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l. PROPRIETE INTELLECTUELLE - INTRODUCTION

Le terme “propriété intellectuelle” désigne les droits de brevet, de marque, d’auteur et
de dessin ou modeéle ainsi que tous les autres droits de propriété incorporelle attachés aux
ceuvres de I’esprit et, au sens le plus large, aux créations dépourvues de forme physique.

PROPRIETE ACTIVITE CREATRICE DE RESULTATS
VALEUR
» Réelle » Creéation de produits » Recettes/
= Personnelle = |nvestissement bénéfices
= |mmobilisation ‘ = Amélioration ‘ = Emplois
» Intellectuelle = Vente = Plus value
= Location ou concession = Satisfaction
de licences de besoins

Comme tous les objets de propriété, ces droits ont un propriétaire et sont susceptibles
de produire un revenu. C’est pourquoi ils sont considerés comme un actif. De plus, comme
tous les objets de propriété, ils résultent souvent d’un investissement et doivent donc étre
rentables, d’une fagon ou d’une autre. La propriété intellectuelle différe des autres objets de
propriété dans la mesure ou elle est dépourvue de forme physique et résulte de I’intelligence
humaine, de la créativité et de I’imagination.

Il existe divers types de propriété intellectuelle, dont chacun est soumis a un régime
juridique particulier. La propriéte intellectuelle est parfois divisée en deux grandes
catégories : la “propriété industrielle” et le “droit d’auteur”. La propriété industrielle
concerne les actifs crées principalement pour le progres de la technologie, de I’industrie et du
commerce, comme les brevets (inventions), les dessins et modéles industriels, les marques de
produits ou de services, les secrets commerciaux et les indications géographiques’. Les
formes de propriété intellectuelle les plus courantes sont les suivantes :

Brevet : un brevet est un titre légal conférant a son titulaire le droit exclusif de
contrdler, pour une durée et sur un territoire donnés, I’exploitation d’une invention definie
dans les revendications dudit brevet, et cela en interdisant notamment a quiconque de
fabriquer, d’utiliser ou de vendre cette invention sans son consentement. Un brevet peut étre
delivre, par exemple, pour une pile permettant de stocker de I’énergie solaire efficacement,
indéfiniment et sans déperdition, pour un vaccin contre le paludisme ou encore pour une
nouvelle formule permettant de transformer les arétes de poisson en engrais agricole.

Dessin ou modeéle industriel : un enregistrement de dessin ou de modéle industriel
permet a son titulaire de contréler I’exploitation de formes ornementales associées a des
produits — par exemple la ligne d’une nouvelle voiture de sport, le boitier en plastique
caractéristique d’un certain type d’ordinateur ou la forme d’une bouteille de soda.

L’article 1.2) de la Convention de Paris sur la protection de la propriété intellectuelle (Acte de
Stockholm de 1967) dispose que : “La protection de la propriété industrielle a pour objet les
brevets d’invention, les modéles d’utilité, les dessins ou modeles industriels, les marques de
fabrique ou de commerce, les marques de service, le nom commercial et les indications de
provenance ou appellations d’origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale”.
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Marque de produits : une marque de produits permet a son titulaire de garantir au
public I’origine de ses produits. On peut citer comme exemples de marques de produits les
noms distinctifs Nando’s® et Coca Cola® ou un logo comme I’étoile Mercedes Benz®.

Marque de services : une marque de services permet a son propriétaire de garantir au
public I’origine d’un service; “Cheques for Two®” est, par exemple, une marque de services
connue.

Droit d’auteur : le droit d’auteur concerne les expressions originales et les “ceuvres de
I’esprit”. Toute personne qui crée une telle ceuvre est appelée un auteur. Les tableaux, les
photographies, la musique, les chorégraphies, les poemes, les romans, etc. sont, par exemple,
des ceuvres protégées par le droit d’auteur. Cette protection s’applique aussi a certains
éléments techniques présentant un caractére d’originalité, comme les logiciels informatiques,
les spécifications techniques et la documentation connexe.

Le droit d’auteur se différencie notamment de la propriété industrielle par le fait que la
protection contre les usages non autorisés s’acquiert généralement sans aucune formalité de
dép6t. Les droits de propriété industrielle, en revanche, ne sont reconnus et opposables aux
tiers que s’ils ont fait I’objet d’un dépdt aupres d’une administration compétente et ont été
expressément accordés par cette derniere. En théorie, tout le monde peut rédiger une
demande de brevet ou d’enregistrement de marque, mais en pratique, eu égard a la complexité
de ces taches et des formalités a accomplir, ce sont le plus souvent des professionnels comme
des juristes (conseils en brevets) ou des spécialistes appelés “agents de brevets” ou
“mandataires en brevets” qui se chargent de la rédaction des demandes de brevet et de leur
dépdt aupres des administrations compétentes.

Le présent manuel porte sur les brevets, leur dép6t et leur enregistrement. 1l a pour objectif de
donner a I’étudiant une idée générale des compétences qui sont necessaires pour rédiger une
demande de brevet, la déposer et obtenir, en sachant comment travailler avec I’administration
compétente, la délivrance du brevet demandé. L’étudiant doit aussi connaitre et comprendre
la 1égislation et les pratiques en vigueur dans le pays ou la région qui intéresse son client, dans
la mesure ou ces derniéres varient parfois d’une maniere considérable.
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Quelques notions de base supplémentaires sur les brevets

Un brevet peut étre obtenu pour protéger une “invention” a condition qu’elle soit
nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et soit susceptible d’application industrielle?.
Le brevet doit concerner une invention qui fonctionne ou, comme cela est précisé dans
certains pays, a “fait I’objet d’une premiére mise en ceuvre”. En d’autres termes, une simple
notion, méme ingénieuse, qui ne peut pas étre mise en ceuvre dans I’immediat (par exemple
une machine a explorer le temps) ne pourra pas étre brevetée. La maniere d’exprimer les
criteres que doivent remplir les brevets n’est pas la méme dans tous les pays. Par exemple, les
brevets doivent généralement présenter un caractere “technique”, mais la définition de ce
terme varie selon les pays. La durée de validité du brevet est généralement de vingt ans apres
la date de dépét de la demande de brevet. Le brevet confere a son titulaire le droit d’interdire
a quiconque de fabriquer I’invention, de I’utiliser, de I’offrir a la vente, de la vendre ou de
I’importer dans le pays ou il a été délivré. En d’autres termes, il confére un droit de propriété
permettant a son titulaire de désigner les personnes qui ne sont pas autorisées a mettre en
ceuvre I’invention protégée. Toute personne autre que le titulaire du brevet ou son preneur de
licence qui utilise une invention brevetée ou vend des produits relevant de cette derniére est
un “contrefacteur”. A ce titre, elle peut étre poursuivie en justice, et se voir ordonner de
mettre fin & I’atteinte portée au brevet et condamner a verser des dommages-intéréts au
titulaire. Les brevets sont “territoriaux”, ce qui veut dire qu’ils n’ont d’effet que dans les pays
ou ils ont été demandés et délivrés. Chaque pays jouit du droit souverain d’accepter ou de
rejeter les demandes de brevet. Dans certains cas, un groupe de pays convient par traité
d’instaurer une procédure commune d’examen des demandes de brevet, comme celle qui est
mise en ceuvre par I’Office européen des brevets. Certains pays conviennent également par
traité d’accepter les brevets délivrés par d’autres®. Par exemple, certaines anciennes colonies
anglaises acceptent les brevets délivrés par I’Office britannique des brevets ou I’Office
européen des brevets lorsque le Royaume-Uni est un pays désigné dans la demande déposée
aupres de I’OEB.

Le brevet représenté ci-dessous est représentatif. Il a été délivré par I’Office européen
des brevets le 29 septembre 2005, sous le numéro EP 1 242 397 B1 et sous le titre
“Activateurs transoléfiniques de glucokinase”. Bien que la demande de brevet aupres de
I’OEB ait été déposée le 12 décembre 2000, par I’intermédiaire du PCT, elle revendique, en
vertu de la Convention de Paris, la priorité de la demande provisoire n° 60/170,783 déposée
aux Etats-Unis le 15 décembre 1999. Par conséquent, la date effective de I’état de la
technique pour cette demande de brevet est le 15 décembre 1999. L’abrégé suivant figurait
dans la demande selon le PCT publiee sous le numéro W0/2001/044216 pour I’invention
représentée par la demande de brevet :

Propionamides transoléfiniques 2,3-disubstitués N-hétéroaromatiques ou
urido-propionamides representés par la formule i), ladite substitution au niveau de la position
2 representant un groupe phenyle substitué et, au niveau de la position 3, un noyau
cycloalkyle, lesdits propionamides consistant en des activateurs de glucokinase augmentant la
sécretion de I’insuline dans le traitement de diabétes de type II.

Cette définition est celle de I’article 27.1) de I’ Accord sur les ADPIC. Certains pays remplacent
“activité inventive” par “non-évidence” et “application industrielle” par “utile”. Ces termes
sont synonymes, mais non identiques, comme on le verra plus loin.

Le détail de la procédure varie selon les cas. |l est important que I’agent de brevets s’informe le
plus tot possible des démarches a accomplir lorsque son client souhaite protéger son brevet de
cette maniére, dans la mesure ou ces derniéres doivent parfois étre entreprises pendant que la
premiére demande de brevet est encore en instance.
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Le préambule de la premiere revendication indépendante de la demande de brevet
européen se lit : “Compound selected from the group consisting of an olefinic amide of the
formula ...”; suivent un diagramme chimique, puis une description tres détaillée du nouveau
COmposeé.

Mots-clés :

Brevet, propriété industrielle, marque de produits, marque de services, durée de validité du
brevet, invention, actif, nouveauté, utilité, premiere mise en ceuvre, territorial, contrefacon.
TESTEZ VOS CONNAISSANCES :

Qu’est-ce que la propriété intellectuelle?

Pourquoi la propriété intellectuelle est-elle un actif?

Quelle est la différence entre la propriété industrielle et le droit d’auteur?

Un code logiciel peut-il étre protégeé par le droit d’auteur?

Quelle est, en général, la durée de validité d’un brevet?

Vrai ou faux : un brevet doit étre nouveau, utile et non évident.

Vrai ou faux : un brevet confere a son titulaire le droit d’interdire a autrui de fabriquer,
d’utiliser ou de vendre I’invention décrite dans les revendications du brevet.

8. Donnez un exemple de chacune des catégories d’objets de propriété intellectuelle que vous
voyez dans la piéce ou vous vous trouvez.

9. Vrai ou faux : une fois qu’il a été délivré dans un pays, un brevet doit étre reconnu dans le
monde entier.

10. Vrai ou faux : n’importe qui peut rédiger une demande de brevet, mais il est préferable de
confier cette tdche a une personne compétente.

NogkrwdpE
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1. BREVETS
A. PRESENTATION DETAILLEE

Un brevet est un monopole limité consenti par I’Etat sur une invention. Autrefois, les
gouvernements accordaient des brevets sur a peu prés n’importe quel bien ou service, qu’il
soit ou non le fait d’une invention. Le roi pouvait par exemple reconnaitre a un fidéle allié un
brevet sur le sel. A I’époque moderne, les gouvernements ont réduit la portée des brevets et
ne protégent plus que les inventions. L’un des premiers systemes de brevet de I’ére moderne
fut celui de la République de Venise. La durée de protection des brevets était de 14 ans, soit
deux fois la durée d’un apprentissage moyen. Elle fut ensuite étendue a 17 ans comptes a
partir de la délivrance du brevet. De nos jours, la plupart des brevets ont une durée de validité
de 20 ans apres la date de dépbt de la demande.

1. Qu’est-ce qu’un brevet?

Un brevet confére généralement a son titulaire le droit exclusif de décider qui peut
fabriquer, exploiter, vendre, offrir a la vente ou importer les produits ou les techniques
protégés par ses “revendications”, c’est-a-dire par des phrases qui figurent généralement a la
fin du brevet et décrivent I’invention protégée. Pour qu’un brevet puisse étre obtenu, ces
revendications doivent généralement décrire une invention nouvelle et non évidente au regard
de “I’état de la technique”, autrement dit I’ensemble des connaissances et des inventions qui
existent au moment de la demande de brevet.

Un brevet doit aussi remplir d’autres conditions juridiques, par exemple en ce qui
concerne le délai écoulé, le cas échéant, entre la divulgation de I’invention au public et le
dépdt de la demande de brevet. Généralement, une invention qui a été rendue publique avant
le dép6t de la demande ne peut pas étre brevetée, sauf si la législation applicable prévoit un
délai de grace. Certains pays, les Etats-Unis par exemple, accordent en effet un délai de grace
d’un an durant lequel la demande peut tout de méme étre déposée; dans la plupart des autres,
toute divulgation de I’invention antérieurement au dépét de la demande suffit a entrainer le
rejet de la demande de brevet®. Dans certains pays, il est impossible de breveter une
invention contraire a “I’ordre public” ou aux “bonnes meeurs”. Par exemple, une invention
relative a un dispositif servant a inhaler une substance illicite (par exemple une pipe a opium)
pourrait étre exclue de la brevetabilité pour des motifs d’ordre moral. Cependant, cette
restriction est parfois plus une question de forme des revendications du brevet qu’une
interdiction absolue. Bien sir, tous les pays n’ont pas la méme définition de ce qui est
“moral”, et certains préférent préserver la neutralité de leur droit des brevets a I’égard des
questions d’éthique.

L’astuce du professionnel : les résultats de recherche importants, susceptibles de donner lieu
a un produit ou une technique de valeur, ne doivent pas étre rendus accessibles au public tant
gu’une demande de brevet n’a pas été déposée. Cette précaution concerne particulierement
les institutions de recherche et leurs impératifs de publication de travaux académiques — elles
peuvent cependant les régler facilement en mettant en place une procédure de vérification et
d’attestation d’absence de contenu brevetable dans les communications scientifiques et les
articles de leurs chercheurs.

De nos jours, la plupart des demandes de brevet sont soumises a un processus d’examen
minutieux “sur le fond” par un examinateur de brevets employé par I’Etat. Ce dernier
procéde notamment a une comparaison de I’état de la technique pertinent et des

4 L’article 11 de la Convention de Paris prévoit, par exemple, une exception a la régle générale en

matiére de divulgation. Il importe que I’agent de brevets comprenne bien toutes les conditions
de forme et de fond imposées dans les pays qui intéressent son client.
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revendications de la demande de brevet, afin de déterminer si I’invention apporte une
contribution suffisante, d’un point de vue juridique, a I’état de la technique. Quelques pays
continuent d’utiliser des “systemes d’enregistrement” dans lesquels le déposant recoit le
brevet aprés avoir rempli certaines formalités, mais sans que les conditions matérielles de
brevetabilite aient été examinées. Dans ce type de systeme, ce n’est que lorsque le brevet est
contesté devant un tribunal que la question de sa validité par rapport a I’état de la technique
est etudiée.

Un brevet est “valide” dés lors qu’il a été délivré et tant qu’il n’a pas été déclaré nul
par un tribunal ou par I’office des brevets. S’il fait I’objet d’un rejet ou d’une annulation pour
absence de nouveauté (état de la technique) ou pour toute autre raison, il est dit “invalide”.
Dans la plupart des systemes de brevet, et notamment ceux dans lesquels I’examen de la
demande de brevet et de I’état de la technique est effectué d’une maniere impartiale par un
fonctionnaire, les brevets délivrés sont réputés valides jusqu’a preuve contraire.

D’une maniére générale, les systemes de propriété intellectuelle reconnaissent que la
protection par brevet s’applique a différentes catégories d’inventions. Dans de nombreux
pays, la protection conférée est essentiellement la méme pour toutes.

Lorsque I’on parle de “brevets”, on fait généralement allusion a des “brevets
d’invention” ou, comme on les appelle parfois, des “brevets d’utilité”. Ces brevets protegent
des machines, des procédés, des compositions chimiques et d’autres types d’inventions dont
la valeur réside dans leur utilité. Ce cours porte en majeure partie sur les brevets d’invention
ou d’utilité.

Certains pays protégent aussi d’autres catégories d’invention par des brevets ou des
instruments comparables aux brevets. Les dessins ou modéles peuvent, par exemple, étre
protégés par des “brevets de dessin ou modeéle”, comme aux Etats-Unis. D’autres pays ont un
systeme d’enregistrement des “dessins et modeéles industriels” (par exemple la Belgique).
Dans les deux cas, la protection s’applique a un dessin ou modele nouveau, original et
ornemental d’un article manufacturé, et non a un aspect fonctionnel.

La durée de validité d’un brevet de dessin ou modeéle peut différer de celle d’un brevet
d’utilité. Aux Etats-Unis d’Amérique, elle est de 20 ans comptés a partir de la date de dépot
de la demande dont la priorité est revendiquée pour les brevets d’utilité et de 14 ans comptés a
partir de la date de délivrance en ce qui concerne les brevets de dessin ou modéle. D’une
maniere générale, les dessins ou modeles présentent des analogies a la fois avec les marques
et les brevets d’utilité. Prenons le cas d’un fabricant qui produit une cafetiere dont la forme
ne ressemble a aucune autre. En elle-méme, cette cafetiére peut présenter ou non des
caracteéristiques inventives susceptibles de faire I’objet d’une demande de brevet d’utilité. En
revanche, le fabricant peut souhaiter protéger la forme trés particuliére de sa cafetiére. 1l a
peut-étre découvert, en fait, que le public associe la forme de sa cafetiére a son nom, de sorte
gu’il souhaite pouvoir empécher d’autres fabricants de copier librement la forme qu’il a
donnée a sa cafetiére.

Parfois, le déposant n’a pas besoin de choisir entre un brevet d’utilité et un
enregistrement de dessin ou modeéle, car il veut protéger a la fois des caractéristiques
innovantes et des éléments esthétiques. Supposons, par exemple, que le fabricant de
I’exemple précédent a dessiné la forme de sa cafetiére dans le cadre de ses propres recherches
en matiere de dissipation thermique. Il pourra déposer en méme temps une demande de
brevet d’utilité pour protéger I’invention permettant de maintenir plus longtemps au chaud le
contenu des cafetiéres et une demande de brevet de dessin ou modéle pour la forme inédite de
sa propre cafetiére.

Dans certains pays, les inventions peuvent étre protégées par des enregistrements de
“modeles d’utilité”, que I’on nomme aussi parfois “petits brevets” ou “brevets d’innovation”.
Les conditions a remplir pour obtenir un enregistrement de modele d’utilité sont généralement
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moins rigoureuses que celles qui s’appliquent aux brevets d’invention. Cela étant, la
protection conférée sera également moindre dans la plupart des cas.

Dans la pratique, la protection par modéle d’utilité est souvent demandée pour des
“innovations” a caractére complémentaire qui ne remplissent pas les critéres de brevetabilité,
par exemple parce qu’elles ne satisfont pas a la condition d’activité inventive. La durée de
protection des modeles d’utilité est plus courte que celle des brevets. Dans certains pays, les
demandes de modele d’utilité ne sont pas examinées sur le fond. Il en résulte que la nature du
droit conféré est incertaine et le reste jusqu’a ce qu’un litige vienne éventuellement opposer
son titulaire a un tiers. Dans certains pays, la protection par modele d’utilité ne peut étre
obtenue que dans des domaines techniques précis et uniquement pour des produits — non pour
des procédés.

Certains pays prévoient la protection par brevet des plantes produites par certaines
méthodes bien définies®. Par exemple, aux Etats-Unis d’Amérique, des brevets de plante
peuvent étre délivres pour toute “variété de plante distinctive et nouvelle, y compris les
spores, mutants et hybrides cultivés et les semis de hasard, autre qu’une plante multipliée par
tubercules ou gu’une plante trouvée a I’état sauvage”. L’étudiant doit noter, cependant, qu’un
grand nombre de pays n’acceptent pas de protéger les variétés végétales, quel que soit leur
mode de multiplication.

2. Que peut-on breveter?

La protection conférée par un brevet porte sur ce que I’on appelle I’’objet” du brevet.
Dans certains pays, pratiquement toutes les inventions peuvent étre brevetées. D’autres ont
une définition plus étroite de ce qui peut constituer un “objet brevetable”. Dans un cas
comme dans I’autre, une multitude de choses peuvent étre brevetées, a condition d’étre
nouvelles, utiles et non évidentes®.

Prenons un autre exemple : celui du brevet US 6,434,955 délivré le 20 aoGt 2002 sous le
titre “Appareil réfrigérant a electro-adsorption : un cycle de refroidissement miniaturiseé
s’appliquant de la micro-électronique au conditionnement d’air conventionnel”. L’abrégé se
lit comme suit :

La présente invention concerne un appareil réfrigérant modulaire
miniaturisé faisant la synthese entre la réfrigération par absorption et la
réfrigération thermoélectrique. Le rendement apparemment bas de
chaque cycle pris en tant que tel devient un inconvénient négligeable
gréce a la synergie entre les deux. Cet appareil réfrigérant a
électroadsorption ne recourt qu’a des technologies existantes. 1l peut
atteindre de grandes densites de réfrigeration a haut rendement, méme
en I’absence de pieces mobiles. En outre, il est constitué de matériaux
inoffensifs. Les processus physiques intervenant sont essentiellement
des effets de surface plutét que des effets de masse, impliquant les
courants d’électrons plutdt que de fluide. L’insensibilité a I’entartrage
ouvre la voie a de nombreuses applications du refroidissement

Par exemple, les “variétés végétales multipliées par reproduction asexuée” dont la protection est
possible aux Etats-Unis d’ Amérique sont des plantes reproduites par des moyens autres que les
semences, comme par exemple I’enracinement des boutures, le marcottage, I’écussonnage, le
greffage et le greffage par approche.

6 Selon la note 5 de I’article 27.1) de I’ Accord sur les ADPIC, les termes “non évident” et “utile”
sont synonymes des expressions “activité inventive” et “susceptible d’application industrielle”.
Ces termes ne sont toutefois par exactement identiques.
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d’ordinateurs personnels et d’autres accessoires de micro-électronique
au conditionnement d’air pour I’automobile et les immeubles.

L’examinateur chargé de la demande a finalement conclu a la brevetabilité, mais non
sans avoir releve auparavant pres de 15 éléments de I’état de la technique et cité deux de ces
derniers pour rejeter les revendications telles que formulées a I’origine. Le brevet délivré
comporte 19 revendications réparties en deux séries, soit une premiere série de 11
revendications de dispositif suivie d’une seconde série de sept revendications de méthode.

United States Patent Patc Na LS st oes )
Mg wial Thwin of Famn L TTE IR i | Py

a. Dispositifs mécaniques et articles manufactures
Les dispositifs mécaniques et les articles manufacturés sont les objets de protection les
plus “traditionnels” du droit des brevets. C’est pourquoi I’état de la technique répertorié dans
ces domaines peut parfois remonter tres loin. Par exemple, le déposant d’une demande de
brevet moderne portant sur une invention relative a des patins de hockey spécialisés peut tres
bien découvrir que I’un des documents cités par I’examinateur pour montrer que son invention
ne répond pas au critere de nouveauté est un brevet des années 1860.
b. Procédés et méthodes
Un brevet peut protéger un procédé ou une méthode. Etant donné qu’un grand nombre
de procédés et de méthodes se rapportent a des dispositifs physiques et que le titulaire de
brevet n’est pas limité a un seul type de protection, il est courant que les demandes de brevet
comprennent a la fois des revendications de produit et de méthode. Un inventeur pourra ainsi
breveter, par exemple, son nouvel appareil de filtrage et de purification d’extraits de plantes et
en méme temps la méthode de filtration.
c. Compositions chimiques
Un inventeur peut déposer une demande de brevet pour une composition chimique,
notamment dans le domaine des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie, des
matériaux ou de la pétrochimie. C’est ainsi que I’aspirine aurait pu étre brevetée, jadis, en
tant que composé chimique ayant la propriété d’apaiser les migraines. Les brevets de
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médicaments, par exemple, sont souvent particuliérement rentables. Etant donné que les
demandes de brevet doivent étre déposées avant toute divulgation des inventions qu’elles
concernent, il n’est pas rare, compte tenu de la durée du processus d’essais rigoureux auquel
doivent étre soumis les nouveaux médicaments, que les sociétés pharmaceutiques déposent
des demandes de brevet pour des molécules qui ne sont encore qu’a un stade précoce du
processus d’essai, et en abandonnent ensuite un grand nombre sans attendre la délivrance d’un
brevet parce qu’il s’est averé entre-temps que le médicament était inefficace ou dangereux.
De nombreux pays interdisent la protection par brevet des inventions liées au traitement du
corps humain. La rédaction des revendications relatives aux inventions pharmaceutiques peut
donc nécessiter une attention toute particuliére.

d. Programmes d’ordinateur

La brevetabilité des programmes d’ordinateur reste une question fortement débattue, et

les regles, a cet égard, ne sont pas les mémes partout dans le monde. Dans certains pays, les
logiciels sont considérés comme faisant partie de la catégorie des systemes, méthodes ou
appareils permettant la réalisation d’un objectif donné et donc, s’ils remplissent les conditions
de nouveauté et d’utilité, comme susceptibles d’étre protégés par brevet. Ils peuvent aussi
étre brevetables parce qu’ils mettent en ceuvre, par I’intermédiaire d’instructions logicielles,
une fonction utile d’une nouvelle fagon (par exemple en permettant a I’ordinateur de traiter
les données plus efficacement et plus rapidement). Nous considérerons, dans ce cours, que les
logiciels sont brevetables, mais que les équations ou algorithmes mathématiques purs ne le
sont pas.

e. Organismes génétiques

La protection par brevet des organismes génétiques est reconnue dans certains pays.

Les demandes de brevet portant sur de telles inventions, lorsqu’elles sont brevetables,
attribuent souvent une finalité fonctionnelle, par exemple, & une séquence de genes. D’autres
pays refusent de protéger les séquences génétiques, considérant qu’elles font partie de la
nature.

f. Perfectionnements

La plupart des brevets protégent des inventions qui sont elles-mémes des

perfectionnements d’inventions antérieures. On utilise toutefois le terme “brevet de
perfectionnement” pour désigner un nouveau brevet basé sur un brevet précédent. Par
exemple, I’inventeur A détient un brevet pour un appareil servant a remplir les flacons de
médicaments. L’inventeur B obtient ensuite un brevet pour un appareil de remplissage
amélioré, fondeé sur celui de I’inventeur A. L’invention de B remplit les flacons plus
rapidement, avec moins de gaspillage et d’une fagcon nouvelle. Bien que I’inventeur B
détienne un brevet sur la machine améliorée, il risque de ne pas pouvoir exploiter son brevet
B sans le consentement de I’inventeur A, puisqu’il se sert de I’invention de ce dernier.
Généralement, cette autorisation passe par la négociation d’un accord de licence par lequel
I’inventeur A et I’inventeur B reconnaissent les avantages commerciaux ou financiers de leur
coopération (I’issue de cette négociation, en ce qui concerne les conditions de la licence et les
montants a payer par chacun des inventeurs, dépendra des circonstances et des talents de
négociation respectifs des parties).

3. Importance des brevets

Les brevets constituent pour les entreprises des actifs de plus en plus importants. La
propriété intellectuelle est parfois I’une des principales composantes du prix des produits. Par
exemple, la norme technique de format vidéo MPEG-2 est utilisee dans divers produits. Les
fabricants de lecteurs DVD du monde entier ont convenu de payer une redevance d’environ
2,50 dollars E.-U. par appareil afin que leurs produits soient compatibles avec cette norme.
Par ailleurs, un certain nombre de titulaires de brevets relatifs a la technologie DVD
percoivent eux aussi des redevances de licence sur chaque appareil, et ce, pour un total de
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8,50 dollars E.-U. Autrement dit, le montant des redevances de propriété intellectuelle s’éléve
a 11 dollars E.-U. par lecteur DVD, soit, dans le cas d’un appareil vendu 44 dollars E.-U., le
quart du prix payé par le consommateur.

Une société qui a I’avantage d’étre la premiére a mettre un certain produit sur le marché
peut découvrir tres vite que ses concurrents ont appris a fabriquer le méme produit et a le
commercialiser eux aussi. Il suffira alors que I’un de ces concurrents se mette a fabriquer le
produit en question a moindre codt pour qu’elle risque, si elle ne détient pas de droits de
propriété intellectuelle solides, de voir ses recettes fondre a mesure de I’apparition sur le
marché de nouveaux joueurs, toujours plus nombreux. En revanche, en exploitant ses droits
de propriété intellectuelle, cette société pourra interdire completement aux tiers de fabriquer le
méme produit qu’elle ou percevoir, sous forme de redevances de licence, un revenu
représentant une part non négligeable de celui qu’aurait procuré la commercialisation du
produit si elle I’avait assurée elle-méme.

a. Source de revenus

Le modele traditionnel d’exploitation de brevet est le suivant : un inventeur obtient seul
le brevet d’un produit particulierement utile puis devient tres riche en concédant des licences
ou en construisant toute une industrie autour du produit protégé par son brevet (par exemple
Bell et le téléphone). Cela arrive encore de nos jours, quoique dans I’absolu, le schéma de
I’inventeur isolé titulaire d’un brevet sur une invention phare soit plutoét devenu une rareté; on
voit plus souvent des sociétés prospéres, disposant de ressources suffisantes pour faire
respecter leurs droits de propriété industrielle. S’il est vrai que les redevances de concession
de licence peuvent rapporter beaucoup d’argent a une petite société, ce sont surtout les
grandes entreprises qui bénéficient de I’exploitation de leurs brevets, et d’ailleurs, elles en
tirent parfois des revenus énormes (IBM percoit, par exemple, chaque année pres de deux
milliards de dollars E.-U. de redevances de licence).

En regle générale, I’inventeur doit avoir des attentes réalistes (autrement dit, modérées)
en ce qui concerne les revenus susceptibles de découler de I’exploitation sous licence de son
brevet. Tout d’abord, il n’existe dans le monde aucun marché des licences de droits de
propriété industrielle; certaines études ont été réalisées quant a la possibilité d’établir une
sorte de bourse des droits de brevet, mais aucun marché n’a pour I’instant vu le jour. Ensuite,
il existe aujourd’hui beaucoup plus de brevets que par le passé. Un dirigeant d’entreprise peut
en effet se retrouver face a des centaines de brevets liés et a la tache ardue de déterminer s’il a
besoin de licences sur certains d’entre eux pour pouvoir exploiter son propre brevet et, le cas
échéant, sur lesquels. Enfin, le colt des procédures judiciaires est élevé partout dans le
monde, et de nombreux titulaires de brevet n’ont tout simplement pas les moyens de défendre
leurs droits face aux contrefacteurs. Un agent de brevets doit savoir qu’il n’est pas toujours
facile de faire respecter des droits de brevet ou de les exploiter avec succes, mais qu’il n’y a la
rien d’impossible et que tout dépend énormément du contexte.

b. Avantage commercial

La plupart des lois sur les brevets contiennent des dispositions relatives au marquage
des produits, c’est-a-dire aux moyens utilisés pour indiquer que ces derniers sont protégés par
un brevet. Dans certains cas, notamment pour les produits en métal, le numéro du brevet peut
étre estampé directement sur I’objet. Le marquage a pour but d’informer le public (et entre
autres les concurrents du fabricant) que le produit ne peut pas étre librement copié parce qu’il
est protégé par un brevet. Avec le temps, de nombreuses sociétés ont constaté qu’il
constituait aussi un excellent outil commercial. C’est pourquoi il est souvent question de
“technologie brevetée” dans les communiqués de presse et les annonces publicitaires.
Certaines sociétés fournissent méme des informations sur leur portefeuille de brevets dans la
documentation qu’elles destinent aux investisseurs. La législation sur les brevets n’incite pas
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les titulaires de brevets a la discrétion en ce qui concerne leur portefeuille de brevets, et ces
derniers n’hésitent pas a profiter de I’avantage commercial que cela peut leur procurer.
c. Argument de négociation

Les brevets ne servent pas seulement a obtenir des ordonnances contre les concurrents
ou a se faire verser des redevances. De nombreuses sociétés et institutions de recherche
utilisent leur portefeuille de brevets pour s’assurer un avantage concurrentiel ou stratégique.
Un titulaire de brevets peut, par exemple, utiliser ses droits pour se faire concéder par un
concurrent des licences sur des brevets qui intéressent sa société. Son portefeuille de brevets
lui servira de levier pour convaincre le concurrent que leurs deux sociétés ont tout intérét a
conclure un accord de licence réciproque sur leurs brevets et a éliminer ainsi toute possibilité
de litige entre elles (au grand détriment des autres concurrents qui auront alors besoin de deux
licences au lieu d’une).

d. Pouvoir ou influence sur I’industrie

L utilité la plus directe d’un brevet est qu’il permet de faire ordonner par un tribunal la
cessation des actes d’un concurrent qui fabrique, utilise, vend, offre a la vente ou importe un
produit ou un service visé par les revendications de ce brevet. Un “brevet de blocage” peut,
dans certaines conditions, donner a son titulaire le pouvoir de contréler I’ensemble d’un
secteur ou d’une gamme de produits. Bien entendu, dans la plupart des cas, les revendications
des brevets ne sont pas larges au point de conférer la mainmise sur la fabrication de tous les
produits d’une catégorie de produits (ce qui serait le cas d’un brevet couvrant, par exemple,
tous les ordinateurs). Cela étant, un portefeuille de brevets ou un ensemble de brevets du
méme domaine peut avoir une portée suffisante pour influencer toute une industrie.

Dans certains pays, les lois sur la concurrence peuvent obliger le titulaire d’un brevet
de blocage a concéder des licences sur ce brevet, selon des termes raisonnables. Ailleurs,
elles peuvent simplement limiter la capacité du titulaire & utiliser ce brevet pour restreindre le
commerce de produits non liés. L’étude de la Iégislation sur la concurrence et des lois
antitrust n’entre pas dans le cadre de notre cours, mais il est important, pour un agent de
brevets de savoir que son travail donne lieu a la création d’instruments juridiques
extraordinairement puissants.

e. Usages défensifs

“Brevetage défensif” est une expression que I’on entend assez souvent quand on est
agent de brevets. Elle est utilisée de trois maniéeres. D’abord a I’égard des dép6ts de brevet
effectués pour “défendre” un produit — par exemple le produit le plus important d’une société
— contre les concurrents qui pourraient étre tentés de le copier. Ensuite, a I’égard des brevets
visant a “défendre” d’une maniére générale la société contre tout risque de poursuite en
contrefacon de la part d’un concurrent. Enfin, cette expression peut s’appliquer a un
programme de brevet inadéquat ou sous financé. Il est important de noter qu’une stratégie de
brevet défensive bien montée n’est pas nécessairement beaucoup plus économique qu’une
stratégie offensive.

Certaines sociétés peuvent détenir des brevets extrémement lucratifs sans avoir la
moindre intention d’accorder des licences sur ces derniers ou de les monnayer d’une
quelconque facon. Elles utilisent ces brevets pour protéger leurs produits en empéchant leurs
concurrents d’en copier les caractéristiques essentielles. 1l est souvent — quoique pas toujours
— plus lucratif de vendre un produit que de le faire fabriquer sous licence par un tiers. Par
conséquent, de nombreux titulaires de brevets qui fabriquent leurs propres produits se servent
de leurs brevets pour obliger la concurrence a quitter le marché ou a contourner ces brevets (et
donc a produire, espérent-ils, un moins bon produit).

Les brevets peuvent également servir a éviter a une société d’étre poursuivie pour
atteinte aux brevets de ses concurrents. 1l s’agit donc, la encore, d’un usage défensif, dans
lequel la société espére que ses brevets feront office de “boucliers” contre ses concurrents,
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eux-mémes titulaires de brevets, mais qui s’abstiendront de la poursuivre de crainte qu’elle ne

réponde en faisant de méme a leur encontre. Bien sir, les brevets sont plutdt “glaives” que

“boucliers”, en ce sens que le droit qu’ils conferent a leurs titulaires n’est pas celui de

fabriquer un produit protége dans le sens ou un brevet n’accorde pas a son titulaire le droit de

fabriquer un produit protége. Il definit un droit négatif, soit celui de dire a qui il est interdit
de mettre en ceuvre I’invention protégée. Cela étant, un brevet — ou un groupe de brevets —
peut constituer pour son titulaire un bouclier de protection contre la concurrence. Imaginons
que la société A détienne 5000 brevets liés a des produits dans le domaine X et que ses trois
principaux concurrents détiennent chacun 1500 brevets dans le méme domaine. Les
concurrents “pourraient” poursuivre la société A afin de réaliser, par exemple, un objectif
commercial, mais il est plus probable qu’ils n’en feront rien parce qu’ils craindront que la
societé A n’agisse elle-méme a leur encontre en ayant beaucoup plus de chances de

I’emporter, vu I’ampleur de son portefeuille de brevets. 1l faut noter toutefois que le fait de

détenir un plus grand nombre de brevets n’avantage pas automatiquement une sociéte, et que

le domaine d’activité de cette derniére, ses caractéristiques techniques et sa stratégie
commerciale ont aussi une certaine importance a cet égard. En regle générale, une entreprise
ne doit pas déposer de brevets si elle n’a aucun motif d’ordre stratégique pour le faire.

Mots-clés :

Etat de la technique, titulaire d’un brevet, licence réciproque, “brevet de blocage”, source de

revenus, brevetabilité.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES :

1. Qu’est-ce que I’état de la technique?

2. Quelle est actuellement la durée des brevets dans la plupart des pays?

3. Vrai ou faux : les revendications du brevet sont des phrases figurant généralement a la fin
du brevet qui décrivent I’invention en détail.

4. Quelle est la différence entre “systeme d’examen” et “systeme d’enregistrement” en ce qui
concerne une demande de brevet?

5. Quel est le type de brevet par lequel on protege généralement les procédes ou les
compositions chimiques : a) brevet d’invention, b) brevet de modéle ou c) brevet de
plante?

6. Vrai ou faux : une demande de brevet peut revendiquer a la fois un appareil et une

méthode (procédé).

Indiquez au moins quatre raisons de I’importance des brevets.

8. Qu’est-ce qu’un “brevet de blocage” et quelle est son importance?

~
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B. NORMES JURIDIQUES EN MATIERE DE BREVETS
Le chapitre | vous a permis d’acquérir quelques notions de base en matiere de brevets.
Dans cette partie, nous allons aborder plus en détail la question des normes juridiques et des
conditions qui s’appliquent a la délivrance des brevets.

1. Conditions de brevetabilité

Pour étre brevetable, une invention doit remplir plusieurs conditions. On peut dire, sans
trop entrer dans les détails, qu’elle doit étre nouvelle, utile (susceptible d’application
industrielle) et non évidente (impliquer une activité inventive). De plus, une invention ne
peut étre brevetée que si elle peut étre rangée dans I’une des catégories d’objets protégeables
en vertu de la législation du pays concerné. Il existe d’autres criteres, notamment en ce qui
concerne la nécessité de divulgation suffisante de I’invention.

a. Nouveauté

La nouveaute est I’'une des conditions de brevetabilité les plus importantes. Elle joue un
role essentiel dans le systéme des brevets. Une invention ne peut pas la remplir si elle n’est
pas nouvelle, autrement dit si elle est d’usage public ou connue par d’autres personnes. Dans
la plupart des pays, I’invention doit étre “nouvelle” au moment du dépét de la demande de
brevet, tandis que dans d’autres, comme les Etats-Unis d’Amérique, elle doit étre nouvelle au
moment de sa création. Tout brevet antérieur et toute publicité de la méme invention aura
pour effet de détruire cette nouveauté (et donc d’empécher la délivrance d’un brevet ou
d’exposer celui-ci a une invalidation). Si une invention n’est pas nouvelle, elle n’est donc pas
brevetable. Les normes s’appliquant a cette condition fondamentale de la brevetabilité qu’est
la nouveauté varient d’un pays a I’autre. L’agent de brevets ne doit pas oublier que
“nouveau” ne signifie pas “révolutionnaire” et que méme des petites choses peuvent étre
nouvelles et utiles.

De nombreux pays imposent une condition de “nouveauté absolue”. Ce critére peut étre
interprété comme une exigence de “nouveaute sur le plan mondial”, dans la mesure ou toute
divulgation, ou qu’elle se produise dans le monde, est destructrice de nouveauté aux fins de la
demande de brevet. L’inventeur peut, par ses propres actes, faire entrer I’invention dans I’état
de la technique. Le dép6t de la demande de brevet doit donc étre effectue avant que
I’invention soit rendue accessible au public. Par exemple, la publication des résultats de
recherche de I’inventeur avant le dép6t d’une demande de brevet peut détruire la nouveauteé.
Dans la plupart des pays, la divulgation d’un résultat de recherche nouveau et utile (lorsque
celui-ci donne lieu a la divulgation d’une invention) peut rendre impossible la délivrance d’un
brevet si la demande n’a pas encore été déposée. Ailleurs, par exemple aux Etats-Unis
d’Amérique, la condition de nouveauté peut étre remplie si la demande de brevet est déposée
dans les douze mois suivant la divulgation de I’invention ou la date de premiere
commercialisation. Ce “délai de grace” est une péeriode limitée (un an apreés la divulgation
pour les Etats-Unis) pendant laquelle I’information divulguée par I’inventeur lui-méme
n’entre pas dans I’état de la technique et ne lui fait donc pas perdre son droit au brevet. Bien
s(r, le fait qu’un inventeur puisse divulguer son invention puis déposer ensuite une demande
de brevet valide dans un pays ou le délai de gréce existe ne signifie pas qu’il lui soit possible
de déposer validement une demande correspondante dans un pays ou il n’est pas prévu. Etant
donné les notions d’acte constitutif de divulgation et d’état de la technique varient d’un pays a
I’autre, il appartient a I’agent de brevets de prendre connaissance des lois applicables et de
bien les comprendre afin de pouvoir servir adéquatement ses clients.

EXEMPLE

Un inventeur A habitant aux Etats-Unis d’Amérique fait une communication dans un
pays X, le 30 avril 2004. 1l retourne ensuite aux Etats-Unis, et s’absorbe dans un autre travail.
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En novembre 2004, il se souvient qu’il doit déposer une demande de brevet pour I’invention.
Il consulte en urgence son agent de brevets pour prendre conseil.

Est-il trop tard pour qu’il obtienne la protection de son invention par un brevet? Aux
Etats-Unis, probablement pas, puisque ce pays accorde un délai de grace d’un an. Dans ce cas
précis, il s’est écoulé moins d’un an depuis la divulgation initiale, de sorte que le critere de
nouveauté est respecté. Cependant, dans un pays imposant la nouveauté absolue (aucun délai
de gréce) ou n’accordant qu’un délai de grace de moins de six mois, I’inventeur A pourrait ne
pas obtenir de brevet, car son invention ne serait plus nouvelle. En d’autres termes, la
divulgation rend son invention non brevetable dans des pays exigeant une nouveauté absolue.

Dans le vocabulaire relatif a I’instruction des demandes de brevet, on dit aussi que
I’absence de nouveauté est due a une “antériorite”. Toute mention, par exemple dans une
publication technique ou un brevet antérieur, a I’ensemble des limitations ou des
caractéristiques d’une invention revendiquée constitue une antériorité par rapport a I’invention
telle que revendiquée. Cette notion est expliquée plus en détail dans I’exemple suivant.
EXEMPLE

Une référence a I’état de la technique divulgue une chaise avec une assise et quatre
pieds, pouvant étre en bois ou en métal. Imaginons que I’inventeur A invente une chaise a
bascule avec une assise et quatre pieds, en bois. Imaginons aussi que sa demande de brevet ne
revendique qu’une assise et quatre pieds, sans faire mention des bascules.

La référence a I’état de la technique constitue-t-elle une antériorité par rapport a cette
invention? La réponse est oui, car toutes les limites de I’invention revendiquée se retrouvent
dans la référence a I’état de la technique. La référence a I’état de la technique constitue bien
une antériorité par rapport a cette invention. Cela ne signifie pas, bien sdr, que les
revendications ne pourront pas étre modifiées de maniére a présenter une invention qui
n’empiéte pas sur I’état de la technique, par exemple en ajoutant les bascules aux
revendications. Cela signifie simplement que I’agent de brevets doit modifier I’énoncé des
revendications.

Il faut noter également que, toutes les limites doivent étre présentes dans une seule et
méme référence a I’état de la technique pour que celle-ci puisse constituer une antériorité par
rapport a une invention. L’examinateur de brevets ne peut pas combiner plusieurs références
et déclarer que la combinaison constitue une antériorité. Cependant, comme nous le verrons
plus tard dans la partie sur la non-évidence et I’activité inventive, plusieurs références peuvent
étre combinées pour démontrer qu’une invention est évidente et, de ce fait, non brevetable.

b. Utilité et application industrielle

Pour étre brevetable, une invention doit étre utile. Ce critére est appelé “utilité” dans
certains systémes de brevet et “application industrielle” dans d’autres’. Ces termes sont
synonymes, mais non interchangeables. Le brevet ne sera pas délivré si I’invention ne peut
pas remplir la fonction prévue. La condition d’utilité a été instituée parce que I’on voulait
s’assurer, avant d’accorder un droit exclusif & un déposant ou a un inventeur, que I’invention
était de nature a procurer un avantage a la société. Les lois sur les brevets de certains pays
tiennent également compte de questions éthiques; elles peuvent par exemple interdire de
breveter des inventions présentant des fonctions nocives.

Pour satisfaire a la condition d’utilité, une invention n’a pas besoin d’étre supérieure a
des produits ou des procédés existants. 1l suffit, en regle générale, qu’elle remplisse les
fonctions prévues et qu’elle apporte un avantage quelconque. Dans certains pays, le déposant
doit montrer que son invention est susceptible d’application industrielle, ce qui constitue,
comme on I’a vu précédemment, une condition proche du critere d’utilité. Dans d’autres

! L’article 27.1) de I’ Accord sur les ADPIC considére ces termes comme des synonymes. Ce ne

sont toutefois pas des synonymes parfaits.
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pays, on se préoccupe plus de savoir ou I’invention pourra étre appliquée, par exemple dans
un contexte commercial ou auprés du consommateur.

La condition d’application industrielle peut parfois étre remplie en adaptant les
revendications a un cadre donné. Par exemple, si I’examinateur de brevets considére qu’un
dispositif pour donner des conseils de mode n’est pas susceptible d’application industrielle en
vertu de la législation de son pays, I’agent de brevets peut s’apercevoir qu’il est possible de
satisfaire au critere d’application industrielle en abordant les revendications sous un autre
angle, par exemple en décrivant un dispositif pour gérer I’inventaire d’un entrep6t de
vétements. La question de I’application industrielle est examinée plus en détail au chapitre
VII., partie O.

Une invention n’a pas besoin d’étre commercialement viable pour remplir la condition
d’utilité ou d’application industrielle. Prenons I’exemple d’un inventeur qui découvre que le
platine a la propriété exceptionnelle d’empécher I’eau de geler. 1l imagine ensuite d’appliquer
cette propriété dans le domaine de la plomberie grace a un procédé ingénieux permettant de
revétir de platine les conduites d’eau afin de les empécher d’éclater lors des gelées hivernales.
Cet usage du platine dans les conduites d’eau respecterait le critere d’utilité, méme s’il s’avéere
que le codt de mise en ceuvre de I’invention est prohibitif.

Les lois de certains pays prévoient aussi qu’une invention ne doit pas étre illicite,
immorale ou contraire a I’ordre public. Ce critére est généralement facile a respecter pour les
procédes et les dispositifs mécaniques, mais présente souvent un probléme pour les procédés
et les composés chimiques. En effet, dans le domaine bioscientifique par exemple, un
inventeur peut découvrir un nouveau COMpPOSé ou un nouveau procédé permettant de fabriquer
un composé, sans toutefois lui trouver d’application pratique. Les tribunaux de certains pays
ont statué qu’un composé chimique remplit la condition d’utilité s’il produit des effets chez
les animaux de laboratoire — par exemple celui de réduire les tumeurs chez les souris de
laboratoire — ou comme intermédiaire dans la production d’autres composés d’utilité
reconnue. Comme pour les composeés et les procédés chimiques, le critére d’utilité est parfois
difficile a satisfaire pour les inventions du domaine biotechnologique. Par exemple, un
inventeur peut avoir isolé des fragments d’ADN mais, s’il ne démontre pas adéquatement
I’utilisation qui peut étre faite de ces fragments, la condition d’utilité ne sera pas remplie.

L astuce du professionnel : parmi les questions que doit se poser I’agent de brevets, celle de
I’utilité de I’invention est importante a de nombreux égards. Lorsqu’il examine des résultats
de recherche dans le but de déterminer s’ils sont susceptibles de constituer une invention
brevetable, il doit demander a I’inventeur : “Ces résultats sont-ils utiles?”. S’ils permettent de
résoudre un probleme pratique, méme minime, alors des mesures doivent étre prises pour
déterminer si les autres critéres de brevetabilité peuvent étre respectés.

C. Non-évidence

La troisieme condition de la brevetabilité des inventions est la non-évidence. Dans
certains pays on dit que I’invention doit impliquer une “activité inventive”. Une invention est
dite non évidente lorsqu’il est démontré qu’il n’aurait pas été évident de la concevoir pour un
“homme du métier” de compétence normale dans le domaine considéré (domaine scientifique
ou technique de I’invention). Cela signifie qu’une invention n’est pas brevetable si une
personne du métier de compétence normale dans le domaine scientifique ou technique
consideéré peut arriver au méme résultat en assemblant des informations connues.
L’ appréciation de la non-évidence et de I’activité inventive se fait a des moments différents
selon les pays, mais le plus souvent a la date de dép6t de la demande de brevet ou a la date de
I’invention.

La non-évidence différe de la nouveauté dans le sens ou une invention peut étre
évidente méme si elle n’a pas été divulguée avec précision dans I’état de la technique. En
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d’autres termes, un examinateur de brevets peut juger qu’une invention est évidente, en se
fondant sur la combinaison de plusieurs publications dont chacune divulgue une partie du
contenu de I’invention, bien que cette invention soit nouvelle (c’est-a-dire qu’aucune
référence a I’état de la technique ne constitue une “antériorité” par rapport a celle-ci). Le but
du critére de non-évidence est le méme que celui du critére de nouveauté, a savoir qu’un
brevet ne doit étre délivré que si I’invention constitue une avancée significative par rapport a
I’état de la technique.
EXEMPLE :
Le brevet du Fosamax, medicament phare contre I’ostéoporose des laboratoires Merck,
a été invalidé par un tribunal au motif que I’invention revendiquée découlait d’une maniere
évidente de I’état de la technique. Environ un an avant le dép6t de la demande de brevet,
deux articles parus dans une revue pharmaceutique sur I’ostéoporose avaient en effet
recommandé I’administration d’une dose hebdomadaire de biphosphonate, au lieu d’une dose
quotidienne. La dose hebdomadaire était censée réduire certaines complications gastro-
intestinales causées par une prise quotidienne. Merck avait tenté de breveter une formulation
hebdomadaire du médicament contenant une dose 7 fois supérieure a la dose quotidienne,
mais étant donné que le principe de la dose hebdomadaire avait déja été exposé dans les
articles en question, le brevet a été invalidé, en raison de son caractére “évident” par rapport a
I’état de la technique.
Pour apprécier la non-évidence d’une invention, I’examinateur considere généralement
trois éléments :
e [|’étendue et le contenu des références a I’état de la technique;
o les différences entre I’état de la technique et I’invention revendiquée;
¢ le niveau de compétence d’une personne du métier de compétence normale.
i. Etendue et contenu des références a I’état de la technique
La recherche aux fins d’appréciation de I’étendue des références a I’état de la technique
et de leur contenu s’effectue avant tout dans le méme domaine technique que celui de
I’invention. Cela signifie qu’en genéral, I’examinateur ne s’intéresse pas aux domaines
n’ayant aucun rapport avec I’objet de I’invention.
ii. Différences entre les références a I’état de la technique et I’invention
La recherche des différences entre I’état de la technique et I’invention revendiquée
nécessite une comparaison minutieuse visant a déterminer avec précision en quoi les deux se
ressemblent ou différent. Par exemple, si I’invention revendiquée et les références a I’état de
la technique divulguent une méthode ou un procédé, I’examinateur devra en comparer les
différentes étapes afin de déterminer s’il existe effectivement des différences entre I’invention
et I’état de la technique. De la méme maniére, si I’invention concerne un composé chimique
ayant une structure particuliére, I’examinateur devra comparer chacun des éléments de cette
derniere a ceux de la structure de composés compris dans I’état de la technique, afin de
déterminer ce qui distingue les uns des autres. Si I’examinateur de brevets constate qu’une
référence a I’état de la technique divulgue intégralement I’invention revendiquée, il déclare
que la nouveauté de la demande de brevet est détruite. S’il constate qu’une référence a I’état
de la technique divulgue la majeure partie de I’invention, il peut déclarer que I’objet
revendigqué dans la demande de brevet est “évident” par rapport a I’état de la technique, et cela
particuliérement s’il trouve d’autres références a I’état de la technique. Dans certaines
Iégislations, on dit aussi qu’une revendication “évidente” n’est pas admissible pour “défaut
d’activité inventive” (voir chapitre IV “Traitement des demandes de brevet” pour de plus
amples détails sur les mécanismes de rejet des demandes pendant le processus d’instruction
des demandes de brevet).
Pour apprécier la non-évidence de I’invention, I’examinateur doit comparer I’invention
revendiquée, avec toutes ses caractéristiques, aux références a I’éetat de la technique.
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Toutefois, si une référence a I’état de la technique exclut explicitement un élement de
I”invention, cette référence ne pourra pas étre utilisée pour prouver I’évidence.

Supposons, par exemple, qu’une référence X a I’état de la technique porte sur une
solution de cuivrage électrolytique se composant 1) d’une solution alcaline de sulfate de
cuivre, 2) de tout acide d’une concentration supérieure a 30-50 grammes par litre (exception
faite de I’acide sulfurique) et 3) d’une solution aqueuse d’un substrat modifiant le pH, d’une
teneur suffisante pour obtenir un pH compris entre 3,5 et 5,0.

L’inventeur A veut déposer une invention similaire portant sur une solution de cuivrage
électrolytique se composant 1) d’une solution alcaline de sulfate de cuivre, 2) d’acide
sulfurique d’une concentration supérieure a 10-20 grammes par litre et 3) d’une solution
aqueuse d’un substrat modifiant le pH, d’une teneur suffisante pour obtenir un pH compris
entre 3,5 et 5,0.

Dans ce cas, I’invention respecte la condition de non-évidence, dans la mesure ou I’état
de la technique exclut explicitement I’acide sulfurique de I’invention revendiquée. La
référence a I’état de la technique stipule clairement que I’acide sulfurique ne fonctionne pas,
alors qu’il peut étre utilisé dans I’invention revendiquée.

iii. Niveau de compétence d’un scientifique ou ingénieur moyen du
domaine scientifique ou technique concerné

Le troisieme facteur a prendre en compte pour I’appréciation de la non-évidence est le
niveau de compétence de la personne du métier de compétence normale. Il ne s’agit pas du
niveau de compétence de I’inventeur, mais de celui d’une personne hypothétique, qui est
censée connaitre tous les éléments de la technique concernée. 1l est a noter que la
brevetabilité serait probablement plus difficile & demontrer si la non-évidence était appréciée
sur la base du niveau de compétence de I’inventeur, étant donné que celui-ci est souvent une
personne d’une compétence “extraordinaire” dans le domaine concerné.

iv. Criteres secondaires pour I’appréciation de la non-évidence

Outre les facteurs mentionnés précédemment, les examinateurs de brevets et les
tribunaux sont parfois amenés a considérer, aux fins d’appréciation de la condition de non-
évidence d’une invention, certains critéres secondaires. Par exemple, si I’invention permet de
résoudre un vieux probleme, si elle comble les lacunes d’inventions précédentes ou si elle
constitue un succes commercial, cela peut suffire a établir la non-évidence de I’invention
revendiquée. En d’autres termes, ces criteres secondaires peuvent aider a démontrer que
méme si I’invention semble évidente, elle ne I’est pas, vu que d’autres personnes ont tenté de
résoudre le vieux probleme en question sans y parvenir. De plus, le succes commercial d’une
invention peut constituer un indice de non-évidence.

Mots-clés :

Nouveauté, non-évidence, utilité, nouveauté absolue, antériorité, ordre public.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES :

1. Qu’est-ce que la nouveauté?

2. Vrai ou faux : la publication d’une nouvelle technique ou d’un résultat de recherche peut

étre destructrice de nouveaute.

3. Vrai ou faux : dans un pays qui impose une condition de “nouveauté absolue”, la demande
de brevet doit étre déposée apres la divulgation de I’invention.

