde demande remplit la condition de nouveauté élargie, mais est évidente au vu du contenu de la demande antérieure, l’inventeur ou le déposant commun sera admis au bénéfice de la totalité de la durée de la protection en ce qui concerne la seconde demande, à condition qu’aucune autre raison ne justifie un rejet.

VII.
notion de nouveauté appliquée aux demandes antérieures selon le SPLT

 AUTONUM  
Avant d’étudier plus avant les notions de “nouveauté”, “nouveauté élargie” et “activité inventive” susceptibles d’être appliquées aux demandes antérieures, il est nécessaire d’examiner en détail ce que prévoit le SPLT en ce qui concerne l’application du critère de “nouveauté” à ce type de demandes.

 AUTONUM  
Comme cela est indiqué dans l’annexe I, l’article 8.2) et la règle 9 reconnaissent l’effet sur l’état de la technique de certaines demandes déposées avant la date de dépôt (ou la date de priorité) de la demande examinée mais publiées après cette date.  Selon l’article 8.2)a), les demandes antérieures sont comprises dans l’état de la technique aux fins de la détermination de la nouveauté mais pas de l’activité inventive.  La règle 9.1)a) définit le principe du “contenu intégral” et la règle 9.3), qui traite de l’exception en cas d’identité de déposants ou d’inventeurs, est placée entre crochets dans le projet de SPLT.

 AUTONUM  
La condition de nouveauté est énoncée à l’article 12.2) et dans la règle 14 (voir l’annexe II).  L’article 12.2) énonce le principe selon lequel la condition de nouveauté est remplie lorsque l’invention ne fait pas partie de l’état de la technique.  Selon le paragraphe 157 du projet de directives pour la pratique (document SCP/11/4), les trois étapes suivantes seront suivies aux fins de l’appréciation de la nouveauté :


  i)
détermination [de la portée][des composantes] de l’invention revendiquée;


 ii)
détermination [de la divulgation contenue dans][des composantes de] l’élément pertinent de l’état de la technique;


iii)
analyse de la question de savoir si tous les éléments ou toutes les étapes de l’invention revendiquée sont couverts par le principal élément de l’état de la technique.

 AUTONUM  
La règle 14 énonce des dispositions plus détaillées en ce qui concerne la détermination de l’élément de la technique à prendre en considération pour l’appréciation de la nouveauté.  Plus précisément, la règle 14.1)b) précise qu’il n’est pas possible d’apprécier la nouveauté en considérant l’invention comme une “mosaïque” dans laquelle plusieurs éléments de l’état de la technique seraient combinés, pour éluder l’exigence de nouveauté.  En outre, la règle 14.2) prévoit que le contenu de l’élément de l’état de la technique doit être déterminé par ce qui est explicitement ou implicitement divulgué à une personne du métier.

 AUTONUM  
Le paragraphe 156 du projet de directives pour la pratique contient les explications suivantes en ce qui concerne la divulgation implicite dans l’élément de l’état de la technique :

“En ce qui concerne les termes ‘implicitement divulgué’, même si une caractéristique donnée n’est pas expressément divulguée dans l’élément de l’état de la technique, cette caractéristique est implicite dès lors qu’une personne du métier peut déduire de ses connaissances générales qu’elle figure obligatoirement dans la divulgation.  Le caractère implicite suppose que la preuve extrinsèque permette d’établir clairement que l’élément descriptif manquant est nécessairement présent dans les informations décrites dans l’élément de l’état de la technique et qu’une personne du métier aboutirait à une telle conclusion.  Le caractère implicite ne peut cependant reposer sur des probabilités ou des possibilités.  Le simple fait que telle ou telle chose puisse résulter d’un ensemble de circonstances déterminé n’est pas suffisant”.

 AUTONUM  
En somme, selon les dispositions du SPLT, l’étendue de la divulgation d’une demande antérieure selon l’article 8.2) aux fins de l’appréciation de la nouveauté n’est pas limitée aux éléments explicitement divulgués mais inclut aussi les éléments divulgués implicitement dans la demande antérieure lorsqu’une personne du métier lit cette demande.

 AUTONUM  
Outre l’étendue de la divulgation, il existe actuellement des pratiques divergentes dans les systèmes nationaux et régionaux en ce qui concerne la date applicable en vue de déterminer l’étendue de la divulgation des demandes antérieures selon l’article 8.2).  Dans certains systèmes, la date de dépôt (ou la date de priorité) de la demande antérieure est la date applicable lorsqu’il s’agit de déterminer ce que divulgue la demande antérieure et si la divulgation est suffisante.  Dans d’autres systèmes, la date pertinente est la date de dépôt (ou la date de priorité) des éléments revendiqués.  Ces deux cas de figure sont mentionnés dans le SPLT sous la forme des variantes figurant dans la règle 14.2).  Cette question peut aussi être traitée dans le cadre des délibérations sur l’harmonisation.

 AUTONUM  
Les paragraphes 158 et 159 du projet de directives pour la pratique traitent de l’appréciation de la nouveauté en ce qui concerne les divulgations génériques par opposition aux divulgations précises.  Le texte de ces paragraphes est le suivant :

“Un élément de l’état de la technique qui divulgue un genre ne constitue pas toujours une antériorité par rapport à une revendication portant sur une espèce appartenant à ce genre.  En d’autres termes, lorsqu’une revendication contient une divulgation précise, pour la détermination de la nouveauté, une divulgation générique comprise dans l’élément de l’état de la technique n’est pas toujours constitutive d’antériorité dans l’optique d’une revendication portant sur un exemple précis relevant de cette divulgation générique.  Toutefois, lorsque l’exemple précis est clairement indiqué comme étant couvert par l’élément de l’état de la technique, l’antériorité par rapport à la revendication portant sur l’espèce est toujours constituée, quel que soit le nombre d’autres espèces également décrites dans l’élément de l’état de la technique.

“À l’inverse, lorsqu’une revendication contient une divulgation générique, pour la détermination de la nouveauté, la divulgation d’un exemple précis compris dans l’élément de l’état de la technique relevant d’une divulgation générique revendiquée est constitutive d’antériorité pour cette divulgation générique.  Par exemple, la divulgation du ‘cuivre’ dans l’élément de l’état de la technique est destructrice de la nouveauté d’une revendication comprenant ‘métal’ en tant que notion générique.  De la même façon, lorsqu’une revendication définit le genre d’espèces spécifiques au moyen de 

variantes, s’agissant par exemple de revendications de type Markush (P1, P2, P3 … Pn), et que l’une au moins des variantes (P1) est couverte par l’élément de l’état de la technique, la revendication considérée dans son ensemble serait rejetée si le déposant n’en excluait pas la variante P1.”  
Par conséquent, s’agissant de l’effet des demandes antérieures sur l’état de la technique, le SPLT prévoit qu’une revendication contenant une divulgation générique présente un défaut de nouveauté lorsqu’une demande antérieure divulgue un exemple précis relevant de la divulgation générique revendiquée.  À l’inverse, lorsqu’une demande antérieure contient une divulgation générique, la demande antérieure ne constitue pas toujours une antériorité par rapport à la revendication examinée comportant une divulgation précise (il peut s’agir par exemple d’une “invention de sélection” qui pourrait être brevetable). 

 AUTONUM  
En outre, l’appréciation de la nouveauté en ce qui concerne la divulgation d’un intervalle revendiqué est traitée au paragraphe 160 du projet de directives pour la pratique dans les termes ci‑après :

“Un exemple précis figurant dans l’élément de l’état de la technique qui est compris dans un intervalle revendiqué constitue une antériorité pour cet intervalle.  Par conséquent, lorsque, par l’indication d’intervalles ou par un autre moyen, une revendication couvre plusieurs compositions, si l’une de ces compositions est décrite dans l’élément de l’état de la technique, elle constitue une antériorité par rapport à cette revendication.  Par exemple, une revendication portant sur un alliage de titane (Ti) comportant de 0,6 à 0,7% de nickel (Ni) et de 0,2 à 0,4% de molybdène (Mo) tomberait sous l’antériorité d’un élément de l’état de la technique décrivant un alliage de Ti contenant 0,65% de Ni et 0,3% de Mo.  Lorsqu’un élément de l’état de la technique décrit un intervalle qui touche ou chevauche l’intervalle revendiqué, ou qui est compris dans celui‑ci, mais qu’aucun exemple tombant dans l’intervalle revendiqué n’est donné, il convient d’apprécier la nouveauté de la revendication au cas par cas.  Pour constituer une antériorité par rapport aux revendications, l’objet revendiqué doit être décrit de manière suffisamment précise dans l’élément de l’état de la technique.  Si les revendications portent sur un intervalle étroit et l’élément de l’état de la technique divulgue un intervalle large et si l’intervalle étroit sélectionné ne constitue pas simplement une manière d’exécuter l’enseignement découlant de l’élément de l’état de la technique (par exemple, il est démontré que l’effet de la sélection (p. ex., des résultats inattendus) n’est intervenu selon toute probabilité qu’à l’intérieur de l’intervalle étroit revendiqué), compte tenu des autres circonstances, on peut raisonnablement en conclure que l’intervalle étroit n’est pas décrit de manière suffisamment précise dans l’élément de l’état de la technique pour constituer une antériorité par rapport aux revendications (invention de sélection).  Les résultats inattendus peuvent également rendre les revendications non évidentes.”
Si l’on applique ce qui précède à l’effet des demandes antérieures sur l’état de la technique, une invention revendiquée présente un défaut de nouveauté lorsque la demande antérieure contient un exemple précis qui se situe dans un intervalle revendiqué.  Par contre, lorsqu’une demande antérieure divulgue un intervalle qui touche ou chevauche l’intervalle revendiqué, ou qui est compris dans celui‑ci, la nouveauté de la revendication devra être évaluée au cas par cas.

 AUTONUM  
En résumé, selon les dispositions du projet de SPLT et les directives pour la pratique correspondantes, la condition de nouveauté énoncée dans le projet de SPLT n’exige pas une identité absolue (“photographique”) entre l’élément de l’état de la technique pertinent et l’invention revendiquée.  La divulgation explicite dans l’élément de l’état de la technique mais aussi la divulgation implicite pour une personne du métier devraient être prises en compte lors de l’appréciation de la nouveauté.  Compte tenu du projet de directives pour la pratique, le projet de SPLT contient aussi des principes directeurs applicables lors de l’appréciation de la nouveauté de types particuliers de revendications, tels que les revendications formulées dans des termes génériques ou précis et les revendications définissant des intervalles.  Ces règles générales relatives à la nouveauté sont aussi applicables pour l’effet des demandes antérieures sur l’état de la technique selon l’article 8.2).