4. Donnez un exemple d’antériorité.

5. Qu’est-ce que I'utilité? Quelles sont les conditions de brevetabilité?

6. Vrai ou faux : pour remplir la condition d’utilité, une invention doit étre supérieure aux

produits ou aux procedés existants.

Pourquoi est-il parfois difficile d’établir I’utilité des composés et procédés chimiques?

8. Qu’est-ce que la non-évidence?

~
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9. Quelle est la différence entre la non-évidence et la nouveauté?

10. Vrai ou faux : contrairement aux antériorités, les références a I’état de la technique
peuvent étre combinées pour démontrer que les revendications d’une invention sont
évidentes par rapport a I’état de la technique, et donc que I’invention n’est pas brevetable.
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C. PREDIRE LA BREVETABILITE PAR LA RECHERCHE SUR L’ETAT DE
LA TECHNIQUE

1. Qu’est-ce que I’état de la technique?

L’état de la technique désigne I’information scientifique et technique qui existe avant la
date de prise d’effet du dépdt d’une demande de brevet. L’état de la technique peut étre
recherché dans les documents publics tels que les brevets, les publications techniques, les
articles de conférences et les brochures commerciales ou les produits, les appareils, les
équipements, les procédés et les matériaux. La “date de prise d’effet” d’une demande de
brevet est généralement la date du dép6t de la demande de brevet la plus ancienne dont elle
puisse revendiquer la priorité. Par exemple, la date de prise d’effet d’une demande
divisionnaire issue d’une demande initiale déposée le 6 mai 1996 sera le 6 mai 1996, méme si
cette demande divisionnaire est deposee beaucoup plus tard.

L’information sur I’état de la technique s’obtient au moyen d’une recherche dans les
documents publics pertinents. La recherche sur I’état de la technique peut prendre diverses
formes : recherche effectuée par un inventeur afin de vérifier la brevetabilité de son invention
avant de déposer une demande de brevet, recherche effectuée dans le cadre d’une procédure
de justice par un présumé contrefacteur dans le but de faire invalider le brevet qui lui est
opposé, recherche effectuée par un examinateur afin de déterminer s’il doit accepter ou rejeter
une demande de brevet ou recherche visant a connaitre I’état de la technique dans un domaine
donné. Ces recherches peuvent faire appel a diverses sources d’information, depuis les bases
de données des offices de brevet, qui sont accessibles au public en ligne, jusqu’a des
collections exhaustives de documentation technique spécialisée. Elles peuvent étre réalisées
par des professionnels, des scientifiques ou des chercheurs. 1l arrive méme, en cas d’action en
justice, que le défendeur offre une prime pour la réalisation de recherches menant a
I’invalidation du brevet auquel il est censé avoir porté atteinte.

2. Importance de la recherche sur I’état de la technique

Rien n’oblige I’agent de brevets ou I’inventeur a effectuer une recherche sur I’état de la
technique. 1l peut toutefois étre avantageux de le faire dans certains cas. Une recherche sur
I’état de la technique peut, par exemple, étre réalisée avant le dép6t d’une demande de brevet
afin d’évaluer les possibilités d’obtenir une protection étendue. Le but d’une telle recherche
est de trouver des références liées a I’invention revendiquée, de maniére a se faire une idée de
la brevetabilite de cette derniere. Les opinions varient, en ce qui concerne I’étendue de ces
recherches. De nombreux agents et conseils en brevets se contentent d’une recherche rapide
qui fera ressortir les éléments les plus apparents de I’état de la technique et sera généralement
peu codteuse, ce qui convient parfaitement aux clients qui ne souhaitent pas exposer les frais
d’un examen approfondi. De plus, on suppose souvent que I’inventeur peut aisément évaluer
la nouveauté de son travail, grace a ses lectures de la documentation portant sur ce domaine et
aux échanges avec ses pairs. Dans certains cas, un examen plus rigoureux pourra étre justifié,
par exemple avant d’investir dans une demande de brevet & I’étranger. A cet égard, le dépot
d’une demande de brevet auprés de I’OMPI selon le PCT (Traité de coopération en matiere de
brevets) permet I’établissement d’un rapport de recherche par un examinateur professionnel.
Le rapport de recherche PCT est souvent le premier acte officiel émanant d’un office des
brevets, y compris celui qui a recu la demande dont la priorité est revendiquée. Il peut donc
fournir a I’agent de brevets des renseignements préalables tres utiles. On trouvera de plus
amples informations sur le PCT au chapitre 11I.

Les recherches sur I’état de la technique sont un bon moyen de se renseigner sur les
progres réalisés dans le domaine de I’invention. Elles permettent parfois d’apprendre quels
sont les éléments que la concurrence juge important de protéger. Leurs résultats peuvent
conditionner la décision de déposer ou non une demande de brevet. Si une recherche sur
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I’état de la technique fait apparaitre des antériorités par rapport a I’invention revendiquee,
I’inventeur et I’agent de brevets devront s’efforcer de “contourner” I’état de la technique en
rédigeant des revendications appropriées. Le cas écheant, ils devront s’interroger sur la
pertinence du dép6t de la demande d’application. Dans certains cas, une recherche sur I’état
de la technique peut faire apparaitre des antériorités problématiques pour les propres produits
du client et peut justifier la modification de ces derniers (voir chapitre VIII : Stratégie en
matiére de brevets).
EXEMPLE

L’inventeur A invente un crayon équipé d’une lampe. En effectuant une recherche de
brevetabilité, I’agent de brevets découvre qu’un brevet portant lui aussi sur un crayon équipé
d’une lampe est en vigueur dans le pays ou I’inventeur A envisage de fabriquer, d’exploiter
ou de commercialiser son crayon. Etant ainsi informés grace & une recherche sur I’état de la
technique, I’inventeur A et sa société pourront décider de modifier leur produit ou
I’abandonner.

3. Comment faire une recherche sur I’état de la technique

La recherche sur I’état de la technique peut étre réalisée en bibliotheque, tout
simplement, comme une recherche quelconque. Les brevets existants peuvent également étre
consultés en ligne ou dans une bibliotheque de brevets accessible au public.

Les recherches en ligne peuvent étre effectuées par mot-clé ou par domaine.

1) RECHERCHE PAR MOT-CLE : avant de réaliser une recherche par mot-
clé, préparez une liste des mots-clés que vous utiliseriez pour décrire
I’invention. Pensez a tous les aspects possibles de I’invention et choisissez des
mots-clés pour chacun. La qualité des résultats d’une recherche par mot-clé
dépend en grande partie des mots-clés choisis.

2) RECHERCHE PAR DOMAINE : une recherche par domaine peut étre
utilisée pour affiner les résultats d’une recherche par mot-clé. Une fois la
recherche par mot-clé terminée, procédez a une recherche par domaines pour
restreindre les résultats au domaine s’appliquant a I’invention examinée.

4. Systémes de classement

Comme on peut s’en douter, les offices de brevet, a travers le monde, recoivent des
milliers de demandes de brevet qui doivent étre classées et assignées a un groupe
d’examinateurs approprié. Les examinateurs de brevets sont généralement répartis au sein
d’une structure a plusieurs niveaux, en fonction du domaine technique visé dans les demandes
de brevet qu’ils traitent. Par exemple, une division d’examen des demandes des brevets dans
le domaine de I’électricité pourra étre divisée en sections spécialisées a) dans les systémes
électriques, b) dans la microélectronique et ¢) dans les circuits spéciaux. Cette organisation
ne résout cependant qu’une partie du probléme : il reste a s’assurer que les demandes de
brevet soient envoyées a la bonne section.

Les administrations des brevets réglent généralement ce probléme par un systeme de
classement. Lorsqu’une nouvelle demande de brevet est recue, I’office en prend rapidement
connaissance, puis la classe d’apres le domaine technique qu’elle concerne et I’envoie au
groupe d’examinateurs approprié. On pourrait comparer ce processus a celui qui s’effectue
dans un centre de tri postal, avec un systéme de classement en plus.

Lorsqu’un examinateur entreprend I’examen d’une demande de brevet, il doit la classer,
puis procéder a une recherche sur I’état de la technique dans les domaines dans lesquels il I’a
classée. 1l existe un systéme de classement international, et certains pays, comme les Etats-
Unis d’Amérique, ont aussi leur propre systeme. Selon les normes internationales, la
classification internationale d’un brevet ou d’une demande publiée figure sur la premiere page
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de ces gjocuments sous le code “(51)” et la classification locale, s’il y a lieu, sous le code
“(52)"".

L’OMPI administre la Classification internationale des brevets (CIB) ainsi qu’un traité
relatif au classement du contenu technique des brevets®. Les classifications peuvent changer
de temps a autre, mais le code de classement qui figure sur un brevet est généralement celui
de la CIB qui était en vigueur au moment de la publication de la demande. La CIB compléte
figure sur le site Internet de I’OMPI, a I’adresse
(http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8/?lang=fr&menulang=FR).

Une classification CIB se compose d’une lettre indiquant la section, qui est le premier
niveau hiérarchique de la classification (exemple la lettre “B” pour la section “Techniques
industrielles, transports”). La section est suivie d’un numéro de classe, qui fournit des
informations plus précises (par exemple la classe “60” pour les “véhicules en général”). Dans
certains cas, le symbole de section et de classe peut étre suivi d’un symbole de sous-classe,
qui apporte encore plus de précision (par exemple la lettre “R” pour “Véhicules, équipements
ou parties de véhicules, non prévus ailleurs”). Ce numéro est suivi d’un symbole de “groupe
principal” (par exemple ”1” pour les “Dispositions pour la visibilité optique”) et enfin d’une
barre
oblique “/” suivie d’un numéro représentant le sous-groupe concerné (par exemple 10" pour
les “Dispositions pour les miroirs destinés a la vue vers I’avant; Dispositions pour les
périscopes”). Le symbole CIB complet est donc B60R1/10. Etant donné qu’il peut étre
difficile de cerner une invention a I’aide d’un code CIB simple, les examinateurs de brevets
fournissent souvent des classifications CIB supplémentaires ou secondaires pour une méme
demande.

L’Office des brevets et des marques des Etats-Unis d’ Amérique (USPTO) a son propre
manuel de classement des brevets et propose une base de données en ligne afin de faciliter le
classement des inventions. Cette base de données peut étre consultée a I’adresse :
http://www.uspto.gov/web/patents/classification. Une recherche effectuée dans les différentes
bases de données proposées permettra de déterminer qu’un piége a souris (“mouse trap)” doit
étre classé dans la classe 43, sous-classe 58 et éventuellement d’autres sous-classes selon ses
autres caractéristiques. Par exemple, un piege a souris simple, muni d’un dispositif de
fermeture activé lorsque la souris s’empare du morceau de fromage entrera dans la classe 43
(“Fishing, Trapping, and Vermin Destroying”), sous-classe 62 (“Trap: Falling encaging
member”). En entrant cette classe et cette sous-classe dans la base de données de I’'lUSPTO
mentionnée précédemment, et en utilisant le paramétre de recherche “ccl/43/62”, 16 brevets
apparaissent, dont le brevet américain n° 4,638,590 intitulé “Humane Animal Trap”, dont les
dessins représentent un mécanisme tres simple permettant d’encager les animaux de petite
taille.

Les codes de classement peuvent étre utilisés avantageusement dans le cadre des
recherches sur I’état de la technique. Ainsi, au lieu d’effectuer simplement une recherche sur
le terme “traps”, qui risque d’apparaitre dans des milliers de dép6ts relatifs a des inventions
n’ayant rien & voir avec les piéges la souris, I’agent de brevets peut faire une interrogation sur
le terme “traps” en y ajoutant le code de classement “43/62” évoqué ci-dessus. Dans certains
cas, une recherche bien formulée peut faciliter grandement le travail de I’agent de brevets en
réduisant a un trés petit nombre les depdts compris dans I’état de la technique qu’il aura a

On trouvera la liste compléte de ces codes a I’adresse
http://www.wipo.int/scit/fr/standards/pdf/03-09-01.pdf, dans la norme ST.9 de I’OMPI
(Recommandation concernant les données bibliographiques qui figurent sur les brevets ou qui
se rapportent aux brevets ou aux CCP).

L’Arrangement de Strasbourg.
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étudier. Cela étant, il doit aussi tenir compte du fait que deux inventions relativement
similaires ne sont pas nécessairement classées de la méme maniére.

5. Ou chercher?

Il existe un certain nombre de bases de données dans lesquelles on peut effectuer des
recherches de qualité sur I’état de la technique. Comme nous allons le voir, elles peuvent étre
aussi bien nationales qu’internationales.

1) OFFICE DES BREVETS LOCAL : I’office des brevets local dispose le plus
souvent d’une base de données, sous forme écrite ou électronique. Elle est
généralement accessible au public et fournit a I’agent de brevets ou a
I’inventeur des renseignements sur les brevets délivrés dans le pays ou elle se
trouve. Il est a noter, toutefois, que dans un grand nombre de pays, ce type
de base de données ne contient pas nécessairement les informations relatives
aux brevets en instance.

2) DEMANDES INTERNATIONALES SELON LE PCT : I’OMPI publie les
nouvelles demandes selon le PCT tous les jeudis. La base de données PCT
recense les demandes internationales PCT publiées de 1978 a aujourd’hui.
Dans de nombreux cas, le rapport de recherche international relatif aux
demandes selon le PCT est également disponible, ce qui peut donner acces a
un plus grand nombre de résultats pertinents sur I’état de la technique. Vous
trouverez ci-apres une description des étapes a suivre pour realiser une
recherche dans la base de données PCT.

a. allez sur la page de la base de données PCT, a I’adresse suivante :
http://www.wipo.int/pctdb/fr/search-adv.jsp;

b. sélectionnez le bouton radio approprié selon que vous souhaitez faire
porter votre recherche sur la totalité du contenu de la base de données
Ou sur une semaine en particulier;

c. tapez le ou les termes recherchés. La recherche peut étre précisée a
I’aide de codes de champ dont la liste est accessible en cliquant sur
un raccourci qui figure sur la page de recherche. Par exemple, si
vous recherchez les demandes de brevet publiées pour un inventeur
de Seattle nommé Smith, il faudra entrer : “IN/Smith AND
IAD/Seattle”.

3) OFFICE DES BREVETS ET DES MARQUES DES ETATS-UNIS
D’AMERIQUE :

L’ Office des brevets et des marques des Etats-Unis d’Amérique (USPTO) a

produit une base de données volumineuse et conviviale qu’il met gratuitement a

la disposition de toute personne ayant accés a I’Internet. 11y diffuse les

références bibliographiques de tous les brevets délivres et de toutes les
demandes de brevet publiées dans ce pays depuis 1790, ainsi que le texte intégral
des brevets délivrés depuis 1976. Les nouveaux brevets américains sont délivrés
le mardi et apparaissent généralement dans la base de données le jour méme.

Vous trouverez ci-dessous une description des étapes a suivre pour réaliser une

recherche dans la base de données de I’USPTO.

a. allez sur la page d’accueil de ’'USPTO (www.uspto.gov);

b. cliquez sur “Patents”, puis sélectionnez “Search”;

c. pour rechercher un brevet délivré (Issued Patents), les choix suivants
vous sont offerts :

1. recherche rapide (Quick Search) : permet de consulter la base
de données en texte intégral en formulant des interrogations
booléennes (c’est-a-dire en utilisant les opérateurs logiques
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AND, OR et NOT entre les termes de la recherche); permet
également de limiter la recherche a I’abrégé ou au résumé du
brevet;

2. recherche avancée (Advanced Search) : permet de préciser la
recherche par des instructions en mode commandes;

3. recherche par numéro de brevet (Patent Number Search) :
permet d’effectuer une recherche en saisissant le numero de
brevet ou de publication si ces informations sont connues.

d. pour rechercher une demande de brevet publiée, les choix suivants

e.

vous sont offerts :

1. recherche rapide (Quick Search) : permet de consulter la
base de données en texte intégral en formulant des
interrogations booléennes;

2. recherche avancée (Advanced Search) : permet de préciser
la recherche par des instructions en mode commandes;

3. recherche par numéro de publication (Publication Number
Search) : permet d’effectuer une recherche en entrant le
numéro de publication ou de brevet de la référence.

L’USPTO a également établi, sous le nom de “Patent Application
Information Retrieval” (“PAIR™), une base de données des demandes
de brevets en instance publiées, qui contient les lettres officielles de
I’office ainsi que les réponses a ces lettres et toutes les autres
informations relatives au traitement et a I’historique des brevets et
des demandes de brevets. Cette base de donneées est divisée en deux
parties dont I’une est accessible au public, tandis que I’autre est
réservée aux spécialistes, aux fins de suivi de leurs dossiers. La
partie publique de PAIR est accessible a I’adresse :
http://portal.uspto.gov/external/portal/pair.

Le site de ’'USPTO permet aussi de consulter les informations
relatives aux cessions de brevets et de demandes de brevet publiées.
L adresse http://assignments.uspto.gov/assignments/q?db=pat donne
acces aux derniéres données connues concernant la titularité d’un
brevet. La recherche peut étre effectuée a I’aide du nom de
I’acheteur, du nom du vendeur, du numéro du brevet ou du numéro
de la demande.

4) OFFICE EUROPEEN DES BREVETS : vous pouvez effectuer une
recherche sur I’état de la technique dans la base de données de I’Office
européen des brevets, a I’adresse http://www.espacenet.com. Cette base de
données répertorie des brevets du monde entier. Différents types de
recherche sont permis :

recherche rapide : sélectionnez la base de données que vous souhaitez

utiliser et entrez les mots-clés de la recherche;

recherche avancée : Sélectionnez la base de données de brevets que vous

a.

b.

souhaitez utiliser. Entrez ensuite les éléments de recherche que vous
souhaitez utiliser. Il peut s’agir de mots-clés figurant dans le titre, de

mots-clés figurant dans le titre ou I’abrégé, d’un numéro de publication,
d’un numéro de demande, d’un numéro de priorité, d’une date de
publication, d’un nom du déposant, d’un nom d’inventeur, d’un numeéro
de classification européenne ou d’un numéro de classification
internationale;



page 28

c. recherche par numéro : sélectionnez la base de données de brevets que
vous souhaitez utiliser, suivie du numéro de demande, d"acces, de
publication ou de priorite;

d. recherche dans la classification : une recherche dans la classification
permet de vérifier le classement de I’invention. Les catégories de
classement sont les suivantes : nécessités courantes de la vie, techniques
industrielles; transport, chimie, métallurgie, textiles, papier,
constructions fixes, construction mécanique, éclairage, chauffage,
armement, sautage, moteurs ou pompes, physique et électricité.

5) BASES DE DONNEES SCIENTIFIQUES :

Il existe aussi un certain nombre de bases de données spécialisées dans des

domaines scientifiques ou techniques particuliers. L’agent de brevets a tout

intérét a les connaitre, dans la mesure ou elles contiennent des articles se
rapportant aux progres techniques réalisés dans le domaine en question.

L’état de la technique ne se limitant pas aux brevets, il est important de

parcourir ces bases de données scientifiques lorsqu’on effectue une recherche

de brevetabilité.

Mots-clés :
Etat de la technique, recherche de brevetabilité, contourner I’état de la technique.
TESTEZ VOS CONNAISSANCES :

1.
2.

3.

Qu’est-ce qu’une recherche sur I’état de la technique?

Citez trois exemples d’organismes ou de personnes qui effectuent généralement des
recherches sur I’état de la technique.

Vrai ou faux : un agent de brevets doit toujours effectuer une recherche sur I’état de la
technique avant de déposer une demande de brevet.

Donnez trois exemples de sources d’information qui peuvent étre consultées pour réaliser
une recherche sur I’état de la technique.

Vrai ou faux : la base de données de I’Office européen des brevets répertorie des brevets
du monde entier.

Vrai ou faux : les recherches que doit effectuer un agent de brevets avant le dép6t d’une
demande de brevet sont les mémes que celles menée par un examinateur dans le cadre de
I’examen d’une demande de brevet.
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Préparation et depot des demandes de brevet

Une demande de brevet matérialise la conclusion, entre I’inventeur et I’Etat, d’un
accord qui débouche sur la délivrance d’un brevet. Elle ressemble donc beaucoup a un
contrat, et c’est pour cela qu’il est important de la rédiger adéquatement, car elle doit définir
de la maniere la plus claire les conditions de I’exercice, par le titulaire du brevet et toute autre
partie, du droit sollicité. Dans ce sens, la rédaction d’une demande de brevet est différente de
celle d’un document scientifique. Mais vu la nature technique de I’objet des brevets, la
demande présente tout de méme, sans aller jusqu’a un schéma détaillé permettant de réaliser
I’invention revendiquée, certaines ressemblances avec un document scientifique ou technique.
Il importe de tenir compte, dans sa rédaction, du fait que le brevet délivré est appelé a étre
étudié, au cours des années qui suivront, par de nombreuses personnes importantes telles que,
notamment, des examinateurs de brevets, des magistrats ou des partenaires commerciaux.

Une demande de brevet se compose de I’indication de I’état de la technique, du résumé,
de la description détaillée de I’invention et des dessins, des revendications et d’un abrége. Il
est peu probable que I’agent de brevets rédige le document dans cet ordre. 1l doit
normalement rédiger d’abord les revendications, qui constituent le point central du brevet.
Dans une demande de brevet :

e latechnique antérieure plante le décor;

e le résumé fait pendant aux revendications;

e ladescription détaillée et les dessins appuient les revendications par une divulgation

technique suffisante de I’invention;

¢ les revendications définissent la portée de la protection exclusive demandée;

e |’abrégé, qui a principalement une valeur documentaire pour la recherche en matiere

de brevets, fait rarement I’objet d’un examen approfondi.

Tous ces éléments sont détaillés plus loin.

D. PREPARATION DES DEMANDES DE BREVET

La premiére question que doit poser un agent de brevets quand on lui demande de
s’occuper d’une demande de brevet est la suivante : dans quel délai cette demande doit étre
déposée?

L’astuce du professionnel : demandez toujours a votre client quand il souhaite que sa
demande de brevet soit déposée. Ne vous fiez pas a son interprétation de la loi et vérifiez
vous-méme les faits.

Les lois sur les brevets définissent toutes avec précision le moment auquel doit étre
effectué le dép6t des demandes de brevet par rapport a certains événements tels que la date de
la premiére tentative d’exploitation commerciale, la date de la premiére exportation ou la date
de la premiére présentation publique de I’invention. L’agent de brevets doit se poser les
questions suivantes :

1) Sur quel(s) territoire(s) mon client souhaite-t-il protéger son invention?

2) Un événement susceptible de compromettre la capacité de mon client a
protéger son invention dans les pays vises a-t-il déja eu lieu?

3) Quand exactement mon client a-t-il I’intention de prendre telle ou telle mesure
qui risque de compromettre sa capacité a protéger I’invention dans les pays
souhaités?

Il va de soi que méme si I’agent de brevets n’a aucune contrainte de temps, il devra faire
tout son possible pour rédiger la demande de brevet d’une maniére diligente, comme tout bon
professionnel. 1l peut en effet arriver a tout moment qu’un tiers dépose une demande
concernant la méme invention que celle du client, auquel cas I’agent de brevets serait seul
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responsable de la non obtention du brevet par ce dernier. L’état de la technique peut aussi
changer, de sorte qu’un document (par exemple un article nouvellement publié) devient tout a
coup opposable a la demande de brevet, alors que cela ne se serait pas produit si celle-ci avait
été déposée plus rapidement. Cependant, I’agent de brevets doit savoir que sa charge de
travail est généralement dépendante de dates sur lesquelles il n’a aucun contréle, et il doit
donc freqguemment réorganiser son programme de travail pour s’y conformer.

Exemple : supposons qu’un ingénieur X vous appelle au sujet d’une demande de brevet
concernant une invention Y. Vous convenez de vous rencontrer deux jours plus tard. Au
cours de la conversation téléphonique, vous essayez de lui poser quelques questions
préliminaires, mais il vous répond qu’il est extrémement occupé et qu’il vous donnera tous les
détails dans deux jours. Deux jours plus tard, vous rencontrez I’ingénieur X. 1l souhaite
déposer son invention aux Etats-Unis. Vous parlez de I’invention, et il vous remet un
document volumineux dans lequel elle est décrite en détail. VVous vous efforcez de recueillir
des informations sur les obstacles éventuels au dépot du brevet, en lui posant les questions
suivantes :

1) cette invention a-t-elle été montrée a quelqu’un sans qu’un accord de
non-divulgation ait été signé (un accord de non-divulgation étant un
contrat de confidentialité par lequel les parties s’engagent a ne pas
utiliser ni divulguer a des tiers le sujet de leur communication)?

2) la société a-t-elle vendu ou tenté de vendre cette invention (chose qui
constitue un obstacle rédhibitoire dans certain pays comme les Etats-
Unis)?

3) I’ingénieur lui-méme ou sa société ont-ils publié un document
quelcongue au sujet de cette invention?

4) a-t-il parlé de cette invention a qui que ce soit en dehors de sa société?

5) cette invention a-t-elle fait I’objet d’une démonstration publique, par
exemple dans un salon professionnel ou a I’occasion d’une conférence?

L’ingénieur X répond d’abord a toutes ces questions par la négative et ajoute qu’il ne
sait pas exactement quand sa société a I’intention de commercialiser I’invention. Pensant
donc qu’aucun délai de forclusion ne menace d’empécher le dépdt du brevet, vous continuez a
questionner I’ingenieur X sur I’invention. Vers la fin de I’entretien, il vous dit qu’il vient de
se souvenir qu’un de ses collegues a exposé I’invention, il y a quelque temps, a I’occasion
d’une réunion scientifique. Vous lui demandez la date exacte de cet événement. Il répond
d’abord : “Il y a environ deux mois”. Vous lui demandez d’étre plus précis. Il parcourt
lentement les pages de son calendrier, et dit finalement : “Et bien, en fait, c’était en octobre
dernier”. Vous lui demandez de confirmer : “Vous voulez dire que cela fait un an?” 1l
acquiesce de la téte. Sachant que pour qu’une demande de brevet soit valide, aux Etats-Unis,
elle doit étre déposée au plus tard un an aprés sa premiére présentation publique, vous lui
demandez d’étre plus précis. 1l consulte de nouveau attentivement son calendrier et appelle
un collegue pour étre certain. Enfin, il annonce que cela fait un an aujourd’hui que
I’invention a été présentée au public. 1l s’excuse en déclarant qu’il ne s’était pas rendu
compte qu’il y avait si longtemps que I’invention avait été divulguée.

Il est 15 heures, et vous savez qu’il est encore possible de protéger les droits de
I”inventeur si une demande de brevet est déposée avant minuit. Cependant, vous savez aussi
que vous n’aurez pas le temps de préparer une demande compléte avant minuit.
Heureusement, la loi américaine prévoit la possibilité de déposer des demandes de brevet
provisoires. Une telle demande doit divulguer I’invention, mais pas forcément contenir des
revendications. Une demande de brevet provisoire expire un an apres sa date de dépot et fait
office de document temporaire jusqu’a ce que soit déposée une demande de brevet
d’invention définitive.
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Vous savez que vous ne devez pas exposer de frais juridiques sans autorisation. Vous
appelez donc le directeur de la société (qui est votre contact pour les questions de brevets),
I’informez du risque de forclusion, et lui dites que vous pouvez préparer et déposer une
demande de brevet provisoire pour I’invention avant minuit. 1l vous donne son feu vert.

Fort heureusement, I’ingénieur X vous a fait une bonne présentation de I’invention. 1l
vous a remis un document technique dans lequel cette derniere est bien expliquée, et
I’entretien vous a permis de vous en faire une idée assez précise. Avant de quitter
I’immeuble, vous demandez a I’ingénieur X une copie électronique compléte du document.
Vous informez vos collegues que vous devez dégager votre emploi du temps pour le reste de
la journée afin de pouvoir préparer cette demande provisoire urgente. Vous passez le reste de
la journée a rédiger la meilleure demande provisoire possible dans le délai qui vous est
imparti.

Aprés avoir déposé la demande™®, vous ouvrez un dossier pour votre demande de brevet
provisoire. Vous y classez une copie de chacun des éléments que vous avez envoyés a
I’office des brevets, et notamment de tous les formulaires et, le cas échéant, des chéques de
reglement de taxes. Ce dossier comprend également le document original faisant foi de
I’envoi de la demande par les services postaux, qui porte la date de dép6t. Vous disposerez
ainsi, au cas ou I’office des brevets n’attribuerait pas la bonne date de dép6t a votre demande
de brevet, de tous les documents nécessaires pour en obtenir la correction. Cette date est en
effet d’une importance capitale pour la protection des droits de votre client. Elle est
essentielle dans la mesure ou un brevet peut étre invalidé s’il est déposé en retard, ne flt-ce
que d’une journée.

L’agent de brevets doit tout faire pour protéger les droits de ses clients, et il suffit
souvent, pour cela, qu’il veille au respect des délais. Si I’agent de brevets ci-dessus avait
oublié de se renseigner sur les éventuelles dates de forclusion ou s’il n’avait pas insisté auprés
de I’ingénieur pour avoir des renseignements plus précis, il serait retourné a son bureau, ou il
aurait passe les deux semaines suivantes a rédiger un superbe document pour une invention
qui ne pouvait plus étre brevetée.

L’agent de brevets doit aussi savoir des que possible si le déposant souhaite déposer son
brevet a I’étranger. Dans les pays parties a la Convention de Paris, les déposants disposent de
douze mois apres la date du dépdt national (ou date de priorité) pour déposer une demande de
brevet & I’étranger*!. Le délai d’un an prévu par la Convention de Paris est également attaché
aux demandes déposees selon le PCT. L’agent de brevets doit prendre note de la date de
dépdt de la demande dont la priorité est revendiquée, et vérifier de nouveau a I’approche de la
date anniversaire — en se laissant suffisamment de temps — que le déposant ne souhaite pas
déposer un brevet a I’étranger (méme si ce n’était pas le cas a I’origine, il a pu changer d’avis
entre-temps). 1l ne faut pas non plus oublier que I’agent de brevets n’a pas besoin d’attendre
toute une année avant de déposer sa demande. 1l doit aussi déterminer, avant de déposer la
demande établissant la priorité, si le déposant veut ou non protéger I’invention dans un pays
qui n’est pas partie a la Convention de Paris. Dans I’affirmative, I’agent de brevets devra se
renseigner sur les régles de priorité en vigueur dans ce pays, car les pays non parties a la
Convention de Paris peuvent avoir des regles trés particuliéres en ce qui concerne les
demandes étrangéres. Dans certains cas, I’agent de brevets peut méme étre obligé, afin de

10 Les regles administratives relatives au dépdt des demandes de brevet sont décrites a la Partie 111

B.

En vertu de I’article 2.1) de I’ Accord sur les ADPIC, les signataires qui ne sont pas parties a la
Convention de Paris sont néanmoins tenus de se conformer a certaines de ses dispositions,
notamment en ce qui concerne les 12 mois de délai de priorité. Rappelons que I’agent de
brevets doit toujours vérifier les pratiques et les procédures en vigueur dans les pays auxquels
s’intéresse son client.

11
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garantir la brevetabilité de I’invention, de déposer simultanément une demande dans le pays
non partie a la Convention de Paris et dans le pays de I’inventeur.

Il est probable, dans un tel cas, que I’agent de brevets ne soit pas autorisé a représenter
directement son client aupres de I’office étranger concerné et doive donc faire appel a un
conseil étranger pour le faire. La collaboration entre I’agent de brevets et le conseil étranger
peut prendre différentes formes. Ce dernier peut opérer selon un modele “non
interventionniste”, c’est-a-dire qu’il se charge de gérer la correspondance officielle et de
fournir des renseignements sur la législation locale, mais sans réellement intervenir sur le
fond. Toutes les décisions importantes sont alors prises par I’agent de brevets qui a déposé la
demande établissant la priorité. Le conseil étranger peut aussi assumer un role plus “actif”,
dans lequel il rédige les projets de réponse aux lettres officielles et les communique a I’agent
de brevets pour approbation. L’agent de brevets peut recourir a des solutions différentes selon
les pays, c’est-a-dire, par exemple, choisir le modéle “actif” pour certains pays et le modéle
“non interventionniste” dans d’autres.

1. Obtenir de I’'inventeur les informations nécessaires sur I’invention

La plupart des agents de brevets ont une clientéle diverse, en ce sens que tous leurs
clients ne sont pas aussi a I’aise avec les documents de brevet. Certains ont un service
administratif tout a fait capable de préparer les éléments nécessaires pour divulguer
I’invention a I’agent de brevets, auquel il ne reste plus ensuite qu’a vérifier s’il dispose bien
de toutes les informations voulues. D’autres clients, au contraire, ne sont pas du tout
organisés pour s’occuper de questions de propriété intellectuelle et ont besoin d’une aide
considérable de la part de I’agent de brevets.

L’astuce du professionnel : I’agent de brevets doit discuter et négocier les frais avec ses
clients avant d’engager toute dépense, notamment lorsqu’il s’agit de particuliers.

L’agent de brevets apprendra, avec le temps, quelle approche correspond le mieux aux
différents types de clients. Il pourra fournir a certains un formulaire de divulgation a remplir.
Pour d’autres, il lui faudra éventuellement rencontrer une ou plusieurs ou fois I’inventeur afin
de recueillir toutes les informations relatives a I’invention. Dans tous les cas, il devra
s’efforcer de s’entretenir au moins une fois avec I’inventeur, soit directement, soit par
téléphone. 1l est peu probable que I’agent puisse se faire une idée suffisamment précise de
I’invention s’il n’a pas, sous une forme ou une autre, un entretien avec I’inventeur. De la
méme maniere, il y a peu de chances que I’inventeur comprenne quelles sont les informations
juridiques et autres dont I’agent de brevets a besoin au sujet de son invention s’il ne le
rencontre pas.

Idéalement, I’inventeur doit remettre a I’agent, suffisamment longtemps avant de le
rencontrer, un formulaire de divulgation de I’invention accompagné de tous les documents
pertinents. L’agent de brevets examine ces documents et note les aspects sur lesquels il devra
demander des précisions. Lors de sa rencontre avec I’inventeur, il doit vérifier qu’il
comprend parfaitement I’invention et n’a besoin d’aucun autre élément (ou que ceux dont il a
besoin lui ont été remis), définir les aspects de I’invention qui sont les plus importants d’un
point de vue commercial et s’assurer de I’absence de date de forclusion ou vérifier ces dates,
le cas échéant.

L’agent de brevets doit examiner les informations divulguées suffisamment longtemps
avant sa réunion avec I’inventeur pour avoir le temps d’identifier tous les aspects qui
appellent des éclaircissements, qu’il s’agisse de questions techniques (par exemple “Comment
la partie A fonctionne-t-elle avec la partie B?”) ou des questions d’ordre juridique (par
exemple “Qui d’autre pourrait étre inventeur?”).
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Voici un exemple du type de formulaire qu’un agent de brevets pourrait remettre a ses
clients aux fins de divulgation d’une invention. Etant donné que les exigences légales
different selon les pays, il convient de I’examiner en détail et d’y apporter tout changement
nécessaire pour se conformer aux exigences en matiere de divulgation du pays qui intéresse le
client.
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Confidentiel

Divulgation n° :
Situation :

Formulaire de divulgation de I’invention
Nom :

Numéro de teléphone professionnel :
Numéro de telécopieur :

1. TITRE PROPOSE :

2. DOMAINE DE L’INVENTION

A. La présente invention concerne essentiellement :

3. TECHNIQUE ANTERIEURE ET CONNEXE

A. L’invention se propose de résoudre le probleme technique suivant :

B. La technique connexe dont se rapproche le plus I’invention est la suivante :

C. Les avantages presentés par I’invention sont les suivants :

4. DESSIN(S)

Des dessins illustrant I’invention sont fournis /ne sont pas fournis. Dans I’affirmative,

veuillez les joindre en annexe.

Observations sur les dessins fournis :
5. DESCRIPTION ECRITE

L’invention est décrite dans les termes suivants :
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NOTE 1 : Si nécessaire, veuillez ajouter des pages supplémentaires.

NOTE 2 : Si vous détenez d’autres documents ou dessins se rapportant a I’invention, veuillez en
joindre des exemplaires au présent formulaire.

6. CONCEPTION DE L’INVENTION
Date de la conception :

Date de la premiére description écrite :

7. PREMIERE APPLICATION
L’invention a-t-elle fait I’objet d’une premiére application?

S’il y a lieu, observations relatives a la conception de I’invention et & la premiére description
écrite :

8. INVENTEUR(S) (la présente section doit étre remplie)

INVENTEUR 1:
Nom :

Domicile :
Nationalité :

INVENTEUR 2:
Nom :

Domicile :
Nationalité :

OBSERVATIONS relatives aux inventeurs ou a la qualité d’inventeur (si I’un des inventeurs
n’est pas domicilié aux Etats Unis d’Amérique, veuillez I’indiquer) :

9. DATES D’ESSAI ET DE MISE EN CIRCULATION DU PRODUIT
Essai alpha :

Essai béta :

Mise en circulation ou vente générale :

Offres de vente :

OBSERVATIONS relatives a I’essai et a la mise en circulation du produit :
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10. DIVULGATION DE L’INVENTION

L’invention a-t-elle déja fait I’objet d’une divulgation ou d’une utilisation par le grand public?
Quand et a qui? Cette divulgation ou utilisation était elle régie par un accord de non
divulgation? Veuillez joindre une copie de la divulgation.

11. DIVULGATION INTERNE
Date de la premiere divulgation interne :

Nom de la premiére personne a laquelle I’invention a été divulguée :

OBSERVATIONS relatives a la premiere divulgation interne :

12. ARTICLE(S)
Des articles ont-ils été publiés?
PRECISIONS concernant la publication d’articles :

Veuillez joindre un exemplaire de I’article publié.

13. ANNONCES PUBLICITAIRES, COMMUNIQUES DE PRESSE ET
COMMUNICATIONS RELATIVES AU PRODUIT

Le produit a-t-il fait I’objet d’une annonce publicitaire, d’un communiqué de presse ou d’une
communication?

PRECISIONS concernant les annonces publicitaires, communiqués de presse et

communications relatives au produit :

Veuillez joindre des copies de toute annonce publicitaire, communiqué de presse et
communication relative au produit.

14. DIVULGATION A L’EXTERIEUR
L’invention a-t-elle fait I’objet d’une divulgation a I’extérieur de I’entreprise?

Toutes les divulgations a I’extérieur de I’entreprise étaient elles régies par un accord de non
divulgation?

PRECISIONS concernant les divulgations & I’extérieur de I’entreprise :

Veuillez joindre des copies de I’information divulguée.
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15. SALONS PROFESSIONNELS ET CONFERENCES
Des salons professionnels ou des conférences sont-ils prévus dans un proche avenir?

PRECISIONS concernant les salons professionnels et conférences prévus dans un proche
avenir :

OBSERVATIONS SUPPLEMENTAIRES FORMULEES PAR L’INVENTEUR :

Signature : Authentifiée par :

Date : Date :

2. Savoir reconnaitre les inventions brevetables

Lors de I’examen d’une telle divulgation ou de sa rencontre avec I’inventeur, I’agent de
brevets doit rechercher avant tout les éléments susceptibles d’étre brevetés. Iy a en effet
toutes les chances pour que les informations fournies ne portent pas toutes sur une nouveauté
répondant aux critéres de brevetabilité et qu’il y figure un certain nombre de détails
techniques que le brevet ne pourra pas protéger.

Supposons qu’un inventeur explique qu’il est parti d’un élément A bien connu qu’il a
combiné a un élément B, et qu’il a ensuite chauffé pendant 5 a 10 minutes la ligne le long de
laquelle les deux éléments A et B étaient ainsi joints avant d’y faire adhérer un élément C a
I’aide d’époxy. L’agent de brevets constate qu’il n’a jamais entendu parler d’une telle
combinaison dans laquelle I’élément C est fixé aux éléments A et B. Pensant qu’elle pourrait
remplir les criteres d’activité inventive, de nouveauté et de non-évidence, il demande a
I’inventeur si, a sa connaissance, cette combinaison d’éléments a déja été produite par
quelqu’un d’autre. L’inventeur lui explique qu’il y a des années que I’on tente de réaliser
cette combinaison d’éléments et que, malgre quelques succes, on n’avait jamais encore réussi
a faire en sorte que I’élément C ne se détache pas tres rapidement des éléments A et B.
L’agent de brevets lui demande si la solution réside dans le chauffage de la ligne de contact,
ce a quoi I’inventeur répond par I’affirmative. L’agent de brevets en conclut que I’invention
sur laquelle devront porter les revendications qu’il va rédiger consiste en une combinaison de
I’élément A et de I’élément B, laquelle est ensuite chauffée avant I’application de I’élément C.

L astuce du professionnel : ne supposez jamais qu’un inventeur connait la nature exacte de
son invention. Les inventeurs pensent généralement en termes de produits, et non pas
d’inventions.

Corollaire de I’astuce du professionnel : ne soyez pas présomptueux. Posez des questions.

3. Comprendre I’invention

L’agent de brevets ne doit jamais se mettre a la place de I’inventeur. 1l doit, en
revanche, s’efforcer de comprendre le mieux possible I’invention afin d’obtenir la délivrance
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d’un brevet conférant la protection la plus large permise par la loi. Cela signifie qu’il doit
comprendre I’invention suffisamment bien pour pouvoir la décrire d’une maniére aussi peu
limitative que possible dans les revendications qu’il rédigera. En d’autres termes, I’agent de
brevets doit comprendre I’invention suffisamment bien pour savoir quels sont les éléments qui
n’ont pas besoin d’étre decrits, de maniere a ce que les revendications restent aussi larges que
possible.

L’agent de brevets doit aussi comprendre suffisamment I’invention pour que la
description qu’il rédigera en divulgue tous les aspects potentiellement brevetables en
fournissant assez d’informations pour qu’une personne du métier de compétence normale
dans le domaine technique concerné puisse la comprendre et la réaliser. Comprendre
I’invention signifie en outre que I’agent de brevets saura, si I’office oppose une antériorité a
I’une des revendications de la demande, expliquer les différences entre I’invention et I’état de
la technique ou, le cas échéant, modifier la revendication de maniere a souligner ces
différences tout en réduisant le moins possible I’étendue de la protection demandée.

Revenons a I’exemple précédent, et supposons I’agent congoive I’invention comme se
composant de I’élément A, de I’élément B et de I’élément C. Selon la description fournie par
I’inventeur, la ligne de contact des éléments A et B a été chauffée avant la fixation de
I’élément C. L’agent de brevets pourrait demander a I’inventeur si la surface peut étre
préparée autrement que par chauffage, car dans ce cas, les revendications pourraient s’étendre
au-dela du simple chauffage de la surface. Il pourrait aussi demander a I’inventeur si les
surfaces peuvent étre chauffées avant que I’élément B soit combiné a I’élément A ou si la
combinaison doit intervenir d’abord. Un bon agent de brevets doit savoir poser de
nombreuses questions comme celles-ci, car les réponses qu’il recevra lui permettront de bien
comprendre I’invention, et donc de rédiger des revendications et un mémoire descriptif de
meilleure qualité.

L’inventeur ne connait pas toujours toutes les réponses aux questions de I’agent de
brevets. Dans ce cas, il peut bien sir réfléchir a des solutions de rechange ou méme, s’il a le
temps, faire des recherches complémentaires, mais I’agent de brevets doit veiller a ce que le
mode de réalisation exposé dans le mémoire descriptif permette a I’invention de fonctionner.
Par conséquent, si I’inventeur n’est pas certain de la réponse a donner a I’une des questions
posées par I’agent de brevets, il appartient a ce dernier de combler cette lacune en faisant
intervenir son jugement professionnel.

D’une maniére générale, I’agent de brevets doit éviter de se substituer a I’inventeur. I
va de soi qu’il pourra parfois combler lui-méme les lacunes de la description technique d’une
invention, mais il devra toujours vérifier auprés de I’inventeur que les éléments qu’il a fournis
sont exacts et refletent bien I’esprit de I’invention. L’agent de brevets peut aussi aider
I’inventeur & envisager d’autres modes de réalisation possibles de son invention. Il est en
effet fréquent que les inventeurs créent leurs inventions dans un but bien précis et ne se posent
pas réellement la question de savoir si elles peuvent étre mises en ceuvre dans d’autres
domaines.

4. Rédiger la demande de brevet

Une fois que I’agent de brevets a compris I’invention, il peut commencer a préparer la
demande de brevet. L’une de ses premiéres taches sera la rédaction des revendications. En
fait, I’agent de brevets peut faire une premiére ébauche des revendications au cours de la
réunion de divulgation avec I’inventeur, ce qui constituera souvent une bonne facon de
s’assurer qu’il a bien compris I’invention. Bien sir, I’agent aura peut-é&tre avantage, lors de la
premiére réunion, a rédiger ces revendications d’une maniere tres descriptive, car les
inventeurs connaissent parfois mal le langage utilisé dans les revendications de brevets. Il
pourra aussi éviter, pour cette méme raison, d’utiliser un langage trop abstrait pour décrire
I’invention lors de sa réunion de divulgation avec I’inventeur.
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L’astuce du professionnel : Les inventeurs ont parfois besoin d’aide pour comprendre les
termes abstraits utilisés dans les revendications relatives a leur invention.

Il est bon que I’agent de brevets commence des que possible a refléchir au titre de
I’invention. Celui-ci doit décrire succinctement I’objet de I’invention, mais ne fait
généralement I’objet d’aucun examen. |l peut arriver qu’un examinateur estime qu’un titre ne
décrit pas convenablement une invention. L’agent de brevets doit éviter de recourir a un titre
trop restreint, mais ce dernier doit étre suffisamment explicite pour décrire I’objet de
I’invention.

Lors du dépét, la demande de brevet doit également comprendre le nom du ou des
inventeurs, qui doit figurer apres le titre, par exemple sur une page de couverture. La
demande de brevet proprement dite doit comprendre toutes les informations relatives a la
priorité, et notamment I’identification de toute demande connexe. Aux Etats-Unis
d’Amérique, les informations relatives a la priorité doivent figurer dans la premiere phrase de
la demande. Bien sdr, I’agent de brevets aura a remplir d’autres formulaires dans lesquels
figureront également les informations relatives a la priorité et le nom de I’inventeur, mais
pour plus de certitude, il est demandé que ces renseignements apparaissent aussi dans la
demande elle-méme.

Enfin, lorsqu’il prépare une demande de brevet, I’agent de brevets doit toujours penser
au “public” auquel elle s’adresse. Avant tout, comme on I’a déja vu, il y a les examinateurs
de brevets et les tribunaux. Bien sir, le client et I’inventeur font partie eux aussi de ce public
— I’agent de brevets doit d’ailleurs faire en sorte que I’inventeur comprenne sa propre
demande de brevet. Mais la demande de brevet a encore un autre public, celui des
concurrents, des contrefacteurs et des investisseurs. Ces derniers, notamment, étudient
souvent le portefeuille de brevets d’une société de technologie avec la plus grande attention
avant d’investir.

a. Revendications

Lorsqu’ils rédigent une demande de brevet, la plupart des agents de brevets
commencent par écrire plusieurs revendications. Cela s’explique par le fait que les
revendications constituent, d’un point de vue juridique, la partie la plus importante de la
demande de brevet, celle autour de laquelle s’articule tout le reste du document. En rédigeant
les revendications avant le mémoire descriptif, I’agent de brevets saura quels sont les termes
qui doivent étre decrits dans le mémoire descriptif. La rédaction des revendications est
expliquée aux chapitres V et VII.

Bien sdr, I’expérience aidant, chaque agent de brevets finit par avoir sa propre facon de
procéder pour élaborer une demande de brevet de grande qualité. Certains préféreront rédiger
les revendications apres le mémoire descriptif. Prenons, par exemple, le cas d’un agent de
brevets qui recoit d’un inventeur un document technique sur la base duquel il doit déposer
immédiatement une demande de brevet. N’ayant pas vraiment le temps de rédiger lui-méme
un mémoire descriptif, il va se fonder sur le document technique de I’inventeur pour décrire
I’invention, mais méme dans une telle situation, il peut étre préférable qu’il rédige auparavant
quelques revendications.

Il peut envisager d’opter pour la revendication trés descriptive évoquée plus haut, qui lui
permettra de mieux comprendre I’invention et de cerner, avec I’inventeur, les éléments qui
font qu’elle répond au critére de nouveauté. Cela étant, il est rare que les agents de brevets
déposent de telles revendications, car elles décrivent I’invention d’une maniere trop précise.
Elles contiennent souvent des limitations qui, bien que faisant partie d’un produit dans lequel
I’invention est comprise, n’apportent pas nécessairement un élément de nouveauté. Par
exemple, dans le cas d’une automobile ayant une forme aérodynamique nouvelle, une telle
revendication pourrait décrire les roues, bien que celles-ci n’aient rien a voir avec la forme
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aérodynamique nouvelle en question. En revanche, cela aurait pour avantage de faire
remarquer a I’agent de brevets que les roues ne font pas partie de I’invention et n’ont donc pas
besoin de figurer dans les revendications. Une revendication tres descriptive peut donc étre
utile a un agent de brevets, mais permettra rarement d’obtenir une protection tres large pour
une invention.

Dans tous les cas, lorsque I’agent a terminé le mémoire descriptif, il doit revoir
attentivement les revendications. 1l doit d’abord vérifier si, aprés avoir redigé le mémoire
descriptif, il est parvenu & une meilleure compréhension de I’invention. Par exemple, il
devrait maintenant étre mieux a méme de déceler dans les revendications les limitations
extrinseques susceptibles de limiter I’étendue de la protection conférée par le brevet. De
méme, le fait d’avoir rédigé le mémoire descriptif peut lui avoir fait découvrir que les
revendications ne décrivent pas I’invention d’une maniere suffisamment précise.

Une fois la rédaction des revendications terminée, I’agent doit examiner attentivement
les dessins et le mémoire descriptif afin de vérifier que les termes utilisés dans les
revendications ont été correctement décrits et divulgués. Par exemple, si I’agent de brevets a
utilisé un terme tres abstrait dans les revendications, comme “piece de jonction avec le sol”
pour un “pied de chaise”, il peut décider d’utiliser ce terme dans le mémoire descriptif qui
pourra alors contenir la phrase suivante : “L’assise est fixée au premier pied de la chaise,
lequel constitue un exemple de piéce de jonction avec le sol susceptible d’étre utilisée aux fins
de la réalisation de I’invention”.

b. Description détaillée

La partie “description détaillée”, souvent désignée sous le nom de “mode de réalisation
préféré de I’invention” ou “mode de réalisation divulgué de I’invention”, explicite les
revendications et décrit I’invention d’une maniére suffisante pour qu’une personne du métier
possédant les connaissances normales de la technique en cause puisse la comprendre et la
réaliser. La description détaillée doit correspondre étroitement aux dessins. Elle ne peut pas
étre modifiée sur le fond une fois la demande déposée. L’agent de brevets doit, par
conséquent, s’assurer qu’elle constitue une divulgation technique suffisante a la date du dépot
de la demande, car il n’aura pas la possibilité de modifier cette partie de la demande. En effet,
il ne lui sera pas permis d’ajouter des informations techniques a la demande en cours
d’instruction.

Comme on I’a dit, la description détaillée doit expliciter les termes utilisés dans les
revendications en expliquant I’invention. Si I’agent de brevets utilise un terme tres abstrait
dans les revendications, il devra envisager de le faire aussi dans la description détaillée, en le
reliant cependant a un mode de réalisation particulier de I’invention. Par exemple, si le terme
“dispositif avertisseur” est utilisé dans les revendications pour désigner un klaxon
d’automobile, le mémoire descriptif pourra indiquer : “Un klaxon d’automobile est un
exemple du dispositif avertisseur 102*2. D’autres dispositifs avertisseurs peuvent étre utilisés
d’une maniere conforme a I’esprit de I’invention” ou “Un klaxon automobile 102 constitue un
dispositif avertisseur”. De nombreux autres dispositifs avertisseurs peuvent étre utilisés d’une
maniere conforme a I’esprit de I’invention”.

Comme on I’a dit précédemment, la description détaillée ne peut pas subir de
modifications de fond une fois la demande déposée. Par conséquent, I’agent de brevets doit
veiller a ce que la demande de brevet 1) concorde avec les documents de divulgation fournis
par les inventeurs, 2) fournisse des informations suffisantes pour permettre a une personne du
métier de compétence normale d’exécuter I’invention et 3) soit assez large pour que les

12 Dans cet exemple, le numéro de référence “102” relatif & un élément figurant dans un ou

plusieurs des dessins de la demande de brevet, par exemple la fig. 1, pourrait désigner le
dispositif avertisseur 102. On trouvera plus loin un examen plus détaillé de la question de
I’attribution des numéros de référence.
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revendications puissent étre ensuite affinées au cours de I’instruction de la demande, afin
d’éviter tout empiétement sur I’état de la technique. La question de la portée et de
I’importance de la description détaillée, qui sera examinée plus loin, est illustrée par
I’exemple suivant.

Imaginons un inventeur qui pense avoir découvert une methode extraordinairement
nouvelle et largement brevetable. 1l a construit, avant le dép6t de sa demande de brevet, un
prototype fonctionnel de son invention qui a été le point de depart de toute une genération de
produits avec lesquels il a gagné beaucoup d’argent. Dans ce prototype, I’inventeur avait relié
I’élement A a I’élément B a I’aide de fils de cuivre. En termes abstraits, cette combinaison
d’éléments constitue un exemple d’un sous-composant X. Les autres sous-composants
abstraits de I’invention sont le sous-composant Y et le sous-composant Z. Les revendications
déposeées avec la demande de brevet se lisaient comme suit :

Une machine comprenant :
- un sous-composant X;

un sous-composant Y relié d’une maniere opérationnelle au sous-composant X;

un sous-composant Z relié d’une maniére opérationnelle a la fois au sous-

composant X et au sous-composant Y.
L’inventeur a convaincu I’agent de brevets que la combinaison des éléments X, Y, et Z était si
nouvelle que la demande n’avait pas a fournir d’autres détails sur I’invention que ceux
nécessaires a I’obtention des revendications les plus larges possibles, car I’ inventeur
souhaitait faire des économies et déposer rapidement la demande. Par conséquent, la
demande ne fait aucune mention de I’élément A ni de I’élément B. L’examinateur de brevets
trouve dans I’état de la technique une antériorité, dont I’auteur est le Dr Q, qui a déja divulgué
les sous-composants X, Y et Z, de sorte que I’invention revendiquée dans la demande se
trouve comprise dans I’état de la technique. En examinant la lettre officielle et I’état de la
technique cité, I’agent de brevets découvre que tous les détails de I’invention de son client ont
déja été divulgués par le Dr Q, a I’exception prés que selon ce dernier, le sous-composant X
doit étre formé a partir de I’élément C et de I’élément D, ce qui, ajoute-t-il (comme tant
d’autres), constitue la seule maniere connue d’obtenir un sous-composant X satisfaisant.
L’agent de brevets pourrait donc contourner I’état de la technique cité par I’examinateur et
obtenir un brevet pour son client s’il pouvait modifier les revendications de la maniére
suivante :

Un dispositif comprenant :

e un sous-composant X forme par la combinaison de I’élément A et de I’élément B;

e unsous-composant Y relié d’une maniére opérationnelle au sous-composant X;

e un sous-composant Z relié d’une maniére opérationnelle a la fois aux sous-

composants X et Y.
L’agent de brevets soupconne en outre non seulement que cette revendication serait
brevetable, mais aussi qu’une revendication visant uniquement a former un sous-composant X
a partir des éléments A et B le serait aussi et pourrait en fait constituer la véritable invention
du client. Malheureusement, le client ayant insisté sur le fait que la demande de brevet ne
devait pas divulguer le fait que le sous-composant X pouvait étre forme a partir des éléments
A et B, I’agent de brevets ne peut pas modifier les revendications, ni de maniére a contourner
I’état de la technique ni de maniére a décrire une combinaison d’une grande nouveauté congue
par son client. 1l est donc probable que la demande de brevet devra étre abandonnée, a moins
que I’agent de brevets ne trouve une autre facon de modifier les revendications (il pourrait
éventuellement rédiger une nouvelle demande de brevet contenant les divulgations techniques
appropriées, en espérant que cette derniere ne soit pas exclue de la brevetabilité, notamment
par les activités de I’inventeur lui-méme).
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L’agent de brevets doit s’efforcer de trouver un juste milieu entre le souci d’étre
suffisamment clair dans la formulation des revendications et celui de divulguer trop
d’éléments qui ne seront pas revendiques. Dans de nombreux systéemes de brevet, tout objet
non revendiqué est en effet considéré comme ayant été mis a la disposition du public par
I’inventeur. Les objets mis a la disposition du public ne sont pas brevetables. De nombreux
systemes de brevet, comme le Traité de coopération en matiére de brevets, prévoient une régle
d’”unité d’invention”*3, selon laquelle une demande de brevet ne peut porter que sur une
seule invention ou sur un seul concept inventif. Par conséquent, si une demande de brevet
contient des revendications portant sur une pluralité d’inventions, I’agent de brevets sera
probablement forcé de choisir celles qu’il souhaite voir étudiées par I’examinateur.

De méme, si la demande de brevet divulgue une invention non revendiquée, I’agent de
brevets voudra éventuellement préparer des revendications pour cette derniere. Le cas
écheant, les revendications relatives a une invention précédemment non revendiquee peuvent
étre formulées dans une demande divisionnaire ou une demande de continuation. L’agent de
brevets devra s’assurer que son client consent au dép6t d’une demande divisionnaire ou de
continuation, selon le cas. D’une maniere générale, I’agent doit consulter son client sur toute
question de fond relative a la demande de brevet.

Pour les raisons évoquées ci-dessus, il est généralement préférable de pécher par exces
d’information dans la rédaction de la description détaillée. L’agent de brevets doit aussi tenir
compte de I’exigence, en vigueur dans certains pays comme les Etats-Unis d’ Amérique et
I’Inde, selon laquelle la demande de brevet doit décrire la “meilleure maniére de reéaliser
I’invention” connue des inventeurs. Cela signifie que la demande ne doit pas chercher a
cacher les meilleures conditions de réalisation de I’invention aux personnes qui souhaiteraient
réaliser et utiliser I’invention décrite dans la demande. Ainsi, par exemple, si les inventeurs
savent qu’un précipité se forme entre 115 et 140 degrés, et qu’ils savent aussi que la
température optimale de formation de ce précipité est 120,5 degrés, ils seront tenus de
divulguer aussi cette information. L’exigence de description de la “meilleure maniere de
réaliser I’invention” ne s’applique que dans certains pays.

L agent de brevets doit éviter d’utiliser, dans le mémoire descriptif, des formulations
telles que “L’invention est ...”, au profit de phrases comme “Dans un mode de réalisation de
I’invention, ...”, car cela permet aux revendications du brevet d’étre interprétées de la
maniéere la plus large possible. En I’absence de mention contraire, I’examinateur considérera
généralement que la description détaillée divulgue un “mode de réalisation” de I’invention, et
non I’invention elle-méme. En revanche, si la demande de brevet exclut cette lecture plus
large, la portée de I’invention pourra étre également restreinte.

L’agent de brevets n’a pas besoin d’inclure dans la demande d’informations connues sur
la maniére de réaliser un produit associé a I’invention. Il n’est pas nécessaire qu’une
demande de brevet soit un plan d’exécution, et un tribunal américain a méme déclaré qu’il
était préférable qu’elle “omette” les détails qui sont connus de toute personne du métier. Par
exemple, si tous les polymeéres X doivent étre traités pendant 5 heures a 200 degrés, et si ce
procédé est connu de toute personne du métier, cette méthode de traitement des polyméres X
n’a pas besoin de figurer dans la demande de brevet, a moins que I’invention ne la modifie
d’une maniere ou d’une autre. En regle générale, I’agent de brevets peut incorporer par
renvoi un élément dans une demande de brevet (par exemple un manuel de chimie reconnu).
Cette possibilité doit toutefois étre utilisée avec parcimonie. En outre, si I’agent de brevets
décide d’incorporer littéralement a la demande des éléments provenant d’autres sources, il ne

13 Voir la régle 13.10 du Réglement d’exécution du PCT. La question de I’unité d’invention est

traitée plus en détail a la page 208.
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devra jamais incorporer par référence dans la demande un élément qui est énoncé dans les
revendications.

Un mémoire descriptif de brevet déposé aux Etats-Unis d’ Amérique, par exemple, doit
permettre de réaliser I’invention, la décrire par écrit et indiquer la meilleure maniere de la
réaliser. La loi prévoit notamment expressément que :

Le meémoire descriptif doit contenir une description écrite de
I”invention ainsi que de la maniére et du procédé de réalisation et
d’utilisation de celle ci, en termes assez complets, clairs, concis et
exacts pour qu’un homme du métier auquel I’invention se rapporte ou
est apparentée puisse la réaliser et I’utiliser, et doit indiquer la
meilleure maniére envisagée par I’inventeur d’exécuter son invention.
35U.S.C. §112.1).

L’exigence de description de la meilleure maniere de réaliser I’invention a déja eté expliquée
précedemment. La seconde exigence, dite de “divulgation suffisante”, signifie que la
demande de brevet doit enseigner a la personne du métier de compétence normale comment
réaliser et utiliser I’invention, et cela, généralement, a la date de dépot de la demande de
brevet. Une demande de brevet ne répondant pas a cette exigence a la date de dépdt ne peut
pas étre validée par des innovations techniques ultérieures. L’exigence de “description écrite
permet de faire savoir au public que les inventeurs étaient en possession de leur invention,
c’est-a-dire que les termes décrivant I’invention ne sont pas apparus par hasard. L’exigence
de description écrite peut s’avérer particulierement intéressante lorsque les revendications
d’une demande (ou celles d’une demande de continuation déposée ultérieurement) concernent
une invention reprenant directement un dispositif concurrent récent, dans la mesure ou
I’examinateur du brevet (ou, plus vraisemblablement, un juge) pourrait se demander si les
inventeurs avaient conscience qu’ils avaient crée cette invention au moment du dépot.

Les mémoires descriptifs déposés aupres de I’OEB doivent suivre de préférence une
démarche “probléme-solution”, c’est-a-dire que la demande de brevet doit d’abord cerner le
probléme, puis décrire la solution. L’exposé du probleme debute par la partie introductive
(voir 4.d) ci-apres). La démarche probléme-solution est considérée comme facile a suivre par
un certain nombre d’agents de brevets et convient, a priori, dans la plupart des pays. L’agent
de brevets doit toutefois faire preuve de prudence en ce qui concerne la fagon dont il décrit le
probléme. Certaines inventions sont en effet determinées par la reconnaissance, la
caracterisation ou la “recaractérisation” d’un probléme, c’est-a-dire qu’une fois le probléme
formulé d’une maniére specifique par I’inventeur, la solution suit assez facilement. 1l en
découle que si la description laisse entendre que le probléme était parfaitement connu dans
I’état de la technique (alors que ce n’était pas le cas), I’agent de brevets risque d’avoir
compromis, sans le vouloir, la protection par brevet de I’invention de son client. Cet
avertissement mis a part, la démarche “probléme-solution” peut tres bien convenir pour un
grand nombre de demandes de brevet, et notamment celles qui sont déposées aupres de
I’OEB.

En plus de décrire les éléments utilisés dans un mode de réalisation de I’invention, ainsi
que la maniére dont ces derniers sont mis en ceuvre, I’agent de brevets peut aussi envisager de
joindre a la demande de brevet un ou plusieurs dessins, ainsi que les descriptions
correspondantes, afin de montrer I’invention en contexte ou d’en décrire le fonctionnement.
L’agent de brevets devra faire en sorte que le contexte ne soit pas pris comme faisant partie
intégrante de I’invention, ce qui reviendrait a introduire une “limitation”.

L’agent de brevets doit étre tres attentif & la maniére dont il formule la demande de
brevet. Les choix qu’il fera a cet égard pourront favoriser quelque peu la délivrance du
brevet, mais ils seront surtout récompenseés en cas de contestation du brevet. 1l doit
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notamment étre vigilant en ce qui concerne I’utilisation de termes dénotant un absolu. Par
exemple, si des termes comme “devoir” ou “toujours” sont utilisés dans la demande de brevet,
il doit veiller a ce qu’ils désignent trés précisément et tres exactement la situation décrite.
Autrement dit, s’il est expliqué, dans la description d’une invention, qu’un élément fait
“toujours” telle chose, I’agent de brevets doit s’assurer que c’est bien “toujours” le cas, et
gu’autrement, I’invention ne fonctionne pas. Si I’agent de brevets travaille sur un ordinateur,
il aura probablement avantage a rechercher ces termes absolus dans le texte de la demande,
lorsque cette derniére sera presque terminée.

Comment un agent de brevets s’y prend-il pour rédiger la description détaillée? La
dictée est la meilleure formule s’il a la possibilité de faire ensuite dactylographier le
document. La plus rapide des dactylos ne peut pas suivre le rythme du plus rapide des
locuteurs. Si I’agent a préparé ses dessins ainsi qu’un plan de la description détaillée, il lui
suffira de commenter simplement les dessins. 1l pourra ensuite mettre lui-méme la derniere
main a la demande de brevet a I’aide d’un programme de traitement de textes ou la réviser sur
papier et faire dactylographier les corrections.

Enfin, I’agent de brevets doit toujours s’informer sur la législation et les regles
applicables dans le pays dans lequel il veut obtenir la protection de I’invention de son client.
De nombreuses régles et lois relatives aux brevets sont disponibles en ligne*. Par exemple,
le site Web de I’OMPI donne acces a des informations sur le Traité de coopération en matiére
de brevet (PCT), ainsi que sur le dépot des demandes de brevet selon ce dernier; le site de
I’Office européen des brevets (OEB) fournit, pour sa part, des informations sur les procédures
de dépdt et de délivrance des brevets européens, tandis que celui de I’Office des brevets et des
marques des Etats-Unis d’Amérique (USPTO) permet de prendre connaissance de la
Iégislation américaine en matiere de brevet et de s’ informer sur le dép6t des demandes de
brevet dans ce pays.

c. Dessins

L agent de brevets doit appuyer la description de I’invention par des dessins aussi clairs
que possible. De nombreux agents de brevets prétendent d’ailleurs que les dessins sont la
partie la plus importante d’une demande de brevet, apres les revendications. Dans certains
pays, la législation en matiere de brevets impose la représentation graphique de chacun des
éléments revendiqués. Les dessins doivent illustrer I’invention avec suffisamment de détails
pour que la lecture de la description détaillée ne fasse que confirmer les informations fournies
sous une forme graphique. Bien sdr, cela n’est pas faisable avec toutes les inventions.

Avant de se lancer dans I’élaboration des dessins, I’agent de brevets doit penser a ce
qu’il veut “raconter”, comme s’il s’agissait d’une histoire. Il doit également penser au niveau
de détail qui sera nécessaire pour respecter le critere de divulgation suffisante. Une boite
noire marquée “moteur” sans aucun sous-élément constituera sans doute une explication
insuffisante pour une demande de brevet qui prétend divulguer un “moteur”. A I’inverse,
I’agent de brevets doit éviter de donner trop de détails dans les dessins, sauf si I’explication
jointe dans la description détaillée précise que les détails supplémentaires correspondent
seulement a un mode de réalisation spécifique de I’invention. Autrement, tot ou tard, en cas
de litige par exemple, quelqu’un pourra avancer que tous les détails supplémentaires sont
nécessaires a I’invention. Cela est particulierement vrai, dans certains pays, si I’agent de
brevets utilise également une revendication de type “moyen plus fonction” puisque, en cas de
poursuite en contrefacon, les défendeurs feront valoir que tous les détails non nécessaires
présentés dans les dessins sont des structures nécessaires a I’exécution de la fonction

14 Voir, par exemple, la Collection de lois accessible en ligne (CLEA) de I’OMPI, a I’adresse

http://www.wipo.int/clea/fr/index.jsp.
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présentée. Nous examinerons les revendications “moyen plus fonction” au chapitre V
“Principes de rédaction des revendications”.

Les éléments présentés dans les dessins d’un brevet sont généralement accompagnés
d’une breve description écrite et d’un numéro de référence, comme “minuterie 102”. Le
lecteur s’attend a voir “minuterie 102" dans le texte d’accompagnement de la description
détaillée. L’agent de brevets doit donc utiliser un systéme de numérotation cohérent pour les
numéros de référence. Ainsi, un numeéro de réference présenté pour la premiere fois se voit
attribuer un numéro se composant du numéro de figure concerné, suivi de deux chiffres
distinctifs. Par exemple, si dans la “figure 2” d’une demande de brevet, I’agent de brevets a
déja numéroté deux éléments, le troisieme, une mémoire d’ordinateur, pourra se voir attribuer
le numéro de référence “203”. Toutes les futures références a cette mémoire d’ordinateur
dans les dessins et le mémoire descriptif du brevet préciseront alors “mémoire d’ordinateur
203" ou simplement “memoire 203”. Si une autre mémoire d’ordinateur est évoquée, il
faudra alors lui attribuer un autre numéro de référence, afin que le lecteur ne puisse pas
supposer qu’il s’agit de la méme (une variante de ce systéme de numérotation consiste a
n’utiliser que des nombres impairs, par exemple 101, 103, 106, dans les premiéres versions
d’une description de brevet, ce qui permet d’ajouter plus facilement de nouveaux éléments
chiffrés dans les versions ultérieures). Dans un autre systéeme de numérotation, les principaux
composants se voient attribuer un numeéro de référence a un seul chiffre, et leurs sous-
composants sont identifiés par ce méme numeéro de référence suivi de chiffres
supplémentaires. Par exemple, un “ordinateur 8” peut avoir comme sous-élément une
“mémoire 82”, ou le “8” de “82” renvoie a I’ordinateur 8. Quel que soit le systéeme de
numérotation que choisit I’agent de brevets, il doit étre appliqué dans toute la demande. De
méme, si le mode de réalisation de I’invention illustré dans une figure differe de celui qui est
illustré dans une autre figure, la description détaillée doit le préciser clairement — par
exemple, “la figure 5 présente un autre mode de réalisation de I’invention.”...

La demande de brevet elle-méme doit contenir une liste des dessins, entre le résumé de
I”invention et la description détaillée. Les dessins doivent étre précédés d’un énonceé
indiquant qu’ils illustrent une ou plusieurs modes de réalisation de I’invention (et non
I’invention a proprement parler), par exemple :

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

L’un des modes de réalisation de la présente invention est illustré a titre
d’exemple dans les dessins ci-joints, dans lesquels les numéros de référence
identiques renvoient au méme élément ou a un élément similaire et dans
lesquels :

la Figure 1 est la représentation graphique d’un exemple d’objet auquel la
présente invention peut étre appliquée;

la Figure 2 est...

L’agent de brevets doit veiller a ce que les dessins soient complets et n’omettent aucun
détail essentiel. Si I’un de ses dessins représente, par exemple, un schéma de procédé, il doit
veérifier que les fleches sont correctement orientées. Si une ligne présente une seule pointe de
fleche alors qu’elle devrait en présenter deux, I’agent de brevets pourrait en effet avoir du mal
a convaincre I’office des brevets que la relation entre les deux composants n’était pas a sens
unique, comme I’indique la figure. Bien sdr, les explications écrites que I’agent de brevets
fournit dans la description détaillée peuvent suffire & compenser les faiblesses de ses dessins,
mais il ne doit pas présumer que ce sera toujours le cas.

L’astuce du professionnel : ne prenez pas I’habitude d’essayer de rectifier les demandes de
brevet apres leur dépdt; vous finirez par faire une erreur qu’il ne sera pas possible de réparer
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sans déposer une nouvelle demande, et par faire perdre a votre client la date de dép6t
originale.

Nous recommandons aux agents de brevets de ne pas passer trop de temps a améliorer
la qualité artistique de leurs dessins. Personne ne s’attend a ce qu’un agent de brevets soit un
dessinateur qualifié. L’agent de brevets voudra sans doute avoir acces aux services d’un
dessinateur professionnel, mais il doit prendre garde a ne pas dépenser trop d’argent sur les
dessins. Les agents de brevets qui disposent d’un logiciel de dessin sur leur ordinateur
doivent notamment faire tres attention a ne pas passer trop de temps a essayer de faire des
dessins impeccables. En fait, il est souvent plus rapide et moins colteux de faire simplement
les dessins au crayon, méme si I’on dispose d’un tel logiciel.

L’astuce du professionnel : I’agent de brevets doit consacrer son temps et sa compétence a la
création de dessins originaux, et non de beaux dessins.

Souvent, le client détient des dessins liés a I’invention. 1ls sont parfois extrémement
utiles a I’agent de brevets, mais celui-ci doit veiller a n’utiliser que les dessins qui
correspondent réellement & la description qu’il veut faire dans la demande de brevet. Les
dessins professionnels fournis par le client contiennent souvent des caractéristiques qui ne
sont pas utiles a la divulgation de I’invention. L’agent de brevets pourra donc décider de
refaire ces dessins ou de les adapter au moyen de ciseaux, de gouache, etc. Le client peut
aussi fournir des captures d’écran d’ordinateur montrant le fonctionnement de I’invention;
bien que ces derniéres puissent avoir leur utilité, I’agent de brevets doit cependant tenir
compte du fait qu’il peut étre trés colteux d’en tirer des dessins acceptables pour une
demande de brevet et que le résultat est parfois presque impossible a déchiffrer.

L’agent de brevets aura probablement avantage a préparer ses dessins immédiatement
apres les revendications. S’il dicte la description détaillée de I’invention, le fait d’avoir les
dessins devant lui améliorera grandement son efficacité, car il lui suffira de décrire ces
derniers en ajoutant des informations supplémentaires importantes chaque fois que nécessaire.
Cette fagon de procéder est souvent tres efficace pour préparer la description detaillée d’une
invention.

d. Partie introductive

La partie introductive de la demande de brevet est utilisée differemment selon les
régimes de brevets. Dans certains pays, elle sert a faire connaitre au public I’état de la
technique le plus proche de I’invention établi dans le cadre de I’examen de la demande de
brevet. C’est par exemple le cas dans la plupart des systéemes européens.

Ailleurs, par exemple aux Etats-Unis d’ Amérique, I’état de la technique présenté par le
déposant du brevet et celui qui a été relevé par I’examinateur sont imprimés sur la premiere
page du brevet lui-méme. La redaction de la partie introductive de la demande nécessite donc
souvent une attention particuliere. De nombreux agents de brevets s’efforcent de la rédiger
d’une maniéere aussi succincte que possible, par crainte de limiter I’étendue de la protection
conférée a I’invention de leur client en donnant trop d’indications sur la technique antérieure.
Par exemple, une demande de brevet pour une puce informatique pourrait simplement
préciser : “Les ordinateurs plus rapides sont généralement plus performants”. Une partie
introductive aussi courte ne fait certes pas grand-chose pour I’intérét du public, mais elle ne
risque pas non plus de nuire au brevet du client ou d’hypothéquer la portée de la protection
éventuellement conférée a son invention.

L’état de la technique décrit dans la partie introductive de la demande de brevet est
généralement considéré comme divulgué par I’inventeur. Par conséquent, si I’activité
inventive du déposant vient & y étre divulguée, I’examinateur peut la citer pour rejeter les
revendications du déposant. Certains offices des brevets sont assez severes en ce qui
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concerne I’introduction de I’activité inventive dans cette partie, et c’est la I’une des raisons
pour lesquelles les agents de brevets doivent apporter le plus grand soin a sa rédaction. Bien
sdr, si le brevet fait un jour I’objet d’un litige, il sera sans doute examiné beaucoup plus
minutieusement que lors du processus d’instruction initial.

Enfin, I’”’invention” elle-méme est parfois liée inextricablement a une “nouvelle
interprétation” de I’état de la technique. Or, si cette nouvelle interprétation est décrite dans la
partie introductive, c’est peut-étre I’aspect le plus nouveau de I’invention qui y est ainsi
décrit, alors que ce n’est jamais la que devrait étre présentée la nouveauté.

Par conséquent, la partie introductive doit étre relativement courte et se contenter de
préparer la divulgation technique qui sera faite dans la description détaillée. Elle peut décrire
I’état de la technique d’une maniere tres élaborée. Dans certains pays, il n’est généralement
pas tres utile de mentionner des éléments particuliers de I’état de la technique. La partie
introductive peut se terminer par une formule lapidaire sur les insuffisances de I’état de la
technique, mais elle doit étre rédigée de facon a ne pas divulguer la solution qui sera décrite
plus loin dans la demande — elle doit plutdt I’étre de fagon a ce que le lecteur type pense : “Ma
foi, je ne vois vraiment pas comment ce probléme pourrait étre résolu par qui que ce soit!”.

L’agent de brevets doit toujours avoir a I’esprit que, méme si sa demande de brevet est
composée de parties distinctes organisées dans un ordre déterminé, elle ne sera pas forcément
lue dans cet ordre par I’examinateur. Dans de nombreux pays, les examinateurs ont tout
simplement trop a faire pour pouvoir lire chaque demande de brevet du début a la fin. Pour
comprendre I’invention avant I’envoi de la premiere lettre officielle, ils se bornent souvent &
veérifier les revendications et les dessins et, éventuellement, quelques éléments de la demande.
Il est donc possible que la partie introductive, toute détaillée qu’elle soit, ne soit jamais lue
par I’examinateur.

Certaines anciennes demandes de brevet comprennent des paragraphes “Objets de
I’invention”, soit dans la partie introductive, soit dans le résume. lls sont a éviter, a moins
que la Iégislation du pays ou est déposee la demande n’exige leur présence. Le probléme est
en effet que I’on risque, en les formulant, de limiter I’invention, par exemple en écrivant
“L’invention a pour objet d’offrir une sécurité accrue”, alors que I’invention a aussi pour objet
la réalisation d’une économie. Ces énoncés risquent aussi d’étre interprétés comme des
arguments “fallacieux” — par exemple “L’un des objets de I’invention est de guérir le cancer”,
alors qu’il serait plus approprié d’écrire “...de soulager les symptémes d’un certain type de
cancer”. Les procédures auxquelles ils ont donné lieu ces 10 ou 15 derniéeres années ont
conduit les agents de brevets de certains pays a les abandonner dans pratiqguement toutes leurs
demandes de brevet.

Enfin, I’agent de brevets ne devrait pas, en régle générale, rédiger la partie introductive
en premier. |l est normal d’étre tenté de le faire, car apres tout, c’est cette partie que I’on voit
d’abord, dans une demande de brevet. Pourtant, si I’agent de brevets la rédige avant les
autres, il risque d’y passer trop de temps, de la faire beaucoup trop longue et détaillée, bref, de
gaspiller I’argent de son client sur I’une des parties les moins importantes de la demande.
L’agent de brevets a tout avantage a rédiger la description détaillée apreés la partie
introductive.

L’astuce du professionnel : ne rédigez pas une partie introductive trop longue ou trop
détaillée. Ne passez pas trop de temps a préparer cette partie. Retenez cet ordre de grandeur :
2 pages maximum ou pas plus de 10% du volume total de la demande.

e. Abrége
L’abrége d’un brevet doit décrire I’invention trés précisément avec le moins de mots
possible. L’agent de brevets peut utiliser comme abrégé une version modifiée du premier
paragraphe du résumé de I’invention.
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Dans de nombreux systemes de brevet, les abrégés ne sont verifiés que pour s’assurer
qu’ils respectent certains criteres de concision. 1ls ne sont pas — ou peu — examinés sur le
fond, et les tribunaux cherchent rarement I’explication d’un brevet dans I’abrégé. Bien sdr,
cela ne veut pas dire que I’abrégé puisse étre trompeur ou mal rédigé.

Le danger a eviter dans la rédaction d’un abrége est celui de divulguer une
caracteristique brevetable de I’invention qui n’est pas mentionnée dans le mémoire descriptif.
Il s’agit d’une erreur courante chez les nouveaux agents de brevets, car ils ont tendance a
rédiger I’abrégé en premier et a ne pas le revoir aprés avoir terminé la demande de brevet.
Lorsqu’il relit un abrégé qu’il vient de rédiger, I’agent de brevets doit toujours se demander :
“Est-ce que tout cela figure dans le mémoire descriptif?” Si la réponse n’est pas tout a fait
affirmative, il devra soit compléter le mémoire descriptif, soit modifier I’abrége.

f. Résumé

Comme on I’a vu préecédemment, la présence d’un résumé dans les demandes de brevet
n’est pas exigee par toutes les administrations. Pourtant, dans de nombreux pays, les
demandes de brevet en contiennent un, méme si cela ne constitue pas une obligation, de sorte
qu’il peut tres bien arriver a un agent de brevets de se trouver devant un résumé rédigé par un
confrére étranger travaillant pour le méme client que lui. 1l est donc important qu’il
comprenne tres exactement les exigences et les regles de pratique en vigueur en cette matiére
dans les pays qui intéressent son client.

Le résumé de I’invention est lui aussi une partie de la demande de brevet qui doit étre
préparée avec le plus grand soin. 1l importe avant tout qu’il s’appuie sur les revendications.
En fait, certains agents de brevets le préparent en reprenant une a une les revendications de la
demande de brevet pour y faire correspondre un paragraphe. Cette maniéere de procéder
présente I’avantage supplémentaire de garantir la présence dans le mémoire descriptif des
termes exacts utilisés dans les revendications. De nombreux agents de brevets rédigent
simplement le résumé de facon a souligner les principales caractéristiques de I’invention a
I’aide de termes tirés des revendications de la demande.

Le résumé de I’invention doit étre I’une des derniéres parties de la demande de brevet
que rédige I’agent de brevets. Bien sdr, celui-ci peut étre tenté de le faire plus t6t, parce que
cela lui permet d’évaluer sa connaissance de I’invention et que le résumé va, de toute maniére,
figurer au début de la demande. 1l doit toutefois résister a cette tentation et ne rédiger le
résumé qu’apres avoir terminé la description détaillée de I’invention.

Lorsqu’il rédige le résumé de I’invention, I’agent de brevets doit aussi éviter de
proposer une sorte de "panorama” allant au-dela des limites définies dans les revendications.
Les risques liés a ce type de résumé sont nombreux. Tout d’abord, un “métarésumé” finira
toujours par évoquer un élément supplémentaire de I’état de la technique qui pourra étre
utilisé contre I’invention — en la reliant explicitement, par écrit, a un sujet plus vaste — de sorte
qu’il sera difficile, sinon impossible, pour I’agent de brevets de plaider ensuite que I’état de la
technique ne s’applique pas. Ensuite, une telle vue d’ensemble englobe souvent, d’une
maniére subtile ou sans conséquence apparente, une autre notion qui n’est pas expliquée avec
précision dans la demande. Cela permet aux personnes désireuses de contester le brevet,
notamment dans le cadre d’une procédure de justice, de faire valoir que I’inventeur n’a pas
fourni une divulgation compléte de I’invention, puisque le “résumé” mentionne des éléments
qui ne sont pas autrement divulgués dans la demande. Enfin, un “métarésumé” donne
vaguement I’impression que les revendications ne couvrent pas toute I’étendue de I’invention,
et le client risque de ne pas étre satisfait si son agent de brevets n’a pas cherché a approprier le
territoire le plus large pour son invention.

5. Travailler avec I'inventeur pour affiner les revendications et la demande

L’agent de brevets doit s’assurer que I’inventeur a revu, compris et approuvé la
demande de brevet. La plupart des inventeurs n’ont pas une idée précise des exigences
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juridiques auxquelles doivent répondre les demandes de brevet, et ceux qui comprennent le
langage généralement associé aux demandes de brevet et en mesurent toute I’importance, sont
encore moins nombreux. L’agent de brevets doit donc étre prét a fournir a I’inventeur toutes
les explications que celui-ci pourra lui demander au sujet d’un élément quelconque de la
demande. Il ne doit pas modifier la demande de brevet pour qu’elle soit plus compréhensible
pour un non-juriste, mais il doit en revanche s’assurer qu’elle est correctement formulée. Une
revendication tres abstraite peut étre trés difficile a comprendre pour un inventeur. L’agent de
brevets doit donc savoir la lui expliquer, ainsi que les raisons pour lesquelles elle est formulée
ainsi, mais il ne doit en aucun cas la récrire d’une maniere plus concrete pour la rendre plus
accessible a I’inventeur, car elle risquerait alors de ne plus étre aussi large que la loi le permet.

L’agent de brevets doit s’efforcer d’étre aussi professionnel que possible dans toutes ses
relations avec I’inventeur. 1l doit étre respectueux, mais prét a insister pour que I’inventeur
participe a la préparation de la demande de brevet lorsque c’est nécessaire. Par exemple,
I’agent de brevets peut s’apercevoir que certains inventeurs sont extrémement lents a fournir
les éléments nécessaires a la divulgation ou I’aide nécessaire pour remplir les formulaires
officiels.

Mots-clés :

Partie introductive, résumé, description détaillée, dessins, revendications, abrége, mémoire

descriptif, accord de non-divulgation, demande provisoire, formulaire de divulgation de

I’invention, mode de réalisation, office étranger, Convention de Paris, personne du métier de

compétence normale, mis a la disposition du public, unité d’invention, meilleure maniere de

réaliser I’invention, divulgation suffisante, description écrite.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES :

1. Quelles sont les parties d’une demande de brevet?

2. Donnez quelques exemples de questions qu’un agent de brevets peut demander a un
inventeur lorsqu’il le rencontre pour la premiére fois.

3. De combien de temps un déposant dispose-t-il pour déposer une demande de brevet dans
un pays partie a la Convention de Paris apres avoir déposé la demande nationale? Et dans
un pays qui n’est pas partie a la Convention de Paris?

4. Qu’est-ce qu’un formulaire de divulgation de I’invention? Quand un inventeur doit-il

utiliser un formulaire de divulgation de I’invention?

Vrai ou faux : I’inventeur sait toujours ce qu’est I’invention.

6. Si I’agent de brevets aide a identifier I’invention ou propose des suggestions a I’inventeur,
est-ce que cela fait de I’agent de brevets I’un des inventeurs?

7. Pourquoi est-il important que I’agent de brevets comprenne I’invention avant de rédiger le
brevet?

8. Vrai ou faux : le mémoire descriptif doit divulguer un mode de réalisation permettant a
I’invention de fonctionner.

9. Quelle partie de la demande de brevet I’agent de brevets doit-il préparer en premier?

10. Vrai ou faux : la description détaillée doit présenter une application de I’invention
capable de fonctionner.

11. Vrai ou faux : un objet qui a été mis & la disposition du public est brevetable.

12. Qu’est-ce que I’’unité d’invention”?

13. Qu’est-ce que I’exigence de description de la “meilleure maniere de réaliser I’invention”?
Tous les pays ont-ils cette exigence?

14. Vrai ou faux : I’agent de brevets doit éviter d’utiliser dans la demande de brevet des
termes dénotant des absolus, comme “devoir” et “toujours”.

o
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E. DEPOT DES DEMANDES DE BREVET

L’agent de brevets doit bien comprendre quelles sont les exigences auxquelles doit
répondre une demande de brevet dans chacun des pays qui intéressent son client. 1l doit entre
autres comprendre les régles de forme qui s’appliquent & la demande proprement dite et aux
dessins. En fait, I’agent de brevets peut préparer une liste de contréle pour certains eléments
(par exemple les parties qui doivent figurer obligatoirement dans une demande de brevet) puis
s’en servir pour verifier sa demande lorsqu’elle est terminée. De méme, il peut dresser une
liste de contréle des criteres de forme que doivent remplir les demandes de brevet dans les
pays concernés. Il peut également avoir avantage a établir des listes de controle a utiliser
pour Vérifier les demandes avant de les poster ou de les déposer électroniquement, ou encore
pour s’assurer qu’il n’a rien oublié avant de déposer une réponse a une lettre officielle.

L’astuce du professionnel : ne gachez pas tout votre travail a cause d’un petit oubli qui aurait
pu étre facilement repéreé et corrigé.

Généralement, I’agent de brevets doit joindre a la demande de brevet une déclaration,
un pouvoir et le reglement de diverses taxes. Il peut aussi déposer en méme temps un
document de cession d’invention. Dans certains pays, les offices des brevets acceptent que
ces documents officiels soient produits apres le dép6t de la demande initiale de brevet, tout en
conservant la priorité de la date de dépdt. Dans la déclaration, I’inventeur affirme avoir lu et
compris la demande et se considérer comme I’un des inventeurs (ou le seul inventeur) de
I’invention décrite dans la demande de brevet. Le pouvoir confere a I’agent de brevets le droit
de représenter I’inventeur dans les procédures devant I’office des brevets. Le document de
cession est un contrat entre I’inventeur et une autre partie (généralement son employeur)
indiquant que les droits de I’inventeur ont été transférés a une autre partie. L’agent de brevets
doit vérifier qui est son client et s’il est autorisé a représenter ce dernier devant I’office des
brevets concerné.

L’agent de brevets peut aussi avoir a produire des documents officiels relatifs a des
questions de défense nationale. Certains pays, dont les Etats-Unis d’ Amérique, I’Inde et la
France, ont des exigences en ce qui concerne le dépdt de demandes de brevet dans d’autres
pays. Aux Etats-Unis d’Amérique, par exemple, un inventeur domicilié dans ce pays doit
obtenir I’autorisation du gouvernement avant de déposer une demande de brevet a I’étranger.
De méme, de nombreux pays ont établi des regles en ce qui concerne I’exportation de données
techniques. L’agent de brevets aura tout intérét a se familiariser avec les régles en vigueur
dans son pays, afin de ne pas prendre part accidentellement a un acte illicite de transmission
de données techniques a un pays étranger.

1. Dépédt national

En regle générale, le premier pays dans lequel le client souhaite deposer une demande
de brevet est celui ou se trouve I’inventeur. La premiere demande déposée établit la date de
priorité que pourront revendiquer ensuite tous les brevets de la méme famille déposés dans le
monde. La date de priorité est la date au-dela de laquelle I’état de la technique ne s’applique
pas, que le systéme en vigueur dans le pays concerné soit fondeé sur le principe du premier
inventeur ou sur celui du premier déposant™®. C’est pourquoi les déposants tiennent
généralement a ce que leur dépot soit effectué le plus rapidement possible et ¢’est aussi

B Bien sdr, dans de nombreux pays, les demandes de brevet non publiées a la date de dép6t de la

demande peuvent néanmoins constituer des antériorités. Cependant, il arrivera souvent qu’elles
ne puissent étre citées qu’a I’appui d’un rejet pour défaut de nouveauté. Par ailleurs, lorsqu’un
inventeur dépose sa demande dans un pays dont le systeme repose sur le principe du premier
inventeur, sa “priorité d’invention” peut tout de méme &tre contestée, mais il s’agit la d’une
chose trés différente d’un rejet fondé sur I’état de la technique.
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pourquoi les agents de brevets doivent s’occuper des éventuelles cessions le plus rapidement
possible. Etant donné qu’en régle générale, les inventeurs ou leurs employeurs veulent
obtenir la protection dans le pays ou travaille I’inventeur, la premiere demande est déposée, le
plus souvent, dans le pays de résidence de ce dernier. Bien sir, I’inventeur ou son employeur
pourra vouloir étendre cette protection a d’autres pays parmi ceux qui reconnaissent la priorité
de la demande nationale en vertu de la Convention de Paris, comme nous le verrons plus loin.
Les exigences en matiére de dépdt de demandes de brevets peuvent varier grandement d’un
pays a I’autre. L’agent de brevets doit avoir une connaissance extrémement approfondie de
celles qui s’appliquent plus particuliérement dans son pays. Un grand nombre de
renseignements pertinents sont disponibles sur I’Internet ou auprées des autres sources
d’information accessibles au public, telles que les bibliotheques.

2. Dépébt a I’étranger

L’agent de brevets doit demander a son client quels sont les pays dans lesquels il
souhaite deposer son invention. Il doit alors faire une estimation du co(t a prévoir pour
obtenir un brevet dans ces pays et verifier leurs exigences en matiere de dépdt des demandes
de brevet. L’agent de brevets doit notamment déterminer si les pays concernés sont ou non
parties a la Convention de Paris.

La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est un traité
international dont les Etats contractants étaient au nombre de 169 au 15 avril 2006. Elle
prévoit un droit de priorité pour les brevets d’invention, ce qui signifie qu’elle reconnait au
déposant d’une demande de brevet dans I’un des Etats contractants un délai de 12 mois aprés
la date de dépot de cette premiére demande pour obtenir la protection dans un autre Etat
contractant sans perdre la priorité de la date du dépét initial. Par exemple, si une demande de
brevet est déposée au Japon dans les 12 mois qui suivent un dépot initial au Canada, la date
du dépdt canadien peut étre utilisée comme date de priorité pour la demande japonaise. La
Convention de Paris dispose que la demande initiale doit étre la premiere demande déposée
pour I’invention. Une copie certifiée conforme de la demande initiale doit également étre
déposeée dans chacun des pays ou la priorité est revendiquée. Le Traité de coopération en
matiere de brevets, qui fait partie des arrangements particuliers prévus par I’article 19 de la
Convention de Paris, reconnait le principe des 12 mois de priorité. De plus amples détails sur
le Traité de coopération en matiére de brevets sont donnés plus loin dans le présent texte.

Si le pays de I’agent de brevets est partie a la Convention de Paris et si les pays
étrangers concernés le sont également, I’agent de brevets dispose de 12 mois apres le dép6t de
la premiere demande pour demander la protection de la méme invention dans les pays
étrangers parties a la Convention de Paris ou pour déposer une demande selon le Traité de
coopération en matiere de brevets (PCT).

Exemple : un agent de brevets du pays X dépose une demande de brevet le 8 mars
2005. Le pays X est partie a la Convention de Paris. Le client voudrait protéger aussi son
invention au Japon, en France et au Canada. Comme ces pays sont également signataires de
la Convention de Paris, I’agent de brevets a jusqu’au 8 mars 2006 pour déposer, pour la méme
invention, des demandes de brevet pour le Japon, la France et le Canada qui bénéficieront
toutes de la date de priorité du 8 mars 2005. Cela ne signifie pas, toutefois, que ces demandes
soient pour autant affranchies des exigences imposées par les lois nationales de ces pays.
Imaginons, par exemple, que le pays X accorde un délai de grace de six mois apres la
premiére divulgation pour déposer une demande de brevet, alors que la France exige la
nouveauté absolue. Supposons maintenant que I’inventeur ait divulgué absolument tous les
aspects de son invention deux semaines avant de deposer la demande de brevet du 8 mars
2005 dans le pays X. La demande de brevet déposée dans le pays X est donc conforme aux
exigences de la législation du pays X en matiére de divulgation, mais ne satisfait pas, méme si
elle bénéficie de la priorité du dépdt du 8 mars 2005 en vertu de la Convention de Paris, au
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régime de nouveauteé absolue en vigueur en France. Supposons maintenant que la premiére
divulgation de I’invention ait lieu deux semaines apreés le dép6t de la demande dans le pays X.
Gréace a la Convention de Paris, la demande francaise aura comme date de priorité le 8 mars
2005, de sorte que la nouveauté absolue ne sera pas compromise si elle est déposée avant le 8
mars 2006.

Le cas échéant, I’agent de brevets doit déterminer les exigences exactes s’appliquant au
dépdt des demandes de brevet dans chacun des pays qui ne sont pas parties a la Convention de
Paris, car ces exigences peuvent varier énormément d’un pays a I’autre. Si le client souhaite
déposer une demande de brevet dans un pays qui n’est pas I’un des Etats contractants de la
Convention de Paris, il incombe a I’agent de brevets de s’informer des conditions en vigueur
dans ce pays avant méme de déposer la demande dans son propre pays et de conseiller son
client en conséquence.

Souvent, lorsqu’ils déposent une demande de brevet dans leur pays, les clients ne savent
pas encore s’ils voudront ou non protéger leur invention a I’étranger ni, a plus forte raison,
dans quels pays. L’agent de brevets doit donc pouvoir les conseiller adéquatement a cet égard
et les informer notamment qu’ils auront jusqu’a 12 mois pour demander la protection dans les
pays parties a la Convention de Paris, mais que cette possibilité n’existe pas pour certains
pays non signataires de ce traité. L’agent de brevets devra également expliquer pourquoi il
peut étre avantageux de profiter du délai de priorité prévu par la Convention de Paris pour
déposer une demande selon le PCT. Comme nous I’avons déja souligné, le systeme du PCT
permet au déposant de ne pas engager les principaux colts que suppose la protection d’une
invention dans plusieurs pays tant qu’il ne dispose pas d’informations suffisantes (qui peuvent
lui étre fournies dans le cadre du PCT sous la forme d’un rapport de recherche et d’une
opinion écrite) sur la brevetabilité de cette derniere. 1l donne aussi au déposant le temps de
déterminer quels sont les pays qui offrent le meilleur potentiel en ce qui concerne
I’exploitation commerciale de I’invention.

L’agent de brevets doit alors consigner toutes les dates limite des dép6ts étrangers et les
rappeler a ses clients suffisamment longtemps a I’avance. |l peut aussi avoir avantage a
établir des contacts avec des conseils étrangers, dans les divers pays ou il pense que ses clients
peuvent souhaiter déposer des demandes.

3. Co(ts et taxes

L’agent de brevets doit fournir a son client des informations suffisantes en ce qui
concerne les colts et taxes a prévoir, de maniére a ce que celui-ci puisse formuler une
stratégie de dép6t a la fois efficace et compatible avec ses moyens financiers. 1l doit aussi
pouvoir dire a son client a quel moment le paiement de ces divers codts et taxes sera exigé.
Par exemple, le client trouvera certainement utile de savoir que le dép6t et le maintien en
vigueur de son brevet dans cing pays lui codteront 150 000 euros sur I’ensemble de la durée
de vie de ce dernier, mais il lui sera encore plus utile d’apprendre qu’il n’aura a débourser que
20 000 euros au cours des cing premieres années et que les 130 000 euros restants sont en fait
des dépenses variables qui seront éventuellement exposées sur les 20 années que durera la
protection.

Certaines categories de déposants bénéficient parfois d’une réduction des taxes de
dépdt de leurs demandes de brevet. Aux Etats-Unis d’ Amérique, par exemple, la plupart des
taxes percues aupres des inventeurs individuels, des institutions de recherche et des petites
entreprises sont réduites de moitié. L’agent de brevets doit donc étre en mesure d’informer
son client en ce qui concerne les possibilités dont il peut bénéficier et les démarches a
entreprendre a cet égard.

Le schéma ci-apres représente le processus de dépo6t et les colts qui s’y rattachent. Ce
processus débute par la préparation de la demande de brevet dont la priorité sera revendiquée.
Ce travail peut donner lieu a des frais d’honoraires si le client le confie a un agent de brevets.
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[ Demande initiale ]
Demande selon le PCT | | Durée de vie du dép6t
Traduction Taxe de dépot
Taxes de dépot Taxe de
publication
Examen Demande
d’examen
¢ Taxe de recherche
Dépots nationaux Dépdts régionaux
Examen sur le fond
Durée de vie du Durée de vie du
dépot dépot —
Taxe de délivrance
Plus : Plus :
Traduction Traduction Taxe de_ maintien
Validation en vigueur

La colonne de droite énumeére, sous le titre “Durée de vie du dépdt”, toutes les phases
par lesquelles passe un brevet classique. 1l s’agit, en I’occurrence, des phases de traitement de
la premiere demande de brevet, c’est-a-dire celle dont la priorité sera revendiquée, dans le
pays du dépdt initial. Comme on I’a vu précédemment, la demande établissant la priorité est
souvent déposée dans le pays ou réside I’inventeur, mais elle peut aussi étre deposee ailleurs,
par exemple dans le pays ou se trouve la société de I’inventeur.

Les taxes dont le paiement peut étre requis au cours de la durée de vie du depot sont
notamment la taxe de dépét, la taxe de publication, la taxe d’examen, la taxe de recherche, les
taxes relatives a I’instruction de la demande de brevet, la taxe de délivrance et la taxe de
maintien en vigueur du brevet. A chacune de ces taxes peuvent s’ajouter des honoraires
professionnels (par exemple ceux de I’agent de brevets) qui, dans certains cas, sont plus
élevés que les taxes exigées par les offices. Certaines de ces taxes ne sont pas pergues dans
tous les pays. La taxe d’examen sur le fond, par exemple, n’existe pas dans un certain
nombre de pays. En revanche, I’examen sur le fond peut donner lieu a des frais d’honoraires
importants, car ¢’est dans le cadre de ce dernier que I’agent de brevets sera appelé a étudier
I’état de la technique cité par I’examinateur de brevets et & modifier des revendications afin de
contourner les antériorités citées. La plupart des offices percoivent une taxe au moment de la
délivrance du brevet (taxe de délivrance) ainsi qu’une taxe pour le maintenir en vigueur (taxe
de maintien en vigueur).

La demande de brevet initiale peut servir de base a I’obtention de la protection
nationale, régionale ou selon le PCT. Si le client decide de déposer une demande de brevet
selon le PCT, il dispose de 12 mois, a partir de la date de dépét de la demande initiale, pour
revendiquer la priorité de cette derniére. Si la demande établissant la priorité est rédigée dans
une langue autre que le chinois, I’anglais, le francais, I’allemand, le japonais, le russe ou
I’espagnol, il peut étre nécessaire d’en fournir une traduction. 1l est a noter que le co(t de
traduction d’un document technique ou juridique complexe tel qu’un brevet peut étre élevé.

Vu qu’il n’existe pas de “brevet PCT” ou de “brevet mondial”, le déposant d’une
demande de brevet selon le PCT doit tout de méme engager, pour obtenir la protection dans
les pays qui I’intéressent, une “phase nationale” devant les administrations nationales ou
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régionales concernées. Le systeme du PCT n’en est pas moins un mécanisme efficace qui, en
donnant au déposant le temps de la réflexion, lui permet de prendre des décisions plus
informées en ce qui concerne le dép6t d’une invention a I’étranger et, le cas échéant,
d’économiser de I’argent.

Le client peut aussi décider de ne pas adopter le systéme du PCT et de déposer
directement une demande nationale ou régionale. Si le pays concerné est partie a la
Convention de Paris ou si le dépot est régional, le déposant dispose a cet effet de 12 mois
apres la date de dépdt de la demande dont il revendique la priorité. Les pays qui ne sont pas
parties a la Convention de Paris n’ont pas tous les mémes regles, de sorte que I’agent de
brevets devra vérifier au cas par cas la durée pendant laquelle le droit de priorité est garanti
ainsi que les conditions qui s’y appliquent.

La procédure de la phase nationale ressemble beaucoup, dans la plupart des pays, a
celle qui s’applique a la demande établissant la priorité. Si la protection est demandée dans
un pays dont I’administration n’accepte pas les dépots dans la langue de la demande dont la
priorité est revendiquée, le client devra fournir une traduction de cette derniere. Le délai
accordé pour fournir une traduction varie d’un pays a I’autre. Comme on I’a déja vu, les
brevets sont des documents complexes, a la fois juridiques et techniques, et il peut étre
colteux de les faire traduire. Le client qui veut protéger une invention dans cing pays autres
que celui de la demande établissant la priorité et dans lesquels la langue de cette derniére n’est
pas acceptée aura donc cing traductions a fournir (ce qui peut représenter une dépense
considérable).

En ce qui concerne la phase régionale, la procédure ressemble, elle aussi, beaucoup a
celle que suit la demande initiale. En outre, les exigences des offices régionaux en matiére de
traduction sont parfois trés voisines de celles du PCT. L’OEB accepte, par exemple, les
demandes rédigées en anglais, en francais ou en allemand et les instruit entierement dans
I’une de ces trois langues. En revanche, une fois le brevet régional délivré, il doit étre validé
devant les offices des différents pays pour lesquels la protection est demandée, ce qui donne
lieu a des procédures supplémentaires et peut nécessiter, le cas échéant, d’autres traductions.

Prenons I’exemple d’une demande de brevet déposée en anglais auprés de I’OEB.
Supposons aussi que cette demande désigne cing pays : I’Espagne, I’ltalie, I’ Autriche, la
France et le Portugal. En cas de délivrance d’un brevet européen par I’OEB, le déposant
devra acquitter une taxe de validation pour chacun de ces cing pays et fournir la traduction en
espagnol, italien, allemand, francais et portugais de sa demande anglaise. Tout cela peut
entrainer des frais tres importants. Le déposant a bien sir la possibilité de contréler par des
décisions d’affaires un grand nombre des colts engendrés par sa stratégie de dépot a
I’étranger, mais il importe, pour cela, que son agent de brevets puisse I’aider par des conseils
avisés en ce qui concerne I’opportunité de certaines dépenses et leur répartition dans le temps.

4. Exigences relatives au dép6t des demandes de brevet dans divers systéemes

Les exigences relatives au depdt des demandes de brevet varient d’un pays a I’autre.
Les renseignements qui suivent sont fournis a titre purement informatif et ne constituent en
aucun cas des directives a respecter pour le dépét des demandes de brevet.

a. Dépdts selon la Convention sur le brevet européen
La Convention sur le brevet européen (CBE) est le traité qui a institué I’Office

européen des brevets (OEB). Elle régit la délivrance des brevets européens dans le cadre
d’une procédure simple et harmonisée devant I’Office européen des brevets. L’Office
européen des brevets centralise I’examen des demandes de brevet déposées en vertu de la
CBE. Lorsqu’une demande est approuvée, il délivre un brevet dans chacun des Etats désignés
par le déposant. Les Etats parties & la CBE restent chargés de la délivrance et du rejet des
demandes de brevet déposées directement aupres de leurs offices.
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Les demandes déposées auprés de I’OEB doivent préciser dans quels Etats parties a la
CBE le déposant souhaite bénéficier d’une protection par brevet. Le déposant peut ainsi
désigner un, plusieurs ou méme tous les Etats. Depuis février 2005, les taxes a acquitter sont
plafonnées & sept Etats membres de I’OEB. Par conséquent, si le déposant envisage de
demander la protection dans sept de ces Etats, I’agent de brevets peut tout aussi bien désigner
dans la demande les 31 Etats parties & la CBE et laisser le déposant choisir plus tard, lorsque
le brevet sera délivré, les Etats qui I’intéressent réellement. Lorsqu’une demande a traversé
avec succes la phase d’examen de I’OEB et que le délai d’opposition s’est écoulé sans que le
brevet délivré soit révoque, la procédure se transporte dans les pays désignés. Le déposant
doit alors décider quels sont, parmi les Etats désignés dans la demande, ceux dans lesquels il
souhaite valider son brevet. Par exemple, s’il avait désigné six pays a I’origine, il peut tres
bien, une fois le brevet délivré, réduire ce nombre a trois. L’objet de notre cours n’est pas de
proposer une discussion détaillée sur les aspects pécuniaires de I’obtention des brevets. En
revanche, il appartient a I’agent de brevets de conseiller son client quant au codt qu’il doit
prévoir pour proteger son brevet a travers le monde. Par exemple, la validation d’un brevet
dans un grand nombre de pays européens entraine la nécessité de traduire celui-ci dans la
langue officielle de chacun de ces pays, ainsi que celle d’y acquitter une taxe de délivrance.
Pour que le brevet reste en vigueur dans ces pays, son titulaire devra également acquitter
diverses annuités tout au long de la durée de vie du dép6t. Le codt total des annuités et des
frais de traduction varie d’un pays a I’autre, mais I’agent de brevets ne doit pas s’étonner si on
lui indique que la protection a vie d’un brevet européen validé dans cing pays peut codter a
son client plus de 200 000 euros.

b. Dépbts auprés de I’Office des brevets et des marques des Etats-Unis
d’Amérique (USPTO)

L’USPTO est I’organisme chargé de recevoir et d’examiner les demandes de brevet
aux Etats-Unis d’Amérique. L’USPTO décide en dernier ressort si un brevet doit étre délivré
ou refusé. La préparation d’une demande de brevet et des documents qui I’accompagnent
peut étre une tache difficile, et il est souhaitable que I’agent de brevets connaisse les
formalités prescrites par I’USPTO avant d’entreprendre de déposer un brevet américain.

Aux Etats-Unis d’Amérique, une demande de brevet non provisoire doit comprendre
des revendications, un abrégé, un mémoire descriptif, des dessins et un serment ou une
déclaration. Une demande de brevet d’utilité “non provisoire” est une demande comprenant
des revendications, tandis qu’une demande “provisoire” ne contient pas nécessairement de
revendications et sert surtout a établir une date de priorité. Toute demande de brevet doit étre
rédigée en anglais ou étre accompagnée d’une traduction en langue anglaise et d’une
attestation de I’exactitude de la traduction. Tous les documents doivent étre tapés a la
machine ou imprimés.

Chague demande de brevet doit étre accompagnée d’un “formulaire de transmission de
demande de brevet d’utilité” ou d’une lettre de transmission. Ces documents ont pour but
d’informer I’'USPTO du type de document déposé (par exemple, mémoire descriptif,
revendications, dessins, déclaration ou déclaration de divulgation d’informations). Ils
indiguent aussi le nom du déposant, le type de demande, le titre de I’invention, le contenu de
la demande et, le cas échéant, la nature des piéces jointes.

Un “formulaire de transmission de taxe” peut aussi étre utilisé pour calculer le montant
de la taxe de dépdt prescrite et indiquer si le reglement est effectué par chéque ou carte de
crédit. Le montant de la taxe de dépot dépend du nombre et du type de revendications et, le
cas échéant, par la présence d’une déclaration du déposant revendiquant la qualité de “petite
entité”. Le statut de petite entité permet, par exemple, aux inventeurs individuels de
bénéficier d’une réduction de taxe qui est généralement de 50%. Dans certains pays, le calcul
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des taxes dépend d’autres facteurs tels que le nombre de pages de la demande et le nombre de
dessins.

Les taxes de dépdt, de recherche et d’examen doivent accompagner la demande, les
chéques devant étre établis a I’ordre du “Director of the United States Patent and Trademark
Office”. Si une demande est déposée sans les taxes, le déposant regoit une notification
I’invitant a en effectuer le reglement dans un délai qui lui est alors précisé. Si la taxe de
dépdt de base n’a pas été acquittée au moment du dép6t de la demande, une surtaxe pour
paiement tardif est exigee.

Une fiche des données relatives a la demande rassemble des informations
bibliographiques sur le déposant, la correspondance échangée, la demande, le mandataire, la
priorité nationale, la priorité étrangére et les cessions.

La demande de brevet doit tre accompagnée, pour chacun des inventeurs, d’une
déclaration sous serment ou d’une déclaration signée par laquelle celui-ci affirme qu’il pense
étre I’inventeur original et le premier inventeur de I’objet de la demande de brevet. La
déclaration en question doit étre rédigée dans une langue comprise par I’inventeur. Si elle est
établie dans une langue autre que I’anglais et dans un format autre que celui prescrit par
I’USPTO, une traduction anglaise et une attestation de I’exactitude de la traduction sont
exigées.

c. Dépots selon le Traité de coopération en matiere de brevets

Le Traité de coopération en matiére de brevets (PCT) est un traité multilatéral en
vigueur depuis 1978. Il est administré par le Bureau international de I’Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle (OMPI), dont le siége est situé a Genéve, en Suisse. Les pays
membres du PCT sont appelés Etats contractants du PCT. Au 1% ao(t 2006, il y avait 133
Etats contractants du PCT.

Le PCT permet de demander la protection dans un, plusieurs ou méme tous les Etats
contractants du PCT en ne déposant qu’une seule “demande internationale”. Déposer une
demande de brevet “internationale” équivaut a déposer une demande “nationale” normale
dans chacun des Etats désignés*®. 1l faut cependant comprendre que I’OMPI ne délivre pas un
“brevet PCT” ou un “brevet international” conférant la protection dans tous les Etats
contractants.

Les brevets sont délivrés ou refusés séparément par chaque Etat contractant du PCT ou
chaque office régional, selon leur propre Iégislation en matiére de brevets. L’instruction de la
demande par chacun des offices nationaux ou régionaux concernés et le paiement des taxes
correspondantes restent donc nécessaires.

Le dépdt d’une demande selon le PCT présente comme principal avantage de repousser
le moment ou il devient nécessaire de poursuivre la procédure au niveau national ou régional.
Sans le PCT, le déposant dispose généralement de 12 mois apres le dépbt la demande initiale
pour déposer des demandes de brevet dans d’autres pays parties a la Convention de Paris. La
procédure internationale selon le PCT lui donne, en revanche, 30 mois a compter de la date du
dépdt initial pour engager la procédure devant les offices nationaux ou régionaux : il gagne
donc 18 mois. Ce délai offre du temps supplémentaire pour mieux étudier la brevetabilité
ainsi que les perspectives commerciales d’une invention. Cette procédure reporte également
I’échéance du paiement des principaux codts liés a I’internationalisation d’une demande de
brevet, soit les taxes nationales ou régionales et la traduction de la demande de brevet.

En plus de ce gain de temps, le systeme du PCT permet aux déposants de prendre des
décisions beaucoup plus informées en ce qui concerne la protection de leurs inventions. Le

1o L’expression “Etats désignés” renvoie aux pays dans lesquels le déposant souhaite obtenir la

protection. La désignation de tous les Etats contractants du PCT & la date du dépdt international
est désormais automatique.
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rapport de recherche internationale et I’opinion écrite de I’administration chargee de la
recherche internationale leur donnent un apercu réaliste et de grande qualité des perspectives
de brevetabilité de leur invention.