VIII.
NOTIONS de “nouveauté”, de “nouveauté élargie” et d’“activité inventive” susceptibleS d’être appliquéeS aux demandes antérieures et leurs effets

a)
Objectifs : similitudes et différences

 AUTONUM  
De nombreux systèmes de brevets prévoient que, outre l’état de la technique accessible au public, les demandes dites antérieures devraient faire partie de l’état de la technique en vue d’éviter la délivrance d’un “double brevet”.  Les divergences constatées plus haut entre les législations et les pratiques nationales ne remettent pas en cause cette affirmation.  Au contraire, les différentes pratiques semblent être l’expression de principes et d’objectifs différents qui sous‑tendent la volonté d’empêcher la délivrance de doubles brevets.  Il semble que l’une des principales questions soit la suivante : lorsqu’un brevet a été délivré, dans quelle mesure ce brevet devrait‑il empêcher la délivrance de brevets ultérieurs couvrant un objet identique ou au moins similaire?  Étant donné qu’un brevet signifie la reconnaissance du droit exclusif d’exécuter l’invention revendiquée pendant une période déterminée, délivrer deux brevets ou plus pour la même invention reviendrait à donner à des déposants de demandes ultérieures le même droit exclusif et entraînerait une prorogation injuste de la durée du brevet pour la même invention.  Au‑delà de ces considérations générales, il convient aussi toutefois de poser la question de savoir comment définir l’expression “même invention” faisant l’objet de plusieurs brevets et également si une invention relativement “différente” faisant l’objet d’une demande déposée ultérieurement, par exemple une invention de ce type qui apparaît évidente par rapport à l’invention brevetée antérieurement, devrait être exclue du champ de la reconnaissance d’un droit exclusif.

 AUTONUM  
De toute évidence, la question de la délivrance d’un “double brevet” s’inscrit dans le contexte des liens entre deux inventions revendiquées et est a priori indépendante de l’état de la technique.  Toutefois, ainsi que cela est indiqué dans les chapitres IV et V, la raison d’être de l’effet des demandes antérieures sur l’état de la technique ne peut pas être considérée isolément, c’est‑à‑dire sans comprendre les différents principes sur lesquels repose la volonté d’exclure la délivrance de doubles brevets.  Ces principes reflètent chacun un contexte social et culturel déterminé mais visent tous, chacun à leur façon, à établir un équilibre entre le premier déposant, les déposants ultérieurs et le grand public, et à garantir un système juridique solide, fiable et prévisible.

b)
Application de notions différentes en termes de nouveauté et d’activité inventive s’agissant de l’effet des demandes antérieures sur l’état de la technique

 AUTONUM  
Il ressort de l’examen de la notion de nouveauté applicable dans le cadre du projet de SPLT et de diverses législations et pratiques nationales et régionales mentionnées dans le chapitre V que l’effet sur l’état de la technique de demandes antérieures prévu dans le SPLT est compatible avec la législation et les pratiques de nombreux systèmes nationaux et régionaux.  Toutefois, certains systèmes adoptent des critères différents à cet égard.  D’une façon générale, les différentes pratiques en vigueur s’inscrivent principalement dans l’un ou l’autre des trois modèles indiqués ci‑après :


i)
dans le cadre du premier modèle (modèle A), si une invention revendiquée est explicitement ou implicitement divulguée dans une demande antérieure, cette demande fait que l’invention revendiquée ne peut pas être brevetée.  Cette affirmation et dans l’esprit du SPLT et correspond à la pratique suivie, par exemple, en France et en Fédération de Russie et en application de la CBE.


ii)
Le deuxième modèle (modèle B) se situe entre le premier et le troisième modèle (voir ci‑après).  Une demande antérieure entraîne la non‑brevetabilité d’une invention revendiquée même si cette invention n’est pas entièrement divulguée (explicitement ou implicitement) dans la demande antérieure.  Toutefois, il n’est pas possible de combiner la demande antérieure avec un autre élément de l’état de la technique.  La différence entre l’invention revendiquée et la divulgation contenue dans la demande antérieure doit être mineure, c’est-à-dire susceptible d’être établie par une personne qui dispose des connaissances générales courantes dans le domaine technique en question ou par une personne du métier qui étudie la demande antérieure et qui possède des connaissances générales et des compétences normales dans le domaine technique pertinent.  Telle est l’approche qui caractérise la pratique existant, par exemple, en Allemagne, au Japon et aux Pays‑Bas.  La notion de “nouveauté élargie” proposée par Helfgott, Bardehle et Hornickel
 peut être considérée comme entrant dans cette catégorie.


iii)
Le troisième modèle (modèle C) prévoit que, si une invention revendiquée ne témoigne pas d’une activité inventive (autrement dit si elle ne remplit pas la condition de non‑évidence) par rapport à la divulgation contenue dans une demande antérieure, celle‑ci exclut l’invention revendiquée du champ de la brevetabilité.  Cette pratique est appliquée en particulier aux États‑Unis d’Amérique.

 AUTONUM  
On trouvera ci‑dessous les principales caractéristiques des modèles mentionnés ci‑dessus :


Effet sur l’état de la technique des demandes antérieures

Modèle A
Nouveauté élargie :

Divulgation explicite ou implicite dans des demandes antérieures.

Pas de combinaison des demandes antérieures avec d’autres éléments de l’état de la technique.



Modèle B
Nouveauté élargie :

Divulgation explicite ou implicite dans des demandes antérieures + connaissances générales courantes dans le domaine pertinent (par exemple, remplacement par un élément équivalent bien connu).

Pas de combinaison des demandes antérieures avec d’autres éléments de l’état de la technique.

-------------------------------------------------------------------------------

Nouveauté élargie :

Divulgation explicite ou implicite dans des demandes antérieures + ce qu’une personne du métier peut comprendre et établir à partir de la divulgation (par exemple, modifications évidentes telles qu’une simple optimisation d’une taille ou simple réaménagement d’éléments).

Pas de combinaison des demandes antérieures avec d’autres éléments de l’état de la technique.



Modèle C
Nouveauté et activité inventive :

Combinaison des demandes antérieures avec d’autres éléments de la technique.



 AUTONUM  
Si l’on compare les trois modèles ci‑dessus, il ressort que le modèle A offre la possibilité de breveter une invention ultérieure qui va au‑delà de la divulgation explicite ou implicite contenue dans la demande antérieure.  Il permet donc d’éviter le risque de délivrer un brevet pour une invention ultérieure qui est identique à l’objet divulgué dans la demande antérieure.  Par ailleurs, il permet la délivrance de brevets ultérieurs en ce qui concerne un objet qui, tout en n’étant pas “divulgué” dans la demande antérieure, est toutefois manifeste pour une personne du métier qui applique les connaissances générales courantes dans le domaine technique considéré.  Il encourage la délivrance de brevets pour des aménagements ultérieurs apportés à des inventions antérieures, même si ces aménagements sont mineurs, et donne ainsi la possibilité à des inventeurs ultérieurs (y compris le déposant de la demande antérieure) d’obtenir des brevets pour des inventions ultérieures.  Parallèlement, ce modèle accentue le risque de prolifération de brevets qui se chevauchent.

 AUTONUM  
Le modèle B se caractérise par le fait que certains éléments qui vont au‑delà de la divulgation explicite ou implicite contenue dans la demande antérieure peuvent être pris en considération au moment de déterminer l’absence de nouveauté
.  Toutefois, il ne va pas jusqu’à permettre de combiner de la demande antérieure avec un autre élément de l’état de la technique qui rendrait l’invention revendiquée évidente.  Dans le cadre de ce modèle, différents degrés d’autres “éléments qui vont au‑delà de la divulgation explicite ou implicite contenue dans les demandes antérieures” peuvent être envisagés.  La première possibilité peut consister à considérer que si une personne du métier, après avoir lu la demande antérieure, peut arriver à l’invention revendiquée en appliquant ses connaissances générales de base, la demande antérieure fait que l’invention revendiquée ne peut pas être considérée comme nouvelle.  La personne du métier ne peut faire appel qu’aux connaissances générales courantes dans le domaine considéré, et ainsi, par exemple, ajouter ou supprimer une technique bien connue ou traditionnellement et largement utilisée n’ayant aucun effet important ou substituer une telle technique.  En d’autres termes, si la différence entre l’invention revendiquée et la divulgation contenue dans la demande antérieure se traduit par des avantages inattendus ou des résultats inhabituels, l’invention revendiquée constitue bien une invention distincte comme dans le cas des “inventions de sélection” et la demande antérieure ne constituera donc pas une antériorité.  Une situation caractéristique serait celle d’une personne du métier qui tiendrait compte des connaissances générales courantes et qui remplacerait un élément divulgué dans la demande antérieure par un élément équivalent bien connu ou courant qui ne se traduirait par aucune différence importante.

 AUTONUM  
La deuxième possibilité dans le cadre du modèle B consiste à tenir compte, à partir de l’enseignement de la demande antérieure, de tout ce qui peut être compris par une personne du métier.  En d’autres termes, l’étendue de la demande antérieure est élargie à ce qu’une personne du métier, grâce à ses connaissances générales et à ses compétences normales, pourrait comprendre et concevoir à partir de l’enseignement de la demande antérieure.  La différence entre l’invention revendiquée et la divulgation contenue dans la demande antérieure devrait pouvoir, d’une certaine façon, être comblée par une personne du métier en lisant la demande antérieure.  Afin de combler cette différence, la personne du métier peut utiliser toute sa capacité et non pas simplement les connaissances générales courantes.  Par exemple, la personne du métier pourra naturellement apporter les modifications évidentes à l’état de la technique (telles que la simple optimisation d’une taille ou d’une forme ou le réaménagement d’éléments) en lisant et en comprenant l’enseignement de la demande antérieure.  Toutefois, contrairement au modèle C, l’effet des demandes antérieures sur l’état de la technique est limité à ce qu’une personne du métier peut tirer des demandes antérieures considérées, et la différence entre l’invention revendiquée et la demande antérieure ne devra pas être d’une ampleur telle qu’elle ne puisse être comblée que grâce à la combinaison de la demande antérieure avec d’autres éléments de l’état de la technique.