La procédure PCT se compose de deux phases principales : la “phase internationale” et
la “phase nationale”*’. La phase internationale comprend 1) le dépét de la demande
internationale, soit auprés d’un “office récepteur” national ou régional, soit auprés du Bureau
international de I’OMPI*®, 2) la recherche de nouveauté pour la brevetabilité de I’invention
(aboutissant & un rapport de recherche internationale et a une opinion écrite), 3) la publication
de la demande selon le PCT et du rapport de recherche internationale par I’OMPI et 4) la
demande d’examen préliminaire international (facultatif).

Apres la phase internationale, la demande entre dans la phase “nationale”, c’est-a-dire
qu’elle va étre traitée par les administrations des Etats contractants désignés si le déposant a
décidé de donner suite & sa demande dans ces Etats. Certaines conditions doivent étre
remplies pour que la phase nationale puisse étre entreprise. Le déposant doit notamment
acquitter des taxes nationales et, si nécessaire, fournir une traduction de la demande (telle que
déposée ou modifiée). Il est a noter que le dépdt d’une requéte selon le PCT revient a
désigner tous les Etats contractants qui sont liés par le traité a la date du dépot international et
que le choix des Etats spécifiques dans lesquels le déposant souhaite protéger son invention
s’effectue a I’ouverture de la phase nationale.

Une demande selon le PCT doit contenir les éléments suivants : la requéte, la
description de I’invention, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins (si les
dessins sont nécessaires a la compréhension de I’invention) et un abrégé. La requéte est un
simple formulaire déposé avec la demande internationale. Il est disponible dans toutes les
langues de publication et peut étre téléchargé gratuitement en anglais, francais, allemand,
espagnol et russe sur le site Web du PCT (http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm). Les
déposants peuvent aussi se procurer gratuitement une copie sur papier du formulaire de
requéte aupres des offices récepteurs ou de I’OMPI.

Tout ressortissant ou résident de I’un des Etats contractants du PCT peut déposer une
demande de brevet internationale. Lorsqu’il y a plusieurs déposants, au moins I’un d’entre
eux doit &tre ressortissant ou résident d’un Etat contractant. La liste & jour des Etats
contractants figure dans le bulletin PCT Newsletter'® ainsi que sur le site de I’OMP1%.

Les demandes internationales de brevet peuvent étre déposées aupres de I’office
national du déposant ou du Bureau international de I’OMPI, a Genéve, en Suisse. Dans la
plupart des cas, I’office national agit en qualité d’”office récepteur du PCT”. Si le déposant
est ressortissant ou résident d’un pays partie au Protocole de Harare de I’ARIPO, a I’ Accord
de Bangui de I’OAPI, a la Convention sur le brevet eurasien ou a la Convention sur le brevet
européen, il peut aussi déposer la demande internationale de brevet aupres de I’office des
brevets régional concerné, si la législation nationale applicable le permet. Dans certains pays,
des dispositions relatives aux inventions pouvant intéresser la défense nationale peuvent
toutefois obliger le déposant a déposer d’abord une demande de brevet nationale ou a
demander I’autorisation de son office national des brevets avant de déposer a I’étranger.

En regle générale, une demande internationale de brevet peut étre déposée dans toute
langue acceptée par I’office récepteur. Au moins I’une de ces langues doit aussi étre une
langue acceptée par I’administration chargée de la recherche internationale et une langue de

v Les expressions “phase nationale” et “phase internationale” ne figurent pas dans le PCT, mais

étant donné qu’elles sont bréves et pratiques, elles sont néanmoins fréquemment utilisées.

Pour plus de commodité, le Bureau international de I’OMPI, qui se trouve a Geneve, en Suisse,
est simplement dénommé ci-aprés “OMPI”,

Voir http://www.wipo.int/pct/en/newslett/.

Voir http://www.wipo.int/treaties/fr/documents/pdf/pct.pdf.
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publication, soit I’allemand, I’anglais, I’arabe, le chinois, I’espagnol, le francais, le japonais
ou le russe. Par conséquent, si la demande est déposée dans une langue non acceptée par
I’administration chargée de la recherche internationale, une traduction de la demande doit étre
fournie pour la recherche internationale.

Lorsqu’il souhaite protéger son invention selon le PCT, le déposant doit s’attendre a
devoir payer éventuellement deux types de taxes au cours de la phase internationale. La
premiére série de taxes couvre le dépbt de la demande aupres d’un office récepteur du PCT ou
directement aupres du Bureau international en tant qu’office récepteur, la recherche
internationale et la publication internationale®. Ces taxes doivent étre payées directement &
I’office récepteur du PCT. Si le déposant opte pour un examen préliminaire international, des
taxes supplémentaires doivent étre versées a I’autorité qui en est chargée. 1l est fortement
recommandé au déposant de se servir de la feuille de calcul des taxes lors du dépét de la
demande internationale, pour calculer le montant total des taxes qu’il aura a verser a I’office
récepteur.

La seconde série de taxes se compose des taxes nationales ou régionales que le déposant
aura a payer aux différents Etats contractants dans lesquels il souhaite protéger son invention.
En général, les taxes de la phase nationale constituent la partie la plus onéreuse du traitement
d’une demande selon le PCT, car elles contiennent les taxes afférentes aux traductions, les
taxes officielles et le paiement des services des agents de brevets locaux. Ces taxes sont
percues directement par les offices concernés avant d’engager la phase nationale. Comme les
taxes nationales varient d’un Etat & I’autre, I’agent de brevets a intérét & consulter les
chapitres nationaux pertinents du Guide du déposant du PCT pour connaitre les montants
exacts. Les taxes nationales doivent étre réglées dans les devises et les délais mentionnés
dans ce guide. Si des taxes annuelles ou de renouvellement sont dues avant I’ouverture de la
phase nationale, elles doivent étre acquittées avant I’expiration du délai applicable. Le
déposant peut avoir avantage a étudier I’incidence du nombre de revendications de sa
demande de brevet sur le montant des taxes qu’il aura a acquitter au titre des annuités, taxes
d’examen, etc. Dans certains cas, cela pourra le conduire a retirer certaines revendications
afin de ne pas accroitre ses codts en protégeant inutilement des revendications ayant une
valeur stratégique limitée.

Le PCT prévoit des réductions de taxes pour certains déposants. Un déposant qui est
une personne physique® et qui est ressortissant et résident d’un Etat dont le revenu national
par habitant est inférieur a 3 000 dollars US a droit & une réduction de 75% de la taxe
internationale de dépdt, et certains offices de brevets peuvent accorder des réductions
analogues. Cette méme réduction de 75% s’applique a toute personne, physique ou non, qui
est ressortissante et résidente d’un pays classé par les Nations Unies dans la catégorie des
“pays les moins avancés”. S’il existe plusieurs déposants, chacun d’entre eux doit respecter
ces critéres. Les offices des Etats désignés peuvent consentir certaines exemptions,
réductions et remboursements de taxes de la phase nationale. Les chapitres nationaux du
Guide du déposant du PCT indiquent si des exemptions, réductions ou remboursements de
taxes peuvent étre demandés et, si oui, dans quels cas et a concurrence de quel montant.

Des réductions de taxes sont également prévues pour les déposants qui déposent leur
demande internationale sous forme électronique ou en utilisant la composante PCT-EASY du
logiciel PCT-SAFE. Le logiciel de déepdt électronique de I’OMPI, PCT-SAFE, permet aux
utilisateurs du PCT de préparer leurs demandes internationales sous forme électronique et de

2 Une taxe de base forfaitaire s’applique au dépét des demandes internationales. Dans le passé, le

montant de cette taxe dépendait du nombre d’Etats que le déposant “désignait” en vue d’y
obtenir la protection. Depuis le 1* janvier 2004, le dépot d’une requéte PCT désigne
automatiquement tous les Etats contractants.

2 Une personne physique signifie un individu, et non une société ou une personne morale.



page 59

les déposer par transmission securisee en ligne ou sur un support matériel comme un CD-
ROM ou un DVD. Certains offices mettent a la disposition des déposants d’autres logiciels
de depdt compatibles avec le PCT. Le dépot totalement électronique n’est possible qu’aupres
de certains offices récepteurs et du Bureau international. Environ 50% des déposants PCT ont
recours, totalement ou en partie, au dépét électronique. Pour de plus amples informations sur
PCT-SAFE, consulter le site http://www.wipo.int/pct-safe/en.

Chronologie de I’instruction d’une demande selon le PCT
Le plan chronologique ci-dessous présente les principales étapes de I’instruction d’une
demande selon le PCT.

Ouverture de

la phase
nationale
) Publication
(mois) internationale k’
0 12 16 18 22 28 30
l I ] I I I
Dépot de la Dépot de la Rapport de (facultatif) (facultatif)
demande locale  demande PCT _ recherche Demande Rapport
(date de priorité) mterna_tpnale d’examen d’examen
et opinion préliminaire préliminaire
écrite international international

0 mois

Généralement, le dépdt d’une demande selon le PCT débute par le dépét d’une demande
de brevet nationale, dans le pays du déposant. Dans la demande selon le PCT qui s’ensuit, le
déposant peut revendiquer la “priorite” de la date du dépot de cette demande locale. La date
de priorité est la date de dépdt de la premiére demande dont la priorité est revendiquée. Pour
chaque priorité revendiquée, une copie certifiée conforme de la demande antérieure doit étre
produite avant la fin du 16° mois compté a partir de la date de priorité. Si la priorité d’une
demande antérieure n’est pas revendiquée, la date de priorité est celle du dép6t de la demande
selon le PCT.
12 mois

En vertu de la Convention de Paris, un déposant dispose de 12 mois a partir de la date
de dépdt de sa premiére demande pour déposer une demande internationale selon le PCT pour
la méme invention. Cette demande est généralement déposée auprés du méme office des
brevets que la demande nationale, mais doit I’étre également aupres de I’office récepteur du
Bureau international de I’'OMPI.
16 mois

Apres le dép6t d’une demande selon le PCT, I’administration chargée de la recherche
internationale compétente choisie par le déposant effectue une recherche internationale sur la
nouveauté et la non-évidence de I’invention et établit un rapport de recherche internationale
ainsi gqu’une opinion écrite sur sa brevetabilité. Si plusieurs administrations chargées de la
recherche internationale sont compétentes pour procéder a la recherche internationale, I’agent
de brevets doit indiquer I’administration choisie sur le formulaire de requéte (PCT/R0O/101)
qu’il dépose avec la demande internationale®. Le rapport de recherche est normalement

23 Les offices de brevets de I’ Australie, de I’ Autriche, du Canada, de la Chine, de I’Espagne, des

Etats-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie, de la Finlande (pas encore en fonctions), du
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remis au déposant quatre a cing mois apres le dép6t de la demande internationale. Il ne porte
aucun jugement sur la valeur de I’invention, mais énumere les références a I’état de la
technique applicable aux revendications de la demande, avec I’indication des criteres de
brevetabilité auxquels ils s’appliquent. L’opinion écrite constitue surtout une opinion
préliminaire sur la brevetabilité de I’invention, a la lumiére des résultats du rapport de
recherche. Le rapport de recherche et I’opinion écrite ont une grande importance pour le
déposant, car ils lui permettent d’évaluer ses chances d’obtenir la protection dans les pays
choisis. Un rapport de recherche favorable peut aider le déposant en facilitant le traitement de
la demande au cours de la phase nationale. Si le rapport de recherche est défavorable (c’est-a-
dire s’il énumere des documents mettant en cause la nouveauté ou I’activité inventive de
I’invention), le déposant a la possibilité de modifier les revendications dans un laps de temps
donné (pour mieux distinguer son invention de I’état de la technique) ou de retirer la demande
avant sa publication. Ce sont les revendications modifiées qui seront publiées.
18 mois

Si la demande internationale n’a pas été retiree, elle est publiée par I’'OMPI avec le
rapport de recherche internationale et, le cas échéant, les revendications modifiées, peu apres
I’expiration d’un délai de 18 mois a compter de la date de priorité. Cette publication a pour
effet de divulguer au monde entier le contenu de I’invention. Il est a noter, toutefois, que
I’opinion écrite de I’administration chargée de la recherche internationale n’est pas publiée.
22 mois

A I’étape suivante, le déposant a la possibilité de déposer un formulaire de demande
d’examen préliminaire international (PCT/IPEA/401) et de payer les droits correspondants.
L’ examen préliminaire porte sur la nouveauté, I’activité inventive (non-évidence) et la
possibilité d’application industrielle (utilité). 1l est réalisé par une autorité chargée de
I’examen préliminaire international (un office qui est aussi une autorité chargée de la
recherche internationale). Pour les demandes déposées a partir du ler janvier 2004, le délai
applicable pour la présentation d’une demande d’examen préliminaire est de trois mois a
compter de la date de la transmission du rapport de recherche internationale ou de la
déclaration écrite par I’autorité chargée de la recherche internationale, de trois mois a compter
de la date d’établissement du rapport de recherche ou de I’opinion écrite par I’administration
chargée de la recherche internationale, de trois mois a compter de la date de la déclaration
visée a I’article 17.2)a) selon laquelle aucune recherche ne sera effectuée ou de 22 mois a
compter de la date de priorité, le dernier de ces délais a expirer étant applicable.
28 mois

Le rapport d’examen préliminaire international est généralement présenté dans un délai
de 28 mois apres la date de priorité. Méme s’il n’est pas contraignant pour les offices
nationaux ou régionaux, il est important pour les déposants, car il leur permet d’évaluer leurs
chances d’obtenir la délivrance d’un brevet. La procédure d’examen préliminaire
international fournit au déposant la possibilité de modifier tout le contenu de la demande,
puisqu’il est possible de déposer, en méme temps que la demande, des modifications de la
description, des revendications et des dessins. Le plus souvent, les déposants demandent un
examen préliminaire international parce qu’ils souhaitent voir examiner la demande modifiée.
Il importe de se rappeler que la décision de délivrer ou non un brevet dans chacun des Etats
contractants reste du ressort de I’office national ou régional concerné.

Japon, de la République de Corée et de la Suéde et I’Office européen des brevets agissent en
tant gu’administrations chargées de la recherche internationale selon le PCT. L’Institut
nordique des brevets (une organisation intergouvernementale établie par le Danemark, I’Islande
et la Norvége) a été nomme par I’ Assemblée du PCT en qualité d’administration selon le PCT,
et commencera prochainement a assumer les fonctions d’administration chargée de la recherche
internationale et d’administration chargée de I’examen préliminaire international.
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30 mois

Les déposants doivent aborder la phase nationale avant I’expiration du délai fixé a
I’article 39.1) du PCT. Le délai minimum est de 30 mois apres la date de priorité, mais de
nombreux Etats contractants le portent & 31 mois ou méme plus®. Les offices désignés ne
prennent généralement pas contact avec les déposants pour les aviser que le délai prescrit pour
I’ouverture de la phase nationale est sur le point (ou vient) d’expirer. C’est donc au déposant
qu’il incombe de surveiller le ou les délais en question pour que la demande reste en vigueur
aupres des offices désignés. Si un déposant n’accomplit pas tous les actes requis pour entrer
dans la phase nationale avant I’expiration du délai prescrit, la demande internationale cesse de
produire les effets d’une demande nationale et la procédure prend fin dans chacun des offices
ou les actes en question n’on pas été accomplis. La possibilité de rétablissement des droits du
déposant qui n’a pas respecté le délai limite pour entrer dans la phase nationale est prévue
dans le PCT et dans la plupart des lois nationales.

L’entrée dans la phase nationale entraine pour le déposant I’obligation de se conformer
a certaines exigences des offices concernés, dont notamment le paiement d’une taxe nationale
et, le cas échéant, la remise d’une traduction de la demande telle que deposée ou modifiée.
De nombreux pays exigent I’accomplissement de certains autres actes tels que la nomination
d’agents locaux. Le Guide du déposant du PCT contient tous les détails relatifs aux exigences
des offices nationaux®.

Toutes les informations relatives au dép6t des demandes selon le PCT se trouvent dans
le Guide du déposant du PCT et le bulletin PCT Newsletter?®, ainsi que sur le site Internet du
PCT, a I’adresse www.wipo.int/pct/fr/.

5. Diversité des législations et des systemes de dépot

Les exigences relatives au dépot des brevets varient d’un systeme a I’autre. 1l est donc
important que I’agent de brevets les étudie et les comprenne bien. Le tableau illustre
quelques-uns des aspects qui différencient certains régimes de brevets. Cette comparaison ne
se voulant pas exhaustive, il se limite & comparer les systémes en vigueur a I’OEB, aux Etats-
Unis d’Amérique et en Inde.

24 En aodt 2006, les offices nationaux des Etats suivants n’appliquaient pas encore le délai de 30

mois pour I’ouverture de la phase nationale selon le chapitre | et comme défini par I’article
22.1) du PCT : CH Suisse, LU Luxembourg, SE Suéde, TZ République-Unie de Tanzanie et UG
Ouganda. 1l est & noter, toutefois, qu’en ce qui concerne la désignation régionale de ces Etats,
le délai de 31 mois prévu a I’article 22.3) du PCT s’applique.

Le Guide du déposant du PCT peut étre consulté gratuitement a I’adresse
http://www.wipo.int/pct/guide/fr/.

Voir http://www.wipo.int/pct/en/newslett/.

25

26
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Tableau comparatif des exigences de dép6t et autres aspects des systemes de brevet
en vigueur a I’Office indien des brevets, I’Office européen des brevets et
I’Office des brevets et des marques des Etats-Unis d’Amérique

Systéme

CBE

us

IN

Office

OEB

USPTO

IPO

Conditions de dép6t

Droit au brevet

Premier déposant

Premier inventeur

Premier déposant

Délai pour déposer

Nouveauté absolue,
avec quelques
variantes dans la
Iégislation ou la
pratique de certains
Etats parties a la
convention.

Délai de grace d’un an

Nouveauté absolue,
(art. 29-32)

Interdiction de vente

Non

Oui. Délai de grace
d’un an

Non

Demande

Demande directe EP;
Demande régionale
EP en vertu de la
Convention de Paris
ou du PCT

Demande directe US;
Demande nationale
US en vertu de la
Convention de Paris
ou du PCT

Demande directe IN;
Demande nationale IN
en vertu de la
Convention de Paris
ou du PCT

Dép6t international en
I’absence d’un
premier dépot national

Aucune obligation,
mais certains
membres de ’OEB
(Royaume-Uni,
France et peut-étre
d’autres) I’imposent

Examen de la
demande étrangére
requis

Autorisation du
contréleur requise
pour toutes les
demandes (art. 8)

Types de demandes

Provisoire Non Oui, mais une Oui. Pluralité de
demande provisoire demandes provisoires
ne peut pas acceptée, mais une
revendiquer la priorité | demande provisoire
d’une autre demande | ne peut pas
provisoire revendiquer la priorité

d’une autre demande
provisoire.

Utilité Oui Oui. Peut revendiquer | Oui. Peut revendiquer
la priorité d’une la priorité d’une
demande provisoire demande provisoire

Divisionnaire Oui Oui. (“divisionnaire” | Oui
si la condition d’unité
n’est pas remplie dans
la demande principale
et “continuation” si le
but est I’ajout de
revendications)

Continuation-in-part | Non Oui Oui. Les brevets

d’addition portent sur
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des perfectionnements
de brevets existants

Dessin ou modeéle Non, mais existence Oui Oui. Enregistrement
d’un droit sur le de dessin ou modele
dessin ou modele industriel
communautaire

Modele d’utilité Oui, existe en AT, Non Oui

DE, IT et FR; n’est
pas délivré par I’OEB,
mais au niveau
national

Date de dépét

Date a laquelle le
mémoire descriptif,
les revendications et
la demande de brevet
sont déposés a I’OEB.
Note : I’attribution
d’une date de dépbt ne
nécessite pas le
versement d’une taxe

Date a lagquelle sont
déposés le mémoire
descriptif, les
revendications et la
demande de brevet.
Note : Iattribution
d’une date de dépbt ne
nécessite pas le
versement d’une taxe

Date a laquelle sont
déposés le mémoire
descriptif, les

revendications et la
demande de brevet

Publication

18 mois,
généralement en
méme temps que le
rapport de recherche

18 mois, sauf si
demande de non-
publication (et pas de
dépdt étranger)

18 mois, possibilité de
publication anticipée
avec paiement de taxe

Contenu des
demandes

Langue

Anglais, frangais ou
allemand

Anglais

Anglais, Hindi

Partie introductive

Breve description

Aussi laconique que
possible

Ne semble pas étre
requise par la
législation; autrement
dit, rester concis

Obijet de I’invention

Le “probleme que
I’invention se propose
de résoudre” doit étre
énonce

A éviter de préférence

Ne semble pas étre
requis par la
législation;

Divulgation du Non Oui, meilleur mode de | L’art. 10.4)b) prévoit
“meilleur mode de réalisation lors du la divulgation de la
réalisation”? dépdt de la demande | meilleure méthode
pour exécuter
I’invention
Démarche probléme- | Oui Non requise Non requise par la
solution Iégislation

Résumé de I’invention
et abrégé

Aussi concis que
possible; maximum
de 150 mots

Doit faire pendant aux
revendications ;
maximum de 150
mots.

Non requis par la
législation; sa portée
doit respecter celle
des revendications
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Questions de fond

Exclusions de la
brevetabilite, par
exemple en ce qui
concerne les méthodes
de traitement et de
diagnostic, les
logiciels proprement
dits, les inventions
contraires a I’ordre
public ou aux bonnes
meoeurs. Les
utilisations nouvelles
de substances connues
sont brevetables.

Activité inventive si
I’invention n’est pas
évidente.

Approche “could-
would” standard;
indices secondaires de
I’existence d’une
activité inventive tels
qu’effet surprenant,
satisfaction d’un
besoin existant depuis
longtemps, surmonter
un préjugé technique
existant dans I’état de
la technique

Exclusion implicite
des inventions
contraires a I’ordre
public

Evidence jugée du
point de vue de la
personne de
compétence moyenne
dans le métier
concerne; les indices
secondaires de
I’existence d’une
activité inventive
comprennent le succes
économique, la
satisfaction d’un
besoin existant depuis
longtemps, etc.

En vertu de I’art. 3 du
chapitre 2, les
exclusions de la
brevetabilité
comprennent les
méthodes de
traitement du corps
humain, les méthodes
d’affaires, les
logiciels “proprement
dits” (les logiciels
faisant partie
intégrante d’un
matériel sont
brevetables), les
plantes, les animaux
(mais les micro-
organismes et les
séguences genétiques
sont brevetables), les
inventions contraires a
I’ordre public, les
méthodes agricoles ou
horticoles

Les formes
polymorphes,
métabolites, sels,
esters, éthers, formes
pures, tailles de
particules, isomeres,
melanges d’isomeéres,
complexes,
associations ou autres
dérivés d’une
substance connue sont
réputés étre la méme
substance, a moins de
se traduire par une
différence d’efficacité
notable

Revendications

Types acceptés

Dispositif, méthode,
composition,
utilisation, produit-
par-procédg, type
suisse

Dispositif, systeme,
méthode,
composition, produit-
par-procédg, structure
de données, support
lisible par ordinateur

Dispositif, méthode,
produit, procédé
(utilisation nouvelle
d’une substance
connue non
brevetable)
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Construction

De préférence en deux
parties; généralement
une revendication par
catégorie;
revendications
dépendantes multiples
courantes

Pas de preférence de
I’USPTO, mais les
praticiens préferent ne
pas construire les
revendications en
deux parties

Aucune disposition
sur la construction des
revendications dans la
loi et le reglement sur
les brevets

Nombre Taxe de dépbt = 10 Taxe de dépbt = 20 Taxe de dép6t = 10
revendications; taxe | revendications (3 revendications; taxe
additionnelle pour indépendantes et 17 additionnelle pour
chaque revendication | dépendantes); taxe chaque revendication
supplémentaire additionnelle pour supplémentaire

chaque revendication
supplémentaire

Divulgation

Etat de la technique Pas d’obligation Obligation Pas d’obligation

Obligation de dép6t Oui Oui Oui

Examen

Quand et comment

Sur requéte, cette
derniére devant étre
formulée dans les 6
mois suivant la
publication du rapport
de recherche

Dés que possible
apres le dépot de la
demande

Sur requéte, cette
derniére devant étre
formulée dans les 48
mois suivant le dépot
de la demande

Délai de réponse aux
lettres officielles

Normalement 4 mois;
une possibilité de
prorogation par deux
mois; autres
prorogations
seulement dans des
circonstances
exceptionnelles

Normalement 3 mois
avec possibilité de

prorogation a 6 mois;
les prorogations sont
accordées apres coup

6 mois, plus 3 mois
avec paiement d’une
taxe; les demandes de
prorogation doivent
étre présentées avant
I’expiration du délai

Oppositions

Apres la délivrance du
brevet

Non, mais nouvel
examen

Avant et apres la
délivrance du brevet

Droits conférés

Le brevet délivré doit
étre validé dans les
Etats désignés; la
validation consiste
dans le dép6t de la
traduction du brevet
aupres de I’office
national de chacun
des Etats désignés;
une fois validé dans
un Etat, le brevet
européen produit dans

20 ans de protection
aux Etats-Unis
d’Amérique et dans
leurs territoires,
comptés a partir de la
date de dépét de la
premiére demande
prioritaire, mais les
droits ne sont pas
opposables avant la
délivrance

20 ans de protection
en Inde comptés a
partir de la date de
dépbt de la premiere
demande prioritaire —
mais les droits ne sont
pas opposables avant
la délivrance
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cet Etat les mémes
effets qu’un brevet
national — 20 ans de
protection compteés a
partir de la date de
dép6t de la premiere
demande prioritaire —
mais les droits ne sont
pas opposables avant
la délivrance

Taxes de maintien en
vigueur

Avant la délivrance

Premiére annuité due
pour la troisieme
année comptée a
partir de la date de
dép6t; annuités
percues par I’OEB

Aucune

Aucune en tant que
telle

Apres la délivrance

Annuités dues a
chacun des offices
nationaux

3 paiements repartis
sur la durée de vie du
brevet

Annuités payables
avant le début de
chaque année, mais
possibilitée de
prorogation avec
surtaxe pour paiement
tardif augmentant de
mois en Mois

Lois et reglements

Loi = CBE
Reglement / Admin. =
directives relatives a
I’examen, régles
d’application de la
CBE

Loi =35 USC
Reglement = 37 CFR
Admin. = MPEP

Loi = Patent Act de
1970, révisé en 1999,
2002 et 2005
Reglement = Patent
Rules de 2003
Admin. = Draft
MPPP

Mots-clés :

Déclaration, pouvoir, cession, Convention de Paris, Office des brevets et des marques des
marques des Etats-Unis d’ Amérique, Convention sur le brevet européen, Etat contractant,
Traité de coopération en matiere de brevets, date de priorite.
TESTEZ VOS CONNAISSANCES :
1. Qu’est-ce qu’une déclaration?

2. Vrai ou faux : un acte de cession est un contrat entre I’inventeur et une autre partie

indiquant que les droits de I’inventeur ont été transférés a cette autre partie.
3. La Convention de Paris a-t-elle un effet sur la date de priorité d’une demande et si ouli,

lequel?
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4. Vrai ou faux : I’Office européen des brevets fonctionne comme un office d’examen
commun, mais la décision de délivrer ou non les brevets appartient, en dernier ressort, aux
Etats contractants.

5. Quelles sont les fonctions de I’Office des brevets et des marques des Etats-Unis
d’Amérique?

6. Expliquez la différence entre une demande de brevet d’utilité non provisoire et une
demande de brevet d’utilité provisoire.

7. Quels avantages a-t-on a déposer une demande de brevet selon le PCT?

8. Vrai ou faux : si un brevet est délivré selon le PCT, I’OMPI délivre un “brevet PCT”
valable dans tous les Etats contractants.

9. Si le déposant d’un brevet utilise le systéme du PCT, sa demande a-t-elle encore besoin
d’étre instruite dans chacun des pays ou il veut protéger son invention?

10. Que sont les offices récepteurs dans le systéme du PCT?
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I1l. TRAITEMENT DES DEMANDES DE BREVET

S’il doit étre capable de rédiger et de déposer une demande de brevet de qualité, I’agent
de brevets doit aussi étre en mesure de défendre I’invention de son client d’une maniére
compétente et convaincante aupres de I’office qui examine cette demande dans le cadre de ce
que I’on appelle I’”instruction” ou le “traitement” de la demande. L’analyse de la demande
de brevet donne lieu a une lettre officielle dans laquelle I’examinateur peut faire état de
certaines objections a la brevetabilité. L’agent de brevets doit y répondre d’une maniere
respectueuse, en sachant expliquer les différences entre I’invention et I’état de la technique
cité par I’examinateur.

L’agent de brevets devra également étre capable de mémoriser les caractéristiques des
inventions de ses clients, car dans de nombreux pays, il s’écoule au moins deux ans entre le
dépdt d’une demande de brevet et la réception de la premiere lettre officielle. Pour la plupart
des demandes et dans la majorité des offices, on observe une période d’inactivité relativement
longue apres que toutes les formalités nécessaires au dépot ont été remplies. La demande finit
cependant toujours par étre vérifiée par un examinateur de brevets, qui étudie I’état de la
technique cité par le déposant puis procéde généralement a sa propre recherche et oppose, le
cas écheant, les documents trouvés a la demande.

La plupart des offices répartissent leurs examinateurs en groupes spécialisés dans des
domaines techniques spécifiques. Les examinateurs de ces groupes sont chargés de vérifier
un nombre considérable de demandes de brevets concernant des inventions étroitement
apparentées, de sorte qu’ils finissent par étre trés au fait de I’état de la technique dans le
domaine concerné. Certains offices donnent méme acces a leurs examinateurs a des bases de
données spécialisées dans la discipline dans laquelle ils travaillent. Bien entendu, les
examinateurs de brevets ont souvent eux-mémes un dipldme d’ingénieur dans le domaine
technique des demandes de brevet qu’ils traitent. Bon nombre d’entre eux ont méme des
diplémes supérieurs en sciences et en ingénierie, et certains ont en outre une formation
juridique.

L’état de la technique cité par un examinateur n’est pas nécessairement le meilleur ou le
plus ancien, ni méme la toute premiére divulgation technique opposable & une invention.
L’examinateur n’a pas pour obligation de trouver I’enseignement le plus ancien d’un domaine
technique donné. Il lui suffit de trouver une divulgation antérieure a la date de prise d’effet de
la demande de brevet, relative a un élément détruisant la nouveauté de I’invention dont le
déposant demande la protection. Il est courant qu’un examinateur trouve une antériorité qu’il
favorise plus particulierement et I’oppose régulierement aux demandes de brevet qu’il traite.
La plupart des éléments de I’état de la technique cités par les examinateurs sont des brevets
antérieurs ou des demandes publiées, mais ils peuvent également citer des articles, des livres,
des traités, etc.

La date prise en compte pour déterminer I’antériorité varie selon les pays. La plupart
des pays ont adopté le systéme du “premier déposant”, ce qui signifie que toute divulgation
technique faite ne flt-ce qu’un jour avant le depdt de la demande de brevet constitue une
antériorité — la divulgation du déposant comprise. Le principe de “non divulgation
antérieurement au dépot” de ces systemes est appelé plus communément “exigence de
nouveauté absolue”. En d’autres termes, pour qu’une invention puisse bénéficier de la
protection, sa premiere divulgation par le déposant (en I’absence d’un accord de
confidentialité) doit étre effectuée aupreés de I’office des brevets compétent.

Les criteres de “nouveauté absolue” varient selon les pays, de sorte que I’agent de
brevets doit toujours Vérifier, lorsqu’il apprend que son client a divulgué son invention sans se
protéger par un accord de confidentialité, si une exception au principe de la nouveauté absolue
peut étre invoquée. Par exemple, dans certains pays ou s’applique cette exigence, les
inventions dont la divulgation ne permet pas la mise en ceuvre constituent une exception a
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I’exigence de nouveauté absolue et sont donc susceptibles d’étre brevetées. Le présent cours
n’a pas vocation a recenser les conditions précises dans lesquelles s’applique I’exigence de
“nouveauté absolue” a travers le monde.

Quelques pays, dont notamment les Etats-Unis d’ Amérique, appliquent le systéme du
“premier inventeur”. Dans ces pays, ou I’inventeur est défini comme étant la premiére
personne & concevoir une idée et a la mettre en ceuvre, la divulgation d’une invention avant le
dépdt d’une demande de brevet a moins d’importance, car I’élément déterminant est la date de
conception de I’invention. Par ailleurs, les pays qui ont adopté le systéeme du “premier
inventeur” n’exigent pas, en genéral, la nouveauté absolue avant le dép6t d’une demande de
brevet et accordent un délai de grace a I’inventeur (qui a déja congu I’invention avant sa
divulgation). L’inventeur peut donc divulguer son invention sans avoir a deposer
immédiatement une demande de brevet. Dans ces pays, toute divulgation technique faite
avant le dépdt d’une demande de brevet peut étre citée comme faisant partie de I’état de la
technique, mais I’inventeur dispose d’un délai afin de prouver qu’il avait réalisé son invention
avant cette divulgation. Les systemes du premier inventeur prévoient aussi un délai de
forclusion en ce qui concerne le dépdt de la demande de brevet apres la divulgation de
I’invention. Aux Etats-Unis d’ Amérique, par exemple, ce délai est d’un an. Cette mesure
vise a empécher les inventeurs de déposer une demande de brevet plusieurs années apres la
création de leur invention. Les pays dont le systeme de brevet repose sur le principe du
premier inventeur fixent également a I’inventeur un délai maximum pour prouver que son
invention a bien été réalisée avant la divulgation de I’état de la technique qui lui est opposé.
Aux Etats-Unis, le délai imparti dans les deux cas est d’un an. Ces régles ont été établies
notamment en raison du travail considérable qu’exigerait autrement I’administration d’un tel
systeme. Il faut se rappeler que les systéemes du premier déposant ne prévoient généralement
pas de délai de grace, contrairement aux systemes du premier inventeur; de sorte que toute
publication ou demande de brevet intervenant avant le dép6t d’une invention peut empécher
ce dernier, y compris s’il s’agit d’une publication de I’inventeur lui-méme.

Exemple : supposons que A invente C le 1* mars 2005 et réalise un prototype
fonctionnel trois jours plus tard. A se rend & un salon professionnel local?’, ou il divulgue son
invention C le 5 mai 2005. Il accepte des commandes pour son invention C lors de cette
manifestation et consacre un temps considéerable a créer une entreprise pour commercialiser
son invention C. En octobre 2005, A vient a se demander s’il ne devrait pas faire breveter son
invention. 1l se renseigne aupres d’un agent de brevets qui I’informe qu’il peut encore
déposer une demande dans un pays dont le systeme est fondé sur le principe du “premier
inventeur”, comme les Etats-Unis d’ Amérique. Etant donné que la premiére divulgation de
I’invention C par A a eu lieu le 5 mai 2005, I’inventeur A a jusqu’au 5 mai 2006 pour déposer
une demande de brevet aux Etats-Unis. A demande & I’agent de préparer et déposer une
demande de brevet pour I’invention C. La demande est déposée le 1% décembre 2005 aux
Etats-Unis. Toutefois, A ne peut pas déposer son invention dans un pays qui exige la
nouveauté absolue, étant donné qu’il a divulgué I’invention C en mai, a I’occasion du salon.

Lors de I’examen de la demande de brevet, I’examinateur reléve dans I’état de la
technique une antériorité qui divulgue intégralement I’invention de A. Elle a été publiée le 1%
avril 2005. L’agent de brevets de A dépose, en réponse a I’objection de I’examinateur, une

2l L’article 11 de la Convention de Paris prévoit une exception pour les “expositions

internationales”. L’agent de brevets doit donc demander a I’inventeur s’il a divulgué son
invention dans le cadre d’un salon susceptible d’étre qualifié d’”international”. Dans
I’affirmative, I’agent de brevets doit aussi vérifier quelles sont les exigences de fond et de forme
gu’il devra remplir pour prouver a la satisfaction des offices nationaux des pays qui intéressent

son client que la divulgation a bien eu lieu dans un salon “international”.
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déclaration signée par laquelle A affirme qu’il avait réalisé son invention avant le 1% avril
2005. L’examinateur retire son objection.

Supposons maintenant que I’examinateur de brevets procede a une autre recherche et
qu’il trouve une antériorité divulguant I’invention de A telle que revendiquée. Supposons
aussi que cette antériorité ait eté publiée le 31 novembre 2004, soit plus d’un an avant la date
de dépbt de A. L’agent de brevets ne peut prétendre que I’état de la technique cité (publié le
31 novembre 2004) est postérieur a la date de I’invention de A (1* mars 2005). L’agent de
brevets de A ne peut pas non plus prétendre que A est le premier inventeur, vu que I’état de la
technique a été publié avant la date d’invention de A, qui était le 1* mars 2005. En revanche,
I’agent de brevets de A peut encore faire valoir que I’invention de A différe de I’état de la
technique, et il peut modifier les revendications de la demande de brevet en instance de A de
maniére a faire ressortir ces différences.

En général, une demande de brevet déposee avant une autre demande de brevet du
méme déposant est considérée comme comprise dans I’état de la technique pertinent dés la
date de sa publication ou de la délivrance d’un brevet. La date a laquelle cette demande ou ce
brevet devient une antériorité ne sera pas sa date de publication ou sa date de délivrance, mais
sa date de dép6t, méme si la demande elle-méme n’a été rendue publique qu’apres le dépbt de
la demande en instance. Exemple : A dépose, le 1* janvier 2005, une demande de brevet
aupres de I’OEB. B dépose une demande de brevet le 1* novembre 2005. La demande de A
est publiée, conformément aux régles de I’OEB, le 7 juillet 2006. La demande publiée de A
devient une antériorité pour la demande de B, méme si la demande de A n’a été publiée
qu’apres le dépbt de la demande de B. Autrement dit, la date de prise d’effet de la demande
de A correspond a la date de dépbt, et non a la date de publication. Toutefois, selon les régles
de I’OEB, la demande publiée de A ne peut étre citée contre la demande de B qu’a titre
d’antériorité destructrice de nouveauté (il est a noter que cela s’applique a la demande de A en
tant qu’”état de la technique” opposable a la demande de brevet de B et constitue une
considération totalement distincte de la question de la “priorité d’invention” qui se poserait
s’il s’avérait que les revendications de A et de B sont identiques. La notion de priorité
d’invention intervient dans les systemes fondés sur le principe du premier inventeur, lorsqu’il
faut déterminer, entre deux ou plusieurs inventeurs, lequel a été le premier a concevoir
I’invention, puisque lui seul bénéficie du droit au brevet. Comme on I’a déja dit, le systéme
de I’OEB n’est pas fondé sur ce principe).

A. REPONDRE AUX LETTRES OFFICIELLES

La plupart des grands offices des brevets ont en permanence un arriéré de demandes de
brevet a examiner. Pour certains, et dans certains domaines techniques, I’attente peut étre de
plusieurs années. En outre, certains systéemes de brevet autorisent les déposants a différer
I’examen de leur demande de brevet. Quoi qu’il en soit, chaque demande finit par étre traitée
par un examinateur, ce qui donne lieu & I’envoi d’une communication appelée “lettre
officielle” ou “rapport d’examen”.

La lettre officielle représente la position de I’Etat sur la demande de brevet en instance.
Elle peut concerner a peu prés n’importe quel aspect de la demande, depuis le titre jusqu’a la
longueur de I’abrégé. Les éléments les plus importants de la lettre officielle sont ceux qui
portent sur la question fondamentale de la brevetabilité de I’invention. Lorsqu’il recoit une
lettre officielle, I’agent de brevets doit en informer immédiatement son client et lui en
expliquer le contenu.

L’examinateur peut par exemple estimer que le mémoire descriptif ne fournit pas une
divulgation suffisante pour permettre a une personne du métier de compétence normale dans
le domaine technique concerné de comprendre et de réaliser I’invention telle que revendiquée
—on parle alors d’un rejet pour “défaut de divulgation suffisante”. L’examinateur peut aussi
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juger la divulgation insuffisante sur une caractéristique particuliere mentionnée dans les
revendications. L’agent de brevets peut réfuter ces objections en démontrant qu’en fait, le
mémoire descriptif divulgue I’objet considéré comme absent, et en faisant valoir que I’objet
en question était suffisamment connu dans I’état de la technique pour que sa divulgation ne
soit pas indispensable a la réalisation de I’invention. Il peut aussi modifier les revendications
de maniére a ce que I’objet en question n’y soit plus mentionné.

L’examinateur aura, dans la majorité des cas, procédé a une recherche sur I’état de la
technique et relevé des éléments se rapprochant des revendications du déposant. Lorsque
I’examinateur trouve un tel élément, la revendication correspondante est rejetée parce que
I’état de la technique “antériorise” ses caractéristiques. S’il releve dans I’état de la technique
un ensemble d’éléments dont la combinaison divulgue I’invention revendiquée et aurait pu
étre faite par une personne du métier de compétence normale, I’examinateur rejette la
revendication correspondante comme étant “évidente” au regard de I’état de la technique.
Dans certains systemes, I’”évidence” est aussi appelée “défaut d’activité inventive”. L’agent
de brevets peut réfuter ces objections par un ou plusieurs des moyens suivants :

e en faisant valoir que I’examinateur a mal compris la ou les référence(s)
citée(s);

e en faisant valoir que I’examinateur a mal compris I’invention du déposant ou
les revendications;

o en faisant valoir que les références citées par I’examinateur ne peuvent étre
combinées d’une maniere réguliére (légale);

e en modifiant les revendications de maniére a ce que I’invention qu’elles
délimitent ne soit pas divulguée dans I’état de la technique cité.

B. REDIGER LES REPONSES

Lorsqu’il regoit une lettre officielle de I’examinateur, 1’agent de brevets doit répondre
d’une maniere exhaustive a chacune des objections qui y sont formulées. S’il ne le fait pas,
I’office pourra considérer sa réponse comme insatisfaisante et ne pas y donner suite. L’agent
de brevets doit toujours s’efforcer d’apporter une réponse compléte a toute lettre officielle, car
une réponse insatisfaisante peut sérieusement compromettre les droits de son client.

La plupart des offices de brevet fixent le délai dans lequel le déposant doit répondre aux
lettres officielles. Dans certains pays, le déposant dispose de X mois pour répondre a une
lettre officielle sans avoir a verser de taxe de prorogation de délai et de Y mois en acquittant
une taxe de prorogation. Aux Etats-Unis, par exemple, ce délai est de trois mois dans les
deux cas, pour une lettre officielle courante. Certains pays accordent une seule prorogation de
délai pour toute la durée du processus d’examen. Si I’on faisait le tour des régles en vigueur
dans les offices de brevet du monde en matiere de délais et de prorogation de delais de
réponse aux lettres officielles, on s’apercevrait probablement que toutes les combinaisons
envisageables existent quelque part. 1l est donc nécessaire que I’agent de brevets comprenne
bien les régles qui s’appliquent dans chacun des pays pour lesquels son client a des demandes
de brevet en instance. L’agent de brevets doit aussi verifier un autre aspect qui peut varier
selon les pays, a savoir si c’est la date d’envoi ou la date de la lettre officielle qui est utilisée
comme point de depart du délai de réponse.

L’ agent de brevets doit expliquer les lettres officielles a son client et lui soumettre ses
projets de réponse. 1l est en effet possible que le client soit en mesure, s’il possede une
connaissance extrémement approfondie du domaine dans lequel se situe I’invention décrite
dans les revendications, de déceler les différences qui distinguent cette derniere des
antériorités citées par I’examinateur. De plus, I’agent de brevets peut avoir avantage a donner
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a son client la possibilité de contribuer au choix des modifications a apporter aux
revendications de la demande de brevet. En effet, ces modifications sont généralement
limitatives, et le client est souvent mieux placé que I’agent de brevets pour savoir quelles sont
celles qui peuvent étre apportées sans restreindre d’une maniére excessive le potentiel
commercial de I’invention.

C. FAIRE ACCEPTER LES REVENDICATIONS

La réponse de I’agent de brevets a la lettre officielle est étudiée par I’examinateur. En
genéral, ce dernier procéde alors a une recherche supplémentaire sur I’état de la technique
pertinent. En effet, la réponse de I’agent de brevets a la premiére lettre officielle a souvent
pour objet de faire remarquer a I’examinateur que I’état de la technique cité ne s’applique pas
pour telle ou telle raison ou que I’examinateur n’a pas remarqué ou correctement apprécié un
élément brevetable qui figurait dans les revendications initialement déposées. C’est pour cette
raison que I’examinateur peut décider d’effectuer une recherche supplémentaire sur I’état de
la technique pertinent, aux fins de la préparation de la prochaine lettre officielle.

L’examinateur peut estimer, soit a la lumiére des résultats de cette recherche
supplémentaire, soit sur la base de I’état de la technique initialement cité, que la réponse de
I’agent n’est pas convaincante. Les examinateurs sont généralement formés a interpréter les
revendications de la maniére la plus large possible, dans la limite du raisonnable — ce qui
signifie aussi que ces revendications peuvent étre bloquées par un plus grand nombre
d’éléments de I’état de la technique. Si I’examinateur n’est pas persuadé de la brevetabilité
des revendications apres les avoir interprétées de la maniére la plus large possible, dans la
limite du raisonnable, par rapport a I’état de la technique, il adresse au déposant une seconde
lettre officielle expliquant les raisons pour lesquelles il ne peut pas accepter la demande ou les
revendications dans leur forme actuelle.

Dans de nombreux pays, les agents de brevets et les inventeurs sont autorisés a
rencontrer les examinateurs de brevets au sujet des demandes de brevets. Etant donné que les
échanges avec I’examinateur revétent un caractere officiel, il est parfois demandé aux deux
parties de produire, & la suite de ces “entrevues”, un compte-rendu écrit qui sera versé au
dossier de la demande de brevet concernée. Lorsqu’il doit rencontrer ainsi un examinateur,
I’agent de brevets doit préparer I’entrevue en procédant a une étude approfondie de la lettre
officielle et en se préparant a expliquer a I’examinateur, dans un langage clair, concis et
convaincant, les raisons pour lesquelles les revendications déposées sont brevetables par
rapport a I’état de la technique. 1l peut étre utile que I’agent de brevets prépare aussi d’autres
modifications susceptibles d’étre apportées aux revendications, et les soumette a
I’examinateur au cours de I’entrevue. Cela peut permettre a I’examinateur et a I’agent de
brevets de se mettre d’accord immédiatement sur un ensemble de modifications a apporter
aux revendications et de conclure ainsi a la satisfaction des deux parties le processus
d’examen.

L’agent de brevets peut s’apercevoir, au cours de I’entrevue, que I’interprétation de
I’état de la technique par I’examinateur differe de la sienne ou de celle de son client. 1l doit
donc s’attacher d’abord a comprendre exactement comment I’examinateur interpréte I’état de
la technique, puis choisir I’une des deux démarches suivantes : 1) expliquer a I’examinateur
en quoi il n’a pas compris I’état de la technique (si celui-ci I’a mal interprété) ou 2) se fonder
sur I’interprétation de I’examinateur pour déterminer le type de modifications qui pourrait
déboucher sur une acceptation de la demande. Dans certains pays, les inventeurs sont
autorisés a accompagner leur agent de brevets a I’entrevue, et de nombreux examinateurs
trouvent que les observations et les explications fournies par les inventeurs sont trés
convaincantes. L’agent de brevets devra bien sQr préparer I’inventeur a I’entretien. Les
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examinateurs de brevets sont rarement autorisés a organiser ce type de rencontre avant I’envoi
de la premiére lettre officielle. Ils peuvent toutefois le faire apres.

Comme on I’a déja dit, I’examinateur peut envoyer une ou plusieurs autres lettres
officielles, auxquelles I’agent de brevets devra également répondre. En général, la seconde
lettre officielle et les suivantes portent sur un nombre de questions plus limité que la premiere.
En outre, si la seconde lettre concerne un élément de I’état de la technique cité dans la
premiére lettre officielle, I’agent de brevets peut généralement y répondre beaucoup plus
rapidement.

Cet échange de lettres officielles et de réponses se poursuit jusqu’a ce que I’examinateur
accepte les revendications du déposant ou jusqu’a ce que le déposant décide qu’il ne pourra
pas obtenir une protection satisfaisante de I’invention et que la demande doit étre abandonnée.
Pour des raisons financiéres et administratives, beaucoup d’offices des brevets exigent
rapidement le paiement d’une taxe supplémentaire lorsque ce processus se prolonge outre
mesure.

L’ imminence de tels frais supplémentaires est parfois annoncée par une lettre officielle
“finale”. Aux Etats-Unis d’ Amérique, une lettre officielle finale doit obligatoirement donner
lieu a la mise en état de la demande afin qu’elle puisse étre acceptée, a I’introduction d’un
recours ou a I’abandon de la demande. En regle générale, I’envoi d’une lettre officielle finale
signifie que I’examinateur n’étudiera plus aucun argument du déposant en ce qui concerne
I’état de la technique, et que les revendications de la demande de brevet doivent étre
modifiées conformément aux observations de I’examinateur. Si le déposant est en désaccord
avec la caractérisation par I’examinateur de I’état de la technique ou son interprétation des
revendications du brevet, il peut former un recours pour contester I’opinion de I’examinateur.

Il arrive que I’examinateur de brevets accepte certaines revendications et en rejette
d’autres. 1l peut aussi simplement formuler des objections a I’égard de certaines
revendications parce qu’elles dépendent d’une revendication de base qu’il rejette. Dans ce
type de situation, I’agent de brevets peut obtenir la délivrance d’un brevet pour les
revendications acceptées, en éliminant celles qui ont été rejetées. Il peut d’ailleurs déposer
une demande de continuation (ou une demande divisionnaire) pour les revendications rejetées
et poursuivre ainsi le débat sur leur brevetabilité dans le cadre d’une autre procédure. 1l
appartient au client de décider, aprés avoir pris conseil auprés de I’agent de brevets, s’il a
plutdt avantage, d’un point de vue stratégique, a opter pour les revendications acceptées par
I’examinateur ou a poursuivre les discussions.

La lettre officielle finale fixe au déposant un délai de réponse précis, lequel varie, lui
aussi, selon les pays. Aux Etats-Unis d’Amérique, il est de 6 mois, et aucune taxe de
prorogation n’est imposée pendant les trois premiers mois. L’agent de brevets peut répondre
a la lettre officielle finale. L’examinateur analyse cette réponse et répond soit par un “avis de
délivrance”, soit par un “avis consultatif” — généralement un simple formulaire d’une page
dans lequel I’examinateur fait état de ses objections concernant la demande. L’agent de
brevets peut préparer et soumettre a I’examinateur une ou plusieurs réponses complémentaires
suite a un avis consultatif, sans toutefois perdre de vue le fait que I’instruction de la demande
doit étre terminée a la fin du délai imparti et qu’a défaut, la demande sera considérée comme
abandonnée.

Par exemple, si un agent de brevets aux Etats-Unis d’ Amérique soumet une réponse a
la lettre officielle finale a une date extrémement proche de la fin du délai de six mois (par
exemple le dernier jour), il est fort probable que I’examinateur ne traitera pas cette réponse
avant I’expiration du délai, de sorte que la demande de brevet sera tout simplement
considérée comme abandonnée. Comme on I’a dit précédemment, cela est di au fait que
contrairement a ce qui se produit lorsque I’on répond a une lettre officielle, le fait de produire
une réponse a la lettre officielle finale n’a pas d’effet suspensif du délai imparti. Les seuls
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événements susceptibles d’interrompre le décompte de ce délai sont 1) I’envoi par
I’examinateur d’un avis de délivrance, 2) le remplacement par I’examinateur de la lettre
officielle finale par une nouvelle lettre officielle non finale, 3) I’abandon de la demande ou 4)
un nouveau dépét de la demande sous forme de demande de continuation. L’agent de brevets
doit donc surveiller de pres les délais impartis dans les lettres officielles finales. Méme s’il
répond a la lettre officielle finale en temps voulu (par exemple dans les 3 mois), la demande
peut étre considérée comme abandonnée si aucun des quatre evénements ci-dessus ne se
réalise. C’est pourquoi I’agent de brevets devra parfois déposer une demande de continuation
afin de maintenir en instance une demande de brevet au sujet de laquelle il a répondu a
I’office des brevets sans recevoir de réponse (et cela, méme si la réponse en question aurait eu
pour effet I’acceptation de la demande si elle avait été traitée). Bien entendu, I’agent de
brevets peut — et doit — alors intégrer, sous une forme ou une autre, le contenu de cette
réponse aux documents déposés avec la demande de continuation.

En réponse a la lettre officielle finale, I’agent de brevets prépare généralement une
réponse officielle, et si I’examinateur estime que cette derniere n’est pas convaincante, I’agent
peut soit former un recours, soit déposer une demande de continuation (appelée, le plus
souvent, “demande divisionnaire” dans les pays autres que les Etats-Unis d’Amérique). En
cas de recours, la demande de brevet est étudiee par une chambre de recours constituée de
plusieurs examinateurs expérimentés. La plupart des offices de brevet offrent, sous une forme
Ou une autre, un mécanisme de recours a I’encontre des décisions des examinateurs. Les
procédures varient naturellement d’un pays a I’autre. Aux Etats-Unis d’Amérique, I’agent de
brevets doit d’abord produire un document appelé “mémoire d’appel”, qui sera suivi d’un
mémoire de I’examinateur. Le contenu du mémoire d’appel ressemble souvent de trés pres
aux réponses formulées par I’agent de brevets au cours de I’instruction de la demande. Le
mémoire de I’examinateur doit étre approuveé par son supérieur — il n’est d’ailleurs pas rare
que I’agent de brevets recoive un avis de délivrance parce que le supérieur de I’examinateur
n’a pas approuvé le mémoire de I’examinateur. L’agent de brevets peut demander que le
recours fasse I’objet d’une audience. 1l est important de ne pas perdre de vue qu’une
procédure de recours entraine généralement le paiement d’un certain nombre de taxes.

Comme on I’a mentionné ci-dessus, il est souvent possible, au lieu de former un
recours, de déposer une “demande divisionnaire”. Ce terme est utilisé dans le monde entier,
mais il recouvre des situations trés diverses et sa définition varie de pays en pays. Dans de
nombreux pays, il s’entend de toute demande déposée apres la demande dont la priorité est
revendiquée. Aux Etats-Unis d’ Amérique, une demande divisionnaire est généralement une
demande dont certaines revendications ont éte éliminées parce que I’examinateur a estimé
qu’elle ne respectait pas la condition d’”unité d’invention” (autrement dit, que les
revendications concernaient plus d’une invention). Lorsqu’une lettre officielle finale a été
envoyeée et que le délai de réponse est écoulé, I’agent de brevets dépose le plus souvent, sous
une forme ou un autre, une demande visant la “continuation” de I’instruction du dépdt. Aux
Etats-Unis d’ Amérique, il existe a cet égard plusieurs formules, dont la plus courante est la
“demande de prolongation d’examen”. Cette demande, qui conserve le méme numéro de
série que la demande principale, est essentiellement un mécanisme qui permet de prolonger
I’examen au-dela de la derniére lettre officielle finale. La “demande de continuation” est une
autre formule. 1l s’agit d’une demande qui recoit un numero de série différent de celui de la
demande principale et qui est utilisée lorsque le déposant veut tenter de faire breveter un jeu
de revendications totalement différentes de celles figurant dans la demande principale.

Il est avantageux de déposer au moins une demande de prolongation d’examen avant de
former un recours — les professionnels en déposent d’ailleurs souvent plusieurs. En effet, le
temps que la procédure relative a la demande de prolongation d’examen atteigne elle-méme le
stade de rejet final, I’agent de brevets et I’examinateur ont épuisé leurs arguments respectifs et
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le recours devient, de toute facon, la seule solution appropriée. Ce stade est naturellement
atteint plus ou moins rapidement, selon I’état de la technique, les revendications en instance et
les parties impliquées.

D. PROCEDURES D’OPPOSITION

De nombreux pays prévoient, dans leurs lois sur les brevets, la possibilité pour le public
de s’opposer a la délivrance d’un brevet. Des procedures d’opposition ont également été
mises en places par certains offices regionaux, comme I’OEB. Selon la législation concernée,
il peut étre fait opposition a une demande de brevet avant qu’elle soit analysée par
I’examinateur (opposition antérieure a la délivrance), aprés la délivrance du brevet
(opposition postérieure a la délivrance) ou les deux.

Exemple : supposons qu’un pays ait un mécanisme d’opposition antérieure a la
délivrance. L’examinateur de brevets notifie I’acceptation des revendications au déposant et
publie les revendications finales approuvées aux fins d’opposition. Si personne ne s’oppose
la demande pendant un laps de temps déterming, le brevet est délivré. Dans le cas contraire,
la partie ayant déposé une opposition doit également fournir des arguments expliquant les
raisons pour lesquelles le brevet ne doit étre délivre. Par exemple, I’opposant peut faire valoir
que I’examinateur n’a pas pris en considération un élément déterminant de I’état de la
technique et expliquer en quoi ce dernier remet en cause la validité des revendications. Le
déposant a le droit de faire objection aux arguments de I’opposant. L’opposition peut étre
entendue par I’examinateur chargé de la demande ou par un groupe d’examinateurs
spécialement constitué. L’issue de I’opposition peut faire I’objet d’un recours, et dans de
nombreux cas, celui-ci peut aboutir devant les tribunaux.

Dans certains systemes juridiques, les oppositions sont monnaie courante. Certaines
entreprises les utilisent fréquemment pour retarder la délivrance des brevets a leurs
concurrents ou pour restreindre la portée des revendications des brevets délivrés a ces
derniers. Des groupes d’intérét public s’opposent régulierement a la délivrance de certains
brevets pour des raisons d’ordre moral. Les documents d’opposition sont généralement
préparés par les agents de brevets, pour qui les procédures d’opposition sont souvent une
activité tout a fait ordinaire. L’agent de brevets doit donc avertir son client que méme s’il
recoit une notification par laquelle I’office des brevets lui annonce son intention de délivrer
un brevet, cela ne signifie pas pour autant que cette délivrance soit imminente.

E. DELIVRANCE DU BREVET

Une fois que I’examinateur a établi un “avis de delivrance” ou un document analogue,
I’agent de brevets doit remplir diverses formalités liées a la délivrance du brevet proprement
dit. 1l peut demander a son client s’il souhaite déposer une demande de continuation. Celle-ci
bénéficie en effet de la date de dépbt de la demande principale, et il peut étre utile, pour des
raisons stratégiques, d’avoir une demande en instance afin que I’agent de brevets puisse, par
exemple, ajouter de nouvelles revendications spécialement adaptées a un contrefacteur
particulier ou poursuivre les démarches pour obtenir la protection de revendications rejetées
lors de la premiere demande.

Dans de nombreux offices des brevets, de nombreux mois peuvent s’écouler entre le
moment ou I’agent de brevets a acquitté toutes les taxes prescrites et celui ou le brevet est
délivré (I’attente peut étre encore plus longue si le systéme juridique concerné prévoit une
procédure d’opposition). Malheureusement, il n’existe généralement aucun moyen
d’accélérer I’impression et la délivrance d’un brevet. Une fois le brevet délivré, I’agent de
brevets n’a plus besoin d’intervenir autrement que pour acquitter périodiquement les taxes de
maintien en vigueur et annuités prescrites. 1l peut éventuellement assurer, a titre de service
pour son client, le suivi des dates de paiement de ces derniéres.
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Mots clés :

Instruction de la demande, lettre officielle, nouveauté absolue, systéeme du premier déposant,
systeme du premier inventeur, unité d’invention, délivrance, demande de prolongation
d’examen.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES :

1.
2.

ok~

8.

9.

Qu’est-ce que I’instruction d’une demande de brevet?

Vrai ou faux : si une invention a été publiée ou présentée lors d’une conférence, une
demande de brevet pour cette invention déposee dans un pays appliquant la condition de
nouveauté absolue risque de ne pas étre admissible.

Quelle est la différence entre le systeme du “premier déposant” et le “systéme du premier
inventeur”? Lequel de ces systemes exige généralement la nouveauté absolue?

Qu’est-ce qu’une lettre officielle?

Qu’est ce que cela signifie lorsqu’un élément de I’état de la technique constitue une
“antériorité” par rapport a ne revendication?

Vrai ou faux : lorsqu’il rédige une réponse a une lettre officielle, I’agent de brevets ne doit
répondre qu’aux objections principales et non a toutes les objections.

Vrai ou faux : I’agent de brevets doit expliquer les différents points de la lettre officielle a
I’inventeur ou au déposant.

Dans le cadre de I’instruction de la demande de brevet, I’agent peut-il s’entretenir avec
I’examinateur? Si oui, comment s’appelle ce processus?

A quel moment I’agent de brevets doit-il déposer une demande de continuation?

10. Vrai ou faux : apres la délivrance d’un brevet, le titulaire du brevet doit encore payer des

taxes ou des annuités pour maintenir le brevet en VIgUGUI’



page 77

V. PRINCIPES DE REDACTION DES REVENDICATIONS
A. INTRODUCTION

Lorsqu’un inventeur informe un agent de brevets qu’il souhaite déposer une demande
de brevet, ce dernier doit commencer par se poser un certain nombre de questions. Quel est
I’objet de I’invention? Quelles sont les revendications de cette invention? L’inventeur sait-il
ce qu’il veut protéger? De quelle maniére pouvons-nous revendiquer I’invention?

B. LAREVENDICATION DE BREVET

Les raisons qui président a la démarche ci-dessus sont simples. Les revendications
définissent I’étendue de la protection conférée par le brevet. Elles constituent une
approximation écrite du concept inventif abstrait créé par I’inventeur et définissent les limites
de la protection demandée. Tout comme une frontiére physique ou une cl6ture délimite une
propriété immobiliére, les revendications d’une demande de brevet délimitent les frontieres de
I’invention. Elles indiquent d’une maniére claire et concise les limites du territoire que
I’inventeur entend s’approprier.

L’agent de brevets doit comprendre les différences qui existent entre trois notions
juridiques relatives aux brevets : I’invention, le mode de réalisation et la revendication. Une
“invention” est un concept pensé par I’inventeur et qui n’a aucune substance physique. Le
“mode de réalisation” d’une invention s’entend de la forme physique que prend cette derniére
dans le monde réel. Les “revendications” doivent protéger au minimum le “mode de
réalisation” de I’invention — mais les meilleures revendications sont celles qui protegent
“I’invention” elle-mé&me de telle maniére qu’elle ne puisse pas étre réalisée, utilisée ou vendue
par quiconque sans porter atteinte au brevet.

Imaginons qu’un inventeur A invente la premiére tasse pourvue d’une anse. Il réalise
son invention sous la forme d’une tasse en argile rouge pourvue d’une anse. Son agent de
brevets pourrait simplement revendiquer une tasse en argile rouge pourvue d’une anse, mais
cela laisserait le champ libre a d’autres pour faire, par exemple, des tasses en plastique
pourvues d’une anse, qui ne seraient pas considérées comme des contrefacons. Si I’agent de
brevets comprend correctement I’invention, il revendiquera “I’invention” de la tasse pourvue
d’une anse dans sa revendication la plus large et ensuite, dans une revendication plus étroite,
le mode de réalisation que constitue la tasse en argile rouge pourvue d’une anse. Les notions
de revendications étroites et larges seront expliquées plus en détail dans les pages suivantes.

Souvenez-vous que les brevets sont un droit de propriété limité, conféré au titulaire
pour un laps de temps court et prédéterminé. Ce droit de propriété donne a I’inventeur le
temps de construire une entreprise sur la base de son invention sans avoir a se soucier d’étre
copié sans recevoir une remunération raisonnable. La loi sur les brevets edictée en 1474 par
la République de Venise, premier systeme de brevet officiel au monde, prévoyait un droit de
propriété de 14 ans, ce qui correspondait a deux fois la durée de I’apprentissage moyen a cette
époque. On voit donc que le principe consistant a éviter aux inventeurs d’étre copiés sans
indemnisation ne date pas d’aujourd’hui. Pour obtenir le droit exclusif conféré par le brevet,
I’inventeur doit faire connaitre clairement au monde entier les limites de son invention, afin
que le public sache quelles sont les frontieres qu’il ne doit pas franchir sans devenir un
contrefacteur — et ce sont les revendications qui remplissent cette fonction.

Les premiers brevets ne comportaient pas de revendications; la portée de I’invention
brevetée étant alors déterminée en cas de procedure de justice, par examen du mémoire
descriptif déposé par I’inventeur. Comme on peut s’en douter, cette maniere de procéder fut
bientbt considérée comme trop incommode, et le systeme des revendications de brevet fut mis
en place afin que les frontiéres de la protection revendiquée soient connues d’avance. De
plus, dans les systemes qui prévoient I’examen sur le fond des demandes de brevet, les
revendications sont analysées par un examinateur, ce qui permet aux tribunaux et au public de
considérer a priori que la portée des revendications acceptées ne dépasse pas I’étendue de la
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protection maximale dont devrait bénéficier I’inventeur. Les revendications avaient donc, a
I’origine, pour fonction de donner une indication de I’idée que se faisait I’inventeur de son
invention au moment de sa création et du dép6t de sa demande de brevet, alors
gu’aujourd’hui, elles définissent la protection conférée par le brevet et sont au cceur de toute
invention. Elles sont d’ailleurs en genéral la premiére partie de la demande de brevet que
regarde et qu’analyse avec la plus grande attention I’examinateur ou toute autre personne qui
étudie le brevet.

Si c’est le role de I’examinateur d’empécher que les revendications d’une demande de
brevet ne dépassent la portée de I’invention (portée maximale théorique de la revendication),
a qui appartient-il de s’assurer que les revendications approchent cette portée maximale
théorique? Réponse : & I’agent de brevets. La stratégie de revendication, dont nous parlerons
plus en détail au chapitre VI1I, est évidemment une tdche complexe, mais on peut dire, en bref,
que I’agent de brevets s’efforce généralement de rédiger des revendications aussi larges que
possible, couvrant a divers degrés de détail tout un éventail d’aspects de I’invention. Il est
fort probable qu’il ne recherchera pas la portée maximale théorique dans toutes les
revendications, car cela pourrait ouvrir la voie a des contestations devant les tribunaux, sur
des points non envisagés par I’examinateur. Il aura donc intérét a rédiger des revendications
plus étroites, pour le cas ou les revendications les plus larges seraient invalidées. Le but qu’il
doit rechercher est de parvenir a un jeu de revendications suffisamment étroites pour étre
considérées comme valables par un tribunal et “suffisamment larges” pour protéger le brevet
contre les contrefacteurs.

Comme on I’a déja vu, le mémoire descriptif de la demande de brevet doit appuyer les
revendications de brevet. Par conséquent, apres la rédaction des revendications et du
mémoire descriptif, I’agent de brevets doit relire les deux pour s’assurer que chacune des
revendications trouve un écho dans le mémoire descriptif. Les termes utilisés dans les
revendications doivent étre les mémes que ceux du mémoire descriptif, et leur uniformité doit
également étre vérifiée. Une revendication qui n’est pas appuyée par le mémoire descriptif
peut étre facilement rejetée. Par exemple, si I’agent de brevets revendique une table en verre
a quatre pieds, il doit s’assurer qu’il est bien fait mention d’une table en verre a quatre pieds
dans le mémoire descriptif.

Les revendications peuvent étre modifiées ou méme remplacées au cours du processus
d’instruction de la demande de brevet. Certains systemes de brevet limitent les possibilités de
modification, mais en régle générale, I’agent de brevets aura une certaine marge de manceuvre
pour adapter des revendications en instance afin de contourner un nouvel élément de I’état de
la technique ou de satisfaire a d’autres exigences légales. Il peut aussi arriver que le client ou
I’agent de brevets estime, apres avoir pris du recul, que les revendications initialement
déposées auraient pu étre plus larges; I’agent de brevets peut alors étre autorisé a les modifier
pour élargir leur portée.

Si la forme des revendications de brevet et la maniére de les interpréter peut différer
selon les systemes de brevet, les regles qu’elles doivent respecter pour étre efficaces sont
essentiellement les mémes dans le monde entier. Les recommandations suivantes sont, par
exemple, fondées en grande partie sur les directives de I’Office européen des brevets pour la
rédaction des revendications :

La demande doit contenir “une ou plusieurs revendications”. Les revendications
doivent :

i) “deéfinir I’objet de la protection demandée;”
i)  “étre claires et concises;”
iii)  “se fonder sur la description”.
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Etant donné que I’étendue de la protection conférée par un brevet est déterminée par la teneur
des revendications (interprétées a I’aide de la description et des dessins), il est primordial que
les revendications soient claires.

L’OEB recommande que les revendications exposent “les caractéristiques techniques
de I’invention”. Cela signifie qu’elles ne doivent pas contenir de déclarations relatives, par
exemple, a des avantages commerciaux ou a d’autres aspects non techniques, quoique les
déclarations relatives aux buts de I’invention soient admises si elles contribuent a définir cette
derniere. De précieux conseils, qui sont valables pour les rédacteurs des revendications ou
que ce soit dans le monde.

C. CONSTRUCTION DES REVENDICATIONS DE BREVET

Nous abordons maintenant la question de la construction des revendications de brevet.
Dans la plupart des systéemes de brevet, chaque revendication de brevet classique doit étre
rédigée en une seule phrase — abondamment ponctuée. Chacune de ces “phrases” est
numérotée, le chiffre étant I’identifiant de la revendication (par exemple “Revendication 17).
Les revendications apparaissent généralement dans une partie indépendante, placée a la fin de
la demande et du brevet délivré.

1. Parties d’une revendication

Une revendication se compose de trois parties :
1. Le préambule
2. Latransition
3. La partie caractérisante
a. Préambule

Un préambule est une formule introductive identifiant la catégorie de I’invention
protégee par la revendication. Par exemple, I’invention peut étre un dispositif, un article, une
composition, une méthode ou un procédé. Il est bon de faire concorder le préambule et le titre
de I’invention. L’objet de I’invention peut étre mentionné dans le préambule de la
revendication, mais pour des raisons identiques a celles stipulées dans la partie relative a la
rédaction du mémoire descriptif, I’agent de brevets doit agir prudemment et éviter de réduire
accidentellement la portée de I’invention.

Examinons quelques exemples.

Exemple 1 : un déposant a inventé un cuiseur a riz. Etant donné qu’un objet de I’invention est
de cuire le riz, le préambule et le titre peuvent étre rédigés comme suit :
Un dispositif pour la cuisson du riz,
Mais supposons que le déposant sache qu’il est possible d’utiliser son invention pour la
cuisson de toute sorte de grains; le préambule plus large pourra alors ressembler a ceci :
Un dispositif pour la cuisson des grains,

Supposons maintenant que le déposant sache qu’il est possible d’utiliser son invention
pour la cuisson des légumes ou pour faire fondre du fromage a fondue; le préambule pourrait
alors étre encore plus large et se lire comme suit :

Un dispositif pour la cuisson,
Exemple 2 : un déposant souhaite revendiquer une méthode particuliére pour faire le thé.
Dans ce cas, le préambule pourra étre rédigé ainsi :

Une méthode pour faire le thé,

Si I’inventeur estime que sa méthode peut également s’appliquer a la fabrication de
toutes les boissons a base de plantes, un préambule plus large pourra se lire comme suit :

Une méthode pour faire des boissons a base de plantes,

Supposons qu’au lieu de cela, I’inventeur estime que sa méthode peut étre utilisée

pour faire n’importe quelle boisson chaude; un préambule plus large que le premier serait :
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Une méthode pour faire des boissons chaudes,

Remarquez que le deuxiéme préambule est formulé d’une maniere aussi large que le
troisieme : le deuxiéme s’applique a toutes les boissons a base de plantes, qu’elles soient
chaudes ou froides, et le troisieme s’applique a toutes les boissons chaudes, qu’elles soient ou
non a base de plantes. L’agent de brevets peut, bien entendu, ajouter des revendications a la
demande de brevet avec n’importe lequel de ces préambules — si les caractéristiques qu’ils
désignent sont bien celles de I’invention. En mettant les choses au pire, I’office des brevets
pourrait alors trouver plusieurs inventions dans la demande et exiger que certaines
revendications fassent I’objet d’une demande divisionnaire, ce qui n’aurait d’autre effet que
d’augmenter le montant des taxes a payer. Voir, “Unité d’invention” ci-dessous, au chapitre
V11, section K.

Exemple 3 : un déposant a inventé un composé pour soigner la malaria; le préambule
peut se lire comme suit :

Une composition pour soigner la malaria,
La demande de brevet peut bien sir contenir aussi des revendications de méthode, des
revendications de dispositif, etc.

L’agent de brevets doit veiller a ce que le préambule se rapporte a I’invention. Cela ne
change en rien le fait qu’il doit rédiger des revendications de portée large. Cela signifie
simplement que si une invention est censée concerner les “bicyclettes” et que I’inventeur
estime qu’elle peut étre adaptée a tous les véhicules non motorises, il pourra étre judicieux de
rédiger un préambule suffisamment large pour couvrir toutes les sortes de véhicules terrestres
non motorisés sauf, peut-étre, les véhicules non motorisés aériens.

En cas de litige, les tribunaux n’accordent pas nécessairement le méme poids au
préambule qu’a la partie caractérisante de la revendication. De plus, le traitement donné au
préambule varie selon les pays. Dans certains systemes de brevet, le préambule doit “donner
vie” a I’ensemble de la revendication pour étre pris en compte par le tribunal dans
I’appréciation de la brevetabilité. Prenons, par exemple, une invention comprenant un support
de montage pour fixer un téléphone au mur. L’agent de brevets voudra probablement éviter
de revendiquer un téléphone comme faisant partie de cette invention, car cela pourrait avoir
pour effet de réduire I’éventail des contrefacteurs potentiels aux personnes qui vendent a la
fois des téléphones et des supports non autorisés — et non uniquement des supports. Par
conséquent, le préambule pour ce montage pourra se lire comme ceci :

Un dispositif pour le montage d’un téléphone

De cette maniére, il y a trés peu de chances pour que la fabrication, I’utilisation ou la
vente de téléphones soit considérée comme nécessaire dans |I’appréciation de I’atteinte a la
revendication.

b. Transitions

Il existe deux types de transitions : ouvertes et fermées. Les transitions ouvertes
n’excluent pas les éléments supplémentaires ou les étapes, s’il s’agit d’une méthode, qui ne
sont pas expressément enoncés dans la revendication. Autrement dit, les transitions ouvertes
sont inclusives et non exclusives. Aux Etats-Unis d’Amérique, par exemple, les termes
“comprenant”, “incluant”, “contenant” et “caractérisé par” sont des transitions ouvertes. Cela
signifie que I’interprétation qui leur est donnée est : “incluant les éléments suivants mais
n’excluant pas d’autres éléments”. Les termes “comprenant” et “incluant” sont les transitions
les plus couramment utilisées dans les demandes de brevet américaines.

Examinons une revendication ou apparait le terme “comprenant”. L’invention
concerne un crayon muni d’une gomme et d’une lampe. La revendication peut se lire comme
suit :

1. Un dispositif, comprenant :
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un crayon;

une gomme placée a une extrémité du crayon; et

une lampe placée au milieu du crayon.
Dans cette revendication, I’utilisation du terme inclusif “comprenant” permet d’élargir la
portée de la revendication afin de laisser place a d’autres éléments ou limitations. Cette
revendication permet, par exemple, d’inclure un capuchon pour le crayon, ce qui signifie que
le défendeur, dans une action en contrefagon, ne pourra pas faire valoir que son produit est
différent parce qu’il est muni d’un capuchon. En langage courant, le terme “comprendre”
peut signifier tout aussi bien “inclure”, “contenir” ou “englober” que “consister en”. Dans la
rédaction des revendications de brevet, toutefois, la nécessité de certitude juridique
commande généralement de I’interpréter comme signifiant “inclure”, “contenir” ou
“englober”.

Les transitions fermées sont I’inverse des transitions ouvertes. Un terme fermé tel que
“consister en” limite la revendication aux éléments spécifiqguement mentionnés. La
revendication couvre seulement les éléments cités, et rien d’autre.

L’exemple précédent de transition ouverte peut donc étre récrit avec une transition fermée
comme Ceci :
1. Un dispositif, consistant en :

un crayon;

une gomme attachée au crayon; et

une lampe attachée au crayon.
Par I’utilisation du terme “consistant en”, cette revendication est devenue une revendication
fermée qui inclut uniquement les trois éléments mentionnés; un crayon, une gomme et une
lampe, et rien de plus.

Dans certains cas, I’agent de brevets peut étre amené a rédiger une revendication
portant sur un composé chimigue en caractérisant ce dernier comme “constitué des
composants A, B et C” et en indiquant les proportions en pourcentage de ces composants. Ce
type de revendication est admis dans la plupart des systemes de brevet. Elle exclut toutefois
la présence de tout autre composant, et la somme des pourcentages doit donc étre de 100%.
Lors de la rédaction d’une telle revendication, I’agent de brevets doit s’assurer que la
contrefagcon ne peut pas étre contournée par I’ajout d’un autre composé chimique, aussi
infime que soit son pourcentage.

Les agents de brevets rédigent rarement des revendications fermées, car elles
permettent d’éviter facilement la contrefacon en ajoutant tout simplement un autre élément.
En régle générale, I’agent de brevets devra réfléchir a deux, voire trois fois avant de déposer
ce type de revendication. Dans certains systemes, I’usage d’une transition fermée peut se
justifier pour une invention qui simplifie un dispositif déja utilisé. Etant donné que la version
simplifiée comporte moins d’éléments que I’original, certains pays peuvent en effet
considérer qu’une revendication fermée permet de I’emporter sur I’obstacle que constitue
I’original en tant qu’état de la technique (nouveauté). Cela étant, I’office des brevets peut
considérer que I’original fait tout de méme obstacle a la brevetabilité en ce qui concerne le
critere de non-évidence (défaut d’activité inventive). L’agent de brevets doit donc Vvérifier si
les lois des pays ou régions concernés prévoient I’interprétation des transitions fermées d’une
maniére susceptible d’aider son client a atteindre ses objectifs. En résumé, I’intérét du client
sera presque toujours mieux servi si I’agent de brevets modifie une revendication de fagon a
contourner I’état de la technique, mais tout en veillant a ce qu’il reste difficile pour les
concurrents d’en faire autant pour la revendication — et en général, la meilleure maniére de
parvenir a ce résultat est d’ajouter des modifications pour préciser la revendication plut6t que
d’avoir recours a une transition fermée. 1l est a noter que les transitions fermées sont
Iégerement plus susceptibles d’étre utilisées pour les inventions relatives a certains secteurs
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bien précis, par exemple la biotechnologie. 1l est important que I’agent de brevet sache,
lorsqu’il rédige des revendications, quelles sont les transitions susceptibles d’étre considérées
comme ouvertes ou fermeées dans les pays ou régions qui intéressent son client. Ses
correspondants étrangers peuvent lui fournir des informations précieuses a cet égard. Par
exemple, en Australie, le terme “comprenant” a parfois été interprété comme une transition
fermée étroite — soit précisément I’inverse de I’interprétation qui est faite de ce terme dans de
nombreux autres pays. Ainsi, une revendication ouverte au Royaume-Uni peut utiliser la
transition “comprenant”, alors qu’en Australie, une revendication ayant exactement la méme
portée pourra utiliser la transition classique “incluant”. Il est donc extrémement important
que les agents de brevets apprennent quelles sont les regles qui s’appliquent dans les pays
pour lesquels ils déposent des demandes de brevets, car toute erreur peut limiter
considérablement I’étendue de la protection conféreée.

c. Partie caractérisante de la revendication
La partie caractérisante d’une revendication est celle qui suit la transition. C’est celle
dans laquelle sont exposés les éléments et les limitations de la revendication. Elle explique
également la fagon dont les différents éléments sont liés les uns aux autres. La partie
caracterisante de la revendication énonce tous les éléments de la revendication et les relie
entre eux. Par exemple, la partie caractérisante de la revendication d’un dispositif concernant
une table pourrait étre rédigée comme suit :
1. Un dispositif pour soutenir des objets, comprenant :
au moins un pied; et
un plateau configuré de maniére a étre soutenu par au moins un pied.
Dans cette revendication, la partie caractérisante mentionne les deux éléments — “au moins un
pied” et “un plateau” soutenu par un pied. En outre, elle relie le pied au plateau. Une
revendication de brevet ne peut pas étre simplement une liste d’éléments — les éléments
doivent étre reliés d’une maniéere ou d’une autre. En général, les offices des brevets
n’autorisent pas sciemment les revendications qui se contentent d’énumérer des éléments.
Ainsi, la revendication ci-apres aurait toutes les chances d’étre rejetée :
1. Un dispositif pour soutenir des objets, comprenant :
quatre pieds;
16 vis; et
un plateau.

L astuce du professionnel : Ne rédigez jamais une revendication de cette maniére, a moins
que le pays dans lequel vous déposez votre demande de brevet n’applique le principe de
“revendication centrale”, c’est-a-dire une doctrine selon laquelle la revendication doit
identifier le “centre” de I’invention brevetée. La plupart des pays privilégient le principe dit
de “revendication périphérique”, dans lequel les revendications établissent les limites
extérieures de I’étendue de la protection demandée.

2. Revendications en deux parties ou revendications de perfectionnement

Dans une revendication en deux parties (également connue sous le nom de
revendication de perfectionnement ou revendication Jepson), le préambule expose I’état de la
technique le plus pertinent et la partie caractérisante détermine le perfectionnement apporté
par I’invention. Le préambule et la partie caractérisante sont reliés par un terme de transition
spécifique, indiquant qu’il s’agit d’une revendication en deux parties ou de type Jepson. Les
revendications en deux parties comportent donc toujours un préambule, une transition et une
partie caractérisante, comme on I’a vu ci-dessus sous le titre “Parties d’une revendication”, a
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la différence prés que, dans une revendication en deux parties, le préambule expose I’état de
la technique, la transition est un terme tel que “caractérisé par”, et la partie caractérisante
introduit les éléments nouveaux.

En Europe, par exemple, le préambule est suivi de la transition “caractérisé en ce que”
ou “caractérisé par”. Aux Etats-Unis d’ Amérique, le préambule est généralement suivi de la
transition “ou le perfectionnement comprend”. Le préambule d’une revendication classique
doit se réferer a un seul élément de I’état de la technique, étant donné que le préambule est
considéré implicitement comme faisant partie du domaine public.

Exemple d’une revendication en deux parties ou revendication Jepson :

1. Un crayon muni d’une gomme, ou le perfectionnement comprend
une lampe attachée au crayon.

Dans cette revendication, le crayon muni d’une gomme constitue I’état de la technique
pertinent, et la lampe qui y est attachée représente le perfectionnement revendique.

Certains systemes de brevet, comme celui de I’OEB, privilégient les revendications en
deux parties. L’OEB recommande aux déposants d’adopter ce type de formulation dans les
cas, par exemple, ou il est clair que I’invention réside dans le fait d’avoir apporté un
perfectionnement notable a une ancienne combinaison d’éléments ou d’étapes d’un procédé.
Comme de nombreuses regles établies a des fins d’efficacité administrative, cette
“préférence” est assez élastique en réalité (un rapide survol des brevets délivrés par I’OEB
révéle qu’un grand nombre de revendications ne sont pas en deux parties.). |l appartient donc
a I’agent de brevets de décider s’il est dans I’intérét de son client de se conformer a la
formulation en deux parties, étant donné que cela revient a reconnaitre sans la moindre
ambiguité que certains éléments des revendications sont inclus dans I’état de la technique.
Certains agents de brevets préférent rédiger, dans un premier temps, leurs revendications de la
facon conventionnelle et voir ensuite si I’examinateur insiste (et si oui, jusqu’a quel point)
pour la formulation en deux parties. Dans d’autres cas, la nature de I’invention et de I’état de
la technique peut faire que I’intérét du client sera mieux servi si les revendications se sont
rédigées en deux parties.

L’OEB dispose que la premiére partie des revendications doit contenir un préambule
mentionnant “la désignation de I’objet de I’invention”, ¢’est-a-dire le domaine technique
général du dispositif, du procédé, etc. sur lequel porte I’invention, suivi de la mention des
“caractéristiques techniques qui sont nécessaires a la définition des éléments revendiqués mais
qui, combinées entre elles, font partie de I’état de la technique”. Cette mention des
caracteéristiques inclues dans I’état de la technique ne concerne que les revendications
indépendantes, et non les revendications dépendantes. Elle n’est, par conséquent, nécessaire
qu’a titre de référence aux caractéristiques de I’état de la technique qui sont pertinentes pour
I’invention.

Par exemple, si I’invention concerne un appareil photographique, mais que I’activité
inventive porte exclusivement sur I’obturateur, il suffit que la premiere partie de la
revendication soit rédigée comme suit : “Un appareil photographique incluant un obturateur
focal plan”; il n’est alors pas nécessaire de mentionner aussi les autres caractéristiques
connues d’un appareil photographique telles que I’objectif et le viseur. La seconde partie ou
“partie caractérisante” de la revendication doit exposer les caractéristiques qui représentent la
contribution apportée par I’invention a I’état de la technique, c’est-a-dire les caractéristiques
techniques pour lesquelles, en liaison avec les caractéristiques indiquées dans la premiére
partie, une protection est recherchée.

Méme si I’OEB a une préférence pour les revendications en deux parties, il concede
que ce type de revendications est inadapté dans certains cas. Ainsi, la nature de I’invention
peut faire que ce mode de formulation ne convienne pas, par exemple parce qu’il donnerait
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une idée fausse ou trompeuse de I’invention ou de I’état de la technique. Donnons quelques
exemples du type d’inventions pouvant nécessiter une présentation différente :
i) la combinaison d’entités connues d’importance egale, I’activité inventive
résidant seulement dans cette combinaison;

i) la modification, sans toutefois rien lui ajouter, d’un processus chimique
connu, par exemple par omission d’une substance ou par substitution d’une
substance a une autre;

iii) I’établissement d’un systéme complexe d’éléments étroitement liés les uns
aux autres sur le plan fonctionnel, I’activité inventive consistant a apporter des
modifications a plusieurs de ces éléments ou aux liens qui existent entre eux.

Dans les exemples i) et ii) le mode de présentation en deux parties pourrait étre artificiel et
inadapté, alors que, dans I’exemple iii) il pourrait aboutir a une revendication d’une longueur
et d’une complication excessives. Ce mode de présentation pourrait également se révéler
inadapté lorsque I’objet de I’invention est un nouveau composé chimigue ou groupe de
composés chimiques. L’OEB indique aussi que d’autres situations peuvent se présenter dans
lesquelles le déposant sera en mesure d’invoquer des raisons convaincantes pour construire
une revendication autrement qu’en deux parties.

3. Revendications de type “moyen plus fonction”

Les revendications de type “moyen plus fonction” décrivent des éléments qui n’ont
pas de structure définie, mais correspondent aux fonctions exécutées par des structures
divulguées dans le mémoire descriptif. L’interprétation de ces revendications varie selon les
systemes de brevet, et finissent méme, parfois, par varier a I’intérieur d’un méme systéme
juridique. Elles peuvent, par exemple, étre considérées comme divulguant le moyen
d’exécuter la fonction décrite dans le mémoire descriptif ainsi que les équivalents
raisonnables de ce moyen. Les revendications de type “moyen plus fonction” peuvent étre
interprétées de facon large ou étroite dans un méme systéme juridique, étant donné qu’elles ne
définissent pas spécifiqguement la structure nécessaire a I’exécution de la fonction. Une
énergie considérable est parfois déployée de part et d’autre, dans les litiges en matiere de
brevets, pour déterminer si une revendication est ou non de type “moyen plus fonction”.

Le libellé classique d’une revendication de ce type comprend le terme “moyen” suivi
d’une fonction. Par exemple, si I’invention est un cuiseur a riz, la revendication de type
“moyen plus fonction” peut étre rédigée comme suit :

1. Un dispositif pour cuire le riz, comprenant :

un moyen pour contenir le riz; et

un moyen pour chauffer le moyen contenant le riz.
Dans cet exemple, il faut noter qu’au lieu de nommer directement la structure qui contient le
riz (par exemple “un bol™), il est fait état d’un dispositif qui a pour fonction de contenir du riz.
De cette maniére, nous avons évité I’utilisation d’un nom spécifique et décrit a la place sa
fonction.

Il n’est pas nécessaire que tous les éléments d’une revendication de type “moyen plus
fonction” soient des moyens. En d’autres termes, chacun des éléments d’une revendication
peut étre traité de facon différente. Supposons, par exemple, qu’une revendication se
compose de 3 éléments, dont 2 sous la forme “moyen plus fonction” et un relatif a un élément
structurel. L’élément structurel sera interprété conformément a sa signification habituelle
dans le domaine concerné. Chacun des deux éléments de type “moyen plus fonction” sera
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interprété en déterminant d’abord la fonction concernée, puis, dans un deuxieme temps, la
structure divulguée dans le mémoire descriptif pour I’exécution de cette fonction.

Les revendications de type “moyen plus fonction” sont utiles dans certains pays ou
régions ou elles sont interprétées d’une maniere plus large que les revendications mentionnant
specifiqguement un élément structurel. Elles le sont encore plus dans les systemes de brevet
qui, sans necessairement leur donner une interprétation large, les interpretent néanmoins
differemment des revendications dans lesquelles les limites structurelles sont clairement
énoncées. Cette “différence”, quelle qu’elle soit, permet de viser une protection plus large — a
condition que les deux types de revendications figurent dans la demande de brevet. 1l faut
tenir compte aussi du fait que I’interprétation des revendications par les tribunaux a tendance
a évoluer avec le temps. Ainsi, un tribunal qui interprétait de facon étroite les revendications
de type “moyen plus fonction” au cours de la premiére année de validité d’un brevet d’une
durée de 20 ans peut avoir adopté une interprétation plus large 11 ans plus tard (le jour ou ce
brevet est contesté pour la premiére fois).

L’agent de brevets doit toutefois garder a I’esprit qu’une revendication de type
“moyen plus fonction” doit étre accompagnée, le cas échéant, d’une description appropriée
dans le mémoire descriptif, c’est-a-dire définissant clairement la structure nécessaire a
I’exécution de la fonction énoncée. Bien sir, une demande de brevet doit toujours contenir
suffisamment d’informations sur la structure, quel que soit le type de revendication. Mais
lorsqu’il utilise des revendications de type “moyen plus fonction”, I’agent de brevets doit
éviter plus particulierement de faire référence inutilement a la structure ou s’assurer
d’indiquer clairement, dans le mémoire descriptif, quelles sont les structures qui remplissent
la fonction — afin d’éviter de fournir a la partie adverse, en cas de litige, des arguments
favorables a une interprétation étroite de cette revendication.

Par exemple, si le terme “moyen de fixation” apparait dans la revendication, le
mémoire descriptif devra clairement définir ce moyen de fixation, par exemple en disant qu’il
s’agit de ruban, de papier adhésif, de rivets ou de I’un quelconque de ces moyens de fixation.
Autrement, si la revendication est contestée en justice, le titulaire du brevet sera a la merci des
tribunaux (et de la partie adverse) en ce qui concerne I’interprétation du terme “moyen de
fixation”, et pourra se retrouver en fin de compte avec une interprétation beaucoup plus étroite
que celle envisagée par I’inventeur.

4. Ponctuation des revendications

En regle générale, une virgule sépare le préambule de la transition, et deux-points
séparent la transition de la partie caractérisante. La partie caractérisante est elle-méme divisée
en alinéas qui définissent les éléments logiques de la revendication. Si les lois d’un grand
nombre de pays sont silencieuses en ce qui concerne la ponctuation des revendications de
brevet, I’agent de brevets doit néanmoins faire tout son possible pour que les revendications
qu’il rédige soient interprétées comme il I’entend. De la méme facon, bien que la notion
d’’élément” d’une revendication ne soit pas définie dans de nombreux systémes de brevet —
chacun des termes de la revendication étant simplement interprété comme une “limitation” de
cette derniere — I’agent de brevets doit rédiger ses revendications d’une maniére qui ne risque
pas de compliquer leur interprétation par I’examinateur ou, plus tard, par les tribunaux et les
preneurs de licence. C’est pourquoi les “éléments” d’une revendication sont généralement
séparés par un point-virgule et I’avant-dernier élément se termine par ”; et”.

Exemple 1: Préambule, transition :
Elément (n° 1);
Elément (n° 2); et
Elément (n° 3)
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Exemple 2 :  Un dispositif, comprenant :
Une pluralité de pages imprimées;
Une reliure configurée de maniere a assembler les pages imprimées;
et
Une couverture attachée a cette reliure.

5. Principe de reprise des termes

Les éléments d’une revendication de brevet doivent répondre au principe de reprise
des termes. Cela signifie que lorsqu’un élément est mentionné pour la premiere fois, il doit
étre précédé de I’article indéfini “un” ou “une” et que les fois suivantes, il doit étre précédé de
I’article défini “le”, “la”, “les” ou du terme “ledit”, “ladite”, “lesdits”, “lesdites”. Ce principe
de reprise n’est pas simplement une bonne idée; c’est une régle. Les revendications suivantes
permettront de mieux comprendre ce principe :

1. Un outil, comprenant :
un crayon; et
une lampe attachée au crayon.
2. L’outil mentionné dans la revendication 1 ou la lampe amovible est
attachée au crayon.
3. L’outil mentionné dans la revendication 2 ou le crayon est de couleur
rouge.
Comme on peut le constater, dans la revendication 1, le terme *“crayon”, qui apparait pour la
premiére fois, est précédé d’un article indéfini : “un crayon”. Dans cette méme revendication,
nous avons introduit la lampe pour la premiére fois en disant “une lampe”. En revanche,
guand nous avons voulu préciser que la lampe était attachée au crayon, nous avons fait
référence au crayon en le désignant par : “le crayon”. L’utilisation de I’article “le” a permis
d’indiquer que le crayon était celui dont nous avions déja fait mention dans la revendication.
Les termes “le” et “ledit” sont interchangeables dans les revendications (“ledit” est
essentiellement un terme du langage juridique, tandis que I’article “le” est utilisé pour faciliter
la compréhension des textes par le grand public).

Si nous voulions rédiger une autre revendication dépendante relative a un autre
crayon, il nous faudrait différencier le premier crayon du second. En pareil cas, il est d’usage
de faire mention d’un “premier” élément, puis d’un “second” élément, et ainsi de suite.
Lorsqu’il y a trés peu d’éléments il est egalement possible de se référer au premier élément
par “un” élément et au second par “un autre” élément. Voici quelques exemples :

Un premier gadget, connecté a un second gadget, ou le premier gadget...
Un bidule, combiné a un autre bidule, ou cet autre bidule dispose d’une capacité
supérieure a celle du bidule...

Ce principe de reprise des termes vaut pour chaque nouveau jeu de revendications.
Ainsi, dans un autre jeu de revendications, I’agent de brevets devra appliquer de nouveau ce
principe pour I’élément “crayon”.

En fait, chaque revendication indépendante doit étre rédigée séparément selon ce
principe de reprise des termes. Par exemple, si une nouvelle revendication devait étre rédigée
en tant que revendication indépendante pour I’invention ci-dessus, elle pourrait I’étre comme
cecCi :

4. Un outil, comprenant :

un crayon;

une lampe attachée au crayon, ou la lampe amovible est
attachée au crayon.
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6. Numéros de référence et expressions entre parentheses

Dans certains systéemes de brevet, il est recommandé ou méme exigé d’énoncer dans
les revendications les numéros de référence attribués a divers éléments sur les dessins de la
demande de brevet. Ainsi, si le schéma 1 de la demande de brevet représente une mémoire
d’ordinateur a laquelle a été attribué, par exemple, le numéro “123”, chaque fois que
I’élément mémoire d’ordinateur sera mentionné dans les revendications il devra étre suivi du
numéro de référence “123”.

EX. 1. Un dispositif, comprenant :
une pluralité de pages imprimées (11);
une reliure (14) configurée de maniere a assembler les pages
imprimées (11); et

une couverture (21) attachée a cette reliure (14).
Les numéros entre parentheses sont les numéros de références figurant sur les dessins de la
demande de brevet.

Cela signifie que si la demande comporte des dessins et si la compréhension des
revendications est facilitée par I’établissement d’un lien entre les caractéristiques mentionnées
dans ces revendications et les références correspondantes des dessins, des signes de référence
appropriés doivent étre placés entre parenthéses apres les caractéristiques mentionnées dans
les revendications. S’il existe un grand nombre de modes de réalisation différents, il suffit
généralement d’indiquer les signes de référence des principaux modes de réalisation dans les
revendications indépendantes.

Si les revendications sont rédigées en deux parties, les signes de référence doivent étre
insérés non seulement dans la partie caractérisante, mais aussi dans le préambule des
revendications, comme le recommande I’OEB. Ce conseil ne s’applique pas nécessairement a
tous les systemes de brevet.

En général, les signes de référence ne sont pas considérés comme limitant I’étendue de
I’objet protégé par les revendications, leur unique fonction étant de faciliter la compréhension
des revendications. L’agent de brevets peut méme ajouter une remarque a cet effet dans la
description.

L’ajout de texte a des signes de références entre parenthéeses dans les revendications
peut entrainer un manque de clarté. Les expressions telles que “moyens de fixation (vis 13,
clou 14)” ou “ensemble de soupape (siege de soupape 23, élément de soupape 27, siege de
soupape 28)” risquent en effet de ne pas étre considérees comme de simples signes de
référence, mais comme des “caractéristiques spéciales”. Par conséquent, il est difficile de
déterminer si les caractéristiques ajoutées aux signes de référence sont ou non limitatives.
Ces caractéristiques entre parentheses sont donc généralement déconseillées, voire parfois
interdites. En revanche, les renvois aux schémas sur lesquels se trouvent des signes de
référence particuliers, tels que “(13 — schéma 3; 14 — schéma 4), sont autorisés dans de
nombreux pays.

Certaines administrations considerent aussi que les termes entre parenthéses créent un
mangque de clarté, méme s’ils ne s’accompagnent pas de signes de référence — par exemple
“brique moulée (béton)”. En revanche, les termes entre parenthéses ayant une signification
généralement acceptée sont autorisés, par exemple “(méth)acrylate”, qui est une abréviation
connue pour “acrylique et méthacrylate”. Par conséquent, la présence de parenthéses dans les
formules chimiques et mathématiques n’appelle pas d’objection.

7. Vocabulaire des revendications
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Nous avons déja parlé de certains termes, tels que “comprenant”, qui ont une
signification particuliére dans le cadre d’une revendication. Il en existe d’autres. Des termes
tels que “ou”, “dans lequel”, “tel que” et “pareillement a”, par exemple, sont utilises pour
définir plus précisément une structure ou pour introduire une fonction associée a une
structure. L’agent de brevets doit se renseigner sur la maniere dont ces termes sont interprétés
par les tribunaux des pays ou régions qui intéressent son client, afin de pouvoir les utiliser a
bon escient.

Par exemple, le terme “ou” est généralement utilisé pour décrire une fonction, une
opération ou un résultat découlant de la structure ou de la fonction qui les précede dans la
revendication. Ainsi, une formulation de type “ou” doit étre utilisée lorsque le résultat suit
nécessairement la structure ou la fonction décrite. Par exemple, si nous voulons revendiquer
une chemise pour classer les dossiers, la revendication de type “ou” pourra étre rédigée
comme Ceci :

1. Une chemise pour classer les dossiers, ou la chemise est configurée de sorte

a recevoir les dossiers...

8. Eléments multiples

De nombreux offices des brevets exigent que les revendications mentionnent au moins
deux éléments. Une revendication ne comportant pas suffisamment de limitations aurait une
portée trop large. Les deux revendications suivantes attestent clairement de I’importance de
cette regle :

Ex. 1. Un ordinateur, comprenant :
un processeur.

Ex. 2. Un ordinateur, comprenant :
un processeur;

une mémoire; et

un bus configuré de sorte a transmettre des données entre la
mémoire et le processeur.

La revendication du premier exemple ci-dessus ne donne pas beaucoup d’informations
concretes sur I’ordinateur, si ce n’est qu’il contient un processeur. Le mémoire descriptif
nous donnera bien sdr une définition de ce qu’est un processeur, et nous pouvons aussi
supposer qu’il existe des processeurs dans I’état de la technique, mais si I’on s’en tient a la
maniére dont cette revendication est formulée, le déposant semble chercher a obtenir la
protection de tout objet contenant un processeur. Cela constitue naturellement une
revendication beaucoup trop large — il pourrait s’agir d’une boite servant a transporter un
processeur, puisqu’on ne nous dit rien de plus, sur les ordinateurs, que le fait que ce sont des
boites qui contiennent des processeurs. La seconde revendication apporte des informations
complémentaires sur la structure et la définition des ordinateurs.

9. Variantes

Dans de nombreux systemes de brevet, une méme revendication peut comporter des
variantes. On parle souvent alors de “groupements de type Markush”. De telles
revendications peuvent faciliter la préparation d’un ensemble complet de revendications pour
I’agent de brevets. Nous verrons plus loin la question des “jeux de revendications” et des
“revendications dépendantes”. Une revendication, qu’elle soit indépendante ou dépendante,
peut porter sur plusieurs variantes, a condition que le nombre et la présentation de ces
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variantes dans une seule revendication ne rendent pas celle-ci obscure ou difficile a
interpréter, et a condition que la revendication réponde a I’exigence d’unité (voir chapitre VII,
section K ci-dessous). Lorsqu’une revendication définit des variantes (chimiques ou non
chimiques), a savoir ce qu’il est convenu d’appeler un “groupement de type Markush”, on
devrait considérer qu’il y a unité d’invention si les variantes sont de nature similaire et
peuvent aisément se substituer les unes aux autres.

Imaginons, par exemple, qu’un procédé chimique puisse étre réalisé a I’aide de
“cuivre”, de “plomb” ou d’”or”. L’agent de brevets pourrait essayer de trouver un terme
unique plus abstrait couvrant ces trois matiéres, par exemple “metal”, mais ni lui ni
I’inventeur ne sont certains que le procédé fonctionne avec n’importe quel métal. En fait,
I’inventeur est sdr qu’il ne fonctionnerait pas avec du “mercure”. Par conséquent, I’agent de
brevets ne peut utiliser le terme abstrait “métal” dans cette revendication. Supposons que
I’agent de brevets et I’inventeur ne connaissent pas d’autre terme abstrait pour désigner les
trois métaux avec lesquels I’invention fonctionne. L’agent de brevets pourrait alors rédiger
trois revendications indépendantes — I’une pour le “cuivre”, I’autre pour le “plomb” et la
derniere pour I’”’or”. Mais il peut aussi recourir a un groupement de type Markush, en
rédigeant simplement une revendication indépendante se lisant comme ceci : “un métal
sélectionné dans le groupe constitué par le cuivre, le plomb et I’or”. L’utilisation des
groupements de type Markush ne se limite pas aux inventions chimiques, bien que cette
technique tire son origine des brevets de chimie et soit plus couramment utilisée dans le
domaine de la chimie que dans tout autre.

Un groupement de type Markush ne doit soulever aucune ambiguité. De plus, I’agent
de brevets ne doit pas y recourir s’il n’est pas certain qu’il s’agit de la méthode la plus
appropriée pour revendiquer I’invention concernée. Si nous supposons, par exemple, que
dans le précédent exemple, I’invention fonctionne également avec le “fer”, le groupement de
type Markush proposé ne protégerait pas directement les modes de réalisation de I’invention
utilisant le fer. L’agent de brevets doit donc toujours s’efforcer de rédiger des revendications
couvrant tous les modes de réalisation brevetables de I’invention.

D. JEUX DE REVENDICATIONS

Un jeu de revendications dans un mémoire descriptif inclura généralement une ou
plusieurs revendications indépendantes (ou principales), et un certain nombre de
revendications dépendantes ou secondaires (ou sous-revendications) relevant d’une ou
plusieurs revendications indépendantes. Toutes les demandes de brevet doivent contenir au
moins une revendication “indépendante” consacrée aux caractéristiques essentielles de
I’invention, c’est-a-dire les caractéristiques qui permettent de remplir les conditions de
nouveaute et d’activité inventive. Chaque revendication indépendante peut étre suivie d’une
ou de plusieurs revendications “dépendantes” portant sur des modes de réalisation plus
spécifiques de I’invention décrite dans la revendication indépendante. Bien entendu, toute
revendication relative a un mode de réalisation particulier contient les caractéristiques
essentielles de I’invention énoncées dans la revendication indépendante correspondante.

Toute revendication qui contient les caractéristiques d’une autre revendication est une
“revendication dépendante” et doit comporter une référence a la revendication dont elle
dépend. Etant donné qu’une revendication dépendante ne définit pas elle-méme toutes les
caractéristiques de I’objet revendiqué, il n’est pas indispensable que son libellé contienne des
termes tels que “caractérisé en ce que” ou “caractérisé par”. La présence de tels termes dans
ce type de revendication est cependant admise. Une revendication définissant d’autres
particularités d’une invention peut contenir toutes les caractéristiques d’une autre
revendication dépendante et doit alors faire référence a cette derniere. Dans d’autres cas, une
revendication dépendante peut aussi définir une ou plusieurs caractéristiques susceptibles
d’étre ajoutées valablement a plusieurs revendications qui la précédent (indépendantes ou
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dépendantes). Plusieurs possibilités s’ensuivent : une revendication dépendante peut faire
référence a une ou plusieurs revendications indépendantes, a une ou plusieurs revendications
dépendantes ou a ces deux types de revendications.

1. Revendications indépendantes

Dans une demande de brevet, les revendications indépendantes sont celles dont la
portée est la plus large. Certaines sont plus larges que d’autres, mais une revendication
indépendante est toujours plus large que toute revendication qui dépend d’elle. Une
revendication indépendante est une revendication autonome qui n’a pas besoin d’étre limitée
par une autre revendication pour étre complete. Chaque jeu de revendications debute par une
revendication indépendante.

Une demande de brevet peut contenir plus d’une revendication indépendante. Par
exemple, une seule invention peut parfois comprendre plusieurs concepts inventifs différents,
auquel cas il se peut qu’une seule revendication de portée large ne soit pas suffisante pour
couvrir tous ces concepts. En général, il est bon de rédiger plusieurs revendications
indépendantes couvrant chacune un concept inventif distinct.

Les différents types de revendications dont nous avons parlé précédemment posent un
autre probleme que celui de I’étendue des revendications. Un agent de brevets peut en effet
vouloir rédiger plusieurs revendications indépendantes pour un dispositif, chacune portant sur
un concept inventif différent. 1l peut méme vouloir rédiger plusieurs revendications de portee
ou d’étendue différente pour un méme concept inventif.

Certaines administrations, telles que I’OEB, préferent qu’il n’y ait qu’une seule
revendication indépendante par catégorie. L’OEB prévoit toutefois un certain nombre de
situations dans lesquelles il peut étre dérogé facilement a cette disposition, dont notamment
les suivantes :

i) exemples de plusieurs produits ayant un lien entre eux :
- fiche-socle de prise de courant;
- transmetteur - récepteur;
- produit(s) chimique(s) intermédiaire(s) et produit final;
- gene - construction génétique - hoéte - protéine - médicament

ii) exemples de plusieurs utilisations inventives différentes d’un produit ou d’un
dispositif :
- deuxieme utilisation médicale ou autres utilisations médicales dans une
revendication rédigée sous la forme “revendication relative a une deuxiéme
utilisation médicale”

iii) exemples de solutions alternatives différentes a un probleme particulier :
- un groupe de composés chimiques;
- deux procedés ou plus de fabrication de tels composés.

Comme on I’a vu précédemment, certaines “régles” existent surtout a des fins
d’efficacité administrative. Ainsi, les agents de brevets constatent souvent que les régles
limitant le nombre des revendications ne sont pas particulierement bien appliquées ou qu’il est
aisé d’y déroger. D’une maniere générale, si I’on considere les trois principaux systéemes de
brevet qui existent dans le monde, les brevets américains sont ceux qui comportent le plus
grand nombre de revendications, les brevets japonais sont ceux qui en contiennent le moins, et
les brevets de I’OEB se situent entre les deux. Comme pour tous les aspects de la demande de
brevet, c’est a I’agent de brevets qu’il incombe de faire en sorte que le nombre de
revendications acceptées par I’office soit adéquat pour I’invention de son client. L’expérience
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lui permettra de determiner a partir de quel point le codt des taxes, annuités, etc. lié a I’ajout
de revendications devient excessif par rapport & I’avantage procuré.

Il est bon que les revendications soient rédigées d’une maniere a la fois large et étroite,
afin d’éviter leur rejet sur la base de I’état de la technique. Le fait qu’une demande de brevet
ait éte acceptée par un examinateur ne signifie pas qu’un tiers ne pourra pas tenter de faire
invalider le brevet ultérieurement. Ainsi, la présence dans une demande de brevet de
revendications de portée différente constitue une sorte d’”assurance” contre le risque
d’invalidation sur le fondement d’éléments de I’état de la technique qui étaient inconnus de
I’inventeur, de I’agent de brevets ou de I’examinateur lors de I’instruction de la demande de
brevet. En fait, il n’est pas rare que les éléments les plus pertinents de I’état de la technique se
révélent au cours d’une procédure en contrefagon de brevet.

Une revendication indépendante doit énoncer les caractéristiques essentielles a la
définition de I’invention, a moins que ces dernieres ne soient sous-entendues par les termes
génériques utilisés. Par exemple, il n’est pas nécessaire de mentionner la présence de roues
dans une revendication relative a une “bicyclette”. Lorsque la brevetabilité dépend d’un effet
technique, la revendication doit indiquer toutes les caractéristiques techniques de I’invention
qui sont essentielles pour obtenir cet effet technique. En d’autres termes, les revendications
doivent étre claires et se rapporter a ce qui constitue le cceur de I’invention.

Si une revendication porte sur un procédé permettant d’obtenir le produit qui fait
I’objet de I’invention, le procédé revendiqué doit, lorsqu’il est mis en ceuvre d’une fagon
jugée satisfaisante par une personne du métier, avoir nécessairement comme résultat ce
produit particulier; dans le cas contraire, il y aurait contradiction interne et, par conséquent,
manque de clarté de la revendication. Dans le cas d’une revendication portant sur un produit,
si le produit est d’un type bien connu et que I’invention réside dans le fait de lui avoir apporté
certaines modifications, il suffit que la revendication identifie clairement le produit et précise
ce qui est modifié et de quelle fagon. Cela vaut également pour les revendications qui portent
sur un dispositif.

2. Revendications dépendantes

Une revendication dépendante est une revendication qui dépend d’une autre
revendication — d’une revendication indépendante ou d’une autre revendication dépendante.
Ces dépendances sont indiquées par I’identification de la revendication principale. Par
exemple : ““2. Le dispositif de la revendication 1, comprenant encore...”” indique que la
revendication 2 dépend de la revendication 1.

Les régles relatives a la construction des revendications dépendantes visent
essentiellement un gain de temps et d’argent. En reprenant une autre revendication, la
revendication dépendante signale que son contenu inclut tous les éléments de la revendication
principale ainsi que de nouveaux éléments qu’elle introduit elle-méme. Les revendications
dépendantes sont généralement plus courtes que les revendications indépendantes, de sorte
que les personnes ayant peu d’expérience en matiére de brevets croient parfois qu’elles ont
une portée plus large que celle des revendications indépendantes, alors que c’est tout le
contraire.

Prenons par exemple la revendication indépendante suivante :

1. Un dispositif, comprenant :
un crayon; et
une gomme placée a I’extrémité du crayon.
Imaginons ensuite une revendication dépendante 2 se lisant comme ceci :
2. Le dispositif de la revendication 1, comprenant encore :
une lampe attachée au crayon.
Imaginons enfin une revendication dépendante 3 se lisant comme ceci :
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3. Le dispositif de la revendication 2, comprenant encore :
un crayon muni d’un bouton-poussoir attaché au crayon.
L’intégralité de la revendication 2 comprend I’ensemble du texte énoncé dans la revendication
2 ainsi que le texte complet de la revendication 1. La revendication 2 est donc, en fait,
rédigée comme ceci :
2. Un dispositif, comprenant :
un crayon;
une gomme placée a I’extrémité du crayon; et
une lampe attachée au crayon.
De la méme facon, la revendication 3, qui dépend a la fois de la revendication 1 et de la
revendication 2, est en fait rédigée comme suit :
3. Un dispositif, comprenant :
un crayon;
une gomme placée a I’extrémité du crayon;
une lampe attachée au crayon; et
un crayon muni d’un bouton-poussoir attaché au crayon.

Les revendications dépendantes devraient étre groupées de la maniere la plus
appropriée pour qu’il soit possible d’associer facilement les revendications liées et
d’interpréter aisément leur signification conjointe. Une revendication dépendante ne doit en
aucune facon élargir I’étendue de la protection de I’invention définie dans la revendication
dont elle dépend.

L’examinateur peut estimer qu’une revendication dépendante n’est pas contenue dans
I’état de la technique, mais soulever tout de méme une objection a son égard parce qu’elle
dépend d’une revendication principale elle-méme rejetée. Cela signifie que le déposant peut
obtenir la délivrance d’un brevet en supprimant simplement la revendication indépendante
rejetée (ainsi que toute autre revendication qui en dépend) et en ajoutant les limitations ainsi
supprimées a la revendication dépendante acceptée. L’agent de brevets peut aussi modifier
les autres revendications de la demande, afin de les faire dépendre de la nouvelle
revendication indépendante (anciennement dépendante). L’agent de brevets et son client
peuvent aussi, bien sdr, refuser cette solution et continuer d’argumenter afin de faire
reconnaitre la brevetabilité de la revendication indépendante.