 AUTONUM  
Il découle du modèle B que la demande antérieure empêche la délivrance de brevets pour des aménagements mineurs apportés ultérieurement mais permet de protéger par un brevet des aménagements ultérieurs qui sont nouveaux mais évidents.  Par conséquent, non seulement il permet d’éviter de délivrer des doubles brevets à proprement parler, mais il empêche une prolifération de brevets délivrés ultérieurement portant sur des inventions qui n’apportent que des améliorations techniques mineures, par exemple un simple remplacement par un moyen équivalent bien connu sans effets importants.  En l’absence d’une disposition prévoyant une exception en cas d’identité de déposants ou d’inventeurs, cela signifie que personne, pas même le déposant de la demande antérieure, ne peut obtenir un brevet pour un objet allant au‑delà de la divulgation contenue dans la demande antérieure mais ayant une portée similaire.  Par conséquent, cet objet relève du domaine public ou, selon l’application plus ou moins large de la doctrine des équivalents dans le cadre de la législation en vigueur, est considéré comme portant atteinte au brevet antérieur.  En même temps, ce modèle laisse la possibilité à des déposants ultérieurs d’obtenir des brevets en ce qui concerne des inventions ultérieures qui ne constituent pas uniquement des variantes mineures, mais des aménagements évidents par rapport à des inventions antérieures.  Il permet la coexistence de brevets ultérieurs qui ne remplissent pas la condition selon laquelle l’invention doit impliquer une activité inventive et qui ne contribuent pas suffisamment à l’état de la technique.

 AUTONUM  
Si le modèle B était considéré comme la pratique recommandée, sa portée devrait encore être précisée pour déterminer dans quelle mesure d’autres “éléments” pourraient être pris en considération outre la divulgation contenue dans la demande antérieure.  En l’absence d’une définition claire à cet égard, il sera difficile de garantir une sécurité et une prévisibilité juridiques au niveau international.

 AUTONUM  
Le modèle C exclut totalement la possibilité de breveter des améliorations ou des aménagements évidents apportés à une invention faisant l’objet de la demande antérieure, même s’ils ont été apportés indépendamment et ne sont pas dérivés de la première invention.  En réalité, la demande antérieure empêche toute personne, y compris le déposant de la demande antérieure, d’obtenir un brevet ultérieur faisant état d’aménagements évidents, sauf s’il existe une règle particulière énonçant une exception en cas d’identité de déposants ou d’inventeurs.  Par conséquent, ces améliorations ou ces aménagements évidents font partie du domaine public.  Théoriquement, différentes possibilités sont envisageables dans le cadre de ce modèle.  On peut envisager que, afin de faire échec à la brevetabilité de l’invention revendiquée, une demande antérieure puisse être combinée avec d’autres éléments de l’état de la technique uniquement lorsqu’ils ont été rendus publics avant la date de dépôt (date de priorité).  Dans la réalité, il ne serait pas possible de combiner plusieurs demandes antérieures pour rendre l’invention revendiquée évidente.  Toutefois, une telle distinction entre la combinaison de demandes antérieures et la combinaison d’une demande antérieure et d’éléments d’état de la technique rendus publics peut être artificielle, étant donné qu’il semble qu’il n’existe pas de raison sérieuse de traiter les demandes antérieures et les éléments de l’état de la technique rendus publics différemment dans ce contexte.

 AUTONUM  
Les trois modèles précités exigent des degrés différents d’identité ou de similitude entre l’objet divulgué dans la demande antérieure et une invention ultérieure pour que l’invention ultérieure ne soit pas brevetable.  Ils témoignent aussi clairement de choix différents en termes d’orientations fondamentales.  À une extrémité, les demandes ultérieures comprenant seulement des variantes mineures ou évidentes sont plutôt encouragées.  À l’autre extrémité, certains systèmes empêchent, en principe, la délivrance de brevets pour tout aménagement ultérieur qui ne remplit pas la condition de nouveauté et qui n’implique pas une activité inventive (condition de non‑évidence).  Entre les deux, un certain nombre de systèmes de brevet établissent une forme d’équilibre qu’ils considèrent comme satisfaisante.

 AUTONUM  
En ce qui concerne le modèle B, il convient d’apporter une précision en ce qui concerne le moment où les connaissances générales courantes doivent être évaluées.  Une personne du métier devrait‑elle appliquer les connaissances générales courantes à compter de la date de dépôt (ou de la date de priorité) de la demande ultérieure, ou la date pertinente devrait‑elle être la date de dépôt (ou la date de priorité) de la demande antérieure?  Dans le cadre des systèmes qui publient les demandes 18 mois après leur date de dépôt (ou leur date de priorité), l’écart entre les deux dates ne dépassera pas 18 mois.  Toutefois, dans les domaines caractérisés par la rapidité des progrès techniques, les connaissances générales courantes pourront évoluer rapidement et le choix de la date pourra avoir de graves répercussions.  Il semble toutefois que la date de référence pour les connaissances générales courantes devrait être la même que la date utilisée en vue de déterminer la portée de la demande antérieure (voir le paragraphe 84).

c)
Exception en cas d’identité de déposants ou d’inventeurs

 AUTONUM  
Comme cela a été mentionné dans le chapitre V, certains systèmes de brevets prévoient une exception en cas d’identité de déposants ou d’inventeurs applicable lorsqu’il s’agit de déterminer l’effet des demandes antérieures sur l’état de la technique.  A priori, ce genre de disposition n’est pas subordonné aux trois modèles susmentionnés.  Pour chaque modèle, il existe au moins un pays qui prévoit une telle exception.

 AUTONUM  
Ce type d’exception prévoit que, si l’inventeur ou le déposant correspondant à la demande antérieure et à la demande examinée sont une seule et même personne, cette demande antérieure ne fait pas partie de l’état de la technique.  Associée au modèle A, une telle exception permettrait au même inventeur ou au même déposant de revendiquer plus tard une invention divulguée initialement (soit explicitement soit implicitement) dans la demande antérieure
.  Ainsi que cela a été indiqué au paragraphe 29, le déposant peut atteindre un résultat analogue
 en déposant une demande divisionnaire ou en revendiquant une priorité interne, ou simplement en modifiant les revendications contenues dans la demande antérieure, si la législation en vigueur le permet.  Par conséquent, une disposition prévoyant une exception en cas d’identité de déposants ou d’inventeurs peut offrir une marge de sécurité supplémentaire aux inventeurs et aux déposants qui souhaitent obtenir un brevet pour un objet qu’ils ont divulgué par inadvertance dans la demande antérieure.  Toutefois, ainsi que l’ont souligné à juste titre les chambres de recours de l’OEB, une conception stricte du critère de nouveauté réduit fondamentalement le risque lié à l’identité de déposants ou d’inventeurs (“auto‑collision”) (voir le paragraphe 73).  Par conséquent, il semble que l’exception prévue en cas d’identité de déposants ou d’inventeurs peut ne pas être un facteur déterminant en ce qui concerne l’application du modèle A.

 AUTONUM  
Par ailleurs, dans le cadre du modèle B, un brevet ne peut pas être délivré en ce qui concerne une demande ultérieure revendiquant un objet qui n’est pas divulgué dans la demande antérieure, mais constituant une modification mineure (telle que des équivalents bien connus).  Associé à une disposition prévoyant une exception en cas d’identité de déposants ou d’inventeurs, le modèle B aura pour effet de permettre à l’inventeur ou au déposant correspondant à la demande antérieure, mais pas à des tiers, d’obtenir un brevet pour cette invention ultérieure comportant des modifications mineures par rapport à l’invention antérieure en question.  Dans le cadre de ce modèle, le principe fondamental semble être le suivant : en particulier dans un système dit du premier déposant, dans lequel la date de dépôt joue un rôle primordial dans l’obtention d’un brevet, un déposant peut d’abord déposer une demande contenant certaines revendications et certains modes d’exécution, et ensuite chercher à obtenir une protection par brevet pour un autre mode d’exécution qui n’était pas divulgué dans la première demande, mais qui ne constitue, par exemple, qu’un remplacement au moyen d’équivalents bien connus.  Dans la réalité, une disposition instituant une exception en cas d’identité de déposants ou d’inventeurs fournit une certaine garantie pour l’inventeur ou le déposant qui a le premier apporté une contribution à la technique en cause, tout en laissant la possibilité à des tiers, qui ne connaissent pas la teneur de la demande antérieure au moment où ils déposent une demande ultérieure, d’obtenir un brevet pour une invention ultérieure élaborée indépendamment même si cette invention est évidente par rapport à l’invention antérieure.

 AUTONUM  
S’agissant du modèle C, sa stricte application aboutit à ce que, même si les demandes antérieures ne sont pas publiées, les inventions ultérieures qui ne sont pas nouvelles ou qui sont évidentes par rapport à l’objet divulgué dans les demandes antérieures ne sont pas brevetables.  Associé à une disposition prévoyant une exception en cas d’identité des déposants ou des inventeurs, ce modèle donne la possibilité à l’inventeur ou au déposant correspondant à la demande antérieure d’obtenir un brevet en ce qui concerne un objet qui n’est pas nouveau ou qui est évident par rapport à la demande antérieure, à condition que la demande ne soit pas rejetée pour cause de double brevet.  L’association d’une disposition prévoyant une exception en cas d’identité des déposants ou des inventeurs avec le modèle C répond à des considérations qui semblent analogues à celles qui s’appliquent pour le modèle B.  Dans le cas du modèle C, toutefois, un mécanisme non assorti d’une exception en cas d’identité de déposants ou d’inventeurs peut être plus préoccupant, étant donné que personne, y compris l’inventeur et le déposant correspondant à la demande antérieure, ne pourrait obtenir de brevet pour des améliorations ultérieures qui seraient nouvelles mais évidentes.  Par contre, une disposition prévoyant une exception en cas d’identité de déposants ou d’inventeurs, associée au modèle C, peut placer l’inventeur ou le déposant correspondant à la demande antérieure dans une position relativement forte, puisque, une fois qu’une demande antérieure est déposée, des tiers ne pourront pas obtenir de brevet en ce qui concerne un objet analogue ou évident par rapport à l’invention antérieure.

d)
Aménagement de la durée de la protection

 AUTONUM  
Dans au moins un pays, à savoir les États‑Unis d’Amérique, la question de la prorogation de la durée de la protection par brevet est traitée dans la pratique par la délivrance de brevets pour des variations analogues ou évidentes.  L’Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA) a fait part de ses préoccupations à cet égard dans sa communication adressée au Bureau international :

“La délivrance de brevets pour des variations évidentes de ce qui constitue, en réalité, une seule et même invention exposerait les consommateurs à une prorogation de la durée des brevets pour théoriquement toutes les inventions.  Il pourrait en résulter un fardeau excessif pour le grand public, ce qui discréditerait les systèmes de brevets, auxquels il serait reproché de donner la priorité aux intérêts des déposants et des titulaires de brevets et de négliger l’intérêt public”.