Voici un exemple : supposons que les revendications 1 a 3 citées précédemment
fassent partie d’une demande contenant 10 revendications de dispositif qui dépendent, en
derniere analyse, de la revendication 1 (pour un total de 11 revendications). Supposons
ensuite que I’examinateur rejette la revendication 1 et souléve une objection a I’encontre de la
revendication 2 parce qu’elle dépend de cette derniére, bien qu’il estime que la revendication
2 puisse étre acceptée. Si le client est d’accord, I’agent de brevets peut alors récrire la
revendication 2 afin qu’elle énonce expressément toutes les limites de la revendication 1
(comme nous I’avons fait ci-dessus). Etant donné que la revendication 3 dépend déja de la
revendication 2, il n’est pas nécessaire de la modifier. Les revendications 4 a 11, en revanche,
dépendent de la revendication 1, et doivent donc étre modifiées pour dépendre de la
revendication 2 (on pourrait aussi récrire la revendication 1 afin d’y inclure les limites de la
revendication 2, puis supprimer la revendication). Lorsque I’agent de brevets déposera sa
modification, il est probable que I’examinateur acceptera la demande et que le client se verra
finalement délivrer un brevet comportant 10 revendications, avec la revendication 2 comme
revendication indépendante (il est a noter que la premiére revendication d’un brevet délivré
n’importe ou dans le monde porte toujours le numéro 1, parce que les offices des brevets
renumérotent les revendications une fois le processus d’instruction achevé; par conséquent la
revendication 2 de notre exemple deviendra la revendication 1 dans le brevet délivré).
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La formulation exacte différe selon les systemes de brevet, mais la demande de
modification de la revendication 2 pour en faire une revendication indépendante pourrait
prendre la forme suivante :

2. (Modifiée) Un [Le] dispositif, [de la revendication 1], comprenant
[encore] :
un crayon;
une gomme placée a I’extrémité du crayon; et
une lampe attachée au crayon.
Le terme “modifié” indique qu’un changement est apporté a la revendication, les crochets
indiguent les mots supprimés et le soulignement désigne les mots ajoutés.

Les revendications dépendantes sont toujours plus étroites que la revendication dont
elles dépendent. Par exemple, les crayons d’un concurrent non munis d’une lampe ne seront
pas considérés comme des contrefagons de la revendication 2, mais ils peuvent porter atteinte
a la revendication 1, qui est plus large.

Une revendication dépendante peut seulement ajouter des éléments a la revendication
dont elle dépend ou la limiter. Elle ne peut pas lui retirer un élément ou une limite. En
d’autres termes, une revendication dépendante peut seulement restreindre la portée de la
revendication a laquelle elle se référe, et non I’élargir. Par exemple, la revendication
dépendante 4 ne peut étre rédigée comme suit :

4. Le dispositif mentionné dans la revendication 2 ou la lampe n’est pas attachée au

crayon.

Cette formulation serait incorrecte car elle retire un élément a la revendication
principale, celui de la lampe. Encore une fois, les revendications dépendantes ne peuvent pas
oOter un élément ou une limite a la revendication dont elles dépendent. Il est important de se
rappeler que si I’examinateur reconnait la validité d’une revendication indépendante au regard
de I’état de la technique, les revendications qui en dépendent sont, elles aussi, valides au
regard de I’état de la technique.

Une revendication dépendante peut servir a élargir hors de tout doute la portée d’une
revendication indépendante. Par exemple, si une revendication 1 porte sur “une boite” et que
la revendication dépendante 2 se lit “ou la boite est en bois”, il apparait clairement que I’objet
de la revendication 1 peut étre fait de n’importe quelle matiere, y compris celles qui ne sont
pas du bois. Il sera bien sar toujours possible d’affirmer que la boite de la revendication 1 est
faite d’une matiére autre que le bois. Cela dit, il sera tout aussi possible pour la partie adverse
de déclarer, en cas de litige, que le mémoire descriptif ne concernait pas une boite faite d’une
matiere autre que le bois. Si la revendication 2 fait état d’une boite “en bois”, il devient
beaucoup plus clair que la revendication 1 se rapporte a n’importe quel type de boite. Cela
n’empéchera toujours pas la partie adverse, en cas de litige, de déclarer que le mémoire
descriptif ne concernait pas une boite faite d’une matiere autre que le bois, mais cette fois, le
titulaire du brevet pourra faire valoir que I’examinateur de brevets lui-méme a bien dd se
poser la question de la suffisance de divulgation lorsqu’il a accepté la revendication 1.

Certaines administrations, par exemple I’OEB, acceptent aussi qu’une revendication
contienne une référence a une autre revendication, méme s’il ne s’agit pas d’une
revendication dépendante. Dans d’autres pays, par exemple aux Etats-Unis d’Amérique, une
revendication indépendante ne peut pas contenir de référence a une autre revendication.
L’OEB accepte, par exemple, les revendications se référant a une revendication de catégorie
différente (par exemple : “Dispositif pour la mise en ceuvre du procédé selon la revendication
1...” ou “Procédé de fabrication du produit selon la revendication 1...”). De méme, dans un
cas comme celui de la fiche-socle de prise de courant, une revendication portant sur une piéece
et comportant une référence a I’autre piéce avec laquelle il y a coopération n’est pas une
revendication dépendante (par exemple “Fiche destinée a coopérer avec le socle de prise de
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courant selon la revendication 1...”). Dans tous ces cas, il faut soigneusement examiner dans
quelle mesure la revendication contenant la référence comporte nécessairement les
caractéristiques de la revendication a laquelle elle se réfere. Il appartient bien sir a I’agent de
brevets de vérifier, avant d’y recourir, que cette maniére de procéder est autorisée dans les
pays ou régions qui intéressent son client.

Dans certains systemes, comme celui du brevet européen, dans le cas d’une
revendication relative a un procédé qui donne lieu a un produit faisant I’objet d’une
revendication de produit, il n’est pas nécessaire, lorsque la revendication de produit est
admissible, de procéder a un examen séparé de la nouveauté et de I’activité inventive de la
revendication de procédé, a condition que toutes les caractéristiques du produit telles que
définies dans la revendication de produit découlent inévitablement du procédé revendiqué.
Cela s’applique aussi dans le cas d’une revendication d’utilisation d’un produit lorsque celui-
ci est brevetable et est utilise avec ses caractéristiques telles qu’elles sont revendiquées. Dans
tous les autres cas, I’admissibilité de la revendication a laquelle il est fait référence n’implique
pas nécessairement celle de la revendication indépendante comportant la référence. Voir
“Point de vue de la revendication” au chapitre VII, section L ci-apres.

3. Revendications dépendantes multiples

Les revendications dépendantes multiples constituent une autre maniere de formuler
les revendications dépendantes. Le préambule d’une revendication dépendante multiple se
réfere a plus d’une revendication, dans le cadre d’une alternative. Par exemple, le préambule
d’une revendication dépendante multiple pourrait se lire : “le dispositif de la revendication 1
ou de la revendication 2” ou encore “le dispositif de I’une des revendications 1 et 2”. Il est
fait réference ici aux revendications 1 et 2 dans le cadre d’une alternative, ce qui signifie que
la revendication dépend de la revendication 1 ou de la revendication 2, mais pas des deux. A
I’image des revendications dépendantes, la partie caractérisante d’une revendication
dépendante multiple doit restreindre la portée de la revendication dont elle dépend. Dans
certains systemes de brevet, une revendication dépendante multiple ne peut pas dépendre
d’une autre revendication déependante multiple. D’autre part, les régles relatives a la
construction des revendications dépendantes multiples peuvent différer selon les pays ou les
régions, comme c’est le cas pour de nombreux aspects de la pratique en matiére de brevets.
L’agent de brevets doit donc veiller a se conformer scrupuleusement aux normes établies dans
les systémes qui intéressent son client.

Reprenons I’exemple du crayon mentionné précédemment :

1. Un dispositif, comprenant : un crayon et une lampe attachée au crayon.
2. Le dispositif mentionné dans la revendication 1, ou la lampe amovible est
attachée au crayon.
Ici, une revendication dépendante multiple peut étre réedigée comme suit :
3. Un crayon tel que décrit dans la revendication 1 ou 2, comprenant encore une

gomme.

Cette revendication dépendante multiple concerne un crayon comprenant soit :
a. une lampe attachée au crayon et une gomme; soit
b. une lampe amovible attachée au crayon et une gomme.

Ainsi, sera considéré comme portant atteinte a cette revendication un crayon contenant les
limitations énoncées au “a” ou au “b” ci-dessus.
Autres exemples de textes de revendications dépendantes multiples :
o Un crayon comme dans I’une des revendications antérieures dans laquelle...
o Un crayon comme dans la revendication 1 ou la revendication 2,
comprenant encore...
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o Un crayon comme dans I’une des revendications 1, 3 ou 9 a 13 comprises,
dans laquelle...

o Un crayon comme dans I’une des revendications 1,4, 5 & 7 dans laquelle...

o Un crayon comme dans I’une des revendications 2 ou 3, comprenant
encore...

Mots-clés :

Invention, mode de réalisation, préambule, transition, partie caractérisante, €élément, limite,

reprise des termes, revendication indépendante, revendication dépendante, revendication

dépendante multiple, revendication de perfectionnement, revendication moyen plus fonction.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES :

1. Quelle est la différence entre une invention et un mode de réalisation (d’une invention)?

2. Quelle est la partie du brevet qui définit I’étendue de la protection conférée par ce brevet?

3. En quoi est-il avantageux qu’une demande de brevet comprenne a la fois des

revendications de portée large et étroite?

Quelles sont les trois parties d’une revendication? Expliquez chaque partie.

Quelle est la différence entre une transition ouverte et une transition fermée?

Vrai ou faux : une revendication peut prendre la forme d’une simple liste d’éléments (de

I’invention) sans lien apparent entre eux.

7. Expliquez en quoi consiste le principe de reprise des termes dans le cadre d’une
revendication de brevet.

8. Vrai ou faux : une revendication dépendante peut dépendre d’une autre revendication —
d’une revendication indépendante ou d’une autre revendication dépendante.

9. Qu’est-ce qu’une revendication dépendante multiple? Une revendication de
perfectionnement? Une revendication de type “moyen plus fonction”?

SRS o
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V. TYPES DE REVENDICATIONS

Pour qu’une invention puisse étre efficacement protégee, il faut souvent que la
demande de brevet contienne plusieurs types de revendications. Nous verrons donc dans ce
chapitre quelques-uns des types ou catégories de revendications que I’agent de brevets peut
rédiger afin d’assurer a son client une protection aussi compléte que possible. Certains diront
gu’il n’existe que deux types fondamentaux de revendications : les revendications portant sur
une entité physique (produit, dispositif) et les revendications portant sur une activité (procédg,
utilisation). Le premier type fondamental de revendication (“revendication de produit™)
concerne une substance ou des compositions (par exemple un composé chimique ou un
mélange de composés), de méme que toute entité physique (par exemple : un objet, un
dispositif, un appareil, une machine ou un ensemble de dispositifs fonctionnant
conjointement) produite par une intervention technique humaine. Par exemple :

i.  “un mécanisme de direction auquel est intégré une circuit de réaction

automatique.”..;

ii. “unvétement tissé comprenant.”..;
iii. “un insecticide constitué par X, Y, Z”; et

iv. “un systéme de télécommunications comprenant plusieurs stations
émettrices et réceptrices”

Le deuxiéme type fondamental de revendication (“revendication de procédé”) concerne toutes
les sortes d’activités impliquant I’utilisation d’un objet matériel pour la mise en ceuvre d’un
procédé. Cette activité peut &tre exercée sur des objets, sur une énergie, sur d’autres procédés
(par exemple, dans les procédés de commande) ou sur le vivant.

Si une revendication commence par une expression telle que : “dispositif pour la mise
en ceuvre du procédé...”, elle pourra étre interprétée dans de nombreux pays comme
revendiquant simplement un dispositif convenant a la mise en ceuvre du procédé. En
conséquence, dans ces pays, un dispositif possédant par ailleurs toutes les caractéristiques
spécifiées dans la revendication, mais ne convenant pas au but recherché ou exigeant d’étre
modifié pour pouvoir étre ainsi utilisé, ne devrait normalement pas étre considéré comme
antériorisant I’objet de la revendication.

I en va de méme pour une revendication portant sur un produit destiné a un usage
particulier. Par exemple, si une revendication porte sur “un moule pour acier liquide”, cela
signifie qu’il y a certaines limitations au niveau du moule. Un bac a glacons en plastique
ayant un point de fusion nettement inférieur a celui de I’acier ne serait donc pas couvert par la
revendication. De méme, une revendication portant sur une substance ou une composition
pour une utilisation particuliere devrait étre interprétée comme désignant une substance ou
une composition qui convient a un usage particulier. Un produit connu qui est de prime abord
identique a la substance ou a la composition définie dans la revendication, mais se présente
sous une forme qui le rendrait impropre a I’utilisation indiquée, ne priverait pas la
revendication de son caractéere de nouveauté. En revanche, si le produit connu se présente
sous une forme qui le rend propre a I’utilisation indiquée bien que cette derniere ne soit pas
prévue dans la description, cela sera considéré comme destructeur de nouveauté dans un
grand nombre de systemes de brevet. Il y a exception a ce principe général d’interprétation
lorsque la revendication porte sur une substance ou une composition connue, destinée a la
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mise en ceuvre d’une méthode de traitement chirurgical, thérapeutique ou de diagnostic dans
les systémes qui ont des regles spécifiques concernant les inventions dans ces domaines.

Contrairement aux revendications de dispositif ou de produit, lorsque la revendication
de procédé commence par une formule telle que “Procédé pour refondre des couches
galvaniques”, les termes “pour refondre” ne doivent pas étre compris comme signifiant que le
procédé convient uniquement a la refonte des couches galvaniques, mais comme désignant
une caractéristique fonctionnelle relative a la refonte des couches galvaniques et, par
consequent, comme définissant I’une des étapes du procédé revendique.

A. REVENDICATIONS DE DISPOSITIF OU D’APPAREIL
Une revendication relative a un dispositif ou a un appareil protége les modes de
réalisation d’une invention sous forme de dispositif, de systeme ou d’appareil. Par exemple,
une revendication portant sur un trépied pour un appareil photographique ou sur un léve-glace
est une revendication de dispositif ou d’appareil. Pour rédiger une revendication de ce type,
I’agent de brevets peut, dans un premier temps, définir la nature et la fonction du dispositif
dans un préambule. 1l peut ensuite répertorier les éléments essentiels de I’invention, c’est-a-
dire ceux qui sont nécessaires au fonctionnement de I’appareil réalisé sous sa forme la plus
fondamentale, autrement dit, ceux qui constituent I’essence de I’invention. La nouveauté de
I’invention réside dans les composants essentiels. Lorsqu’il estime avoir rendu
raisonnablement I’essence de I’invention, I’agent de brevets doit relire la revendication, et la
relire encore, afin de voir combien de mots il peut supprimer sans rien retirer de ce qui
constitue I’essence de I’invention.
Prenons par exemple cet extrait, tiré d’une revendication de dispositif :
1. Un dispositif pour soutenir un appareil photographique, comprenant :
un support pivotant configuré pour maintenir I’appareil
photographique; et
un ensemble de plusieurs pieds disposés de sorte a soutenir le support
pivotant.

Dans cet exemple, le préambule indique qu’il s’agit d’un dispositif pour soutenir un appareil
photographique. La partie caractérisante de la revendication précise que les éléments
essentiels de ce dispositif sont un support pivotant pour I’appareil photographique et des pieds
disposés de sorte a soutenir le support pivotant. Incidemment, I’agent de brevets, qui doit
toujours étre a la recherche de termes qu’il peut supprimer de ses revendications, pourrait se
demander, en ce qui concerne la revendication 1 ci-dessus, s’il est indispensable que le
support du trépied de son client soit “pivotant”.

B. REVENDICATIONS DE METHODE OU DE PROCEDE
Les revendications de méthode sont des revendications définissant une série d’étapes,
qui, ensemble, permettent de réaliser une tache, par exemple de produire un article
quelconque. Voici un exemple de revendication de méthode :
1. Une méthode pour faire du thé, la méthode comprenant :
faire bouillir de I’eau;
ajouter du sucre a I’eau bouillie;
incorporer des feuilles de thé dans I’eau bouillie pour former une
mixture;
ajouter du lait a cette mixture; et
filtrer la mixture.



page 98

Dans cet exemple, les étapes du processus de préparation du the sont énoncées I’une apres
I’autre, dans I’ordre ou elles sont exécutées. 1l est important de noter, toutefois, qu’a moins
que le libellé de la revendication ne précise le contraire, de nombreux systéemes de brevet
considérent, tant aux fins de recherche sur I’état de la technique que d’appréciation de la
contrefacon, que les étapes énoncées dans une revendication de méthode peuvent étre
exécutées dans n’importe quel ordre. Ainsi, dans la revendication ci-dessus, I’étape “faire
bouillir de I’eau” doit avoir lieu avant I’étape “ajouter du sucre a I’eau bouillie”, mais I’étape
“ajouter du sucre a I’eau bouillie” peut étre exécutée a n’importe quel moment, par exemple
apres avoir ajouteé le lait. Incidemment, I’agent de brevets, qui doit toujours étre a la
recherche de termes qu’il peut supprimer de ses revendications, pourrait se demander, en ce
qui concerne la revendication ci-dessus, si I’ajout de “lait” et de “sucre” est toujours
nécessaire pour préparer le thé conformément a I’invention de son client.

Certaines administrations, comme I’OEB, considérent qu’une revendication
d’”utilisation” rédigée sous la forme “utilisation d’une substance X comme insecticide”
équivaut a une revendication de “procédé” rédigée sous la forme “procédé pour tuer les
insectes, utilisant la substance X”. Une revendication ayant cette forme ne devrait donc pas
étre interprétée comme une revendication portant sur la substance X pour laquelle on peut
reconnaitre (par exemple au moyen de nouveaux additifs) qu’elle est destinée a étre utilisée
comme insecticide. De méme, une revendication portant sur “I’utilisation d’un transistor dans
un circuit d’amplification” équivaudrait a une revendication relative a un procédé
d’amplification utilisant un circuit comprenant le transistor et ne devrait pas étre interprétée
comme une revendication portant sur un “circuit d’amplification dans lequel le transistor est
utilisé” ni comme “le procédé consistant a utiliser le transistor en vue de réaliser un tel
circuit”.

Les revendications d’”utilisation” ne sont pas acceptées partout dans le monde, mais
méme la ou elles le sont, I’agent de brevets a tout intérét a évaluer le niveau de protection
qu’elles sont susceptibles de conférer a son client. Par exemple, si une telle revendication est
délivrée, ses opposants pourront-ils obtenir facilement son invalidation en lui opposant une
antériorité qui était inconnue au moment de I’instruction de la demande? Répétons-le, I’agent
de brevets a pour role de protéger au mieux I’invention de son client et de I’aider a atteindre
ses objectifs commerciaux — deux choses qui sont souvent beaucoup plus difficiles a faire que
de rédiger une revendication en respectant les exigences minimales d’un systeme juridique
donné. Nous reviendrons plus loin sur les revendications d’”utilisation”.

C. REVENDICATIONS DE PRODUIT CARACTERISE PAR SON PROCEDE
D’OBTENTION
Les revendications de produit dans lesquelles le produit est défini par son procédé de
fabrication ne sont admissibles dans certaines systemes que si les produits en tant que tels
remplissent les conditions de brevetabilité, c’est-a-dire s’ils sont nouveaux et impliquent une
activité inventive. Un produit ne devient pas nouveau simplement parce qu’il est fabriqué au
moyen d’un nouveau procédé. Une revendication dans laquelle le produit est défini par son
procéde de fabrication doit étre interprétée comme une revendication portant sur le produit en
tant que tel. La revendication peut, par exemple, avoir la forme “Produit X susceptible d’étre
obtenu par le procédé Y”. Que les expressions “susceptible d’étre obtenu”, “obtenu”,
“directement obtenu” ou toute autre formulation équivalente soient utilisées ou non dans une
revendication de produit caractérisé par son procédé d’obtention, il n’en demeure pas moins
que celle-ci porte sur le produit en tant que tel et lui confere donc une protection absolue.
Dans certains systemes, par exemple celui de I’OEB, si I’objet d’un brevet est un
procédé, les droits qu’il confere s’étendent aux produits obtenus directement par ce procédé.
Un grand nombre d’offices examinent les revendications de produit caractérisé par son
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procédé d’obtention selon des criteres comparables a ceux décrits ci-dessus. D’autres traitent
ce type de revendication comme une revendication de méthode. L’agent de brevets doit donc
verifier que la voie de la revendication de produit caractérisé par son procédé d’obtention est
bien la meilleure maniére de protéger I’invention de son client. Une demande peut aussi, bien
sir, comprendre plusieurs types de revendications dont celui-ci.

D. REVENDICATIONS PORTANT SUR LE RESULTAT RECHERCHE ET LES
PARAMETRES

Le domaine défini par les revendications doit étre aussi précis que le permet I’invention.
En régle générale, les revendications qui tentent de définir I’invention par le résultat recherché
ne sont pas admises, notamment si elles consistent uniqguement a revendiquer le probleme
technique sous-jacent. En fait, de nombreux systemes de brevet ne les acceptent pas du tout.
De plus, il ne faut pas oublier que I’agent de brevets doit s’efforcer de saisir I’essence de
I’invention de son client, et que le fait de caractériser un produit par ses paramétres peut
facilement donner lieu a une revendication beaucoup plus étroite que I’invention.

Certains systemes, comme celui de I’OEB, peuvent accepter ce type de revendication si
I’invention ne peut pas étre définie autrement ou s’il n’est pas possible de la définir d’une
maniere plus précise sans limiter outre mesure la portée des revendications, et si le résultat est
tel qu’il puisse étre vérifié directement et avec succés au moyen de tests et de procédures
exposés de maniere satisfaisante dans la description, ou connus de I’homme du métier, et ne
nécessitant pas une somme déraisonnable d’expérimentations.

Par exemple, I’invention peut porter sur un cendrier qui permet, grace a sa forme et a
ses proportions, d’éteindre automatiqguement un mégot de cigarette qui se consume. La forme
et les dimensions du cendrier peuvent varier considérablement d’une maniére difficile a
définir, alors que le résultat obtenu reste le méme. Dans la mesure ou la construction et la
forme du cendrier sont précisées aussi clairement que possible dans la revendication, les
proportions peuvent y étre définies par rapport au résultat escompté, a condition que la
description contienne des indications suffisantes pour permettre au lecteur de déterminer les
dimensions nécessaires a I’aide d’essais courants.

De la méme facon, lorsque I’invention porte sur un produit, celui-ci peut étre défini dans
la revendication de différentes maniéres, a savoir en tant que produit chimique a I’aide de sa
formule chimique, en tant que produit d’un procédé (s’il n’existe pas de définition plus claire)
ou bien, exceptionnellement, a I’aide de ses paramétres. Toutefois, il est conseillé a I’agent de
brevets d’étre prudent dans la rédaction de ce type de revendication, qui peut ne pas étre
acceptée ou étre mal interprétée ultérieurement.

Les paramétres sont des valeurs caractéristiques qui peuvent correspondre a des
propriétés directement mesurables (par exemple, le point de fusion d’une substance, la
résistance a la flexion d’un acier, la résistance d’un conducteur électrique) ou qui peuvent étre
définies par des combinaisons mathématiques plus ou moins complexes de plusieurs variables
sous la forme de formules.

L’OEB, par exemple, permet qu’un produit soit caractérisé principalement par ses
parametres dans les cas ou il n’est pas possible de définir I’invention autrement de facon plus
satisfaisante, a condition que ces parametres soient déterminés de maniére claire et fiable par
des indications stipulées dans la description ou des procédures objectives réalisées
habituellement dans le domaine technique. Il en est de méme pour une caractéristique relative
a un procédé qui est définie par des parameétres. L’OEB estime que ce type de revendication
sert parfois a cacher un défaut de nouveauté. L’agent de brevets peut donc s’attendre a ce que
I’examinateur vérifie minutieusement ces revendications avant de les accepter.
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E. REVENDICATIONS DE DESSIN OU MODELE

En général, les systemes qui prévoient la protection par brevet des dessins ou modeles
limitent le nombre des revendications a une seule. Les dessins constituent habituellement les
éléments essentiels des demandes de brevet de dessin ou modeéle, étant donné que la
protection concerne une création a caractéere ornemental. Par exemple, si I’invention
revendiguée est un nouveau modéle de parapluie, la revendication peut étre rédigée comme
ceci :

1. Un modele décoratif pour un parapluie, tel qu’illustré et décrit.

Schéma 1
/

"'\7)3

~

F. REVENDICATIONS RELATIVES A UN BREVET DE PLANTE

Comme on I’a dit précédemment, certains systemes juridiques prévoient la protection
par brevet des nouvelles variétés de plantes. Ce type de brevet n’est pas délivré partout dans
le monde. Certaines législations protegent les plantes sur la base de revendications
essentiellement semblables a celles qui sont utilisées pour les inventions biotechnologiques,
c’est-a-dire de dépots effectués selon les dispositions du Traité de Budapest dont nous
reparlerons plus loin, a la section 1.

D’autres systemes prévoient la protection par brevet des plantes produites par certaines
méthodes telles que la reproduction asexuée. Par exemple, si I’invention revendiquee est une
nouvelle variété de chrysantheme, la revendication de cette invention peut se lire comme suit :

1. Un cultivar nouveau et différent de chrysantheme appelé ““White Norwoodstock™,
tel qu’illustré et décrit.

G. REVENDICATIONS DE COMPOSITION

Des revendications relatives a des compositions sont utilisees lorsque I’invention
revendiquée concerne la nature chimique des matiéres ou des composants utilisés. Par
exemple, une revendication portant sur une solution pour la galvanoplastie du zinc peut étre
rédigée ainsi :

1. Une solution pour la galvanoplastie du zinc, comprenant :
a. une solution alcaline de sulfate de cuivre, de 30 a 50 grammes par litre;
b. acide sulfurique, représentant de 2 a 4 fois la solution d’acétate de cuivre; et
c. une solution aqueuse d’un substrat favorable a la modification du pH dans une
guantité suffisante pour ajuster le pH a une valeur de pH située entre 3,5 et
5,0.

Il appartient a I’agent de brevets de revendiquer chacun des éléments d’une maniéere
aussi étroite ou aussi large que nécessaire eu égard a I’état de la technique, a la portée de
I’invention et aux autres facteurs pertinents. Par exemple, dans la revendication ci-dessus les
éléments “a” et “b” sont plus étroits que I’élément “c”, dans la mesure ou le nom exact du
composé est énonceé dans les eléments “a” et “b”, contrairement a I’élément “c” qui le désigne
de maniére générique. Ainsi, tout substrat favorable & la modification du pH qui remplit la
fonction d’ajuster le pH de la solution a une valeur située entre 3,5 et 5,0 sera conforme a la
limitation établie dans I’élément “c”.
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H. REVENDICATIONS DE BIOTECHNOLOGIE
D’une maniére générale, la biotechnologie concerne toutes les utilisations pratiques

d’organismes vivants. Le brevet US 141,072 revendiquant une “levure exempte de germes
organiques de maladie en tant qu’article manufacturé”, délivré a Louis Pasteur en 1873, est
parfois considéré comme le tout premier brevet relatif a un micro-organisme. Les inventions
de biotechnologie peuvent étre destinées a des usages commerciaux ou thérapeutiques. Elles
portent notamment sur I’ADN complémentaire, I’ADN recombing, les fragments d’ADN, les
protéines, les anticorps monoclonaux, I’ADN antisens et un ARN, les vecteurs recombinés et
les vecteurs d’expression.

Un jeu de revendications de biotechnologie relatives a une invention portant sur des
acides nucléiques et des protéines encodées pourrait étre rédigé comme suit :

1. un polynucléotide isolé comprenant un individu qui provient du groupe consistant
en:
a) un polynucléotide codant un polypeptide comprenant les acides aminés 1 a
255 comme décrit dans SEQ ID N°2; et
b) un polynucléotide qui s’hybride au polynucléotide a) et lui est complémentaire
a au moins 95%.

2. Le polynucléotide de la revendication 1 comprenant les nucléotides 1 a 1080 de
SEQ ID N°1.

Dans I’exemple ci-dessus, notez que la séquence génétique est référencée dans la
revendication mais n’est pas énoncée dans son intégralité. De nombreux systéemes de brevet
ont des exigences et des régles de dépot spécifiques pour les inventions de biotechnologie et
les listages de séquences. Voir, également le chapitre VI, section N, sur les exclusions a la
brevetabilité et la section O sur le critere d’application industrielle.

Lorsqu’une invention fait intervenir un matériel biologique et qu’il n’est pas possible,
en recourant seulement a des mots, de la décrire d’une maniere suffisante pour en permettre la
reproduction et I’utilisation, il peut étre nécessaire de donner acces au matériel biologique
concerneé pour remplir les conditions de brevetabilité. Cela peut donner lieu a des
revendications formulées comme ceci :

1. Une semence de cultivar de coton dénommé PHY 78 Acala, ou un échantillon

représentatif de semence dudit cultivar a été déposé a I’ATCC sous le n °PTA-5666.

Le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dép6t des micro-
organismes aux fins de la procédure en matiere de brevets a été établi en 1977 afin de faciliter
la reconnaissance des dépdts de matériel biologique effectués dans des demandes de brevet a
travers le monde. En vertu de ce traité, les Etats contractants doivent reconnaitre les dépots
effectués aupres d’une autorité de dépdt reconnue par I’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (“OMPI”).

I. REVENDICATIONS D’UTILISATION
Certains pays ou régions autorisent les revendications pour de nouvelles utilisations de

substances connues, notamment les utilisations ou indications medicales secondaires ou
subséquentes de substances ou compositions connues. Ces revendications d’utilisation sont
également connues sous le nom de revendications “de type suisse” car la Suisse a été le
premier pays a les autoriser.

Supposons que le composé chimique XYZ soit déja connu et qu’il ait déja été utilisé
dans le traitement du diabete. Supposons ensuite qu’un inventeur A découvre que ce
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composé XYZ s’avere étre également un medicament efficace dans le traitement du
paludisme. L’agent de brevets de I’inventeur A pourrait rédiger une revendication
d’utilisation en ces termes :
1. L’utilisation du compose XYZ pour la fabrication d’un médicament contre le
paludisme.

Les revendications d’utilisation ne sont pas admises dans tous les pays ou régions.
L’OEB les autorise, méme s’il n’accepte pas, en regle genérale, les revendications portant
directement sur des méthodes de traitement appliquées au corps humain. Ces revendications
ne sont, par contre, pas autorisées aux Etats-Unis d’Amérique ou en Inde, par exemple.

J. REVENDICATIONS DE LOGICIEL

Les demandes de brevet relatives aux logiciels ou matériels informatiques exécutant
des algorithmes spécialisés comportent habituellement des revendications de dispositif et de
méthode. Elles contiennent aussi souvent des revendications formulées d’une maniere
spécifique, notamment en ce qui concerne les inventions logicielles. Les regles s’appliquant a
la formulation de ces revendications varient d’un pays a I’autre. Parmi les types de
revendications acceptées pour les inventions logicielles, on peut citer les revendications de
support lisible par ordinateur, les revendications de structure de données et les revendications
de signal propagé. Il existe d’autres types de revendications spécialisées dans le domaine des
arts de I’informatique, mais il s’agit en général de versions modifiées des revendications plus
classiques, et il est préférable de les examiner dans le cadre d’un cours plus avancé.

Une revendication de support lisible par ordinateur, également appelée “revendication
Beauregard” aux Etats-Unis d’Amérique, a pour but de protéger une invention lorsqu’elle est
mise en ceuvre sur un support particulier, par exemple un CD-ROM. Ces revendications, dont
la formulation peut varier, permettent au titulaire du brevet de poursuivre non seulement les
fabricants et les utilisateurs d’un logiciel contrefaisant, mais aussi les vendeurs de ce logiciel,
ce qui inclut les détaillants et les grossistes. L’une des fagons les plus courantes de rédiger
une telle revendication consiste a ajouter a une revendication de méthode un préambule de
“support lisible par ordinateur”. Par exemple :

1. Un support de stockage lisible par ordinateur contenant des instructions qui,

lorsqu’elles sont exécutées par un ordinateur, font mettre en ceuvre a cet

ordinateur une méthode d’utilisation d’un systeme informatique pour [une

fonction spécifique], la méthode comprenant :

Une revendication de structure de données, également appelée “revendication Lowry”
aux Etats-Unis d’Amérique, a pour but de protéger les nouvelles structures de données
informatiques. Toutes les inventions informatiques n’incluent pas une structure de données
unique, mais certaines inventions comprennent de nouvelles structures de données. Plusieurs
formulations sont possibles, mais la suivante est I’une des plus courantes :

1. Une mémoire de stockage des données pour I’accés par un programme

d’application exécuté dans un systéeme de traitement des données, comprenant :

une structure de données stockées dans la mémoire, la structure de données
incluant des informations d’une base de données utilisée par le programme
d’application et incluant :

un premier objet de données configuré pour...

un second objet de données configuré pour...; et

un troisieme objet de données configuré pour...
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K. REVENDICATIONS GENERALES

Les revendications dites “générales” font référence a la description ou aux dessins
sans prevoir de limitations particulieres. Elles sont relativement simples a rédiger :

1. Un appareil pour la récolte du mais tel que décrit dans la description.

2. Un extracteur de jus tel que présenté dans la figure 4.
Tous les offices de brevets n’autorisent pas les revendications générales. L’USPTO ne les
autorise pas et I’OEB ne les autorise que lorsqu’elles sont absolument nécessaires. Au
contraire, les revendications générales sont acceptées par des offices de brevets comme ceux
du Royaume-Uni, de I’ Australie et de I’Inde.
Avant de faire figurer une revendication générale dans la demande de brevet, I’agent doit
savoir comment elle sera interprétée dans le pays ou région du dép6t. Si la législation de ce
pays ou de cette région est favorable aux interprétations de revendications générales, I’agent
de brevets pourra peut-étre envisager de faire figurer au moins une revendication de ce type
dans la demande. Si, en revanche, le pays ou la région n’accueille pas favorablement les
revendications de ce type ou si leur interprétation risque d’avoir une incidence négative sur
d’autres revendications de la demande de brevet, il sera probablement préférable que I’agent
ne fasse pas faire figurer ce type de revendication.

Mots-clés :
Revendication de dispositif ou d’appareil, revendication de méthode ou de procédé,
revendication de produit caractérisé par son procédé d’obtention, revendications de dessin ou
modele, revendication de composition, revendication de biotechnologie, revendication
d’utilisation ou de type suisse, revendication de support lisible par ordinateur, revendication
de structure de données, revendication générale.
TESTEZ VOS CONNAISSANCES :
1. Quelle est la différence entre une revendication d’appareil et une revendication de
méthode ou de procédé?
2. Les brevets de biotechnologie n’existent que depuis environ 20 ans. Vrai ou faux?
3. Les revendications de parameétres sont faciles a rédiger et offrent une bonne protection.
Vrai ou faux?
4. En quoi une revendication de support lisible par ordinateur ressemble-t-elle a une
revendication de méthode?
Que prévoit le Traité de Budapest en ce qui concerne les brevets de biotechnologie?
6. Une revendication rédigée sous la forme “L’utilisation d’une substance ABC comme...”
est acceptable dans tous les pays ou régions. Vrai ou faux?
7. En quoi la revendication suivante est-elle mal formulée :
1. Un appareil pour la récolte du mais comprenant :
Une batteuse pour couper le mais;
Transférer le mais coupé dans une trémie; et
Un pivot rotatif attaché a la batteuse.

o

8. Qu’est-ce qu’une revendication générale?
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VI. STRATEGIE EN MATIERE DE REVENDICATIONS DE BREVET

A. PREPARER LES REVENDICATIONS EN PREMIER
Lorsqu’il rédige une demande de brevet, I’agent de brevets doit commencer par les
revendications, car cela I’aidera a se faire, avec I’aide de I’inventeur, une idée plus précise de
I’invention. Une fois que I’invention sera claire dans son esprit, la rédaction de la partie
descriptive de la demande de brevet suivra tout naturellement.

B. REVENDICATIONS DE PORTEE LARGE ET ETROITE

L’agent de brevets doit rédiger une combinaison de revendications de portée large et
étroite afin de rendre compte efficacement de toute I’étendue de la nouveauté de I’invention.
La démarche idéale consiste a rédiger un jeu de revendications couvrant toute la gamme des
portées, de la plus large a la plus étroite. En fait, il peut étre plus pratique de commencer par
une revendication étroite, puis d’en retirer des éléments limitatifs ou de remplacer des termes
de portée étroite par des termes de portée plus large pour arriver a la revendication la plus
large possible. Cela fait, I’agent de brevets peut entreprendre la rédaction d’un jeu de
revendications dépendantes.

Exemple : supposons que le client ait inventé un appareil nouveau permettant de
transformer le plomb en or. Le mode de réalisation de I’invention comprend une structure
métallique en forme de boite, un moteur €électrique, une cuvette permettant de retenir les
déchets de plomb et un élément zappeur plomb-or qui provoque la transmutation de la
matiere. Le mode de réalisation de I’invention est ce que le client montre a I’agent de brevets
et ce sur quoi se fonde I’agent de brevets pour rédiger la partie descriptive de la demande de
brevet. L’agent de brevets sait que “I’invention” est en réalité un concept abstrait, plus large
que le mode de realisation du client. Il décide toutefois de décrire dans un premier temps ce
qu’il connait le mieux, c’est-a-dire le mode de réalisation du client. Il rédige donc la
revendication suivante :

1. Un appareil permettant de transformer le plomb en or, comprenant :
une structure métallique en forme de boite;
un moteur électrique monté dans la structure métallique en forme de boite;
une cuvette permettant de retenir les déchets de plomb située sur une
surface de la structure métallique en forme de boite; et

un élément zappeur plomb-or fixé sous la cuvette et a I’intérieur de la
structure métallique en forme de boite et configuré pour recevoir I’énergie
électrique provenant du moteur électrique.

L’agent de brevets relit la premiere ébauche de sa revendication. 1l trouve qu’elle décrit de
maniéere large et précise les aspects inventifs du mode de réalisation de I’invention du client.
En écrivant cette premiére version, I’agent de brevets a d’ores et déja laissé de coté certaines
caractéristiques dont il sait qu’elles ne peuvent pas représenter une nouveauté brevetable pour
cette invention particuliére — par exemple la couleur du boitier. Toutefois, il examine
attentivement la revendication pour voir si elle ne pourrait pas étre encore plus large. L’agent
de brevets remarque d’abord que la “structure métallique en forme de boite” ne constitue
probablement pas une nouveauté brevetable et que, vu gu’il a utilisé la transition
“comprenant”, il peut probablement éliminer complétement cet élément — apres tout, un
concurrent pourrait le contourner en logeant I’appareil dans autre chose qu’une “structure
métallique en forme de boite”. L’agent de brevets récrit donc la revendication comme ceci :
1. Un appareil permettant de transformer le plomb en or, comprenant :
un moteur électrique;
une cuvette permettant de retenir les déchets de plomb; et



page 105

un élément zappeur plomb-or couplé de maniére opérationnelle a la cuvette
et configuré pour recevoir I’énergie électrique provenant du moteur
électrique.

L’agent de brevets relit de nouveau la revendication — toujours en essayant de couvrir
I’invention d’une maniére aussi large que possible. [l remarque que “moteur électrique” est
assez speécifique. Il decide d’utiliser un terme plus large. 1l réfléchit a tous les termes plus
larges qui lui viennent a I’esprit, tels que “moteur”, “source d’énergie”, et “source d’énergie
électrique”. Pour diverses raisons, il décide d’utiliser le terme “source d’énergie”. Il récrit
donc la revendication de la maniere suivante :
1. Un appareil permettant de transformer du plomb en or, comprenant :

une source d’énergie;

une cuvette permettant de retenir les déchets de plomb; et

un élément zappeur plomb-or couplé de maniére opérationnelle a la cuvette

et configurée pour recevoir I’énergie provenant de la source d’énergie.

Ensuite, I’agent de brevets relit une nouvelle fois la revendication. 1l remarque que I’élément
“cuvette” n’a pas vraiment besoin d’étre une cuvette pour que I’invention retienne
correctement le plomb, et il remarque également qu’il a fait référence au “plomb” en le
désignant par “déchets de plomb” plutdt que juste par “plomb”. Puisqu’il sait que I’invention
fonctionne avec n’importe quel type de plomb, il décide de supprimer le terme “déchets de”,
dans la mesure ou il est inutilement restrictif. En ce qui concerne I’élément “cuvette”, I’agent
de brevets s’apercoit que I’invention fonctionnera quelle que soit la forme du dispositif de
retenue. Il décide par conséquent d’utiliser le terme abstrait de “dispositif de retenue du
plomb” pour couvrir tout instrument permettant de retenir le plomb. L’agent de brevets récrit
la revendication de la maniére suivante :
1. Un appareil permettant de transformer le plomb en or, comprenant :

une source d’énergie;

un dispositif de retenue du plomb; et

un élément zappeur plomb-or couplé de maniére opérationnelle au dispositif

de retenue du plomb et configuré pour recevoir I’énergie provenant de la

source d’énergie.

L agent de brevets continue d’analyser la revendication. Il s’apercoit finalement que la
“source d’énergie” n’est pas nouvelle et ne fonctionne pas vraiment en association avec les
autres éléments pour produire un appareil nouveau. Par conséquent, il décide d’éliminer cet
élément de sa revendication la plus large. L’agent de brevets suit le méme type de
raisonnement en ce qui concerne la contribution inventive fournie par le “dispositif de retenue
du plomb”, méme s’il a choisi un terme trés abstrait. Mais s’il supprime a la fois la “source
d’énergie” et le “dispositif de retenue du plomb” de sa revendication, il ne restera plus que
I”’élément zappeur plomb-or”, et I’agent de brevets sait que dans les pays qui intéressent son
client, les demandes de brevet doivent citer plus d’un élément. A ce stade, I’agent de brevets
commence a étudier plus en détail I’”élément zappeur plomb-or” et s’apercoit qu’aucun
élément de ce type n’est inclus, en tant que tel, dans I’état de la technique. Il décide donc de
conserver la revendication de dispositif a trois éléments ci-dessus dans sa demande de brevet
a des fins stratégiques — mais surtout, il réalise que les revendications les plus importantes
seront entierement axées sur les éléments nouveaux composant I’élément zappeur plomb-or.
Supposons qu’apres avoir rédigé ses revendications “élément zappeur plomb-or”, il
décide de conserver la revendication axée sur un dispositif complet contenant I’élément
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zappeur plomb-or. Ce type de revendication peut étre utile a des fins stratégiques. Rappelez-
Vous que cette revendication se lit comme ceci :

1. Un appareil permettant de transformer le plomb en or, comprenant :
une source d’énergie;
un dispositif de retenue du plomb; et
un élément zappeur plomb-or couplé de maniére opérationnelle au dispositif
de retenue du plomb et configuré pour recevoir I’énergie provenant de la
source d’énergie.

L’ agent de brevets peut facilement ajouter des revendications dépendantes a cet appareil en
regardant les changements qu’il a effectués alors qu’il essayait de parvenir a la revendication
la plus large possible. Toutes les limitations retirées de la premiere version d’une
revendication ne valent pas la peine d’étre conservées. Cela dit, les limitations retirées ou
modifiées par I’agent de brevets pourraient permettre de rédiger le jeu de revendications
dépendantes suivant :

2. L’appareil de la revendication 1, comprenant également :
une structure métallique en forme de boite, dans laquelle la source
d’énergie et I’élément zappeur plomb-or sont retenus a I’intérieur de la
structure métallique en forme de boite.

3. L’appareil de la revendication 1, dans lequel la source d’énergie est un moteur
électrique.

4. L’appareil de la revendication 1, dans lequel le dispositif de retenue du plomb
est une cuvette.

5. L’appareil de la revendication 4, dans lequel le dispositif de retenue du plomb
est configuré pour recevoir des dechets de plomb.

L’agent de brevets de I’exemple ci-dessus a maintenant rédigé un jeu de revendications
complet pour un appareil permettant de transformer le plomb en or, et s’est apercu qu’il
devrait rédiger un jeu de revendications axé uniquement sur I’élément zappeur plomb-or (par
exemple “Un élément zappeur plomb-or, comprenant...”). Il va doter ainsi la demande de
brevet de deux jeux de revendications indépendantes. L’agent de brevets pourrait aussi
ajouter un troisieme jeu de revendications de méthode, qui couvriraient les utilisations de
I’élément zappeur plomb-or, et éventuellement, un autre jeu de revendications couvrant
I’ensemble du procédé de transformation du plomb en or (analogue, par exemple, a la
revendication d’appareil). Cela ferait une demande de brevet contenant, en tout, quatre jeux
de revendications indépendantes.

L’agent de brevets de I’exemple ci-dessus pourrait méme décider de prendre I’un de
ses jeux de revendications, par exemple le jeu de revendications de dispositif ci-dessus, et le
transformer en deux jeux de revendications séparées dont chacun serait plus axé sur un
élément de nouveauté que sur un autre. Il pourrait ainsi récrire une premiére fois la
revendication indépendante 1 de maniere &y inclure les limitations de la revendication
dépendante 3, puis récrire une seconde fois la revendication indépendante 1 de maniere ay
inclure les limitations de la revendication indépendante 4. Cela lui donnerait deux jeux de
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revendications orientés d’une maniere légérement différente. Pour étre plus clair, ces
nouvelles revendications seraient :
1. Un appareil permettant de transformer le plomb en or, comprenant :
un moteur électrique;
un dispositif de retenue du plomb; et
un élément zappeur plomb-or couplé de maniére opérationnelle avec le
dispositif de retenue de plomb et configuré pour recevoir I’énergie
électrique provenant du moteur électrique.

1. Un appareil permettant de transformer le plomb en or, comprenant :
une source d’énergie;
une cuvette de retenue du plomb; et
un élément zappeur plomb-or couplé de maniére opeérationnelle a la cuvette
de retenue du plomb et configuré pour recevoir de I’énergie provenant de
la source d’énergie.

En réalité, I’agent de brevets ne devrait suivre deux voies alternatives, comme dans
I’exemple ci-dessus, que lorsque chacune de ces voies représente réellement une nouveauté
indépendante susceptible d’avoir une incidence commerciale ou lorsque I’état de la technique
n’est pas clair ou est ambigu.

L’ agent de brevets a toujours intérét a vérifier aussi que les revendications qu’il
cherche a rendre aussi larges que possible n’aboutissent pas, en fait, a définir I’invention
d’une maniére trop large par rapport a que ce qu’envisageait I’inventeur. Par exemple, si
I’inventeur a inventé une voiture a trois roues et qu’il considére que cette invention ne peut
absolument pas étre adaptée a un autre type de véhicule, I’agent de brevets sera bien avisé de
rédiger des revendications ayant une portée étroite et spécifique aux voitures, et de ne pas en
étendre inutilement la portée a tous les véhicules ou objets mobiles. En revanche, si
I’inventeur pense que I’invention peut étre adaptée ou si I’agent de brevets prévoit que des
contrefacteurs potentiels I’adapteront a d’autres dispositifs, il sera prudent de rédiger des
revendications ayant une portée suffisamment large pour couvrir tout véhicule et pas
seulement des voitures. Parfois, I’agent de brevets devra aider I’inventeur lui-méme a prendre
conscience du potentiel de son invention. De nombreux inventeurs sont en effet extrémement
concentrés sur un probléme particulier, et passent a coté de la portée réelle de leur invention.
Par exemple, I’étalement de spectre, I’une des techniques les plus novatrices du 20° siécle
dans le domaine des communications, ne devait étre, a I’origine, qu’un moyen de brouiller le
signal de télécommande des torpilles. Elle devait servir plus tard a mettre au point la
téléphonie cellulaire CDMA (acces multiple par répartition en code) — le moins que I’on
puisse dire est qu’il s’agit Ia d’une technologie trés différente de celle des torpilles.

En tant qu’agent de brevets, vous devez toujours demander : Quels sont les objectifs
de cette invention? Qu’est-ce que I’inventeur essaie de protéger? Qui est susceptible de
contrefaire le brevet et comment? Qui est susceptible de prendre une licence sur le brevet?
Est-ce que je protege I’invention de maniére adequate en rédigeant les revendications de telle
ou telle maniére? En tant qu’agent de brevets, vous devez étre tres créatif afin d’obtenir le
maximum de protection possible pour I’invention.

L’agent de brevets doit aussi tenir compte du fait que certains pays ou régions ont des
exigences en ce qui concerne le nombre de revendications, mais aussi en matiére de
“concision”, ces derniéres pouvant s’appliquer aux revendications dans leur intégralité aussi
bien qu’aux revendications individuelles. Ainsi, dans ces pays ou régions, le nombre de
revendications doit étre considéré en relation avec la nature de I’invention que le déposant
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cherche a protéger. Par exemple, une répétition excessive de termes entre une revendication
et une autre devrait étre évitée en ayant recours a des revendications dépendantes.

La plupart des systemes de brevet ne voient aucune objection a ce que les demandes
de brevet contiennent un nombre raisonnable de revendications dépendantes visant des
caractéristiques particuliéres de I’invention. En revanche, un nombre excessif de
revendications de nature banale risque d’étre vu d’un mauvais ceil par certains examinateurs.
Ce sont les faits et circonstances de chaque cas particulier qui détermineront ou se situe la
démarcation entre ce qui est raisonnable et ce qui est excessif. L’examinateur de brevets peut
aussi estimer qu’il a le devoir de protéger les intéréts du public en géneral. Il convient donc
d’éviter de présenter les revendications d’une maniére qui rend trop difficile la détermination
de I’objet dont la protection est recherchée. Une multiplicité de solutions possibles dans une
méme revendication peut également conduire a une objection de I’examinateur si elle rend
trop difficile la détermination de I’objet dont la protection est recherchée.

L’agent de brevets doit toutefois se rappeler que dans de nombreux offices des
brevets, la présence de régles limitant le nombre de revendications répond surtout & un souci
d’efficacité administrative. Il doit donc toujours étre prét a se battre pour obtenir la protection
la plus étendue pour son client. Etant donné que les divers systémes de brevet ne prévoient
pas tous des limites en ce qui concerne le nombre de revendications, c’est a lui qu’il
appartiendra de déterminer a partir de quel point I’ajout de revendications supplémentaires
cesse d’étre avantageux pour son client dans tel ou tel pays. L’agent de brevets sera guidé en
cela s’il apprend a évaluer le nombre de revendications qui est généralement considéré
adéquat dans un systéeme donné. Les brevets américains, par exemple, comportent
généralement un plus grand nombre de revendications que les brevets européens, qui ont eux-
mémes plus de revendications que les brevets delivrés par I’Office japonais des brevets.

C. CLARTE, CHOIX DES TERMES ET DISCORDANCES

L’agent de brevets doit choisir trés soigneusement les termes qu’il utilise pour décrire
I’invention. 1l doit s’agir de termes qui saisissent non seulement I’invention dans sa forme la
plus spécifique, mais aussi les variantes qu’un concurrent pourrait choisir pour profiter de
certains avantages de I’invention sans porter atteinte au brevet ou sans étre obligé de payer
des redevances de licence. A bien des égards, I’agent de brevets doit prévoir I’avenir, c’est-a-
dire les moyens que les éventuels contrefacteurs pourraient imaginer pour contourner les
revendications du brevet.

La clarté des revendications du brevet revét la plus haute importance, car elles ont
pour fonction de définir I’objet pour lequel la protection est recherchée. La signification des
termes utilisés dans une revendication doit généralement étre claire pour les personnes du
métier — ou, au moins, ne pas leur étre complétement étrangére. Etant donné les différences
qui existent dans I’étendue de la protection attachée aux différentes catégories de
revendications, I’agent de brevets doit s’assurer que la formulation de chaque revendication
ne laisse aucun doute quant a la catégorie a laquelle elle appartient, tout en fournissant au
client la protection appropriée.

L’agent de brevets a tout intérét a lire chaque revendication en donnant aux termes le
sens et la portée qu’ils ont normalement dans le domaine concerné, dans la mesure ou c’est
probablement de cette maniere qu’elle sera interprétée. Si, dans un cas particulier, la
description donne aux termes un sens particulier, par une définition explicite ou autrement,
I’agent de brevets doit s’assurer de la clarté de cette nouvelle définition. La revendication
doit aussi étre lue d’un point de vue strictement technique, ce qui peut conduire, dans certains
cas, a laisser de c6té le sens littéral des termes qui y sont utilisés.

Par exemple, si une revendication porte sur une autre application thérapeutique d’un
médicament et que la pathologie a traiter est définie en termes fonctionnels, par exemple,
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“toute pathologie susceptible d’étre ameliore ou évitée par I’occupation sélective d’un
récepteur particulier”, cette revendication ne peut étre jugée suffisamment claire, dans de
nombreux systemes de brevet (par exemple I’OEB), que si la personne du meétier est en
mesure de déterminer les pathologies couvertes par la définition fonctionnelle, et donc
comprises dans le champ de la revendication, grace aux indications sous forme de tests
expérimentaux ou de criteres pouvant étre testés qu’elle peut trouver dans des documents de
brevets ou en faisant appel a ses connaissances générales.

Soyez précis dans la rédaction des revendications — et évitez les termes ayant un sens
relatif. Evitez les termes tels que “rapide”, “lent”, “long”, “court”, “grand”, “large”, “parfait”,
etc. Il est rare que ces termes permettent d’effectuer des limitations claires, sauf s’ils sont
utilisés en faisant référence a un autre élément de la revendication. Par exemple, I’agent de
brevets ne devrait jamais écrire, dans une revendication, “un long morceau de bois”. En
revanche, il pourrait écrire ceci :

un premier morceau de bois;
un second morceau de bois, ou le premier morceau de bois est plus long que le
second morceau de bois.

Si I’agent de brevets utilise un terme absolu sans faire référence a un autre terme, il est
probable que I’examinateur de brevets I’ignorera — autrement dit, I’examinateur traitera
probablement “un long morceau de bois” de la méme maniére que “un morceau de bois” ou
méme, du reste, que “un minuscule morceau de bois”. Mais pire encore, si une telle
revendication aboutissait dans un brevet délivré, elle permettrait a I’auteur d’une atteinte
présumee au brevet de s’en sortir en disant : “Il est vrai que nous utilisions du bois, mais nous
n’utilisons pas de morceaux longs”. On cite, a cet égard, I’exemple authentique d’une affaire
dans laquelle le défendeur, ayant constaté que la revendication décrivait deux éléments
“parfaitement alignés”, a répondu au titulaire du brevet que méme si lui, le défendeur, alignait
les éléments, il ne le faisait pas “parfaitement”.

De la méme maniere, il est préférable de ne pas utiliser un terme relatif ou similaire tel
que “fin”, “large” ou “fort” dans une revendication, sauf si ce terme a un sens bien établi
dans le domaine concerné — par exemple “haute fréquence” en relation avec un amplificateur
— et si c’est bien ce sens que I’on veut utiliser. Lorsque le terme n’a pas de sens bien établi, il
doit, dans la mesure du possible, étre remplacé par une formulation plus précise trouvéee
ailleurs dans la divulgation d’origine. Lorsque la divulgation ne fournit aucune base pour une
définition claire et que le terme n’est pas essentiel a I’invention, I’agent de brevets doit
envisager de le conserver dans la revendication, parce que le supprimer pourrait entrainer une
extension non autorisée de I’objet au-dela du contenu de la demande déposée. Toutefois, un
terme peu clair ne peut étre autorisé dans une revendication s’il est essentiel a I’invention.

De la méme maniere, le déposant ne peut pas utiliser un terme peu clair pour distinguer son
invention de I’état de la technique.

Une attention particuliére est requise chaque fois que le terme “environ” ou un terme
similaire tel que “approximativement” est utilisé. Ce terme peut étre appliqué, par exemple, a
une valeur particuliere (par exemple, “environ 200° C”) ou a une plage (par exemple,
“d’environ x a environ y”). Les examinateurs de brevets n’acceptent souvent ces termes que
si leur présence n’empéche pas I’invention d’étre distinguée sans ambiguité de I’état de la
technique du point de vue de la nouveauté et de I’activité inventive. Méme si I’examinateur
de brevets accepte un tel terme, I’agent de brevets doit I’utiliser avec circonspection, car un
tribunal peut ultérieurement le trouver imprécis.