Dans ces conditions, comme cela a été indiqué au paragraphe 68, les “renonciations finales” jouent un rôle fondamental aux États‑Unis d’Amérique en tant que facteur tendant à permettre au public de surmonter ses craintes en ce qui concerne le risque de prorogation de la durée 

d’un brevet.  Toutefois, à la connaissance du Bureau international, aucun autre pays ne fait état de ce genre de préoccupations ou ne prévoit de mécanismes déterminés pour répondre à telles préoccupations dans les communications qu’ils ont pu lui adresser.

 AUTONUM  
Il convient de noter que la crainte est évoquée par les États‑Unis d’Amérique, qui appliquent le modèle C, alors qu’aucune crainte similaire n’a été exprimée par un quelconque autre pays appliquant le modèle A ou C.  D’un point de vue purement théorique, si l’on compare les modèles A à C en excluant toute disposition prévoyant une exception en cas d’identité de déposants ou d’inventeurs, ce sont le modèle A et le modèle C qui sont respectivement le plus propice et le moins propice à la délivrance de brevets multiples pour des objets similaires, étant donné que seuls les éléments qui sont explicitement ou implicitement divulgués dans des demandes antérieures sont intégrés dans l’état de la technique dans le modèle A.  Si tel est le cas, théoriquement, les craintes exprimées plus haut devraient être plus vives dans le cadre des modèles A et B que dans le cadre du modèle C.  Toutefois, si ces modèles prévoient une exception en cas d’identité de déposants ou d’inventeurs, comme cela est indiqué au paragraphe 103, le modèle C consolide la position relative de l’inventeur ou du déposant correspondant à la demande antérieure en lui conservant la possibilité d’obtenir un brevet en ce qui concerne des améliorations évidentes par rapport à la demande antérieure, alors que des tiers ne bénéficieront pas de cette possibilité.  Par contre, dans le cadre des modèles A et B, l’inventeur ou le déposant correspondant à la demande antérieure pourra disposer d’un avantage minime par rapport aux tiers grâce à l’exception en cas d’identité de déposants ou d’inventeurs, étant donné que quiconque peut obtenir un brevet pour des améliorations évidentes revendiquées par rapport à la demande antérieure.  Par conséquent, on peut dire qu’il est recouru aux renonciations finales dans le cadre du modèle C en association avec l’exception en cas d’identité de déposants ou d’inventeurs en vue de compenser la position relativement forte de l’inventeur ou du déposant antérieur par une limitation de la durée de la protection.

 AUTONUM  
En tout état de cause, l’aménagement de la durée de la protection en tant que telle ou les renonciations finales à proprement parler n’entrent pas dans la définition de l’état de la technique ni dans la définition de la nouveauté.  Bien que les préoccupations du public en ce qui concerne la prorogation de la durée des brevets puissent justifier un examen plus approfondi
, les délibérations relatives aux renonciations finales ou à tout autre mécanisme relatif à l’aménagement de la durée de la protection devraient être indépendantes de la détermination de l’effet des demandes antérieures sur l’état de la technique.

IX.
le même critère de nouveauté devrait‑il être appliqué dans l’ensemble du système des brevets?

 AUTONUM  
Dans le cadre de l’examen du critère de nouveauté applicable sur le plan de l’effet des demandes antérieures sur l’état de la technique, il reste à examiner une question connexe, à savoir : le critère de nouveauté applicable en ce qui concerne l’effet des demandes antérieures sur l’état de la technique devrait‑il nécessairement être le même que le critère de nouveauté applicable pour l’état de la technique accessible au public ainsi que dans plusieurs autres cas de figure qui peuvent survenir dans le cadre du système des brevets?  Comme cela est indiqué dans le chapitre V, différents pays peuvent adopter différentes approches à cet égard : certains 

appliquent le même critère de nouveauté à l’égard de l’état de la technique accessible au public et de l’état de la technique constitué par les demandes antérieures;  d’autres appliquent un critère de nouveauté strict en ce qui concerne l’état de la technique accessible au public et un critère de nouveauté plus large en ce qui concerne l’état de la technique constitué par les demandes antérieures.

 AUTONUM  
Il y a aussi lieu de se demander si un critère de nouveauté “élargi”, s’il est accepté, devrait nécessairement s’appliquer à tous les types d’état de la technique.  À cet égard, une comparaison de deux scénarios envisageables permet de se faire une idée plus claire des conséquences de l’application de critères de nouveauté identiques ou différents à divers types d’état de la technique : dans le premier cas, le même critère de nouveauté élargie serait appliqué à l’état de la technique accessible au public, et dans le deuxième cas un critère de nouveauté plus strict serait appliqué à l’état de la technique accessible au public.  Il semblerait que, dans la pratique, la différence entre les deux cas de figure soit sans incidence importante sur le résultat de l’examen quant au fond parce que, s’agissant de l’état de la technique accessible au public, il est tenu compte non seulement du défaut de nouveauté mais aussi du défaut d’activité inventive.  Si une invention revendiquée dans une demande examinée n’est pas divulguée explicitement ou implicitement dans l’état de la technique accessible au public mais que la différence entre les deux consiste, par exemple, en un remplacement par des équivalents bien connus, l’invention ainsi revendiquée ne sera pas brevetable pour cause de défaut de nouveauté par rapport à l’état de la technique accessible au public dans le premier cas de figure.  Dans le deuxième scénario, le critère de nouveauté serait rempli, étant donné que l’invention revendiquée serait considérée comme évidente pour une personne du métier qui combinerait l’état de la technique accessible au public avec des moyens équivalents bien connus, mais l’invention en question ne serait pas brevetable pour cause de défaut d’activité inventive.  Par conséquent, l’invention revendiquée ne serait brevetable dans aucun des cas de figure envisagés.

 AUTONUM  
L’adoption d’approches différentes peut donc ne se traduire que par des différences théoriques aboutissant à un même résultat, étant donné que dans un cas comme dans l’autre le sort de la demande est identique.  À cet égard, l’histoire des législations nationales qui est rappelée dans la communication de la France (voir le paragraphe 38) est instructive.  Il se peut parfaitement que l’application d’un critère strict de nouveauté soit notamment la conséquence de l’introduction de la notion d’activité inventive au XXe siècle.

 AUTONUM  
Parmi les textes qui prévoient un critère strict de nouveauté, la CBE, par exemple, prescrit l’application de ce même critère dans d’autres cas, par exemple lorsqu’il s’agit de déterminer si la “même invention” figure dans une demande antérieure dont la priorité est revendiquée, d’examiner si une demande divisionnaire est autorisée ou d’évaluer si des modifications peuvent être admises.  Le critère strict de nouveauté exigeant qu’il y ait identité avec la divulgation explicite ou implicite contenue dans le document considéré, naturellement le même critère pourrait être étendu aux éléments précités lorsqu’il est indispensable de préserver le contenu de la demande initiale, qu’il s’agisse d’une demande antérieure dont la priorité est revendiquée ou d’une demande principale dans le cas de demandes divisionnaires.

 AUTONUM  
Il semblerait toutefois que les objectifs visés par la condition de nouveauté et les objectifs auxquels répond la validité d’un droit de priorité, de demandes divisionnaires ou de modifications sont différents.  L’objectif visé par la condition de nouveauté est d’éviter la reconnaissance d’un droit exclusif sur ce qui appartient déjà au domaine public.  Délivrer un brevet pour une invention déjà connue n’est pas justifiée.  Il est fondamental de définir la limite entre l’état de la technique existant qui appartient à la société et les éléments qui peuvent faire l’objet d’un droit exclusif.  C’est en fonction de cela qu’il convient de déterminer ce qui constitue l’“état de la technique existant” par rapport auquel la nouveauté sera appréciée.  Par contre, la validité d’un droit de priorité, de demandes divisionnaires et de modifications repose sur le principe selon lequel un déposant ne devrait pas obtenir une protection par brevet pour un objet qu’il n’a pas divulgué dans la demande à la date de dépôt (date de priorité).  Un droit exclusif ne peut pas couvrir un objet que le déposant n’a pas inventé avant le dépôt d’une demande et qu’il n’a pas décrit dans la demande déposée.  À partir de là, le point fondamental en l’occurrence est la détermination de la portée de la divulgation initiale (divulgation dans la demande dont la priorité est revendiquée, la demande principale pour la demande divisionnaire ou la demande déposée dans le cas de modifications), et aucune revendication de priorité, division ou modification allant au‑delà de la divulgation initiale ne doit être autorisée.  Par conséquent, dans les systèmes qui appliquent un critère de nouveauté plus large qu’une notion couvrant uniquement la divulgation explicite ou implicite contenue dans la demande antérieure, un tel critère ne peut pas être facilement appliqué aux autres objets pour lesquels il est important de préserver le contenu.

 AUTONUM  
En résumé, en ce qui concerne l’effet des demandes antérieures sur l’état de la technique, lorsqu’un critère de nouveauté dépasse la divulgation explicite ou implicite contenue dans les demandes antérieures, appliquer le même critère de nouveauté à l’état de la technique accessible au public ou imposer un critère de nouveauté plus strict pour cet état de la technique ne semble pas créer de problèmes importants dans la pratique.  Dans certains cas, la même invention peut être refusée pour cause de défaut de nouveauté dans un système et pour cause de défaut d’activité inventive dans un autre.  Toutefois, en tout état de cause, l’issue de l’examen de brevetabilité réalisé pour la même invention demeure identique.  Si le critère de nouveauté appliqué par rapport à des demandes antérieures est fondé sur la divulgation explicite ou implicite contenue dans ces demandes, il pourrait être opportun d’appliquer le même critère en ce qui concerne d’autres types de décisions portant, par exemple, sur la revendication de priorité, des demandes divisionnaires et des modifications.  Il convient toutefois de garder à l’esprit les objectifs différents qui président à la détermination de la nouveauté et à d’autres types de décisions.

X.
CONCLUSION

 AUTONUM  
Les systèmes de brevets prévoient des approches différentes en ce qui concerne l’effet des demandes antérieures sur l’état de la technique.  Ces approches ne relèvent pas du hasard mais reflètent la diversité des cultures en matière de brevets et des objectifs à l’échelle de la société, y compris les cadres correspondants dans lesquels l’innovation est encouragée et exploitée.  Un autre facteur pertinent réside dans la façon dont les intérêts des parties en cause sont conciliés dans le cadre des différents cadres juridiques.  Par conséquent, chacun des systèmes présentés dans ce document constitue un équilibre subtil entre des facteurs sociaux, économiques et juridiques.