Les termes relatifs a des “caractéristiques optionnelles”, comme “de préférence”, “par
exemple”, “tel que” ou “plus particulierement”, doivent étre examinés avec attention, pour
s’assurer qu’ils n’introduisent pas d’ambiguité. Certains offices de brevets, par exemple
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I’OEB, considérent qu’ils ne limitent pas nécessairement I’étendue des revendications, c’est-
a-dire que la caractéristique qui les suit doit étre considérée comme entiérement optionnelle.
Cela dit, I’agent de brevets ne peut pas garantir une telle interprétation, car certains offices
peuvent s’avérer plus stricts que I’OEB dans leur interprétation de ces termes. Il pourrait
donc avoir avantages a les éviter, d’autant plus qu’en cas de procédure, il y a toutes les
chances que le défendeur fasse valoir qu’en fait, ils ont un effet restrictif, vu qu’autrement, ils
ne figureraient pas dans la revendication. Bien sdr, le titulaire du brevet pourra
éventuellement gagner une telle bataille, mais il reste que I’agent de brevets a pour role
d’éviter des maux de téte a son client. Il doit donc toujours peser avec le plus grand soin les
termes qu’il utilise dans les revendications de brevet.

De la méme maniére, I’agent de brevets doit se montrer particulierement circonspect
quant a I’utilisation du terme “dans” pour définir une relation entre des entités physiques
différentes (produit, appareil), entre des entités et des activités (processus, utilisation) ou entre
différentes activités. Examinons les exemples suivants de revendications formulées de cette
maniere :

i)  Une culasse “dans’ un moteur a quatre temps;

i) ““Dans” un appareil téléphonique avec un composeur automatique, un
detecteur de tonalité d’invitation a numéroter et un contréleur de fonction, le
détecteur de tonalité d’invitation a numéroter comprenant...;

iii) ““Dans” un procédé utilisant un dispositif d’alimentation a électrode d’un
appareil de soudure a I’arc, une méthode permettant de contréler le courant
et la tension de soudure a I’arc comprenant les étapes suivantes :...;

iv) ““Dans” un procédé/systeme/appareil etc.... I’7amélioration consistant a...

Dans les exemples i) a iii), I’accent est mis sur les sous-unités pleinement fonctionnelles
(culasse, détecteur de tonalité d’invitation a numéroter, méthode permettant de contrdler le
courant et la tension de soudure a I’arc) plutét que sur I’unité, en tant que tout, dans laquelle
est comprise la sous-unité (moteur a quatre temps, téléphone, procédé).

De nombreux offices jugeront que la revendication ne permet pas de savoir précisément
si la protection recherchée se limite a la sous-unité elle-méme ou si elle s’étend & I’unité en
tant que tout. Pour étre claires, les revendications de ce type devraient normalement se
rapporter a “une unité avec (ou comprenant) une sous-unité “ (par exemple “un moteur a
quatre temps avec une culasse”) ou a la sous-unité elle-méme, dont elles doivent alors
préciser la destination (par exemple, “culasse pour un moteur a quatre temps”).

Dans les revendications du type indiqué par I’exemple iv), I’utilisation du mot “dans”
empéche parfois de bien comprendre si la protection est recherchée pour I’amélioration
seulement ou pour toutes les caractéristiques définies dans la revendication. Ici encore, il est
essentiel de s’assurer que la formulation est claire. Toutefois, les revendications telles que
“utilisation d’une substance... comme ingrédient anticorrosif dans une composition a base de
peinture ou de laque” peuvent étre admissibles dans des systéemes tels que celui de I’OEB, au
méme titre que les revendications portant sur une deuxiéme utilisation non médicale.

L’agent de brevets, repétons-le, doit toujours s’efforcer d’étre clair dans la rédaction
de ses revendications de brevet. On pourrait soutenir que les revendications utilisant le terme
“dans” ci-dessus limitent inutilement I’étendue de la protection dont bénéficiera le client. Par
exemple, I’agent de brevets était-il sir que la “culasse” revendiquée fonctionnerait seulement
dans un moteur a quatre temps? L’agent de brevets doit se demander sérieusement, avant
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d’utiliser le terme “dans”, si ce dernier est d’une quelconque utilité a la protection de
I’invention de son client.

Lorsqu’il veut utiliser un terme qui a un sens établi dans la technique concernée,
I’agent de brevets doit se demander si ce sens convient bien au contexte particulier dans
lequel s’inscrit la revendication. 1l doit aussi s’assurer que les termes qu’il a sélectionnés font
bien passer le sens qu’il souhaite et aussi qu’ils couvrent adéquatement I’invention.

Par exemple, un agent de brevets pourrait avoir sélectionné le terme anglais “board”
dans les revendications. Mais, le mot “board” a plusieurs sens. Si I’agent de brevets choisit
le mot “board” sans préciser s’il parle d’un “circuit board” (carte de circuit imprimé) ou d’un
“wooden board ” (planche en bois), il crée un risque de confusion. Il est donc recommandé
de choisir un terme ayant un sens clair et de I’utiliser aussi dans la partie descriptive, de
maniére a éviter toute confusion — sans oublier que le terme ainsi sélectionné doit étre aussi
large que possible, afin de fournir une protection appropriée.

Un agent de brevets peut étre son propre lexicographe et donner une définition des
termes qu’il utilise. Il doit toutefois veiller, dans ce cas, & donner une explication claire du
terme qu’il a défini dans la partie descriptive, afin de ne laisser place a aucune ambiguité et
pour que le sens du terme qu’il a forgé soit clair, a la fois pour I’examinateur de brevets et
pour les tribunaux qui pourraient avoir a se prononcer sur la validité du brevet.

Toute discordance entre la partie descriptive et les revendications doit étre évitée. Les
discordances peuvent faire naitre un doute quant a I’étendue de la protection, voire rendre la
revendication obscure ou non conforme a la description, ou encore susceptible d’appeler des
objections de I’examinateur. Les discordances peuvent revétir les formes suivantes :

i)  Discordance verbale simple

Par exemple, la description comporte une indication suggérant que I’invention
est limitée a une caractéristique particuliere, alors que les revendications ne
contiennent pas une telle limitation ; en outre, la description ne souligne pas
particulierement cette caractéristique, et rien ne donne a penser que ladite
caractéristique est indispensable a la réalisation de I’invention. En pareil cas, la
discordance peut étre supprimée soit en élargissant la description, soit en limitant
les revendications. De méme, si les revendications sont plus limitées que la
description, on pourra les élargir ou limiter la description (N.B. : de nombreux
offices ne permettent pas d’élargir la description une fois que la demande a été
déposée — méme si cela consiste a supprimer des éléments de la description).

ii) Discordance relative a des caractéristiques apparemment indispensables

Compte tenu des connaissances techniques générales ou de ce qui est
mentionné ou suggéré dans la description, il peut apparaitre par exemple qu’une
certaine caractéristique technique non mentionnée dans une revendication
indépendante est indispensable a la réalisation de I’invention ou, en d’autres termes,
qu’elle est nécessaire a la résolution du probleme technique auquel se rapporte
I’invention. Dans la situation inverse, ou une revendication indépendante comporte
des caractéristiques qui ne semblent pas indispensables a la réalisation de
I’invention, il n’y a pas lieu de soulever d’objection. Il s’agit & du choix du
déposant. L’examinateur ne devrait donc pas suggeérer d’élargir une revendication
par I’omission de caractéristiques apparemment non essentielles.(N.B. : cette
derniére observation indique d’ailleurs trés bien que I’essence méme du travail de
I’agent de brevets réside dans I’obtention d’une protection aussi large que possible
— I’examinateur ayant le devoir de dire en quoi une revendication est “trop large”,
mais pas en quoi elle est trop étroite).
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iii) Une partie de I’objet de la description ou des dessins n’est pas couverte par les
revendications

Par exemple, les revendications prévoient toutes un circuit électrique utilisant
des dispositifs semi-conducteurs, mais I’un des modes de réalisation exposés dans
la description et les dessins utilise des tubes électroniques au lieu desdits
dispositifs. En pareil cas, la discordance peut normalement étre supprimée, soit en
élargissant les revendications (a condition que la description et les dessins dans leur
ensemble étayent suffisamment un tel élargissement), soit en éliminant les éléments
“en exces” de la description et des dessins. Toutefois, si des exemples non couverts
par les revendications sont présentés dans la description ou dans les dessins non pas
comme des modes de réalisation de I’invention, mais comme état de la technique ou
comme exemples utiles & la comprehension de I’invention, leur maintien peut étre
autorisé.

Ces exemples soulignent le fait (déja évoqué maintes fois) que les revendications doivent étre
étayées par le mémoire descriptif.

D. VARIANTES ET MODIFICATIONS DE L’INVENTION

Quand on rédige des revendications, il est important de penser constamment aux
variantes de I’invention. En termes juridiques, ces variantes sont appelées des “modes de
réalisation”. Un agent de brevets doit réfléchir comme un concurrent potentiel qui souhaite
contourner les revendications. Pensez aux variantes qu’une personne pourrait apporter a une
revendication sans porter atteinte au brevet, puis essayez d’incorporer ces variantes ou autres
modes de réalisation dans le mémoire descriptif et de rédiger des revendications couvrant
chacun des modes de réalisation. 1l est important de ne pas négliger les modes de réalisation
qui permettent de remplir la méme fonction. Les revendications relatives a ces autres modes
de réalisation sont essentielles & I’obtention d’une protection large. Evidemment, I’agent de
brevets doit veiller, dans I’élaboration de ces autres modes de réalisation, a ne pas dépasser le
budget de son client ni I’idée que I’inventeur se fait de la portée de sa propre invention.

Par exemple, si I’inventeur a développé un dispositif couvrant un crayon avec une
gomme attachée au crayon, les revendications portant sur le mode de réalisation principal ou
préféré devraient étre rédigées de la maniére suivante :

1. Un dispositif comprenant :

un crayon; et
une gomme attachée au le crayon.

2. Ledispositif de la revendication 1 dans lequel ladite gomme est attachée au
crayon de maniére amovible.

3. Ledispositif de la revendication 2 dans lequel le crayon est de couleur rouge.

Pour la méme invention, les revendications portant sur un autre mode de réalisation
pourraient se lire de la maniére suivante :
1. Un dispositif, comprenant :
une craie grasse; et
une gomme attachée a la craie grasse.

2. Le dispositif cité dans la revendication 1, dans lequel ladite gomme est
attachée a la craie grasse de maniére amovible.
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3. La craie grasse de la revendication 2, dans laquelle la craie grasse est de
couleur rouge.

La comparaison des revendications de la “craie grasse” avec les revendications du “crayon”
suggere que I’agent de brevets pourrait peut-étre rédiger une revendication encore plus large
portant sur “un outil d’écriture” et ensuite écrire des revendications dépendantes portant sur
une craie grasse et un crayon.

E. EVITER LES LIMITATIONS INUTILES

Comme nous I’avons déja vu, I’une des regles de base de la rédaction des
revendications est qu’il faut continuellement relire ces derniéres et en supprimer toute
limitation inutile. L’une des manieres de procéder, comme nous I’avons également vu,
consiste a rédiger une revendication sous la forme d’un paragraphe, puis a y inclure toutes les
limitations raisonnables d’un mode de réalisation de I’invention. Une fois qu’il a saisi
I’invention dans son intégralité, I’agent de brevets examine le paragraphe et supprime toutes
les limitations qui empéchent de décrire I’invention aussi largement que possible. Il parvient
ainsi a formuler une revendication qui refléte I’invention dans sa forme la plus large et qui est
dépourvue de toute limitation inutile. Cela peut étre suivi par la rédaction d’autres jeux de
revendications ayant une portée différente du premier. Cette technique devrait permettre
d’aboutir a un jeu de revendications de portée large pour I’invention.

De la méme maniére, les revendications ne doivent pas se fonder sur des références a
la description et aux dessins en ce qui concerne les caractéristiques techniques, sauf en cas de
nécessité absolue. Par exemple, selon les régles de I’OEB, les revendications ne doivent pas
se fonder sur des références telles que : “comme décrit dans la partie... de la description” ou
“comme I’illustre la figure 2 des dessins”. Il convient de noter le ton catégorique de
I’exception. 1l incombe donc au déposant de démontrer, le cas échéant, qu’il lui est
“absolument nécessaire” de se fonder sur des références a la description ou aux dessins. Par
exemple, une exception serait admissible si I’invention comporte une forme particuliére,
représentée sur les dessins, mais qu’il est difficile de définir par des mots ou par une formule
mathématique simple. Un autre cas particulier se présente lorsque I’invention porte sur des
produits chimiques dont certaines caractéristiques ne peuvent étre définies qu’au moyen de
graphiques ou de diagrammes.

N.B. : La prudence observée ici en ce qui concerne les figures et les dessins ne se
rapporte pas a I’utilisation de simples signes de référence dans les revendications, qui est
traitée ci-dessus au chapitre V, section C.4).

F. LIMITATIONS NEGATIVES ET RENONCIATIONS

L’objet d’une revendication est normalement déefini par des caractéristiques positives
indiquant que certains éléments techniques sont présents. L’agent de brevets peut toutefois le
restreindre exceptionnellement au moyen d’une limitation négative indiquant expressément
I’absence d’une caractéristique particuliere, par exemple “non réalisé en bois”. Une telle
limitation négative peut étre apportée, par exemple, pour supprimer des modes de réalisation
non brevetables divulgués dans la demande déposée ou si I’absence d’une caractéristique peut
étre deduite de la demande telle que déposée.

De plus, certaines administrations telles que I’OEB permettent d’exclure un élément
divulgué de I’état de la technique au moyen d’une “renonciation” (disclaimer) et de rétablir
ainsi la nouveauté d’un concept inventif qui empiéte accidentellement sur la divulgation. Une
renonciation a un élément non divulgué dans la demande telle que déposée peut seulement
rétablir la nouveauté; elle ne peut pas rendre inventif un concept évident. Il faut veiller a
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s’assurer que la formulation de I’avis de non-responsabilité ne dépasse pas le contenu de la
demande qui est déposée.

Les limitations négatives ou les renonciations ne sont autorisées que dans les
situations ou I’ajout de caractéristiques positives dans la revendication ne permettrait pas de
définir de fagon plus claire et concise I’objet qui est encore susceptible d’étre protégé ou
limiterait indGment la portée de la revendication. L’agent de brevets doit s’efforcer de limiter
le recours aux limitations négatives et aux renonciations a des situations qui ne peuvent étre
facilement expliquées de maniére positive. Par exemple un procédé chimique qui pourrait
utiliser tout métal connu sauf le “cuivre” (sans que I’inventeur lui-méme sache vraiment
pourquoi le cuivre ne peut étre utilisé) pourrait étre décrit par un libellé tel que : “un métal, a
I’exception du cuivre,...”. Toutefois, I’agent de brevets trouve généralement, apres mdre
réflexion, un terme approprié qui exprime la limitation d’une maniére positive. Les
limitations négatives et les renonciations doivent généralement étre évitées parce qu’elles ne
permettent pas de rédiger les revendications avec I’élégance et la clarté qui permettent
d’assurer une protection aux inventions.

G. REVENDICATIONS ET PRODUITS CONCURRENTS

L’agent de brevets doit interroger son client sur les produits concurrents. Tout au long
de I’instruction de la demande de brevet (rappelez-vous que cela peut prendre des années), il
doit se tenir au courant des produits concurrents dans le domaine de I’invention. Les
connaissances ainsi acquises lui permettront de rédiger des revendications couvrant les
produits concurrents qui pourraient se trouver sur le marché — a condition que ces derniers ne
soient pas compris dans I’état de la technique. En outre, si I’agent de brevets découvre
I’existence d’un nouveau produit concurrent au cours de I’instruction de la demande de
brevet, il voudra éventuellement modifier les revendications pour qu’elles couvrent mieux les
caractéristiques a la fois de I’invention du client et du produit concurrent (en supposant que le
produit concurrent ne fasse vraiment pas partie de I’état de la technique). De cette maniére,
les revendications pourront étre si proches du produit du concurrent que ce dernier n’aura
d’autre choix que de demander une licence au client lorsque le brevet sera délivré.

H. LES REVENDICATIONS DOIVENT ALLER AU-DELA DE L’ETAT DE LA

TECHNIQUE

L’agent de brevets doit rédiger des revendications qui vont au-dela de I’état de la
technique lié a I’invention qu’il connait déja. Sinon, le brevet ne sera pas valable. La
stratégie idéale consiste a rédiger une revendication qui est plus étroite que I’état de la
technique existant et plus large que les produits concurrents. |l faut également garder présent
a I’esprit le fait que certains pays, par exemple les Etats-Unis d’ Amérique, exigent que I’agent
de brevets, I’inventeur et les autres parties associées a la demande de brevet divulguent de
maniére affirmative a I’office des brevets I’ensemble de I’état de la technique pertinent — le
non-respect de cette exigence peut, dans certaines circonstances, faire perdre a I’agent de
brevets sa licence d’exercice.

I. PLUSIEURS TYPES DE REVENDICATIONS POUR LA MEME INVENTION
Si une méme invention peut étre revendiquee a la fois comme méthode et comme
dispositif, n’hésitez pas a le faire. Ne vous sentez pas limité a présenter I’invention sous une
seule forme. En fait, pour obtenir la protection la plus large possible pour une invention, il est
recommandé de la revendiquer sous des formes différentes. Voici quelques exemples.
Une invention relative a un logiciel permettant de faire des recherches sur I’Internet
pourrait faire I’objet d’une revendication de systeme rédigée de la maniere suivante :
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1. Un systéme permettant de faire des recherches sur I’Internet, ledit systeme
comprenant :
un module logiciel configuré pour exécuter une recherche;
une base de données configurée pour stocker les résultats produits par la
recherche; et
une interface d’utilisateur configurée pour présenter les résultats de la
recherche a un utilisateur.
Vous remarquez que dans la revendication 1, nous avons énuméré les différents composants
de I’invention et la fagon dont s’effectue leur interaction. Nous avons mentionné les trois
éléments ainsi que la fonction remplie par chacun. Par exemple, nous avons dit que le module
logiciel exécute la recherche, que la base de données stocke la recherche et que I’interface met
la recherche a la disposition d’un utilisateur.
Une revendication de méthode pour la méme invention pourrait se lire de la maniere
suivante :
2. Une méthode permettant d’exécuter une recherche sur I’Internet, la méthode
comprenant :
la transmission d’une demande de recherche sur I’Internet a partir d’un module
logiciel;
la réception des résultats de recherche sur I’Internet suite a la demande de
recherche exécutée par le module logiciel;
le stockage des résultats de recherche dans une base de données; et
la présentation des résultats de recherche a un utilisateur par le biais d’une
interface utilisateur.

Vous remarquez que dans la revendication 2, nous avons introduit les différentes étapes de
I’exécution de cette recherche et, en méme temps, les composants qui exécutent chacune des
fonctions énoncées. Par exemple, la premiere étape est énoncée comme étant I’exécution de
la recherche effectuée par le module logiciel.

J. LA DESCRIPTION DOIT APPUYER LES REVENDICATIONS

Comme on I’a déja dit a plusieurs reprises dans le présent manuel, les revendications
doivent étre “supportées” par la description. Cela signifie que I’objet de chaque revendication
doit avoir un fondement dans la description. En régle générale, la portée des revendications
ne doit pas étre interprétée plus largement que justifié, eu égard a des considérations telles que
I’étendue de la description et des dessins et, dans certains systemes de brevet, la contribution a
I’état de la technique.

La plupart des revendications sont des généralisations d’un ou plusieurs exemples
particuliers. L’étendue de la généralisation admissible est une question que I’examinateur
doit apprécier au cas par cas, a la lumiére de I’état de la technique pertinent. Ainsi,
lorsqu’une invention ouvre un domaine tout a fait nouveau, les revendications peuvent étre
rédigées dans des termes plus généraux que dans le cas d’une invention qui ne concerne que
des perfectionnements apportés a une technique connue. Une revendication devrait étre
rédigée de telle facon qu’elle ne soit ni trop large, au point d’aller au-dela de I’invention elle-
méme, ni trop étroite, au point de priver le déposant d’une juste contrepartie en échange de la
divulgation de son invention. Le déposant est généralement autorisé a indiquer toutes les
modifications, équivalences et utilisations évidentes de ce qu’il a décrit. En particulier, s’il
est raisonnable de prévoir que toutes les variantes couvertes par les revendications auront les
propriétés ou les utilisations qu’il leur attribue dans la description, il devrait étre autorise a
rédiger ses revendications en conséquence.
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L’agent de brevets doit garder présent a I’esprit le fait que le seul fondement sur lequel
I’étendue des revendications d’un déposant peut étre limitée est I’état de la technique
(nouveauté et activité inventive) et non “I’intuition” d’un examinateur de brevets quant a la
portée de I’invention. L’agent de brevets doit normalement contester toute objection de
I’examinateur se fondant sur des “intuitions” de ce dernier et ne reposant pas solidement sur
I’état de la technique et les critéres juridiques établis en matiéere de brevetabilité.

L ’agent de brevets ne doit pas étre un acteur passif dans le processus d’instruction. Il
peut arriver que I’agent de brevets estime qu’un examinateur de brevets a outrepassé son
pouvoir légal en effectuant un rejet. 1 doit étre prét, dans pareil cas, a conseiller
adéquatement son client quant a I’opportunité d’un recours, I’expérience lui enseignant quand
se battre pour obtenir une meilleure protection pour son client et quand s’incliner. L’agent de
brevets doit aussi étre capable de juger si ses confreres étrangers font suffisamment d’efforts
pour protéger son client ou s’ils se contentent de se conformer a de simples suggestions faites
a des fins d’efficacité bureaucratique (les “astuces” de ces deux dernieres phrases s’appliquent
a n’importe quelle demande de brevet et dans n’importe quel pays ou région).

Les exemples suivants illustrent la question du fondement des revendications :

i. une revendication porte sur un procédé de traitement de toutes sortes de
“plants” consistant a les soumettre a un refroidissement subit afin qu’il en résulte
certains effets, alors que le procédé divulgué dans la description n’est applicable
gu’a une seule espece végétale. Or, les plantes ayant des propriétés trés différentes
les unes des autres, comme cela est bien connu, il y a de sérieuses raisons de
penser que le procédé n’est pas applicable a tous les “plants”. A moins que le
déposant ne soit en mesure de fournir la preuve convaincante que le procédé est
néanmoins d’application générale, il devra limiter sa revendication a I’espece
végétale particuliére a laquelle il est fait référence dans la description. La simple
affirmation que le procédé est applicable a tous les “plants” est insuffisante.

ii. Une revendication porte sur une méthode déterminée de traitement de
“moulages en résine synthétique” destinée a provoquer certaines modifications de
leurs propriétés physiques. Tous les exemples décrits se rapportent a des résines
thermoplastiques, et la méthode semble inutilisable pour les résines
thermodurcissables. A moins que le déposant ne soit en mesure de fournir la
preuve que la méthode est néanmoins applicable aux résines thermodurcissables, il
devra limiter sa revendication aux résines thermoplastiques.

iii. Une revendication porte sur des compositions améliorées de gazole présentant
une propriété désiree donnée. La description contient des informations sur un seul
mode d’obtention de gazoles présentant cette propriété, et ce au moyen de
quantités définies d’un additif donné. Aucun autre mode d’obtention de gazoles
présentant la propriété désirée n’est divulgué. La revendication ne fait nulle
mention de I’additif. La revendication n’est pas fondée dans toute sa portée sur la
description et appelle donc des objections.

Un agent de brevets ne doit jamais essayer de revendiquer une chose dont il ne sait pas
de facon slre qu’elle entre dans le cadre de I’invention. L’agent de brevets doit chercher a
obtenir des brevets valables pour ses clients. La régle ci-dessus est énoncée pour protéger le
public (ce qui est équitable), mais essayer de breveter une chose qui n’est pas appuyée par la
description du déposant représente également un désastre pour le déposant.
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Les considérations ci-dessus ne font que renforcer ce qui a éte dit et répété tout au long
de ce manuel. L’agent de brevets doit toujours veiller a ce que les revendications qu’il rédige
pour son client soient suffisamment soutenues par la partie descriptive de la demande de
brevet. L’agent de brevets doit aussi prévoir des limitations plus étroites que celles qu’il
pense devoir ajouter aux revendications au cours de I’instruction de la demande, et s’assurer
que ces limitations seraient fondées s’il devenait nécessaire de les utiliser.

K. UNITE D’INVENTION
Une demande de brevet doit généralement se rapporter a une seule invention ou a un
groupe d’inventions liées de maniére a former un seul concept inventif général. Dans le
second cas, c’est-a-dire celui de la pluralité d’inventions liées par un concept unique, la
demande de brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes de la méme
catégorie, mais le cas le plus courant reste celui d’une demande contenant plusieurs
revendications indépendantes de catégories différentes.

La notion d’unité d’invention a été évoquée a plusieurs reprises dans ce manuel. Si
I’examinateur de brevets détermine que les revendications d’une demande de brevet ne
remplissent pas la condition d’unité d’invention, il invite I’agent de brevets a faire un choix,
c’est-a-dire a retenir certaines revendications et annuler ou supprimer les autres. Le plus
souvent, I’agent de brevets a toutefois la possibilité de déposer une autre demande de brevet
avec les revendications non sélectionnées de la premiére demande. La regle d’unité
d’invention est essentiellement un mécanisme de régulation des frais qui évite aux offices des
brevets de devoir examiner toute une série d’inventions distinctes pour un déposant qui n’a
acquitté qu’une seule taxe d’examen. En regle générale, le manque d’unité d’invention ne
constitue pas en lui-méme un défaut rédhibitoire pour une demande de brevet, mais il peut
entrainer des frais et des délais supplémentaires pour le client. L’exposé qui suit a donc pour
but d’aider I’agent de brevets a comprendre de quelle maniére I’examinateur détermine si la
condition d’unité d’invention est remplie. Les exemples portent essentiellement sur des
inventions chimiques; mais les concepts peuvent étre étendus a tous les domaines techniques.

Dans certains systemes de brevet, comme celui de I’OEB, il y a unité d’invention,
dans le cas de produits intermédiaires et finaux, lorsque :

i. les produits intermédiaires et finaux contiennent le méme élément structurel
essentiel, c’est-a-dire que leurs structures chimiques de base sont identiques ou
que leurs structures chimiques sont étroitement liées sur le plan technique, le
produit intermédiaire apportant un élément structurel essentiel dans le produit
final, et

ii. les produits intermédiaires et finaux sont étroitement liés sur le plan technique,
c’est-a-dire que le produit final est issu directement du produit intermédiaire ou en
est séparé par un faible nombre de produits intermédiaires possédant tous le méme
élément structurel essentiel.

Il peut également y avoir unité d’invention entre des produits intermédiaires et des
produits finaux dont les structures ne sont pas connues, par exemple entre un produit
intermédiaire présentant une structure connue et un produit final de structure non connue, ou
entre un produit intermédiaire de structure non connue et un produit final de structure
également non connue. Dans de tels cas, il faut disposer de preuves suffisantes pour pouvoir
conclure que les produits intermédiaires et les produits finaux sont étroitement liés entre eux
sur le plan technique, comme, par exemple, lorsque le produit intermédiaire contient le méme
élément essentiel que le produit final ou apporte au produit final un élément essentiel.
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Il est possible de revendiquer des produits intermédiaires différents utilisés dans
différents procédés pour I’obtention du produit final, a condition qu’ils contiennent le méme
élément structurel essentiel. Les produits intermédiaires et les produits finaux ne doivent pas
étre séparés, au cours du processus conduisant de I’un a I’autre, par un produit intermédiaire
qui n’est pas nouveau. Lorsque des produits intermédiaires différents correspondant a des
parties structurelles différentes du produit final sont revendiqués, on ne devrait pas considérer
qu’il existe une unité d’invention entre les produits intermédiaires. Si les produits
intermédiaires et les produits finaux sont des familles de composés, chaque composé
intermédiaire devrait correspondre a un composé revendiqué appartenant a la famille des
produits finaux. Certains produits finaux, toutefois, peuvent n’avoir aucun composé leur
correspondant dans la famille des produits intermédiaires, de sorte que les deux familles n’ont
pas besoin d’étre en correspondance absolue. Le simple fait que, en dehors de leur capacité a
étre utilisés pour I’obtention de produits finaux, les produits intermédiaires puissent exercer
également d’autres effets ou activités ne fait pas obstacle a I’unité d’invention.

Lorsgu’une revendication unique comporte des variantes (chimiques ou non), c’est-a-
dire un “groupement de type Markush”, la condition d’unité d’invention doit étre considérée
comme remplie si les variantes sont de nature similaire. Lorsque le groupement de type
Markush concerne des variantes de composés chimiques, celles-ci doivent étre considérées
comme étant de nature similaire quand :

i. toutes les variantes ont une caractéristique ou une activité commune, et

ii. il existe une structure commune, c’est-a-dire qu’un élément structurel essentiel
est commun a toutes les variantes ou que toutes les variantes appartiennent a une
classe reconnue de composés chimiques du domaine dont I’invention fait partie.

Un “élément structurel essentiel est commun a toutes les variantes” si les composés
ont en commun une structure chimique qui représente une grande partie de leur structure, ou,
dans le cas ou les composés n’ont en commun qu’une petite partie de leur structure, si la
structure commune représente une partie structurellement distincte de I’état de la technique.
L’élément structurel peut étre un seul composé ou une combinaison de composés distincts
liés entre eux. Les variantes appartiennent a une “classe reconnue de composes chimiques” si
I’état de la technique conduit a penser que des éléments de cette classe se comporteront de
maniere similaire dans le contexte de I’invention revendiquée, c’est-a-dire que chaque
élément pourrait étre substitué a un autre, dans la mesure ou on peut s’attendre a obtenir un
résultat similaire. S’il peut étre prouvé qu’au moins une variante d’un groupement de type
Markush n’est pas nouvelle, I’'unité de I’invention doit étre réexaminée.

Dans certains systemes de brevet, comme celui de I’OEB, I’absence d’unité peut étre
immédiatement évidente a priori, c’est-a-dire avant d’examiner les revendications compte
tenu de I’état de la technique, ou bien elle peut le devenir seulement a posteriori, c’est-a-dire
apres que I’état de la technique a été pris en considération — par exemple, un document
compris dans I’état de la technique montre que I’objet d’une revendication indépendante est
dénué de nouveauté ou d’activité inventive, de sorte que deux revendications dépendantes ou
davantage ne présentent plus de concept inventif commun.

Comme on I’a dit, la notion d’”unité d’invention” est évoquée a différents endroits
dans le présent cours. Elle existe également dans le systéme des brevets américain, sous le
nom de “restriction requirement”, c’est-a-dire “exigence de limitation”. L’agent de brevets
doit toujours se rappeler que I’absence d’unité d’invention n’est pas un defaut rédhibitoire;
c’est simplement un mécanisme qui permet au gouvernement de percevoir des taxes
supplémentaires. L’agent de brevets dépose généralement une demande divisionnaire avec
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les revendications qui ont été exclues de la demande en raison d’un manque d’unité
d’invention.

L. POINT DE VUE DE LA REVENDICATION

Une revendication de brevet doit relever d’un “point de vue” cohérent. Ce point de
vue indique la catégorie de personnes qui est susceptible de porter directement atteinte a la
revendication. L’agent de brevets doit soigneusement éviter d’introduire dans une méme
revendication des limitations ou éléments procédant de points de vue différents. Ce conseil
peut sembler évident, mais il est parfois tres difficile a suivre en pratique, lorsque les éléments
d’une invention qui impliquent une activité inventive relevent d’un large éventail de
composants physiques ou d’activités physiques. Cette unité de point de vue devient
également importante lorsque I’activité commerciale associée a I’invention fait intervenir de
multiples parties.

Exemple 1 : supposons qu’une invention porte sur un nouveau compartiment
permettant de loger les piles servant a alimenter une lampe de poche. Supposons que
I”inventeur ait découvert que si une petite piece de cuivre en corolle possédant une fiche male
est fixée par pression sur une pile conventionnelle de type D, lorsque cet ensemble est inséré
dans une lampe de poche possédant également une petite piece de cuivre en corolle avec une
fiche femelle, la durée de fonctionnement s’en trouve triplée. Un agent de brevets pourrait
rédiger la revendication suivante :

1. Un appareil permettant de prolonger la durée de vie d’une pile de lampe de poche,

comprenant :

une piece de cuivre en corolle possédant une fiche male et adaptée pour étre
couplée de maniere opérationnelle a une pile;

une lampe de poche fonctionnant a pile qui possede un cablage électrique; et

une piece de cuivre en corolle possédant une fiche femelle, la piéce de cuivre
en corolle étant fixée au cablage électrique de la lampe de poche fonctionnant a pile,
dans laquelle la piéce de cuivre en corolle possédant une fiche male est adaptée pour
le couplage opeérationnel avec la piece de cuivre en corolle possédant la fiche femelle.

Bien que la revendication ci-dessus décrive adequatement I’invention, I’étudiant
remarquera qu’elle ne procede pas d’un point de vue cohérent. En effet, certaines parties de
la revendication portent sur des composants relatifs a la pile, tandis que d’autres parties de la
revendication portent sur des composants relatifs a la lampe de poche (si la durée de la pile
égalait celle de la lampe de poche, la revendication présenterait moins de problémes).

Mais que se passerait-il si la personne ou la société responsable de la pile n’était pas la
méme que celle qui fournit la lampe de poche? Que se passerait-il si une société vendait
seulement des piles et une autre, seulement des lampes de poche? Cela signifierait que ni
I’une ni I’autre ne risquerait de porter directement atteinte a cette revendication. La
contrefacon directe est souvent nécessaire pour que soit constituée une forme de contrefagon
quelconque, par exemple la contrefacon indirecte ou I’incitation a la contrefagon; d’autre
part, de nombreux systemes juridiques exigent que la contrefacon directe soit le fait d’une
seule entité. Evidemment, un bon avocat peut réussir a convaincre un tribunal que la
contrefacon directe est constituée, méme a partir d’une revendication comme celle-ci, mais il
est préférable que I’agent de brevets rédige ses revendications de maniére a éviter a son client
d’avoir a engager une équipe d’avocats de haut vol pour se sortir d’une simple affaire de
contrefacon de base ou a dépenser des sommes considérables pour monter une argumentation
suffisamment solide pour prouver gu’il a été porté atteinte a ses droits.

Au-dela des préoccupations de litige, I’agent de brevets doit aussi rédiger ses
revendications d’une maniere qui facilite la concession de licences. Supposons, par exemple,
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que dans le secteur commercial relatif a la revendication ci-dessus, une société vend des
lampes de poche et une autre vend des piles. Dans cette situation, aucune de ces parties ne
sera le moindrement portée a prendre une licence sur la revendication ci-dessus, dans la
mesure ou chacune peut étre persuadée, en toute bonne foi, qu’elle ne porte atteinte a aucun
droit, dans la mesure ou elle ne met en ceuvre qu’une partie de la revendication.

Supposons maintenant que I’agent de brevets ait aussi rédigé trois autres jeux de
revendications — un portant uniqguement sur la partie lampe de poche du systeme, un portant
uniquement sur la partie pile du systéme, et un autre portant sur la combinaison des piéces de
cuivre en corolle (il serait tout de méme recommandé a I’agent de brevets de conserver la
revendication d’origine ci-dessus). Ces trois revendications pourraient se lire respectivement
comme Ceci :
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Revendication de la lampe de poche
2. Un appareil permettant de prolonger la durée de vie d’une pile de lampe de poche,
comprenant :

une lampe de poche fonctionnant a pile possédant un cablage électrique; et

une piéce de cuivre en corolle possédant une fiche femelle, la piéce de cuivre
en corolle étant fixée au cablage électrique de la lampe de poche fonctionnant a pile,
dans laquelle la piéce de cuivre en corolle possédant une fiche femelle est adaptée
pour le couplage opérationnel avec une piece en corolle possédant une fiche male
fixée a une pile.

Revendication de la pile
3. Un appareil permettant de prolonger la durée de vie d’une pile de lampe de poche,
comprenant :
une pile; et
une piece de cuivre en corolle possédant une fiche male, la piece de cuivre en
corolle étant couplée de maniere opérationnelle avec la pile,
dans laquelle la piéce de cuivre en corolle possédant une fiche méle est
adaptée pour le couplage opérationnel avec une piéce en corolle possédant
une fiche femelle qui est connectée au cablage électrique dans une lampe de
poche.

Les piéces du connecteur
4. Un appareil permettant de prolonger la durée de vie d’une pile de lampe de poche,
comprenant :

une piéce de cuivre en corolle possédant une fiche male et adaptée pour étre
électriquement couplée a une pile; et

une piéce de cuivre en corolle possédant une fiche femelle, la piéce de cuivre
en corolle étant adaptée pour le couplage opérationnel avec le cablage électrique
d’une lampe de poche fonctionnant a pile,

dans lequel la piece en cuivre en corolle possédant une fiche male est adaptée
pour le couplage opérationnel avec la piéce en corolle possédant la fiche femelle.

L’étudiant remarquera qu’alors que les revendications 2-3 mentionnent a la fois la pile

et la lampe de poche, le “point de vue” de chaque revendication a été déplacé exclusivement
soit vers la pile, soit vers la lampe de poche, soit vers la combinaison des deux piéces du
connecteur. La revendication 2 devrait donc étre plus facile que la revendication 1 a concéder
en licence ou a faire valoir contre un fournisseur de lampes de poche contrefaisant, et la
revendication 3 devrait étre plus facile que la revendication 1 a faire valoir contre un
fournisseur de piles contrefaisant. La revendication 4, qui est axée sur les deux pieces en
corolle, pourrait étre utilisée contre une société qui produit des pieces en corolle pour
assemblage par des fabricants de piles ou des fabricants de lampes de poche.

Exemple 2 : supposons qu’une invention concerne un systéme informatique client et

serveur, tel que I’Internet. Supposons que cette invention constitue un nouveau moyen de
commander des bonbons sur I’ Internet ou le client peut utiliser une caméra et un bras
robotique pour remplir un sachet de bonbons qui lui est ensuite expédié. Un ordinateur client
(par exemple un ordinateur personnel) fait une demande a un ordinateur serveur (par exemple
un systeme informatique de fournisseur de service Internet), et I’ordinateur serveur trouve les
informations, les traite et envoie les résultats au client. Un agent de brevets pourrait rédiger la
revendication suivante :



page 122

1. Une méthode de distribution des bonbons, comprenant :

I’envoi d’une demande a partir d’un ordinateur client vers un ordinateur
serveur pour des bonbons se trouvant dans un magasin de bonbons;

I’envoi de données vidéo du magasin de bonbons a partir de I’ordinateur
serveur vers I’ordinateur client;

I’affichage des données vidéo du magasin de bonbons sur I’ordinateur client,
dans lequel les données vidéo affichées du magasin de bonbons fournissent une
représentation visuelle du magasin de bonbons pour permettre a un utilisateur de
I’ordinateur client de fournir des instructions a un bras robotique situé dans le
magasin de bonbons;

I’envoi d’instructions au bras robotique a partir de I’ordinateur client vers
I’ordinateur serveur;

la conversion des instructions de direction du bras robotique en instructions
exécutables de direction du bras robotique pour le bras robotique situé dans le
magasin de bonbons, dans lequel les instructions exécutables de direction du bras
robotique actionnent le bras robotique pour remplir un sachet de bonbons;

I’envoi d’une instruction d’expédition a partir de I’ordinateur client vers
I’ordinateur serveur; et

la conversion de I’instruction d’expédition en une instruction d’expédition
exécutable pour le bras robotique, dans laquelle I’instruction d’expédition exécutable
actionne le bras robotique pour placer le sac de bonbons dans une boite ouverte et la
fermer pour I’expédition.

S’il est vrai que la revendication ci-dessus donne une description adéquate de
I’invention, I’étudiant remarquera qu’elle manque de cohérence en matiére de point de vue.
Certaines étapes sont effectuées par I’ordinateur client et certaines étapes sont effectuées par
I’ordinateur serveur. Cela signifie que ni la personne responsable de I’ordinateur client ni la
personne responsable de I’ordinateur serveur ne peut étre un contrefacteur direct de cette
revendication. La contrefacon directe est souvent nécessaire pour que soit constituée une
forme de contrefacon quelconque, par exemple la contrefacon indirecte ou I’incitation a la
contrefacon; d’autre part, de nombreux systemes juridiques exigent que la contrefacon directe
soit le fait d’une seule entité. Evidemment, un bon avocat peut réussir & convaincre un
tribunal que la contrefacon directe est constituée, méme a partir d’une revendication comme
celle-ci, mais il est préférable que I’agent de brevets rédige ses revendications de maniére a
éviter a son client d’avoir a engager une équipe d’avocats de haut vol pour se sortir d’une
simple affaire de contrefacon de base ou a dépenser des sommes considérables pour monter
une argumentation suffisamment solide pour prouver qu’il a été porté atteinte a ses droits.

Au-dela des préoccupations de litige, I’agent de brevets doit aussi rédiger ses
revendications d’une maniére qui facilite la concession de licences. Supposons, par exemple,
que dans le secteur commercial relatif a la revendication du magasin de bonbons ci-dessus, le
magasin de bonbons et le bras robotique sont fournis par une société, I’ordinateur serveur est
fourni par une autre et le logiciel de I’ordinateur client, par une troisieme. Supposons aussi
que le magasin de bonbons et la société de I’ordinateur serveur ont un accord commercial
I’une avec I’autre, que la société du logiciel informatique client n’a aucun contrat avec aucune
des parties et que I’ordinateur serveur soit a la disposition de toute personne qui fournit un
numéro de carte de crédit pour I’utiliser. Dans une telle situation, aucune de ces parties ne
sera le moindrement portée a prendre une licence sur la revendication ci-dessus, dans la
mesure ou chacune peut étre persuadée, en toute bonne foi, qu’elle ne porte atteinte a aucun
droit, dans la mesure ou elle ne met en ceuvre qu’une partie de la revendication.
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Supposons maintenant que I’agent de brevets ait aussi redigé deux autres jeux de

revendications — un portant uniquement sur la partie client du systéme, un portant uniquement
sur la partie serveur du systeme (il serait tout de méme recommandé a I’agent de brevets de
conserver la revendication d’origine ci-dessus). Ces deux revendications pourraient se lire
respectivement comme ceci :

Revendication de I’ordinateur client
2. Une méthode de distribution des bonbons, comprenant :

la réception de données vidéo du magasin de bonbons sur un ordinateur client;

I’affichage des données vidéo du magasin de bonbons sur I’ordinateur client,
dans lequel les données vidéo affichées du magasin de bonbons fournissent une
représentation visuelle d’un magasin de bonbons pour permettre a un utilisateur de
I’ordinateur client de fournir des instructions a un bras robotique situé dans le
magasin de bonbons;

I’envoi d’instructions de direction du bras robotique a partir de I’ordinateur
client, dans lequel les instructions de direction du bras robotique font remplir au bras
robotique situé au magasin de bonbons un sachet de bonbons; et

I’envoi d’instructions d’expédition a partir de I’ordinateur client, dans lequel
les instructions d’expédition ordonnent au bras robotique de placer le sachet de
bonbons dans une boite ouverte et la fermer pour I’expédition.

Revendication de I’ordinateur serveur
3. Une méthode de distribution des bonbons, comprenant :

I’envoi de données vidéo du magasin de bonbons a partir d’un ordinateur
serveur vers un ordinateur client, dans lequel les données vidéo du magasin de
bonbons fournissent une représentation visuelle d’un magasin de bonbons pour
permettre a un utilisateur de I’ordinateur client de fournir des instructions a un bras
robotique situé dans le magasin de bonbons;

la réception d’instructions de direction du bras robotique sur I’ordinateur
serveur en provenance de I’ordinateur client;

la conversion des instructions de direction du bras robotique en instructions
executables de direction du bras robotique pour le bras robotique situe dans le
magasin de bonbons, dans lequel les instructions exécutables de direction du bras
robotique actionnent le bras robotique pour remplir un sachet de bonbons;

la réception d’instructions d’expédition sur I’ordinateur serveur en
provenance de I’ordinateur client; et

la conversion des instructions d’expédition en instructions d’expédition
executables actionne le bras robotique pour placer le sachet de bonbons dans une
boite ouverte et la fermer pour I’expédition.

Les revendications 2 et 3 mentionnent a la fois I’ordinateur serveur et I’ordinateur

client, mais I’étudiant remarquera que I’action dans chaque revendication a été déplacée
exclusivement vers le client ou vers le serveur. La revendication 2 devrait donc étre plus

facile que la revendication 1 a concéder en licence ou a faire valoir contre un fournisseur de
logiciel client contrefaisant, et la revendication 3 devrait étre plus facile que la revendication 1

a faire valoir contre un opérateur de logiciel serveur contrefaisant.

Comme nous I’avons déja vu, la rédaction des revendications de brevet nécessite de

nombreuses étapes de révision. 1l est rare qu’un agent de brevets rédige une excellente

revendication de brevet d’un seul jet — méme aprées des années d’expérience. Mais ce qu’il

acquiert, a force de pratique, c’est une méthode de révision et de correction qui lui permet
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finalement de produire des revendications de brevet solides, qui présentent un reflet fidéle de
I’étendue de I’invention du client.

M. REDUIRE LA PORTEE D’UNE REVENDICATION DE BREVET AU COURS
DE L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE

La portée d’une revendication peut étre réduite 1) en ajoutant des éléments nouveaux, 2)
en ajoutant une limitation a un élément précédemment énoncé ou 3) en apportant des
précisions sur la maniere dont les eléments énoncés précédemment fonctionnent ensemble
(veuillez remarquer, toutefois, que les “éléments” sont un sous-ensemble des “limitations” qui
releve davantage d’un aspect pratique que d’une distinction juridique).

La portée de I’exemple du crayon ci-dessus peut étre réduite en ajoutant un élément
supplémentaire, tel qu’un capuchon de crayon. La revendication pourrait se lire de la maniere
suivante :

1. Un appareil, comprenant :

un crayon;

une gomme attachée a une extrémité du crayon;

un éclairage fixé au centre proximal du crayon; et
un capuchon amovible fixé a I’extrémité du crayon.

L’élément supplémentaire du capuchon restreint la revendication. Ainsi, cette derniére
ne porte plus sur un crayon avec seulement un éclairage fixé et une gomme. Les trois
éléments doivent tous étre présents dans un dispositif contrefaisant pour que la revendication
“se lise” dans ce dernier.

La plupart des offices de brevets exigent que I’agent de brevets montre clairement les
changements effectués pour modifier une revendication. Ainsi, selon les régles de brevets
locales, la modification apportée a la revendication ci-dessus pourrait étre soumise a I’office
des brevets de la maniére suivante :

1. (Modifié) Un dispositif, comprenant :
un crayon;
une gomme attachee a une extrémité du crayon; [[et]]
un éclairage fixé au centre du crayon; et
un capuchon amovible fixé a une extrémité du crayon.

Lorsque “modifié” indique un changement apporteé a la revendication, [[]] désigne les
mots supprimés et le soulignement désigne les nouveaux mots ajoutés.

Lorsque la portée d’une revendication est réduite par I’ajout d’une nouvelle limitation,
la nouvelle limitation doit préciser un élément ou la relation entre les éléments. La limitation
doit se trouver dans le mémoire descriptif — I’agent de brevets ne peut pas créer des relations
entre des éléments qui n’ont pas été divulgués dans le mémoire descriptif. De plus, I’agent de
brevets ne doit pas ajouter de limitations qui réduisent de maniere significative la portée d’une
revendication sans envisager d’autres modifications et sans avertir le client de I’impact
probable de ces modifications. Bien sir, il est souvent nécessaire de modifier les
revendications de maniére significative afin de les rendre brevetables.

L’agent de brevets peut souvent éviter un rejet fondé sur I’état de la technique en
précisant simplement les éléments déja cités dans une revendication, sans ajouter une
limitation entiérement nouvelle — ou en créant un lien plus étroit entre les éléments cités
précédemment, par exemple en modifiant une revendication pour ajouter que “A regoit
I’apport de B”. Dans I’exemple précédent, la portée de la revendication pourrait étre réduite
en précisant I’élément d’éclairage.

1. Un dispositif comprenant :

un crayon;
une gomme attachée a une extrémité du crayon;
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un éclairage fixé au niveau d’un centre proximal du crayon dans lequel
I’éclairage est dirigé pour briller dans le sens inverse a I’extrémité du crayon
possédant la gomme.
Ici, c’est la direction de I’éclairage qui précise I’élément.

N. EXCEPTIONS A LA BREVETABILITE

La plupart des systemes de brevet excluent certains objets de la protection par brevet.
La liste de ces exclusions varie considérablement d’un pays a I’autre. Aux Etats-Unis
d’Amérique, par exemple, elle ne porte que sur un nombre réduit d’objets, tels que les
théories scientifiques. 1l peut donc arriver de temps a autre a un agent de brevets de voir ses
revendications de brevet rejetées parce qu’elles portent sur des éléments exclus de la
protection. Dans certains cas, il pourra obtenir tout de méme la protection, a condition de
savoir comment modifier le libellé des revendications en cause afin de les faire accepter. Cela
démontre une fois de plus qu’un bon agent de brevets doit faire preuve de diligence et de
créativité afin de protéger les inventions de son client.

La Convention sur le brevet européen (“CBE”), le traité qui a établi I’OEB, ne définit
pas le terme “invention”, mais contient une liste non exhaustive des objets qui ne sont pas
considérés comme des inventions. Les éléments de cette liste sont tous abstraits (par exemple
les découvertes, les théories scientifiques, etc.) ou non techniques (par exemple les créations
esthétiques ou les présentations d’informations). Selon la CBE, une “invention” doit étre a la
fois de nature concréte et technique. Cela peut étre dans n’importe quel domaine technique.
La CBE précise que :

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

2) ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1)
notamment :
a) les découvertes ainsi que les théories scientifiqgues et les meéthodes
mathématiques;
b) les créations esthétiques;
c) les plans, principes et méthodes dans I’exercice d’activités intellectuelles, en
matiére de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les
programmes d’ordinateurs;
d) les présentations d’informations.

3) Les dispositions du paragraphe 2) n’excluent la brevetabilité des éléments
énumérés auxdites dispositions que dans la mesure ou la demande de brevet
européen ou le brevet européen ne concerne que I’un de ces €léments, considéré en
tant que tel [N.B. : les inventions logicielles sont, par exemple, protégeables en
Europe, mais pas “en tant que telles”. Cela signifie simplement que I’agent de
brevets doit modifier 1égérement la formulation de la revendication. On
pourrait probablement trouver des brevets délivres par I’OEB sur I’ensemble
des éléments énumérés au 2) ci-dessus, mais ils n’auraient pas été revendiqués
“en tant que tels].

4) Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d’application
industrielle au sens du paragraphe 1) les méthodes de traitement chirurgical ou
thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées
au corps humain ou animal. Cette disposition ne s’applique pas aux produits,
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notamment aux substances ou compositions, pour la mise en ceuvre d’une de ces
meéthodes.

Comme nous I’avons dit ci-dessus, de nombreux systemes imposent des limites sur les
types d’inventions qui peuvent étre brevetes. Certains excluent de la brevetabilité les
inventions contraires aux “bonnes meceurs”. Enfin, comme nous I’avons vu ci-dessus en ce qui
concerne les inventions logicielles, certaines exclusions sont plus des questions de forme que
de fond. L’agent de brevets doit donc savoir que ses revendications doivent parfois étre
formulées (ou reformulées) d’une maniere particuliére pour éviter de tomber sous le coup des
exceptions a la brevetabilité — méme si, en fin de compte, I’invention est décrite d’une
maniere trés proche, quant au fond, de celle qui n’était pas admissible.

La question des inventions biotechnologiques nécessite souvent une prudence
particuliére de la part de I’agent de brevets. Ce type d’invention peut en effet étre exclu de la
protection en tant que découverte scientifique ou donner lieu, dans certains cas, a des
préoccupations d’ordre éthique.

Les “inventions biotechnologiques” sont généralement définies comme des inventions
relatives a un produit composé de ou contenant une matiére biologique ou un procédé au
moyen duquel une matiére biologique est produite, traitée ou utilisée. Le terme “matiere
biologique” désigne toute matiére contenant des informations génétiques et capable de se
reproduire ou d’étre reproduite dans un systéeme biologique.

En principe, la brevetabilité des inventions biotechnologiques est reconnue, par
exemple, par la CBE, aux Etats-Unis d’Amérique et au Japon. Les inventions
biotechnologiques ne sont pas non plus exclues de la protection par I’OEB, par exemple, si
elles concernent un élément de la liste non exhaustive suivante :

1) une matiere biologique qui est isolée de son environnement naturel ou produite
au moyen d’un procédé technique, méme si elle existait déja a I’état naturel (par
conséquent, la matiere biologique peut étre considéree comme brevetable méme si
elle existait déja a I’état naturel).

Bien que le corps humain, aux différents stades de sa formation et de son
développement, et la simple decouverte de I’un de ses éléments, y compris la
séquence ou la séquence partielle d’un géne, ne puissent constituer des inventions
brevetables, un élement isolé du corps humain ou produit au moyen d’un procédeé
technique qui est susceptible d’application industrielle, y compris la séquence ou
la séquence partielle d’un gene, peut constituer une invention brevetable, méme si
la structure de cet élément est identique a celle d’un élément naturel. Un tel
élément n’est pas exclu a priori de la brevetabilité puisqu’il est, par exemple, le
résultat de procédés techniques I’ayant identifié, purifié, caractérisé et multiplié en
dehors du corps humain, techniques que seul I’étre humain est capable de mettre
en ceuvre et que la nature est incapable d’accomplir par elle-méme.

L’examen d’une demande de brevet ou d’un brevet portant sur des séquences
génétiques ou des séquences partielles de génes doit étre soumis aux mémes
criteres de brevetabilité que pour tous les autres domaines technologiques.

L application industrielle d’une séquence ou d’une séquence partielle doit étre
divulguée dans la demande de brevet telle que déposée.

2) des végétaux ou des animaux si la faisabilité technique de I’invention n’est pas
limitée a une variété végeétale ou a une race animale déterminée;
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Les inventions portant sur des plantes ou des animaux sont brevetables si leur
application n’est pas techniquement limitée a une variété végétale ou a une race
animale. Une revendication dans laquelle il n’est pas revendiqué individuellement
des variétés végétales spécifiques n’est pas exclue de la brevetabilité, méme si elle
peut couvrir des variétés végétales.

Une revendication qui couvre des variétés vegetales sans toutefois les identifier ne
saurait avoir pour objet une ou plusieurs variétés. Lorsqu’il n’est pas identifié de
variété végétale particuliere dans une revendication de produit, I’objet de
I’invention revendiquée n’est pas limité & une ou plusieurs variétés et ne porte pas
sur une ou plusieurs variétés.

3) un procédé microbiologique, ou d’autres procédés techniques, ou un produit
obtenu par ces procédeés, dans la mesure ou il ne s’agit pas d’une variété végétale
ou d’une race animale.

On entend par “procedé microbiologique” tout procédé utilisant une matiere
microbiologique, comportant une intervention sur une matiére microbiologique ou
produisant une matiere microbiologique.

L’OEB prévoit un certain nombre d’exceptions a la brevetabilité dans le domaine des
inventions biotechnologiques. La liste présentée ci-aprés n’est pas exhaustive; elle sert
d’illustration et doit étre considérée comme donnant forme concréte aux concepts d’”ordre
public” et de “moralité” dans ce domaine technique. Ces exclusions n’étant pas les mémes
dans tous les systéemes de brevet, I’agent de brevets doit s’assurer de bien comprendre les
regles qui s’appliquent particuliérement dans le pays ou la région ou il dépose une demande
de brevet. L’OEB, par exemple, exclut de la protection les inventions biotechnologiques qui
ont pour objet :

1) des procedeés de clonage des étres humains;

Aux fins de cette exclusion, les procédés de clonage des étres humains peuvent
se définir comme tout procedé, y compris les techniques de scission des
embryons, ayant pour but de créer un étre humain qui aurait la méme
information génétique nucléaire qu’un autre étre humain vivant ou décéde;

2) des procédés de modification de I’identité génétique germinale de I’étre
humain;

3) des utilisations d’embryons humains a des fins industrielles ou commerciales;

L’exclusion des utilisations d’embryons humains a des fins industrielles ou
commerciales ne concerne pas les inventions ayant un objectif thérapeutique
ou de diagnostic qui s’appliquent a I’embryon humain et lui sont utiles;

4) des procédés de modification de I’identité génétique des animaux de nature a
provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour
I’lhomme ou I’animal, ainsi que les animaux issus de tels procédeés.
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L utilité médicale substantielle susmentionnée comprend toute utilité dans le
domaine de la recherche, de la prévention, du diagnostic ou de la
thérapeutique. En outre, le corps humain, aux différents stades de sa
constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d’un de
ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gene, ne
peuvent constituer des inventions brevetables. Ces stades de la constitution et
du développement du corps humain comprennent des cellules germinales.
Sont aussi exclus de la brevetabilité les procédés de production d’étres
hybrides issus de cellules germinales ou de cellules totipotentes humaines ou
animales.