 AUTONUM  
Le principal objectif de l’harmonisation de l’effet des demandes antérieures sur l’état de la technique est d’arriver à définir des critères uniformes en ce qui concerne l’état de la technique au niveau international, et donc de contribuer à renforcer la sécurité juridique et à faciliter l’exploitation partagée des résultats de la recherche et de l’examen entre les offices.  Afin d’atteindre ce but, les États membres devront arrêter des pratiques recommandées communes qui seront incorporées dans un instrument international.  Il a été démontré que l’interprétation du terme “pratique recommandée” diffère par suite de différences au niveau des objectifs fondamentaux;  il semble toutefois qu’une pratique recommandée au niveau international, le cas échéant, devrait au moins être un facteur de simplicité, de clarté, de certitude juridique et de prévisibilité.  Il reste à établir s’il est possible d’arriver à convenir de principes communs compte tenu des divergences existantes.  Au cours des débats, il conviendra notamment de s’interroger sur les conséquences d’une absence d’harmonisation sur ce point particulier, pour le cas où aucun accord n’interviendrait entre les États membres, et de se demander s’il est envisageable d’arriver à une harmonisation intéressante de la notion d’état de la technique indépendamment de l’état de la technique antérieur non publié.

 AUTONUM  
En vue de structurer le débat, et compte tenu des informations préliminaires figurant dans le présent document, les étapes suivantes peuvent être envisagées :

· déterminer les principaux modèles appliqués actuellement en ce qui concerne l’effet sur l’état de la technique des demandes antérieures;

· déterminer les principaux objectifs sur lesquels repose chacun de ces systèmes;

· analyser a) dans quelle mesure il existe des points communs entre ces objectifs ou il est possible d’arriver à des dénominateurs communs, et b) si les points communs qui auront été déterminés pourront servir de fondement à l’élaboration d’une approche commune;

· si l’analyse évoquée ci‑dessus a pu permettre de dégager un type de critère commun, il conviendrait d’étudier si un tel critère ne devrait s’appliquer qu’aux demandes antérieures non publiées ou pourrait aussi être appliqué a) à la nouveauté en général, et b) à certains cas dans lesquels un examen d’identité analogue ou équivalent à l’examen de nouveauté est appliqué (par exemple admissibilité de modifications ou détermination de l’identité des inventions dans le cadre d’une comparaison entre une invention revendiquée et une invention figurant dans un document de priorité).  On se trouverait probablement devant les deux cas de figure suivants : premièrement, le critère commun serait applicable aux demandes antérieures seulement, et un critère différent (par exemple le critère de nouveauté existant) serait utilisé pour l’examen de la nouveauté en ce qui concerne l’état de la technique publié et d’autres éléments.  Dans le second cas, le critère commun serait appliqué pour l’état de la technique publié et les demandes antérieures, et un autre critère pourrait être appliqué à d’autres cas de figure;

· enfin, il pourrait être envisagé de limiter le débat aux éléments qui semblent être nécessaires pour permettre d’arriver à une base commune en ce qui concerne l’état de la technique;  il ne serait pas tenu compte des éléments qui, bien qu’ils soient appliqués dans certains systèmes en relation avec l’effet des demandes antérieures sur l’état de la technique, ne semblent pas avoir un lien direct avec l’état de la technique (c’est par exemple le cas des renonciations finales).

 AUTONUM  
Le comité est invité à prendre note du contenu du présent document et à étudier comment traiter les questions qui y sont évoquées.

[Les annexes suivent]

ANNEXE I

ARTICLE 8.2) ET RÈGLE 9

DU PROJET DE TRAITÉ SUR LE DROIT MATÉRIEL DES BREVETS (SPLT)

Article 8

État de la technique

…

2)
[Effet de certaines demandes sur l’état de la technique]  a)  Les éléments ci‑après contenus dans une autre demande (“l’autre demande”) sont aussi considérés, aux fins de l’article 12.2), comme compris dans l’état de la technique, à condition que l’autre demande ou la description du brevet délivré sur la base de celle‑ci soit mise à la disposition du public par l’office à la date de priorité de l’invention revendiquée ou postérieurement à 
celle‑ci[, conformément aux prescriptions du règlement d’exécution] :


i)
si la date de dépôt de l’autre demande est antérieure à la date de priorité de l’invention revendiquée, le contenu intégral de l’autre demande;


ii)
si l’autre demande a une date de dépôt qui  est identique ou postérieure à la date de priorité de l’invention revendiquée, mais  revendique, conformément à la législation applicable, la priorité d’une demande précédente dont la date de dépôt est antérieure à la date de priorité de l’invention revendiquée, l’objet qui figure à la fois dans l’autre demande et dans cette demande précédente.



b)
Aux fins de la présente disposition, on entend par “l’autre demande ”

[Variante A]


i)
lorsque la Partie contractante est un État, une demande visée à l’article 3.1)i) et iii) ou, si cette Partie contractante est membre d’une organisation régionale des brevets, [sous réserve de la législation applicable,] une demande régionale déposée auprès de l’office de cette organisation ou pour l’office de cette organisation tendant à l’obtention d’une protection par brevet sur le territoire de cette Partie contactante, ou une demande internationale dont le traitement et l’examen ont commencé auprès de l’office de cette organisation agissant en qualité d’office désigné selon le PCT;


ii)
lorsque la Partie contractante est une organisation régionale des brevets, une demande visée à l’article 3.1)ii) et iii) .

[Fin de la variante A]

[Variante B]


i)
lorsque la Partie contractante est un État, une demande visée à l’article 3.1)i) ou une demande internationale dans laquelle ladite Partie contractante est désignée ou, lorsque cette Partie contractante est membre d’une organisation régionale des brevets, [sous réserve de la législation applicable,] une demande régionale déposée auprès de l’office de cette organisation ou pour l’office de cette organisation tendant à l’obtention d’une protection par brevet sur le territoire de cette Partie contractante, ou une demande internationale dans laquelle l’office de cette organisation est désigné;


ii)
lorsque la Partie contractante est une organisation régionale des brevets, une demande visée à l’article 3.1)ii)  ou une demande internationale dans laquelle la Partie contractante est désignée.

[Fin de la variante B]

Règle 9

Effet de certaines demandes sur l’état de la technique selon l’article 8.2)

1)
[Principe du “contenu intégral”]  a)  Le contenu intégral d’une autre demande visé à l’article 8.2) consiste en la description, les revendications et les dessins à la date de dépôt.

b)
L’autre demande visée au sous‑alinéa a) peut être une demande de modèle d’utilité ou de délivrance de tout autre titre protégeant une invention selon la législation applicable, pour autant que, en vertu de la législation applicable, un brevet ou un autre titre de ce type puisse être valablement délivré avec effet à l’égard d’une Partie contractante pour la même invention revendiquée.

2)
[Demandes qui n’auraient pas dû être mises à la disposition du public]  Lorsque l’autre demande a été mise à la disposition du public conformément à l’article 8.2) nonobstant le fait qu’elle n’aurait pas dû être mise à la disposition du public en vertu de la législation applicable, elle n’est pas considérée comme comprise dans l’état de la technique aux fins de l’article 8.2).

[3)
[Exception en cas d’identité de déposants ou d’inventeurs]  L’article 8.2) et l’alinéa 1) ne s’appliquent pas lorsque le déposant de l’autre demande, ou l’inventeur qui y est désigné, et le déposant de la demande à l’examen, ou l’inventeur qui y est désigné, ne sont, à la date de dépôt de la demande à l’examen, qu’une seule et même personne;  toutefois, un seul brevet peut être valablement délivré avec effet à l’égard d’une Partie contractante pour la même invention revendiquée.]
[L’annexe II suit]

ANNEXE II

ARTICLE 12.2) ET RÈGLE 14 

DU PROJET DE TRAITÉ SUR LE DROIT MATÉRIEL DES BREVETS (SPLT)

Article 12

Conditions de brevetabilité

…

2)
[Nouveauté]  Une invention revendiquée doit être nouvelle.  Elle est considérée comme nouvelle si elle ne fait pas partie de l’état de la technique[, conformément aux prescriptions du règlement d’exécution].

…

Règle 14
Éléments de l’état de la technique aux fins de l’article 12.2)

1)
[Élément de l’état de la technique]  a)  Un élément est considéré comme un élément de l’état de la technique uniquement s’il permet à une personne du métier d’exécuter l’invention revendiquée.



b)
Tout élément de l’état de la technique pertinent pour la détermination de l’absence de nouveauté ne peut être pris en considération qu’individuellement et ne peut pas être combiné avec d’autres éléments de l’état de la technique. 


c)
Un élément de l’état de la technique qui est incorporé par renvoi explicite dans un autre élément de l’état de la technique doit être considéré comme faisant partie de cet élément de l’état de la technique.

2)
[Contenu de l’élément de l’état de la technique]

[Variante A]

Le contenu de l’élément de l’état de la technique est déterminé par ce qui était explicitement ou implicitement divulgué à la date à laquelle cet élément a été mis à la disposition d’une personne du métier à cette date. 

3)
[Autre demande en tant qu’élément de l’état de la technique]  Lorsque l’élément de l’état de la technique est une autre demande visée à l’article 8.2), la mention à l’alinéa 2) de la date à laquelle l’élément de l’état de la technique a été mis à la disposition du public doit être comprise comme désignant la date de dépôt de l’autre demande ou, le cas échéant en vertu de l’article 8.2)b), la date de dépôt de la demande précédente.

[Fin de la variante A]

[Variante B]

Le contenu de l’élément de l’état de la technique est déterminé par ce qui était explicitement ou implicitement divulgué à une personne du métier à la date de priorité de l’invention revendiquée.

[Fin de la variante B]

[L’annexe III suit]
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Abstract

s patent harronizaion discussions proceed one of the ma-
Jo issues 10 be hammonized concers the ciation of secrel
pror it Previously fled, subsequertly publshed applca-
ons canbe utlized as prir art both against hictparty appl-
cants and he ter fing applcant himse.

Inthe Urited States, Japan, and Eutope, such socret pio it
is curtenty used n diferent ways. Anew proposal s erein
Suggested which reinlioduces the conceptof“enlargednor-
olty” as applying 10 both fic pary efections andi holater-
fling appicant. This nowsystorm inherently results n com-
promise of he e esting Patent Systems.

1. Patent Harmonization Discussions

Patentharmonization discussions have been going on for al
least 25 years. Iniia aciies aking placo al Geneva Lnder
the sponsarship of the World Inelleciual Property Organiza-
ion (WIPO) yilded ope for a substantive lrealy bl were.
limately stymied by lack of progress on the "frstto-le”
issue. However, the dscussions did esultin ho passage of
‘aprocediral Patent L Treaty (PLT), which has already been
successiul Wil nolye aifed i has servec s a model or
hanging allther patent aws, inclucling he Patent Coopera-
ion Tieaty (PCT) o conformwith the PLT

‘Continued discussions on substantie patent law harmoniza-
on have proceeded ona rather siowbasis. Corirorieclby a
numberofpolfical bstacies, patent harmnizaton has been
‘anelusive goal Conticting views betueen ‘oastand west” on
major patentssues such as patentable subject matier och:
icalefect and frsto-f have skawed e pace foviarcs any
compromise soluion, Liewse, ‘norn-soulh’ ssues on pro-

tocing geneic resources and raditional foliore have lk-
wise stymied progress on harmorization talks.

Hawexes, it appears that Non Governmental Orgarizations
(NGOS) aro actvely trying o eliminate uplication of efc by
patent offces around he worid o Ltimately reduce the cost
ofpatent protecton glbaly,whie maintainig hgh qualty As
aresul  lury of eforts has recenty laken lace orevve he.
stymied WIPO alks and attompi 0 give patent harmonization
2 jump st

Onthe cnehand, he Tateral Patent Ofices (Euopean Patert
Offce, Japan Patont Ofice, and U S Patent and Tradematk
Offco) have procesciod by priolizing e ssues o primary.
and socondary groups and to adcress those issues in he.
prmary lst ke keoping ho most fficut subjocts as par of
‘asocondary st At the same e, 1he NGO hiave e, andin
& simiar approach have pul together a mini basker” o s
suesufich shoud be il adiessedinan et o achiove.
harmonization on these ssues as a st step.

In'both sts of ssues, e mainareas being acressed elate
10 thoselaws requiing harmonizationn order o achieve an
cqual basisfor an infernationaiype search At present, one.
ofthe ificultes n praviding ‘good fath and credi” o an
interational seaich from one rganzation o anothe s he.
iferences in substaniive patent aws.

The grace periodt in the Urited States aiminatos references
uhich Europe and Japan would accept, Difent nferprota:
tion o prior at, for example, ocal versus absol, also po-
vides ffences in the utization ofprir . Final ane of
themostifcult and dstinct areas preverting unform search
ing relales 1o the use of previously fed, subsequently pub-
lished applications, ypically refered 1o s *secret prior art

Tothe edent that a common legal approach can bo actieved
nunformy addressing such “secret pio it great progress
might be achiovectoward utmately obtaning harmonization
onthe "mini-baske of fssues prosentl being considered.

T e apesre i W e rapery Rapor, Volure 13N 1, Janary 2004 an s rpited By permission
oo 2004, A tnalons i (e b o)
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. What is “Secret Prior Art"?

Secret prior at refers o palent applications that have boen
proviousyflec but subsequenty pubished wil respect 10
particuar appicalion hat s being examined Such secrelpriar
artpresents conceptual problems whe uilzng s prorar.
Onthe one hand, as s “secrel” and not avalable o1
public, i lfficult 10 iz a5 nformation thal was in the
publc domain, 5nce 0 006 could gel access o thalnfomna-
ion and o one, excop the nventorof the frst.flec appica:
tion,was aware ol .

At the same time, it cannol be tolal disregarded, since it
oo show thal someone oo had previously inverted thet
concept, described i, and satisfid the requirements of e
patent systom by sciosing i ateast (o o PatentOfficeina
patent appicaton. In a frstlo-ent system, i shows that
Someana el invented that nformaton,ateast o he exient
that they established a previous fing date. In a ist-o-fle
system, it shows that someone efse ha fled that invention
previously. Accordingly, he prior-fed application cannot be
‘otally ciegardec s a prior ar forhe lalorled applicaton.

Socte prirartcanthon b iz againet i s, 5.
il a5 against 0 applantncaian ocustances, which
i o county o Gounty. Agais e pares,  prserts
et conosecof by it Evenas agant e appican.
Howeve, i presentsan nccaton hat o of e mataral was.
proviously dscosedby o spplcant hms anconsiose
it fftalcisclosur for helater Subisson o thopubkc
Goman.

Tho tent o tlizaion of such secrt piorat has o positis-
ties.Oneis the"prior clam approach’, whion ony ulizes the
speciccaims of e frst patent application againsa atexled
applcation Thecsficul wih s approsch s ha tlakes many
years uni e clams ofhefis appication are uly knoun. s
esull it may dolay he posecuion of he second appiicaton,
since the second appicaton cannol move forward unl e
claims o the fist pant appcation have been defined.

The more widely acoepted approachis the “whole conlents
approach Inihiscase, the et el of hefirs patent appl-
callonis uilizec aspror a0 bo appled againstwhat s being
claimedinthe second applcation.

Il Current Systems Applying Secret Prior Art

At present, the U.S, Europe, and Japan each have cierent
‘approaches o Ullzing secret prior art s a elerence against
hicpartes, as woll as aganst e applcant el Eachof
‘hese approaches defines a workabio system hal has boen
ilized oryears, anct each approach presens aviabio possi-
iy that can bo the basis or  harmonizec system. Hovever,
achaofthese approaches also presents some conceplual con-
‘radictons and often docs not appearta b logcal o equtable:
0 applying such secretpror art. Each of theso approaches.
actualy s tuo pts. Oneis appling the secret prcr art aganst
thictpaties, andhe cther s apphing he secreprior rtaganst
the appicant imsaf. Each of hese vl ba analzed belcw.

A.Socrot Prior Ant Unized Against Thua Parios

 Euwpean Aproac
e European approach s 1o use the wholo contents of he
Secro prorart aginst a i party pencing appication. How-
oo, only izes the vihole conlents for sit novelly-de-
feating pLrposes. Such sirict navelly s sometimes roferred
o5 pholographic novely” Thus, fothe exent hal helater-
Hect appication ifers even sighly from wha is contaned in
the secret piorar, a patent wilssue o e second applcant
‘Consequenty, othe extent the second applcant laims some-
hing which s not crectywitin the secretpro art sclosure
ot might be obvious rom i, e wouid ko get apatent. This
can besi be described belowin Fig. 1.

FIG-1 - Europs sppyingSecrs Price At against s sgplcant

Discioaure
Aopicarst | ABC
seplcanz. | ClimaB  -NoPaten
soplcanz. | CameB -pant
soplcan2. | CamsBD  -Paint
[are——

“The Japanese system generally s simiar tothe European sys-
o in applying the whole contents of the secret priorar only
fornovely-defeating puposes againsta i parly appicant
whanfes lalo: Hawever, according o he Japanese Patent Of-
ice the whol conen,of thefrst appication s appiec ot
oy forwhat s “pholographically” presented, but also for -
formaton hat cne cou understand o grasp rom he diclo-
Suse orfrom he mallers which can be said o be substanlialy
disclosectin he socrt proxar - specfaly anyihing hatcan
‘ooderieclby considering the commen techical knowiedge in
hears atthe time of ling of he secret piorar.

Sueh commen techrical knavdedge in the arts s the mater
‘whichis apparent on the basis of arts well known o he per-
Son having ordinary il in e ait. Thus, in Japan the concept
of"novely"is broader than just “photographic novely” The
Siuationin Japanwod be as shownin Fig. 2 beiow.

Fa2- p——
mopiearst | ABC
seplcanz. | ClimaB  -NoPaten
soplcan2. | CameB'  -NoPaten
soplcanz. | CamsBD  -paint
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i US Apraach
Tho U.S. approach ako apples the wholo corferts o the
‘socrel pror art. However, i utizes it both for novely-efeat
g pusposes and forobuiousness puposes. Accordingl,in
1he LS. they wil apply everything that s disclosedt i tho se-
crot prior ar directy, as well as combining it wih any oiher
relerenceich may eiher have boen publshe or may ko
have boen par of the secret prior art Ths siuation is do-
SeiibedinFig. 3belov.

10313, appiyig SacetPrcr A sgans anotrr sppicas

-
sepcartt | ABC
seplcanz. Camss-Noaent
seplcanz. | Clmas -NoPaent
seplcanz. CamsBD -NoPaent

B Againt the Appicar Himseir

 Eumpean Approcch
InEutope, they utize the same whole-contons approachor
novely.defealing pLrposes against the applicant exacty as
‘againsta hid pary. This s typcallyrefered fo as "sef-coll-
Sion” ar"ernal callsion”. Namely (o he etent at he appi-
anthas disclosed an nveniion n asecret prior &, he canno
longer claim that same invenion in a later appication, e
concopt baing that once he discloseditin thefrst applcation,
homustfaim i hece and cannolclaimit lsewnere. o canfie
‘adiisionalon that st appicalion, but he cannot clamitin
any e appliation.

Howeuer, again, this novely is oy “protographic novely”.
Sothal shouid he claim & slight variation, an equialent,
Species, or some other sighly diferent invention n a ater
‘appication, the eae, secret pricr art appication il ot be
wsed againsthim. Cieay f e ciaims in  ler fled appcaton
an invention that s only obvious over the frstcisclosure, he
wil dofinely get a paten, sinco the frst application s only
izt for very narrow novely-defealing purposes. Tis s
Shown below in Fig. 4. I should be noted that s & simiar
Siuation o applying he secret prcr art against i paes.

G - Eurps applying Scrt Prior At against s applcant
Discore

Aoplearst | ABC
foplcan1- | Clmss  -NoPan
foplcantt- | Clama®’  -Paine
foplcantt- | ClimsED  -Paire

Japance Appach
0 Japan, boweuer, they oot care about selfcolision Spe-
il the prior arl cannot be used agains he applcant him-
Sol, o aven the same imventor of e Claimed invention and
fferentassignes, even fo hovely-efealing urposes. One.
ofhe easons for s s hatin Japan largeindustyfles many.
applcaions Tpicaly,the appications may be ialy prepared
by ihainvertor imsall andl eviewed by  patent atlrney be-
fore fing, Thedisclosure pultogether by thainvenicr, o even
& patent atcrney, may often overap another cliscosure, ince.
large groups of mventors typically work ogether. Accordingly
thesame disclosur ofa paricular venton may be foundina.
numberof ierent applications, all beng fledarouncitheseme.
time, alhough not on he same day.

s aresul e paticular applcation utich clams tat nven-
tion may b later than an earler appication hat aleacy -
scribectthalinvention. Accorcingy, the siuatin i Japan s
shown below i Fig. 5.

5 s scslingSecrt Prior At agairet sam spplcent

Osclonre
opleant | ABC
opicarst- | Clmss P
opicarst- | Caimss P
Aopicarst- | CamagD P
@ US. Appraac

The U, siuaionis uch more compiated. sty tmakes
acstincion whether he socret o at el e laer applce-
tonwero by thosame mentor o nl andasomakes
stinclonhothorherais an oblgation o ssign ho scrot
priorart imenion anlh aornuention 0 asingio applcan,
altho imo cach was flod. Futhormore, it makes a dsincton
botweenapphing threferonce o novely deleatng pposes
andifor obviousness purposes.

Addiionally, U S law includes terminal isclaimers. Should
thosamainvertor cim the samenenion vice, s & abko-
lutely profiited as being satutory doublo paterting.On he.
Giher band, shoul e applcanibe laiming an mertion that
s obuious over a previously isclosed inertion, such would
e considered obious double- patening and vould require
 torminal disclaimer so that both patents must remained
onned by the same nvenive eniiy o s assignee and would
terminateathe same time o avaid any exansion ol he patent
grant beyond the expiralon date af the patent ssuing from.
thearginalinsention.

Shawn belowin Fig. 65 LS. application of secret pror art
appllect against he same inventor. I his case, there vould
actualy be no applicaton of the secrel priorar against he.
invenlorhimsef. Howeves, aterminal disciaimer would be ro-
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cuited even hough the secre prio art i notareference. (s
undersiood tha he sameinvention s not beng claimed twice,
namey it not being caimedt i he st applcation,ahough
it isclosedinthat st appicaton).

IG5~ US.appling Secrt Prior At agsist sama et

Diciase
venr1 | A8
et - | GamsB -patnt
e - |l -potent —p{2oet
e - GamaED -patnt

Inconnectionwih appling he secret por artwherethero are
iferent inventive entis of cams inthe e appiicatin com-
pared with he st application, although at he tme of their
respecive imentons al injentors had an cbligation o assign
othosame assignee, aiferent italion occurs.Inths case,
i1the same invenion i disclosed inthe secret priorart he.
soctet prior ar il be applied for novelly purposes. In s
ase, no patentval ssue unless the second invertive entiy
was the samenvertive ety of the invention disclosedtin e
first appication

Howeer, the secret pror art il nol be applied fo obuio
ness pusposes, since U law has been changed o acknowt-
edge the factthat groups work logethr, and therelore one.
nventor may lear an invention from another and improve.
pon it wiin the same group, working forthe seme com-
pany, and therefore the company shouid notbe deprived of
those imvenions coming from the group when ane nventor
improves upon the other

‘Accardingly, applying secrel prior art i the U.S. against e
samo assignoe bulcifferentinentors il esut i he follow-
ingas shawnin Fig. 7.

FIG.7 U, sppyig SecatPrcr A aganet et mentcrs b
comman assanes
Diciosre

soptcantt
(imersorsy

aBc

Appscant|
(i)

CameB o Paent

Appicarst | Climss’  -Paen

(i)

Appscant|
(i)

ClmagD  -Patam

I Logical Inconsistencies With Existing Approaches

Although each of the European, Japanese, and US. ap-
proaches provides a workable system, there are logicaln-
consistencies withach of these systoms producing cortra-
cictons and logical i esuls.

8y way of exampl, the European approach fais o provide.
adequate protection fo an applicant who comes up with &
asicidea, Since the secret pic artwilonly bo ulized agains!
it partiosfor ‘photographic novely” o he extent the s
‘appiicant makes & basic coniribuon, a laer appicant oan
‘come along andmake a very slightor equivalent medification
or substivion and gt his own patent.* Sometimes ths can
depiive thooiginalapplcantofany o the practial, commer-
cialbenafi of i st invenion.

Especial ina st 1ol system, where here’s arush o get
the appication on fle, there may not be adequale time to
ncuco every variation Howeve,once hefirst applcant fles
the application helocks in s rights. Alhough e had boen
thefirst e for the nvention, someone else may come up
witha very minor chango and gainindependent patent ighis
of & much mere signiicantly commercilinenton,

Furthermore, imiting the applcant o the specfc wording
the patent appication placos hisinvention as e “saciiicial
lamb”tothe Inguistic capabilles ofa palent afomey. Snce.
Europe oniy precludes “photographic novely” o the extont
1he patent attomey used a partcular word or phaso ralher
than aciflrent phiase, someono with asightydierent worc
Ingviouid be abieto get anindependent patent watting .
tights ofthe e frstto-fleinventor.

‘Aditicnaly, whilthe spplicart hmsel can avays ledisicndls
andciam all aspects of is orginal disclosure o the extent of
theingustic capabities of ho patent atorey, shodld e fai o
a0t grantof his frst application s a esul of seif-coll-
sion, b s preciuded fiom recovering what he originally -
closed shouiho il a second appication.fhefled he i
sionalshotybefore gran, he would be able o cover whathe
had discloseet. I o les e grant, o s now precludod.
allnough he was the one who originaly clisclosed i

‘Addiionaly,since the Europeanand Japanese approaches.
oot hayo leminal dsclamers,although s notan denical
ivention as isciosed, he public s subjected 1o extending
1he manopoy for what are essentially minor varialions of e
‘sameinventon, because 'prtographic novely” vl ot pre-
vent the same applicant fom extending the monopoly wifh

inor variations. This probler wouldbe further xacorbeted
Ifthere were 1o be a race period whare the appiicant's own
ublcation wouldnot e picr ar againsi he appicant o1 e
malimitof the grace perio

The USS. system lkewise presens logical inconsistoncies.
Under the ULS. system, a “secrel prior art” i ullized and
combined wilh oiher references, in some cases also olher
“secrot priorart” This s effectvely saying that ne sl n
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he artwould i L cbvious tolake hatis not known o amyone
publicy and combing it something ese which s knasn or
oven notknown o anyane pubic, ncrder to make he nven-
ion otviousonthe date he second appcation as fled.

I tuth, the only one privy 0 the “obidous combination” of
o itoms of “Secrel prior ai” is the patent exarminor. who
must decide what is abvious to one o orinary skl the art
and ol be that sdled artisan himsel.

Furthermore, the anomaly of applying the U.S. law against
ientors, as compared t applicants, also presents incon-
sistencies. Should there be a cormon appicant (asignee)
withiferntinentors, o patentwilsue it wes prevously
isclosed (applying 102(e)buta patet vl issue on an covi-
ous varant (nol applying 102(6)/103), a5 the group works,
together Tne law thus tecognizes a group working logether
bt nol a patent atomey wriing an applicaton based upon
thework o e roup andincorporaling more tha one dea.
ahough not ciaming .

Moreover, the "working craup” concept fas if the viorking
group’s a corporation and a unersiy thalwork in it do-
velopment, o Corporations working n ot development.
elc.Imovation often oceurs where two difrent legal entiies
ot under comman control e engaged n esearch and de-
velopment

Aocordingl,although al of thevaricus existing systems have
functioned and operate ffectvel, none ofthem provides
perfect logic o allaspects of ullizing "secret prir art

IV, New Proposal For Applying Secret Prior Art

Altbough, ina hamonizedrealy, any o theexdsing approsches.
coulbe utized as the accepled siandard,inorder 060 50
there woudd have to be full concessions on the part o one
approach 0 accep the other approach. Whie concossions.
are s avalablo nnegoiating harmorizaton eates, com-
promise oten s preferabie. Howewe, in compromising, whal
18 often done s 0 ake one of the existing approaches and
“tallor”or modiy itin cotain aspecs.

s has beon fequentl poinec o, an exising approach may
have been proven effetive for many years. It bult on nu-
merous olher ntertwined aspects. Tinkering” wih one as-
‘pectand moctiyingit ften as erimentl effects on another
aspect, andits ot hateasy 01ake an xisting approach and
simply modiy tinone or two aspects. s often preferable to
come up wiha tolally new approach which prowides a com-
promiseinit effectand al the sametime i one that canbe
‘accepted based uponlogcal punciples o kw and equity, and
faimess for allsysiers invoived and thes appicants.

I his egard a new proposal s presente for doaling with
‘Soctetprior at which efecively provides a comprommiseand.
atthe same tme, provides anes approachuich difers from
all xisting approaches. The new approach is based upon
‘appying the whole contents of secrel pricr art for what s
refeted toas "enlarged novelly” purposes.*Tosome exten,

it notanewconcept but everls back 0 an old understand.
ing of the concoptof povely.

Forexample, nder e German ational palert system i s
concept o novelty, which covees al that one skl inthe at
usuall understands from a document and which s broader
hanhe photographicnovelty approach hatis curenty beng.
tized by the Eurcpean Patent Office andl by mast of s Mem-
ber States. By way of exampl, f a geneic invention s dis-
Glosed i the secrel pricra, it should preciude a subsequent.
appicaton fom coveringa species not partcularl dertified
wilhi the generic dsciosure (unless the “species” & i the
Ralure of a“selecton” which couid give fse o pateniabily).

Likewise, later equivalents should be prechuded. Latr vell-
nown substiutes shoud be precluded. Anything that would
b well known to one skdled in the artreading the orginal
cisclosure shoud also be precluded. Thus, th frst discio-
suteshould not ol provide novely-defealing fom a 'pho-
fographic” viewpoin, but from an “eniarged novely” view-
point. To some extent, his is simiar (aihough perhaps
beoader) thanthe present Japanose understanding of "nov-
ol Moreover s German concep of novely s similar fo
the American cancept of“isherency” found i a single prior
aneference.

o the extent that he secand inventar can show that i par-
ticuler species, equivalent,substute, oG, woukd ot have boen
vilhinthe arginal“enlargect disclosure, as i provides unex-
ected benelts, unusual resls, o the ke, he may presont
arguments 1o overcome such secretpror at refocton. Aso,
s the seoret prior art can only e used for navely (enlarged)
efeating purposes, i cannol be combined with any oiher
reference or any olher materia o pravide an obviousness.
yperejocton.

Byway of xampl, ig Bincicatos schematicaly whal consii-
{utes the"enlargednovely’ byond the"cholograptic novely”
ofthe sccre priora Aeference A ancl the potentalorcombin-
ing il with ot roferences o provide an “cbviousness” ejec-
tionrom hat Relerence A 115 ony the"eniargednouely hat
enldtbe utlizetfor apping such secre e ar.

procgsenc:
Fas oty

e

Conceptualy, the approac of using the “enlargedt novelly
for appiing Secret prior ar 5 o give th full bencii of he.
inventon o heinentar who's hefist e Athough he may.
have rushecto fle s applicaton s, and s pelentatorney.
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iy have usect specific words, he should st be etied 0 the
ull benelitof s neention, Trus, o the extent hat he covered
generc conceptand isted some but notl species, some-
ono oo shouid ot be able o come up wilh another species.
fallnguitin he generic lass and gel a separate patent ont
(except forthe “selecton” concept indicaled above, which
Shovld be held to high standards of prool).

Likewise, alhough he may have described is invention and
iven some examples, someone else should 1ot be able o
ome up with one ainer eguivalent or welHknown substiute
and get a soparate patent on thal. The inventor should be
Given the full breadih of s invention and be able o sicp
thers fom geting patentson anying faling wiin e scope
of s invention. Howerer,he should not be able 010p oif
ers from making use of is invention and combining it wif
ciherindependentdeas. Thus, heshouldnotbe ab o ilze:
hissecret prio at 01 0bViOUSeSS purposes where s noc-
essaty 10 combine the sectet pror art wilh o referencos.

I connecton with appling “secret pricr at” inan “enlargedt
Rovelty approach, he resul applying it against third paries
ol be as shown n Fig. 9.as follavs.

FIG 9 - Appling Secret Prio At sgainst ancer sppscant in
atget Nty sy

Diceare
sepican s ABC
eplcanz- | ClmaB | -NoPant
Seplcanz- | OamaB' | -NoPatent
Seplcanz- | CamaBD -patem.

It should be noted that the efective result of using the “en-
larged novely” approach is effecively a compromise be-
twoeniho European approach (i, 1) andthe US.approach
(Fig-3), and aiher simir (o he Japanese approach (Fig 2).

It also balieved hat this same “eriargect novelly” concept
an bo uiized in connection wih the appicant himsof. The
appicant shoud boableto uimalalycian anyhing dsclosed
01 st application fiom an “enlargedt viewporn. Specif-
cally the applicant shoul be able 10 laim bolh s “photo-
raphic” cisclosus and an “enlarged” version of hat diclo-
sueinhis second applicaton.

Fusthemor,tshoukdnot ke a diferecs whathe s toimen.
torhimsewhofled thesecond applicatcnorwhethels anaher
entorwihinthe same appicart group.Solongas bl inven-
{orse putofthoepplcant, a1 hoser el heyhadan obige-
tion 10 assign 0 he Same apploan, we st fecognze the
croup aspeot of ncenions and grant palents o e appicant
‘whelher the nventcn was isclosed i the st appication and
larmectin the second,or carmed n he s, solong as e rue
ventor s pamec i tho appication caiming s neoton.

Howeuer, i al faimess 10 the publc, in casos where s a
‘common applicant thatis working with mermbers of a single
‘group expanding he invention, a terminalcsclaimer shodid
‘e appled. Horwever, such terminal dsclimer shaudonly be
limited o he "enlarged novely”of e nvention, not o any-
hinghat resuls fom obvious advances of he nventon.

‘Accordingly in the proposed system the following Fig. 10
woullresult when appying secret prir it againstan appi-
can, regarciess of whois he inventor.

1310 Agpyig Secat Prr At aganet et et bt
Common asinas

Disioaute

Aopicars1 AB.C

rvenior)

Aeplcant 1+ D

i)

Cameg  -patent

Soplcant1- Clamss  -Paten
i)
Seplcant - CamsED - Paion ———W
i)

It bo noled that tis approach again resuls ina compro-
mise betweon Japan, Europe, and he U S. It rovides anti-
colisionfeatures,terminalcisclaime featres, eguales appli-
cants and inventors, and proudes a logical and equilable
compromised system.

Conclusion

It therelore e thatusing the “enlarget novely” appraach
for applying seciet prior ar. bolh against olher appicans.
‘andincomection with the appicant himsel, here s provided
a new comprormise type of system thal provides a ogical
‘and equitable approachio the applicant, oher nventors and
the publi at arge. It also happens to provide a mid-way
pastion behween the eising approaches curentl employed
1 Japan, Europe, andthe United Stats.

Futhermore, it avoids the necossiy o “inkering” wih any
xising approach which may cause problems, andinsiead
‘comes up wilh a new overall approach. Ako, it avoids the
poliical probler of having any one counlry o region “con-
coding’ {0 the approach of the ather, butnstead creatos &
tollly new approach and consistent lagi foreach an ffec-
e comprormise postion
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Notes

T Intho cxamples thatfollow,“disciosuro A, B, means hat
hoapplcationclisclosesthose oo mertion bul docs ot
i them. “Claim 6 mesns that the sppcaion clims.
et B -Claim 5" means the applealon cima n
nventon iy dfrent han orion 8 diclosod. ‘Clams.
D" maars the appicalion combinos insonion B wih an
ather knoun idea sueh ha ths ambinaion 6D i an b
us varaon of B bu reqie combeing e feachng of B
i ot eferance.

2 The Jspanese iformalion s besnprosle by Shin Kato,
Japansa Paent Allorna, Parrer o PROSPEC PatantFi,
Tokyo Branch Offco, Japan.

3 In o USA oy the applicant i the inventor, ol an
Signee of the inerkor Because invenorehip e vary hom
i to'claim. the “invonive anity” of cach clam needs.
denifission i both 1 prr appicaton an he lte Al
ation for prorart purposes.

Tho later appiant’ werk s dono and fled wiltout know-

odgo ofthe sarterapplcant s work But i apicly omercing
tochnciogies, paralle mvaation paihs oo accur

In some respects this concept has boen suggestad nfor-
maly i the past_ Among those who had considaed Ui
Condopt n e past in addilon o ho authors o s paper
was Mike Partuisr of Cifford Chance. On betslf of the
IS at the Landan “Houndiabie’ of NGOS on Navermby
50 and 11, 2003, he advanced. in generaltems, o pro
posal boing formaly pesanicc! here i 1 paper. Ho alsc
‘ndorsad the noion ha under an “srisrped navely” con
o, or cialon purposes  frst e, ator pubished ap-
pication would fot bo combinable wih olher known or
unkcoun eferences His proposal s submied ol with
mspect 0 he applcation of acretprio art 1ot parties.
Haweret,in s paper i now axended to apply also itk
espectto an appicant.





[Fin de l’annexe III et du document]

�	Voir, par exemple, le premier projet de SPLT, l’article 9 du document SCP/5/2 et la règle 7 du document SCP/5/3.  


� 	Voir, en particulier, le paragraphe 88 du document SCP/5/6.  


� 	Les textes des dispositions pertinentes du projet de SPLT sont reproduits dans les annexes I et II.  


� 	Voir, par exemple, les paragraphes 136 et 137 du document SCP/6/9;  le paragraphe 74 ff. du document SCP/7/8;  les paragraphes 173 à 175 du document SCP/8/9;  le paragraphe 173 du document SCP/9/8;  le paragraphe 88 du document SCP/10/11 Prov. 2.  


� 	Voir les paragraphes 173 et 174 du document SCP/8/9.  


� 	Voir le paragraphe 173 du document SCP/9/8.  


� 	Voir le paragraphe 89 du document SCP/10/11 Prov. 2.  Voir aussi le chapitre VI.  


� 	Voir l’annexe III.  


� 	Sauf indication contraire, dans le présent document, le terme “double délivrance de brevets” est utilisé dans le contexte de la protection par brevet du même objet.  Il convient toutefois de ne pas perdre de vue que dans certains systèmes, ce terme est utilisé en rapport avec des inventions qui sont différentes, mais évidentes l’une par rapport à l’autre.  


�	Aux États�Unis d’Amérique, étant donné que la demande doit être déposée par l’inventeur, les droits conférés par le brevet doivent être cédés à l'entreprise par chaque inventeur.  


�	L’INPI rejette une demande de brevet sur la base de l’absence de nouveauté, et non sur l’absence d’activité inventive.


� 	Directives d’examen, chapitre II-3, 2.3.


� 	Directives d’examen, chapitre II-3, 2.4.3).


� 	Directives d’examen, chapitre II-3, 2.4 et 3.4.


�	http://www.fips.ru/ruptoen2/law/patent_law.htm.


�	L’article 21.6) de la loi sur les brevets prévoit la publication, par l’office des brevets, des données sur la demande, à l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou plus tôt (si le déposant en fait la demande selon les modalités appropriées), et le droit de toute personne de se familiariser avec la demande après cette publication.  Les informations relatives à une demande ne sont pas publiées si la demande est retirée ou si un brevet est délivré sur la base de cette demande avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande.  La seconde partie de l’article 25 prévoit la publication d’informations sur la délivrance d’un brevet ainsi que le droit de toute personne de se familiariser avec la demande après cette publication.  La publication vise les données bibliographiques fondamentales et les revendications.


�	http://www.fips.ru/npdoc/VEDOM/PR_is00.HTM.


� 	La caractérisation de la finalité de l’invention ne peut faire défaut que dans les revendications portant sur un composé chimique. 


�	http://www.patent.gov.uk/patent/reference/mpp/index.htm.


�	http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidates_laws.pdf.


�	http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html.


�	Section 706.02.l)2) du MPEP.  Il est expliqué que la condition de titularité commune au moment où l’invention revendiquée est réalisée vise à empêcher l’obtention de la titularité sur l’objet après que l’invention revendiquée a été réalisée pour disqualifier l’objet en tant qu’élément de l’état de la technique par rapport à l’invention revendiquée.


�	Le chapitre 804 du MPEP contient des informations détaillées sur l’interdiction des doubles brevets.


�	Par exemple, In re Schneller, 397 F.2d 350, 158 USPQ 210 (CCPA 1968) et In re Kaplan, 789 F.2d 1574, 229 USPQ 678 (Fed. Cir. 1986).


� 	Voir le chapitre VI et l’annexe III.


�	Dans certains pays, le même critère de nouveauté est appliqué à l’état de la technique divulgué au public et aux demandes antérieures.  Dans d’autres pays, l’“identité” de l’invention revendiquée et la divulgation incluse dans l’état de la technique n’est pas considérée de la même façon s’agissant de l’état de la technique divulgué au public et des demandes antérieures.  Cette question sera examinée dans le chapitre IX.


�	Même dans ce cas, en général, l’interdiction de délivrer un double brevet s’applique en ce qui concerne l’invention revendiquée dans la demande antérieure et l’invention revendiquée dans la demande ultérieure.


�	En fait, le dépôt d’une demande divisionnaire ou la revendication d’une priorité interne permettrait de conserver le bénéfice de la date de dépôt ou de la date de priorité de la demande antérieure, ce qui est plus avantageux que de déposer une demande ultérieure distincte.


�	Il convient de noter que le projet de texte actuel du SPLT ne traite ni de la question du double brevet ni de la durée de la protection.