L’OEB exclut également de la brevetabilité “les variétés végétales ou les races
animales ainsi que les procédeés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou
d’animaux”. Ainsi, I’office ne doit pas délivrer de brevet lorsque I’objet revendiqué porte sur
une ou plusieurs variété(s) végétale(s) particuliére(s). Cependant, I’invention est brevetable
lorsqu’elle porte sur des végétaux ou des animaux et si la faisabilité technique de I’invention
n’est pas limitée a une variété végeétale ou a une race animale déterminée.

Par conséquent, une revendication de procédé pour la production d’une ou plusieurs
variété(s) végétale(s) n’est pas exclue a priori de la brevetabilité simplement parce que le
produit qui en est issu constitue ou peut constituer une variété végétale. D’autres systémes
reconnaissent, bien sdr, la brevetabilité des variétés végétales nouvelles dont la production
résulte d’une invention biotechnologique. Ceci est a comparer avec le passage du chapitre I,
section A.1) relatif aux “brevets de plante” et aux exigences aux Etats-Unis d’ Amérique pour
une classe spéciale de brevets relatifs aux “plantes multipliées par reproduction asexuée”.

En dépit de I’interdiction générale ci-dessus, un procédé d’obtention de végétaux ou
d’animaux est essentiellement biologique, du moins a I’OEB, s’il consiste intégralement en
des phénomenes naturels tels que le croisement ou la sélection. 1l en résulte donc des
situations dans lesquelles I’agent de brevets peut avoir besoin de retravailler les
revendications d’une demande afin d’obtenir la protection par brevet. Pour prendre quelques
exemples, une méthode de croisement, d’entrecroisement ou d’élevage sélectif, de chevaux
par exemple, qui consisterait simplement a sélectionner, en vue de la reproduction forcée ou
libre, les animaux présentant certaines caractéristiques, serait essentiellement biologique et
par conséquent ne serait pas brevetable a I’OEB. En revanche, une méthode de traitement des
veégétaux ou des animaux en vue d’en améliorer les qualités ou le rendement ou en vue de
stimuler ou d’interrompre la croissance (par exemple une méthode d’émondage) ne saurait
étre considerée comme essentiellement biologique, puisque I’essence de I’invention, méme si
elle fait intervenir un procédé biologique, est de nature technique. Il en serait de méme pour
une méthode de traitement de végétaux consistant a employer une substance ou des radiations
stimulant la pousse. Le traitement du sol par I’utilisation de moyens techniques en vue de
stimuler ou d’interrompre la croissance de veégétaux n’est pas non plus exclu de la
brevetabilité

O. LE CRITERE D’APPLICATION INDUSTRIELLE
Certains systémes de brevet prévoient qu’une invention n’est pas brevetable si elle
n’est pas susceptible d’application industrielle. D’autres, comme celui des Etats-Unis
d’Amérique, imposent un critére d’utilité, mais supposent généralement que les inventions qui
répondent aux autres conditions de brevetabilité présentent d’une maniere ou d’une autre un
caractere d’utilité. Ainsi qu’il est mentionné a diverses reprises dans ce manuel, les notions
d’utilité et d’application industrielle sont synonymes, mais non identiques. La nécessité de
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remplir le critere d’application industrielle pour obtenir la délivrance d’un brevet obligera
donc de temps a autre I’agent de brevets a retravailler la formulation des revendications de ses
demandes de brevet.

Par exemple, en ce qui concerne les demandes de brevet déposées aupres de I’OEB,
“une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut
étre fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris I’agriculture”. Le terme
“industrie” doit étre pris au sens large, comme comprenant I’exercice de toute activite
physique “de caractére technique”, c’est-a-dire une activité qui appartient aux arts utiles ou
pratiques par opposition aux arts esthétiques. Cette définition n’implique pas nécessairement
I’utilisation d’une machine ou la fabrication d’un article, et elle pourrait par exemple
s’appliquer a un procédé de dispersion du brouillard ou a un procédé de conversion de
I’énergie d’une forme dans une autre. Cependant, il existe encore une autre catégorie
d’”inventions” qui serait exclue, a savoir les articles ou procédés supposes fonctionner d’une
maniére nettement contraire aux lois physiques bien établies, par exemple un mécanisme a
mouvement perpétuel. Une objection pour défaut d’application industrielle ne pourrait étre
soulevée que dans la mesure ou la revendication spécifierait la fonction que I’invention est
censee remplir ou I’objet de I’invention; en revanche, si un mécanisme a mouvement
perpétuel est, par exemple, simplement revendiqué en tant qu’objet construit d’une maniére
particuliere et bien précisée, I’objection devra étre formulée sur le fondement de la non-
conformité de I’exposé de I’invention.

Le critere d’application industrielle limite quelque peu la brevetabilité des
programmes d’ordinateur en Europe par rapport aux Etats-Unis d’ Amérique ou & d’autres
pays. L’examinateur de I’OEB peut en effet rejeter une demande de brevet parce qu’il estime
que le programme d’ordinateur qui en fait I’objet n’est pas susceptible d’application
industrielle. Cela ne s’applique pas, cependant, a toutes les inventions logicielles (ni méme a
la plupart d’entre elles), et il suffira souvent a I’agent de brevets de modifier la formulation
des revendications ou de fournir a I’examinateur des explications sur ce qui fait que
I’invention remplit la condition d’application industrielle pour échapper a un tel rejet.

Tout comme de nombreux autres offices de brevet, I’OEB considere que les méthodes
de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de
diagnostic appliquées au corps humain ou animal ne sont pas susceptibles d’application
industrielle. Cette disposition ne s’applique pas aux produits, notamment aux substances ou
compositions, pour la mise en ceuvre d’une de ces méthodes”. Par conséquent, les
instruments et appareillages chirurgicaux, thérapeutiques ou de diagnostic devant étre utilisés
dans ces méthodes peuvent étre brevetés. N.B. : cette exclusion n’existe pas aux Etats-Unis
d’Amérique ni dans un certain nombre d’autres systémes de brevet.

La fabrication de prothéses ou de membres artificiels pourrait étre considérée comme
brevetable par I’OEB, malgré I’exclusion ci-dessus. Ainsi, un procédé de fabrication de
semelles orthopédiques ou un procédé de fabrication d’un membre artificiel devrait étre
brevetable. Dans les deux cas, le fait de prendre I’empreinte du pied ou de réaliser le moule
du moignon sur lequel doit étre ajusté un membre artificiel n’est a I’évidence pas de nature
chirurgicale et ne requiert pas la présence d’une personne qualifiée sur le plan médical. En
outre, les semelles et les membres artificiels sont fabriqués en dehors du corps humain. En
revanche, un procédé de fabrication d’une endoprothése en dehors du corps humain, qui exige
la mise en ceuvre d’une étape chirurgicale pour prendre les mesures, serait exclu de la
brevetabilite

L’OEB peut aussi accepter, malgré I’exclusion ci-dessus, de breveter les produits
nouveaux, et notamment les substances ou compositions, servant a la mise en ceuvre de ces
méthodes de traitement ou de diagnostic. Toutefois, dans le cas d’une substance ou d’une
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composition connue, celle-ci ne peut étre brevetée pour la mise en ceuvre de ces méethodes que
si son utilisation en chirurgie, en thérapeutique ou pour les méthodes de diagnostic appliquées
au corps humain ou animal n’était pas divulguée antérieurement (“premiere utilisation
médicale”). La méme substance ou composition ne peut étre brevetée par la suite pour
aucune autre utilisation de ce type. Une revendication concernant une substance ou
composition connue que I’on utiliserait pour la premiere fois dans une méthode chirurgicale,
de traitement thérapeutique ou de diagnostic devrait étre formulée, devant I’OEB, comme suit

““Substance ou composition X, suivie de I’indication de I’utilisation, par exemple ““...
pour utilisation comme médicament™, *“... pour utilisation comme agent
antibactérien” ou ““... pour le traitement de la maladie Y”’.

Par contre, ces types de revendication seront interprétés comme se limitant a la substance ou a
la composition telle qu’elle a été présentée ou conditionnée en vue de I’utilisation en
question. Les revendications de produits ne peuvent étre obtenues que pour des produits
nouveaux. Cependant, cela ne signifie pas que des revendications de produit relatives a la
premiére utilisation médicale ne doivent pas satisfaire aux autres conditions de brevetabilité,
en particulier a celle d’activité inventive

Une revendication ayant la forme “Utilisation d”une substance ou composition X dans
le traitement de la maladie Y...” sera considérée par I’OEB comme portant sur une méthode
de traitement qui est explicitement exclue de la brevetabilité et ne sera donc pas admise. Si
une demande divulgue pour la premiére fois un certain nombre d’utilisations chirurgicales,
thérapeutiques ou diagnostiques distinctes concernant une substance ou une composition
connue, des revendications indépendantes portant chacune sur la substance ou la composition
dans I’'une des différentes utilisations peuvent étre autorisées si elles remplissent les autres
conditions de brevetabilité.

Certains offices, dont I’OEB, peuvent accepter une revendication ayant la forme :
“Utilisation d’une substance ou composition X pour I’obtention d’un médicament destiné a
une utilisation thérapeutique Z”, qu’il s’agisse d’une premiere utilisation thérapeutique ou
d’une utilisation thérapeutique “ultérieure” (revendication du type “deuxieme utilisation
médicale” ou revendication “de type suisse”), si cette utilisation est nouvelle et implique une
activité inventive. Le méme principe s’applique aux revendications du type “Méthode pour
fabriquer un médicament destiné a une utilisation thérapeutique Z caractérisée en ce que la
substance X est utilisée”, ou aux revendications équivalentes sur le fond. Si le déposant
divulgue simultanément plusieurs utilisations thérapeutiques “ultérieures”, il ne peut étre
autorisé a formuler dans une méme demande des revendications du type décrit ci-dessus
relatives aux différentes utilisations thérapeutiques que si celles-ci forment un seul concept
inventif général. En ce qui concerne les revendications d’utilisation ou de procédé de ce type,
il convient également de noter qu’un simple effet pharmaceutique n’implique pas
nécessairement une application thérapeutique. Ainsi, I’occupation sélective d’un récepteur
par une substance donnée ne peut a elle seule étre considérée comme une application
thérapeutique. En effet, tant qu’elle n’a pas trouvé d’application pratique sous la forme d’un
traitement défini et réel d’une pathologie, la découverte selon laquelle une substance se lie de
fagon sélective a un récepteur, méme si elle représente un apport important sur le plan
scientifique, ne constitue pas une contribution d’ordre technique par rapport a I’état de la
technique qui permet de considérer que I’on a affaire a une invention pouvant bénéficier
d’une protection par brevet.

Comme on I’a dit précédemment, plusieurs systemes de brevet excluent la
brevetabilité des méthodes de traitement du corps humain. 1l est toutefois possible, dans de
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nombreux cas, d’obtenir tout de méme la protection en révisant simplement la formulation des
revendications.

Les méthodes d’essai devraient en géneral étre considérées comme des inventions
susceptibles d’application industrielle et par conséquent étre brevetables, tout au moins a
I’OEB, si I’essai permet d’améliorer ou de contréler un produit, un dispositif ou un procédé
qui est lui-méme susceptible d’application industrielle. En particulier, I’utilisation d’animaux
dans I’industrie a des fins expérimentales, par exemple pour tester des produits industriels
(par exemple pour s’assurer de I’absence d’effets pyrogénes ou allergiques) ou certains
phénomeénes (par exemple, pour verifier si I’eau ou I’air sont pollués), serait brevetable.

En regle générale, I’OEB exige que la description d’une demande de brevet explicite,
lorsque cela n’est pas évident, la maniére dont I’invention est susceptible d’application
industrielle. Dans le cas de séquences et de séquences partielles de genes, cette exigence
générale revét une forme particuliére en ce sens que I’application industrielle d’une séquence
ou d’une séquence partielle d’un gene doit étre concretement exposée dans la demande de
brevet. Une simple séquence d’ADN sans indication d’une fonction ne saurait constituer une
invention brevetable. Si une séquence ou une séquence partielle d’un gene est utilisée pour
produire une protéine ou une partie de protéine, il est nécessaire de spécifier la protéine ou
partie de protéine produite ainsi que la fonction remplie par la protéine ou partie de protéine.
Lorsqu’une sequence de nucléotides n’est pas utilisée pour produire une protéine ou une
partie de protéine, la fonction a indiquer peut consister, par exemple, dans le fait que la
séquence exerce une activité promotrice au niveau de la transcription.

P. QUAND UNE REVENDICATION “SE LIT” DANS QUELQUE CHOSE

Une revendication peut “se lire dans” I’état de la technique ou dans un produit ou un
procédé argué de contrefacon. La brevetabilité ou la validité des revendications est évaluée
en lisant leurs éléments un a un pour les comparer a ceux qui sont présents dans I’état de la
technique. En cas de litige, I’appréciation de la contrefagcon s’effectue en lisant les éléments
des revendications un a un pour les comparer a ceux du produit ou du procédé présumé
contrefaisant.

Pour que I’on puisse considérer qu’une revendication se lit dans I’état de la technique
ou dans un produit argué de contrefacon, il faut que chacun des éléments de la revendication
soit présent dans I’état de la technique ou le produit en question. Une revendication portant
sur les éléments A, B et C se lit dans I’état de la technique qui divulgue les éléments A, B, C
et D. Ici, tous les éléments de la revendication, a savoir A, B et C, sont compris dans I’état de
la technique.

L’agent de brevets doit s’assurer qu’au moins une des revendications de la demande de
brevet — toutes si possible — se lise dans les modes de réalisation de I’invention faite, utilisee
ou vendue par le client. Si les revendications ne se lisent pas dans le mode de réalisation de
I’invention du client, cela signifie, entre autres, que I’agent de brevets a probablement mal
compris I’invention. Cela signifie aussi qu’une fois le brevet délivré, le client ne pourra pas
se prévaloir honnétement de la législation sur le marquage des produits brevetés pour faire
savoir que son produit est protégé. Pire encore, le client pourra avoir du mal a obtenir des
dommages-intéréts pour perte de profit de la part d’un contrefacteur. Il conservera tout de
méme des chances d’obtenir des redevances de licence raisonnables, mais I’écart entre une
redevance raisonnable et une perte de profit peut représenter des montants considérables.

Q. INTERPRETATION DES REVENDICATIONS PAR LES TRIBUNAUX
L’épreuve qui permettra de connaitre réellement la valeur des revendications rédigées
par I’agent de brevets ne se déroulera probablement pas devant I’examinateur de brevets, mais
devant les tribunaux, si le brevet fait un jour I’objet d’un litige. Lorsque I’exercice du droit de
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brevet est mis en cause, les revendications sont en effet souvent pour le tribunal I’élément le
plus important pour déterminer si une atteinte a été portée au brevet ou si ce dernier est méme
valable par rapport a I’état de la technique. On dit alors que le tribunal procede a une
“interprétation des revendications”. L’étendue de la protection conférée par un brevet dépend
souvent de la portée de quelques termes spécifiques utilisés dans une revendication.

Les tribunaux, notamment aux Etats-Unis d’Amérique, ont de plus en plus souvent
recours a des dictionnaires pour interpréter les revendications. Pour définir les termes
ordinaires, n’ayant pas de sens spécialisé, ils consultent généralement un dictionnaire courant.
Pour établir les sens spécialisés des termes utilisés dans un domaine particulier de I’invention,
ils auront recours a des dictionnaires techniques, des encyclopédies et des traités.

Un tribunal attribue généralement a un terme utilisé dans une revendication le sens
complet qu’il revét pour une personne ayant des compétences ordinaires dans le domaine de
I’invention. Par exemple, s’il doit interpréter le terme “amorphe” dans le contexte d’une
invention chimique, le tribunal pourra probablement étre convaincu de prendre en compte le
sens ordinaire de ce terme, tel qu’il est compris par un chimiste moyen. De la méme maniére,
pour interpréter le terme “mémoire cache” dans le cadre d’une invention logicielle, le tribunal
pourra étre amené a prendre en compte le sens ordinaire du terme, tel qu’il est compris par un
programmeur moyen.

Il est courant que les dictionnaires donnent plusieurs sens aux termes utilisés dans les
revendications, et que certains n’aient aucun rapport avec I’invention revendiquée. Si un
terme a plus d’un sens possible, en I’absence de tout autre facteur, le tribunal se laissera
probablement convaincre de I’interpréter selon le sens habituel qu’il revét dans un domaine
technique spécifique, plutbt que dans son sens ordinaire. 1l est possible aussi de convaincre
un tribunal d’examiner avec soin les preuves intrinseques et d’interpréter un terme dans le
sens qui correspond le mieux au choix des termes fait par I’agent de brevets lors de la
rédaction de la description et de I’instruction de la demande de brevet. Les preuves
intrinseques sont celles qui sont spécifiques au brevet. Des exemples de preuves intrinseques
sont le brevet lui-méme (revendications, mémoire descriptif, dessins, etc.) et le dossier de
I’instruction ou historique du brevet. L’agent de brevets doit donc toujours faire preuve de la
plus grande prudence dans la rédaction de la demande de brevet et de ses réponses a I’office
au cours de I’instruction de la demande de brevet.

Les lois de certains pays ou régions prévoient une protection juridique qui dépasse la
portée littérale des termes utilisés dans les revendications de brevet. Cette protection
juridique supplémentaire est connue sous le nom de “doctrine des équivalents”. L’étendue de
la protection conférée par la doctrine des équivalents n’est pas nécessairement la méme
partout dans le monde.

Exemple : une revendication de brevet expose qu’un composant A est maintenu sur un
composant B au moyen d’un “clou”. Un présumé contrefacteur porte directement atteinte a la
revendication, sauf qu’au lieu d’un clou, il utilise une “vis” pour maintenir le composant A
sur le composant B. En vertu de la doctrine des équivalents, le titulaire du brevet pourrait
soutenir qu’aux fins de I’invention brevetée, une “vis” est I’équivalent d’un “clou”. Si le
tribunal accepte cet argument, il conclura a la contrefagon.

Certains pays ne reconnaissent pas la doctrine des équivalents, car ils estiment qu’il
incombe a I’inventeur d’exposer clairement dans ses revendications ce qu’il pense avoir
inventé. En examinant les exemples ci-dessus, les juges dans ces pays concluront que le
titulaire du brevet aurait pu simplement utiliser dans ses revendications un terme englobant a
la fois les “clous” et les “vis”, par exemple “élément de fixation en métal”.

D’autres pays, au contraire, reconnaissent la doctrine des équivalents parce qu’ils
estiment qu’il peut étre pratiquement impossible de trouver des termes pour décrire
adéquatement toute la portée d’une invention complexe. Dans un régime favorable a une
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interprétation large de la doctrine des équivalents, le titulaire du brevet ci-dessus pourrait
éventuellement faire reconnaitre qu’aux fins de I’invention, la “colle” constitue un équivalent
du “clou”.

L’expression “doctrine des équivalents” se référe a une notion juridique complexe
dont I’application varie considérablement d’un pays a I’autre. L’agent de brevets doit
cependant connaitre son existence ainsi que les criteres qu’appliquent a son égard les
tribunaux des pays ou régions ou il dépose des demandes de brevet. De nombreux systémes
juridiques prévoient, par exemple, que les communications de I’agent de brevets durant
I’instruction de la demande brevet peuvent étre utilisées pour exclure I’application de la
doctrine des équivalents. Si, dans I’exemple ci-dessus, I’agent de brevets avait écrit, dans une
réponse a I’office, que “seuls” les clous sont utilisés dans I’invention, il serait difficile pour le
titulaire du brevet de soutenir ultérieurement que la “colle” ou les “vis” constituent des
équivalents des clous.

Mots-clés :

Jeu de revendications, point de vue, “se lire sur”, interprétation des revendications.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES :

1. Pourquoi I’agent de brevets doit-il préparer les revendications en premier?

2. Donnez des exemples de la facon dont un agent de brevets pourrait élargir une
revendication de brevet.

3. Vrai ou faux : lorsqu’il rédige des revendications, I’agent de brevets doit éviter les termes

ayant un sens relatif tels que “rapide”, “lent”, “court”, “grand”, et “parfait”.

Vrai ou faux : un agent de brevets peut définir des termes dans un brevet.

Pourquoi est-il important d’éviter les limitations inutiles lors de la rédaction des

revendications?

6. Expliqguez comment une revendication peut “se lire” dans I’état de la technique.

7. Qu’est-ce que I’interprétation des revendications? Quel est le point de vue ou le point de
référence utilisé dans I’interprétation des revendications?

8. Pourquoi est-il important qu’une revendication ait un seul point de vue?

ok~
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VIl. STRATEGIE EN MATIERE DE BREVETS

Supposons qu’un office des brevets ait approuvé votre brevet. Que se passe-t-il
ensuite? Que pouvez-vous faire avec ce brevet? Parfois, I’invention brevetée est si
révolutionnaire que le titulaire peut contréler toute une industrie ou tout un segment industriel
tout au long de la vie du brevet. Cela n’arrive toutefois que rarement.

Les principales raisons pour lesquelles la protection conférée par un brevet peut se
révéler inefficace sont la mauvaise rédaction des revendications et la proximité de I’état de la
technique. En fait, certains brevets “célébres” sont loin d’avoir réussi a accaparer un marché
comme on le croit couramment. Thomas Edison, par exemple, détenait plusieurs brevets
relatifs aux ampoules électriques. Toutefois, un inventeur anglais nommé Joseph Swan fut le
premier a obtenir un brevet sur I’ampoule elle-méme, de sorte qu’Edison dut, pendant des
années, lui payer des redevances pour avoir le droit d’utiliser son brevet. Rappelez-vous
gu’un brevet, comme on I’a dit au chapitre I, ne confére pas a son titulaire le droit de mettre
en pratique une invention, mais plutot celui d’empécher les tiers de fabriquer, d’utiliser,
d’offrir a la vente ou de vendre cette invention sans son consentement. C’est pour cela
qu’Edison a di demander a Swan de consentir a ce qu’il utilise son brevet.

Soit dit en passant, beaucoup de gens croient que les offices de brevets prennent en
compte les questions de contrefagon lorsqu’ils délivrent des brevets. En réalite, les offices
des brevets regardent uniquement I’état de la technique pertinent a chaque demande de brevet
(chose que vous devrez probablement rappeler a vos clients de temps a autre).

La stratégie en matiere de brevets devient également plus complexe, et généralement
plus lucrative, au fur et a mesure que le nombre de brevets d’un portefeuille augmente. Le
fait de détenir un seul brevet fournit rarement le méme pouvoir et la méme flexibilité que
celui d’en détenir une douzaine ou une centaine.

Supposons, par exemple, que la société A détienne un seul brevet Y relatif au produit
X. Si le brevet Y a été bien rédigé, il couvrira probablement plusieurs modes de réalisation du
produit X et plusieurs caractéristiques ou composants clés du produit X, ainsi que I’utilisation
de ces caractéristiques ou composants dans des produits différents ou indépendants.
Supposons que le produit X soit extrémement pratique, mais qu’il ne soit pas le premier
produit de son genre — par exemple, le produit X n’est pas la toute premiere automobile ou le
tout premier téléphone ou le tout premier ordinateur. Dans un tel cas, il est tout a fait
probable que le concurrent B puisse faire un produit trés semblable au produit X sans porter
atteinte au brevet Y. En d’autres termes, le concurrent B pourrait “contourner” le brevet Y
afin de produire un produit X non contrefaisant (N.B. : cela ne signifie pas que le résultat de
ce contournement par le concurrent B sera commercialement viable).

Supposons maintenant que la société A détienne, en plus du brevet Y, dix brevets
portant sur des variantes du produit X. Les revendications des autres brevets pourraient
protéger d’autres caractéristiques ou composants du produit X, en plus de ceux qui sont
couverts par le brevet Y. En outre, les autres brevets de la société A pourraient protéger
I’usage du produit X, I’environnement commercial du produit X, d’autres variantes du produit
X, etc. Le concurrent B va maintenant avoir beaucoup plus de mal a contourner le
portefeuille de brevets de la société A pour réussir a faire un produit X non contrefaisant. En
fait, les seuls frais juridiques que nécessitera une étude suffisamment approfondie du
portefeuille de la société A pour comprendre la protection conférée par les revendications des
brevets de cette derniére suffiront probablement a décourager de nombreux concurrents.

La sociéte A finira par avoir un portefeuille de brevets suffisamment important pour
contraindre ses concurrents a prendre des licences sur ses brevets — et donc a payer des
redevances — ou a se retirer du marché afin d’éviter d’étre poursuivis en contrefacon. Si les
concurrents de la société A possédent eux-mémes des portefeuilles de brevets importants, la
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societé A et ses concurrents pourront se conceder des licences croisées sur leurs brevets
respectifs. Selon les caractéristiques des brevets concernées et du marché, ces licences
croisées pourront étre gratuites ou soumises a redevance. En concluant un accord de licence
croisée avec ses concurrents, la société A pourra fabriquer ses produits sans crainte d’étre
poursuivie. Bien entendu, la societé A pourra toujours opposer son portefeuille de brevets a
un autre concurrent qui ne posséderait pas de brevets pertinents.

Comme nous I’avons observé ci-dessus, les brevets de la société A couvrent
probablement plusieurs caractéristiques ou composants clés du produit X, méme lorsqu’ils ne
sont pas utilisés dans le produit X. Cette situation peut exister lorsqu’une caractéristique ou
un composant clé présente un caractere de nouveauté particulier et a été revendiqué(e) de
maniére a ce que la protection ne soit pas limitée au seul produit X. La société A pourrait
donc envisager d’opposer ses brevets non seulement a ses concurrents, mais aussi a toutes les
autres sociétés qui fabriquent des produits incluant les caractéristiques ou les composants clés
protégeés par ses brevets. La concession de licences sur les brevets de la société A en dehors
de son “domaine d’utilisation” pourrait s’avérer assez lucrative pour cette derniere. Le fait de
s’engager dans la concession de licences en dehors de son propre domaine d’utilisation
n’entraine généralement que peu de frais pour une société : un peu de temps de la part d’un ou
plusieurs avocats ou cadres spécialisés et occasionnellement, une procédure devant les
tribunaux. La société A peut naturellement hésiter a s’engager dans cette voie en raison du
risque de contestation (voire de “révocation”) qu’elle comporte pour son brevet. En effet, si
ce dernier était revoqué, la société A n’aurait plus de droits & opposer a quiconque, y compris
a ses concurrents.

L astuce du professionnel : lorsqu’une société décide de s’engager dans la concession de
licences, elle a rarement intérét a s’adresser tout de suite au plus gros joueur du domaine qui
I’intéresse. 1l est toujours plus efficace de commencer par des entreprises de petite et
moyenne importance, et d’attendre, pour viser plus haut, que les choses aient pris de
I’envergure.

L appréciation de la valeur des brevets constitue un aspect complexe de toute stratégie
en matiere de brevets. Ce cours n’ayant pas vocation a étudier la question d’une maniére
approfondie, nous nous contenterons d’attirer I’attention de I’étudiant sur ce que I’on appelle
la “métaphore de la propriété immobiliére”. La propriété intellectuelle comporte en effet de
nombreuses similitudes avec la propriété immobiliere. L’état de la technique peut étre
comparé aux terres domaniales (état de la technique non breveté) ou aux terrains déja
revendiqués par d’autres (brevets délivrés et toujours en vigueur). L’importance de
“I’emplacement” dans le domaine de la propriété immobiliere trouve également un écho dans
le domaine des brevets — un brevet dont les revendications couvrent entierement une invention
particulierement utile a beaucoup plus de valeur qu’un autre, dont les revendications
délimitent un territoire moins lucratif. En tant qu’instrument juridique, le brevet présente une
analogie avec la qualité de construction d’une maison : il peut conférer des droits sur une
invention extraordinaire et n’avoir, malgré cela, aucune valeur parce qu’il n’est pas
correctement construit. Les recours juridiques associés a la contrefacon de brevet sont
comparables a ceux que I’on exerce en cas d’atteinte a la propriété immobiliere.

A. BREVETS OFFENSIFS : POUR BLOQUER LES CONCURRENTS
Un titulaire de brevets peut exercer ses droits directement contre tout contrefacteur.
Un brevet ne donne généralement pas le droit a son propriétaire de fabriquer, d’utiliser ou de
vendre I’invention couverte par le brevet. En fait, il est tout a fait possible d’obtenir un brevet
pour une invention qui ne peut pas étre fabriquée, utilisée ou vendue sans porter atteinte au
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brevet d’un tiers ou sans I’autorisation d’un organisme de réglementation. Heureusement, un
brevet ne peut pas porter atteinte a un autre brevet.

Il est souvent — mais pas toujours — plus lucratif de vendre soi-méme un produit que de
concéder a quelqu’un d’autre le droit de le fabriquer sous licence. C’est pourquoi de
nombreux titulaires de brevets qui fabriquent aussi des produits se servent de leurs brevets
pour contraindre leurs concurrents a contourner leur brevet (et, avec un peu de chance, a
fabriquer un moins bon produit) ou a prendre une licence.

Certaines sociétés ont pour politique de consacrer leurs redevances de brevet a leur
département de recherche-développement. Cela procede d’une certaine logique, dans la
mesure ou c’est probablement le service en question qui est a I’origine de I’invention grace a
laquelle ces redevances ont pu étre percues — d’autre part, cela permet de mieux financer les
activités de recherche et de développement de la société, et donc, en fin de compte, d’avoir de
meilleures chances de créer de nouveaux produits et services.

Lorsgu’une entreprise poursuit une politique agressive de concession de licences a ses
concurrents, elle retire a ces derniers de I’argent qu’ils auraient pu consacrer a autre chose, et
en particulier a leur propre programme de recherche-développement. Elle sort donc
doublement gagnante de I’opération, en ce sens que chaque dollar de redevance qu’elle regoit
d’un concurrent réduit en méme temps d’un dollar le budget de recherche et de
développement de ce dernier — ce qui crée une différence relative de deux dollars entre les
deux sociéteés.

Le titulaire de brevets qui décide de recourir a une stratégie offensive ne doit jamais
perdre de vue la nature des atteintes contre lesquels il cherche a se prémunir. Un
contrefacteur peut en effet étre coupable de contrefacon directe, de complicité de contrefacon
ou d’incitation a la contrefacon. La nature du préjudice subi peut aussi varier selon la maniére
dont est utilisée la technologie contrefaite. Les contrefacteurs directs ne risquent pas
nécessairement d’étre condamnés a payer une réparation plus importante que les complices de
contrefacon. La législation sur les brevets de certains pays applique aussi la doctrine des
équivalents en matiere de contrefagon. Ainsi, un défendeur qui ne porte pas directement
atteinte a un brevet pourrait néanmoins étre coupable de contrefagon parce qu’il utilise d’une
maniéere tres semblable un composant essentiellement analogue a un composant de I’invention
en question. L’application de la doctrine des équivalents en matiere d’appréciation de la
contrefacon est assez complexe; 1’un de ses éléments essentiels est toutefois la recherche,
dans I’historique de I’instruction de la demande de brevet, de I’existence d’un écrit indiquant
que le titulaire du brevet a renoncé a la protection du composant essentiellement analogue au
cours de cette instruction. Cela demontre une fois de plus qu’il est important de rédiger les
réponses aux lettres officielles avec soin et, de préférence, concision.

B. BREVETS DEFENSIFS : POUR SE DEFENDRE CONTRE LES ACTIONS
EN CONTREFACON

Le brevet est un “glaive” et non un “bouclier”, en ce sens qu’il ne confére pas a son
titulaire le droit de fabriquer un produit protégé. Le brevet confére un droit négatif, c’est-a-
dire qu’il permet a son propriétaire d’interdire la mise en ceuvre de I’invention protégée. Le
fait de détenir un brevet ne garantit pas a son propriétaire qu’en fabriquant un produit couvert
par le brevet, il ne portera pas atteinte a un autre brevet, détenu par quelqu’un d’autre.
Toutefois, les brevets peuvent parfois servir de bouclier contre des concurrents titulaires de
brevets qui s’abstiendront de vous poursuivre en contrefagon par crainte que vous ne fassiez
de méme a leur encontre. Lorsqu’on est en position de défendeur dans une action en
contrefacon de brevet, il est rarement utile de faire valoir que I’on est soi-méme titulaire d’un
brevet dont la protection s’étend aux produits que I’on fabrique — a moins que ce brevet ne
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soit a ce point différent de celui du demandeur que la différence entre les deux inventions sera
manifeste aux yeux d’un juge ou d’un jury. En tout état de cause, il sera probablement plus
facile pour le défendeur, méme dans une telle situation, d’expliquer simplement pourquoi il ne
porte pas atteinte au brevet en cause.

Dans certains cas, un brevet ou un groupe de brevets, peut fournir a un titulaire de
brevets un bouclier défensif contre ses propres concurrents. Supposons que la société A
détienne 5000 brevets relatifs au produit X et que les trois principaux concurrents de la société
A détiennent chacun 1500 brevets. Les concurrents “pourraient” intenter un proces a la
societé A pour réaliser un certain objectif commercial, mais il est plus probable qu’ils ne le
feront pas, par crainte que la société A n’engage a son tour des procédures contre eux, pour
atteinte au portefeuille de brevets beaucoup plus important dont elle est titulaire.

Dans de nombreuses industries ou les principaux protagonistes détiennent tous des
portefeuilles de brevets importants, il est assez courant que des concurrents s’accordent
mutuellement des licences. Ces licences croisées peuvent prévoir certaines formules de
redevances ou étre totalement gratuites. Elles peuvent en outre inclure une limitation
importante, par exemple en ce qui concerne le domaine d’utilisation — autrement dit, toute
utilisation par le preneur de licence en dehors du domaine d’utilisation convenu I’objet d’une
poursuite. Par exemple, supposons que la société A et ses principaux concurrents passent un
accord de licence croisée sans paiement de redevances portant sur la fabrication et
I’exploitation du produit X. La société A ne peut donc pas poursuivre ses concurrents pour
des activités relatives au produit X. En revanche, si I’un des concurrents fabrique un nouveau
produit Z qui s’avere contrefaisant, la société A pourra engager une poursuite a son encontre.
En fait, si les brevets de la société A sont particulierement solides et si le produit Z est
particuliérement lucratif, la société A pourrait utiliser ses brevets pour forcer le concurrent a
cesser de fabriquer et d’exploiter le produit Z, puis fabriquer elle-méme son propre produit Z
—en d’autres termes, la société A pourrait utiliser ses brevets pour prendre un marché a un
concurrent. La societé A pourrait aussi accorder au concurrent en question une licence
soumise a redevance pour la fabrication et I’exploitation du produit Z et fixer la redevance a
un niveau se rapprochant du bénéfice qu’elle réaliserait en fabriquant et en exploitant elle-
méme le produit Z — par exemple 9% des ventes brutes du concurrent sur le produit Z.

Un titulaire de brevets dispose de nombreux outils pour déterminer la meilleure fagon
d’utiliser ses brevets. Il aura probablement intérét a envisager plusieurs scénarios
économiques avant de prendre une décision a cet égard. Une simple matrice peut suffire dans
certaines situations. La société peut, par exemple, dresser la liste de ses produits, puis décider
pour chacun de la maniére dont elle souhaite exploiter les droits de propriété intellectuelle qui
s’y attachent. Elle peut, par exemple, décider d’utiliser les brevets relatifs a certains produits
d’une maniere purement défensive pour bloquer la concurrence, tandis que pour d’autres, elle
peut décider de suivre une stratégie de concession de licences. La société peut estimer d’une
maniére trés précise ses chances de succés pour chacune des formules envisagées ainsi que les
chances que ses dirigeants acceptent de suivre une approche particuliere. Les options qui
recoivent le meilleur score pour un produit donné peuvent ensuite étre analysées plus en détail
pour parvenir a la stratégie de propriété intellectuelle qui sera finalement adoptée pour le
produit. Bien entendu, cette analyse nécessitera probablement aussi une étude des forces et
faiblesses des brevets concernés, ainsi que de la valeur des différents marchés. Cette
démarche aboutit a un portefeuille de brevets bien développé, axé sur les activités les plus
importantes pour la société, et protége des caractéristiques et fonctions particulieres depassant
le cadre de I’offre de produits de cette derniére. Un portefeuille de brevets bien développé a
aussi de bonnes chances de constituer un obstacle a I’entrée sur le marché et au succés des
concurrents réels et potentiels.
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C. CONTOURNEMENT DE BREVET

Comme nous I’avons vu plus haut, il est possible de contourner un ou plusieurs
brevets en déeterminant I’étendue de la couverture conférée par leurs revendications. Le
contournement de brevet implique aussi un examen détaillé de la partie descriptive du ou des
brevets en question, un examen de I’état de la technique cité et appliqué durant I’instruction
de la demande de brevet et une analyse attentive de I’historique de I’instruction, afin de savoir
si le déposant n’aurait pas admis des choses dommageables au sujet de son invention (par
exemple “Cette invention porte sur des fouets de cocher et absolument rien d’autre™!).

Le conseil juridique qui effectue cette analyse a tout intérét a determiner le sens exact
des termes utilisés dans les revendications de brevet, en se fondant sur la législation en
vigueur, en matiére de construction ou d’interprétation des revendications de brevet, dans le
pays ou la région concernés. Il doit toujours se rappeler que les revendications définissent
I’étendue de la protection. Les régles de détermination de cette étendue varient selon les
systemes de brevet. Dans de nombreux systemes, les limitations de revendications sont
d’abord interprétées selon le sens littéral des termes utilisés, mais cette interprétation peut étre
élargie a la lumiere de leur utilisation dans la description du brevet ou dans I’historique de
I’instruction de la demande de brevet. Si les revendications sont de type “moyen plus
fonction”, le conseil devra étudier la maniere dont elles sont interprétées dans le systeme
juridique concerné.

Le conseil présente généralement les conclusions de son analyse sous la forme d’un
“avis juridique”. Dans certains cas, celui-ci-ci peut étre assez bref, tandis que dans d’autres, il
peut étre extrémement détaillé. L’obtention d’un avis juridique est particulierement utile dans
les pays qui, comme les Etats-Unis d’ Amérique, sanctionnent la “contrefacon intentionnelle”.
Iy a contrefacon intentionnelle lorsqu’un contrefacteur connait I’existence du brevet d’un
tiers et le contrefait neanmoins délibérément ou lorsqu’il ne fait aucun effort pour vérifier s’il
porte ou non atteinte a un brevet. Le fait d’avoir demandé un avis juridique a un conseil
indépendant évitera les poursuites en contrefagcon intentionnelle dans les pays qui
reconnaissent cette notion. Les dommages-intéréts accordés en cas de contrefagon
intentionnelle représentent généralement un multiple du préjudice réel ou direct occasionné
par I’atteinte portée. 1l peut étre utile, méme dans un systéme qui ne connait pas la
contrefacon intentionnelle, de demander a un conseil juridique de se prononcer sur le risque
d’attaque en contrefacon, car un avis juridique peut fournir a une entreprise des informations
précieuses qui I’aident a orienter sa stratégie en matiere de brevets.

Dans de nombreux pays, comme les Etats-Unis d’ Amérique par exemple, les agents de
brevets ne sont pas autorisés a fournir un avis juridique, cette prérogative étant généralement
réservee aux avocats, et notamment aux conseils en brevet. De nombreux cabinets d’avocats
et de nombreux avocats s’abstiennent de rendre de tels avis en raison du risque de poursuite
qui en résulte lorsqu’il s’avere qu’ils n’ont pas été préparés adéquatement (il ne faut pas
oublier qu’un avis ne sera pas nécessaire du tout si le tribunal conclut que le client n’a pas
porté atteinte au brevet. Par consequent, lorsque I’avis est étudié par le tribunal, cela signifie
toujours que sa conclusion n’était pas la bonne et que le tribunal veut vérifier de quelle
maniere il a été préparé). Bien entendu, le conseil ne rédigera pas d’avis s’il estime que le
client porte effectivement atteinte a un brevet en vigueur. Dans un tel cas, il exprimera
généralement ses préoccupations d’une maniere non permanente (par exemple verbalement),
et non sur papier. L’agent de brevets peut aider le conseil dans la préparation d’un avis
juridique, car il possede généralement une connaissance approfondie de la technologie
concernée.

Dans de nombreux pays, les avis juridiques sont protégés par le secret professionnel et
ne sont donc pas communiqués obligatoirement a la partie adverse en cas de conflit. Un
plaignant doit généralement obtenir une autorisation spéciale du tribunal afin de contraindre
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un défendeur a produire un tel avis. Par conséquent, lorsqu’une société fait préparer un avis
juridique par son avocat, elle doit veiller a ce que ce dernier conserve un caractere strictement
confidentiel et ne soit communiqué qu’aux dirigeants de la societé qui ont réellement besoin
d’en connaitre la teneur. L’avis juridique ne doit pas non plus étre connu des clients de la
societé. Dans certaines circonstances, la société peut partager les informations contenues
dans un avis juridique avec d’autres parties, dans le cadre d’un “accord d’intérét commun” ou
d’un “accord de défense commune”. Le présent cours n’a pas vocation a entrer dans le détail
de I’élaboration de ce type de contrat.

Mots-clés :

Techniques de contournement de brevet, contrefacon, brevet de blocage.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES :

1. Vrai ou faux : I’office des brevets prend en compte les risques de contrefagon lorsqu’il
délivre des brevets.

2. Qu’est-ce qu’un brevet offensif?

3. Vrai ou faux : un brevet confére a son titulaire le droit de réaliser une invention.

4. Expliquez comment un brevet peut servir de “bouclier”.

5. Qu’entend-on par “contourner”, dans le domaine des brevets?
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VIIl. ORGANISER, FORMER ET MOTIVER L’EQUIPE TECHNIQUE

Un agent de brevets s’apercoit vite qu’il n’y a pas deux clients semblables. Certains ont
simplement besoin d’une ou deux demandes de brevets, tandis que d’autres souhaitent faire
du dépdt de brevets une activité courante et constante. L’agent de brevets doit toujours étre
prét a former ses clients en ce qui concerne les avantages des brevets, a leur enseigner les
bases d’une véritable “culture brevet”.

Lorsqu’une telle culture est établie dans un organisme ou une sociéte, ses scientifiques,
ingénieurs et dirigeants prennent en compte les brevets et autres droits de propriété
intellectuelle dans leur processus de prise de décision. Au lieu d’étre une préoccupation
“occasionnelle”, la propriété intellectuelle devient une partie intégrante de I’activité courante.

L’agent de brevets aura probablement avantage a se renseigner sur certains personnages
clés de I’organisation de son client. 1l est bon, en effet, qu’en plus de connaitre les principaux
décideurs, il sache qui sont les “gardes-barriere” techniques de I’organisation, c’est-a-dire les
personnes qui ont les compétences voulues pour y introduire des technologies nouvelles. Ces
personnes sont généralement elles-mémes des inventeurs de produits et de services, mais ce
sont aussi des meneurs avec lesquels les autres scientifiques et ingénieurs discutent leurs
propres idées.

L’agent de brevets peut aider son client a établir I’infrastructure interne nécessaire a
un programme de brevets. L’un des principaux éléments d’une telle infrastructure est un
“comité d’examen des brevets” ayant pour tache de superviser le développement du
portefeuille de brevets de I’organisation. Un autre elément important est la mise en place
d’un programme visant a encourager les inventeurs a faire part de leurs inventions a I’agent de
brevets.

L’agent de brevets peut aussi aider son client a élaborer des procédures internes de
traitement des documents relatifs aux brevets, tels que formulaires de divulgation d’invention,
demandes de brevet, recueils sur I’état de la technique et brevets délivrés. L’agent de brevets
peut aider les clients a établir des systemes et des procédures de gestion et de suivi des
brevets, afin d’assurer le respect des délais importants. L’agent de brevets devra bien sr
mettre en place aussi un tel systeme pour ses propres fichiers. Il s’agit essentiellement d’un
logiciel de calendrier qui fournit des informations comme les dates de réponse aux lettres
officielles, les dates limite de dép6t des demandes étrangeres, les dates d’échéance des
annuites, etc.

En régle générale, I’agent de brevets ne doit pas créer d’inventions pour ses clients, car
cela peut entrainer des problemes de conflit d’intéréts. En revanche, il peut parfaitement aider
ses clients a mettre en place un environnement dans lequel la création d’inventions a des
chances de prospérer. Les aspects importants de cette mission consistent a éduguer et motiver
les inventeurs potentiels du client afin qu’ils deviennent “pro brevet”, et a s’assurer que le
client dispose d’une infrastructure appropriée pour organiser et contrdler les mécanismes de
suivi des inventions au sein de I’organisation, de sorte que les demandes de brevet puissent
étre déposees bien avant la date limite critique de dépét.

A. ENSEIGNER AU PERSONNEL D’ENCADREMENT ET COMMERCIAL
L’ IMPORTANCE DES BREVETS ET DE LA CONSTITUTION DE
PORTEFEUILLES

L’agent de brevets peut avoir avantage a offrir des programmes de formation a
I’équipe d’encadrement de son client. Si cette offre est acceptée, cela lui fournira I’occasion
parfaite d’informer son client sur les avantages des brevets et de dissiper toute idée préconcue
qu’il pourrait avoir. Evidemment, les dirigeants d’entreprise sont souvent des gens
extrémement occupés, de sorte que cette occasion peut ne pas se présenter facilement.
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L’agent de brevets peut aussi prendre I’initiative de discuter individuellement des
avantages des brevets avec les cadres de I’entreprise, au fur et a mesure des besoins, ou
rechercher des occasions de s’adresser a des publics plus larges dans la communauté afin de
développer I’intérét pour les brevets.

De la méme maniere, I’agent de brevets doit rechercher des occasions d’informer les
équipes d’ingénieurs, de scientifiques et de cadres de son client sur les avantages des brevets.
Il arrive souvent que les ingénieurs et les scientifiques ne sachent pas comment proceder pour
signaler leurs inventions ou ne comprennent pas vraiment en quoi les brevets peuvent
contribuer au succes de leur organisme ou de leur institut de recherche. Le personnel
commercial ne se rend souvent pas bien compte de la valeur stratégique des brevets, ou alors
n’est pas écouté lorsqu’il avance des idées sur ce qu’il conviendrait de protéger par un brevet.
Souvent, le nombre des inventions potentielles susceptibles d’étre brevetées dépasse ce que
I’organisation a les moyens de déposer.

Les agents de brevets découvrent souvent que certains cadres importants de
I’organisation de leur client sont tout & fait ignorants de la valeur des brevets ou carrément
hostiles a la notion de brevet. Il est vrai que les brevets ne profitent pas a toutes les
organisations. Pourtant, méme les sociétés de I’industrie des boissons, par exemple Coca
Cola®, detiennent des portefeuilles de brevets assez substantiels alors que leur produit de
base n’est pas lui-méme pas brevetable.

L’agent de brevets peut aussi fournir a ses clients des formulaires de divulgation
d’invention, c’est-a-dire des formulaires a remplir par les chercheurs ou les ingénieurs, qui
décrivent brievement une invention potentiellement brevetable (un échantillon de formulaire
de divulgation d’invention a été remis a I’étudiant avec le materiel pédagogique relatif au
présent cours). L’agent de brevets peut découvrir, avec le temps, d’autres questions qui
devraient étre posées sur les formulaires de divulgation d’invention destinés a tel ou tel client
ou aux clients de tel ou tel secteur particulier. Il peut aussi adapter les formulaires de
divulgation d’invention a certains clients, en y ajoutant par exemple le logo de la société ou
d’autres informations spécifiques telles que les numéros internes utilisés par la société pour le
suivi des brevets et des demandes de brevet.

L’agent de brevets apprendra par ailleurs, avec le temps, de quelle maniere les
formulaires de divulgation d’invention de ses divers clients doivent étre traités (pour certains
clients, ce traitement sera effectué avant que les formulaires ne soient remis a I’agent de
brevets). En raison du risque de forclusion (par exemple une divulgation), les formulaires de
divulgation d’invention doivent étre acceptés quel que soit I’état dans lequel ils arrivent.
L’agent de brevets doit alors déterminer si un risque de forclusion existe ou est sur le point de
se concrétiser, et agir en conséquence.

L’inventeur doit étre encouragé a assister aux réunions du comite d’examen des
brevets pour discuter de son invention. Si cela lui est impossible, un défenseur de I’invention
doit le faire a sa place, car il se peut que le comité d’examen ne comprenne pas I’importance
invention ou qu’il ait des questions a poser a son sujet.

Les entreprises ou organismes ayant un programme de brevet tres complexe peuvent
avoir mis en place une carte stratégique pour caractériser et identifier leurs inventions par
rapport a un produit spécifique, une catégorie de produits ou tout un segment industriel. Si le
client a élaboré un tel outil, les divulgations d’invention devraient étre caractérisées par
rapport & cette carte stratégique. Evidemment, un grand nombre de petits clients n’ont pas de
carte stratégique.

Les formulaires de divulgation d’invention fournissent une preuve de la paternité de
I’invention, notamment lorsqu’ils ont été cosignés par une personne qui n’est pas I’inventeur.
Bien sar les éléments requis pour prouver la qualité d’inventeur peuvent varier d’un pays a un
autre. De plus, dans les pays dont le systéeme est fondé sur le principe du premier déposant, la
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détermination de la priorité d’invention peut perdre toute importance, sauf en cas de vol. De
la méme maniére, les formulaires de divulgation d’invention fournissent la preuve des dates
de conception et de premiere application. Cette preuve peut devenir extrémement importante
dans un pays comme les Etats-Unis d’Amérique, dont le systéme est fondé sur le principe du
premier inventeur. Les formulaires de divulgation d’invention peuvent également fournir des
preuves secondaires relatives, par exemple, au fait que I’inventeur a fait cession de ses droits a
un tiers tel que son employeur.

Certains systémes de brevet exigent que les demandes de brevet divulguent le meilleur
mode connu par les inventeurs pour réaliser I’invention. Les formulaires de divulgation
d’invention peuvent également étre utiles a cet égard.

Les formulaires de divulgation d’invention peuvent aussi présenter certains risques
pour la sociéte, par exemple en cas de litige. Un défendeur pourrait en effet soutenir une
interprétation particuliere des revendications en se fondant sur un énoncé restrictif figurant
dans le formulaire de divulgation de I’invention. De méme, un défendeur pourrait soutenir
que I’inventeur a commis un acte illicite pour obtenir son brevet, en ne divulguant pas I’état
de la technique connu a I’office des brevets — par exemple, si le formulaire original de
divulgation de I’invention mentionne un état de la technique qui n’est pas divulgué ensuite a
I’office des brevets. L’agent de brevets devra donc former le personnel de son client, afin
qu’il sache comment remplir correctement un formulaire de divulgation d’invention. De la
méme maniere, I’agent de brevets devra s’assurer que les questions telles que la divulgation
d’informations sont traités adequatement et avec professionnalisme.

Les inventions que la société retient en vue de les breveter doivent étre celles qui
offrent les meilleures perspectives de rendement — que ce soit sous forme de redevances de
licence ou parce qu’elles permettront de fabriquer des produits qui généreront des ventes plus
importantes parce qu’ils bénéficient de la protection d’un brevet. Supposons que I’ingénieur
Y ait créé deux inventions A et B. L’invention A est une solution extrémement ingénieuse
qui regle un probléme mineur lié au produit de la société qui rencontre le moins de succes.
L’invention B, bien qu’assez quelconque, est probablement brevetable et améliore le produit
vedette de la société. Cette derniére n’a pas les moyens de breveter les deux inventions.
L’ingénieur Y recommande de déposer I’invention A, parce qu’elle est vraiment ingénieuse
d’un point de vue technique. L’agent de brevets parle de I’invention avec le directeur
commercial Z, qui lui apprend que I’amélioration fournie par I’invention B permettrait
d’augmenter les ventes du produit de la société de 75%. Compte tenu de cette importante
information fournie par le service commercial, la direction de la société choisit de déposer une
demande de brevet sur I’invention B. Evidemment, dans la réalité, ce scénario présenterait
d’autres aspects plus complexes, comme par exemple la facilité avec laguelle un concurrent
pourrait contourner un brevet sur I’invention B ou I’étendue de la protection dont peut espérer
bénéficier I’invention B. Si I’invention B ne semble — vraiment — pas étre brevetable, la
société aura plutot avantage a demander la protection de I’invention A.

L’agent de brevets doit toujours essayer de comprendre, si possible, en quoi la
demande de brevet qu’il prépare va servir les intéréts de son client. Cela le guidera pour
rédiger les revendications et pour prendre, au cours de I’instruction de la demande de brevet,
des décisions en ce qui concerne les limites des revendications supplémentaires. L’agent de
brevets découvrira également que pour étre sar de choisir la meilleure invention a breveter, il
est souvent utile d’élargir le groupe des personnes consultées au-dela des scientifiques et des
ingénieurs qui sont a I’origine des inventions. L’agent de brevets doit aussi étre conscient du
fait que certaines personnes dans I’organisation sont probablement hostiles aux brevets, soit
en raison de convictions personnelles, soit parce qu’elles pensent, a tort ou a raison, qu’un
programme de dep6t de brevets leur nuira d’une maniere ou d’une autre.
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B. APPRENDRE AUX SCIENTIFIQUES ET AUX TECHNICIENS QUOI
DEPOSER, QUI NOMMER EN TANT QUE COINVENTEUR ET
COMMENT PREPARER LES DIVULGATIONS D’INVENTION

En plus de leur donner une formation générale en ce qui concerne la valeur des
brevets, I’agent de brevets doit s’assurer que les principaux ingénieurs et scientifiques de
I’organisation concernée comprennent certains aspects essentiels du processus des brevets. |l
doit tout d’abord s’efforcer de former un “défenseur des brevets” chez le client. Les meilleurs
défenseurs de brevets sont généralement des inventeurs qui jouissent du respect de leurs
collegues, des “gardes-barriere” techniques. Comme il est peu probable que I’agent de
brevets soit tous les jours dans le laboratoire d’ingénierie de son client, le fait d’avoir un bon
défenseur de brevets dans la place pourra lui étre d’une aide inestimable.

L’agent de brevets doit veiller a ce qu’il y ait chez son client une personne chargée de
fournir les formulaires de divulgation d’invention aux scientifiques et aux ingénieurs. Ces
formulaires ne sont pas indispensables, mais ils peuvent étre trés utiles pour s’assurer que les
informations de base relatives a une invention ont été enregistrées. L’agent de brevets lui-
méme peut distribuer ces formulaires a ses clients le cas échéant. De plus, pour certains
clients, I’agent de brevets peut simplement organiser une entrevue avec le ou les inventeurs
afin de recueillir toutes les informations demandées sur un formulaire de divulgation standard.
Le formulaire de divulgation d’invention présente toutefois I’avantage de permettre a I’agent
de brevets de vérifier rapidement si des dates importantes ont été dépassées ou sont sur le
point de I’étre.

Supposons, par exemple, que le client souhaite obtenir un brevet sur une invention
relative au produit W et qu’il s’appréte a exposer le produit W a une foire commerciale dans
deux semaines. Si une demande de brevet n’est pas déposée dans les deux prochaines
semaines, le client perdra tout droit au brevet dans la plupart des pays qui exigent la
nouveauté absolue. 1l s’agit 1a manifestement d’une information importante, qui doit étre
communiquée a I’agent de brevets sans délai. Si I’agent de brevets a mis en place un
défenseur des brevets dans la société, il peut espérer que ce dernier entendra parler de cette
divulgation prochaine du produit et I’en informera suffisamment longtemps avant la fin des
deux semaines en question. Ainsi, la société ou I’institution concernée aura le temps de
déposer la demande de brevet avant la date fatidique — et d’éviter ainsi la situation ou I’agent
de brevets se voit oblige d’informer son client que malgré son importance capitale, il n’a plus
aucune chance d’obtenir un brevet sur cette invention.

L agent de brevets peut s’apercevoir que ses clients deviennent beaucoup plus
favorables aux brevets aprés avoir manqué I’occasion de breveter une invention clé ou apres
avoir été poursuivis ou menacés d’étre poursuivis en contrefacon de brevet par un concurrent.
L’un ou I’autre de ces événements peut en fait aider par la suite I’agent de brevets dans son
travail de protection des précieuses inventions de son client.

Que ce soit au moyen d’un formulaire de divulgation d’invention ou d’une entrevue,
I’agent de brevets devra s’assurer qu’il detient toutes les informations essentielles relatives a
I’invention avant de commencer a préparer la demande de brevet. 1l devra connaitre certaines
dates liées a I’invention afin de pouvoir vérifier que I’invention est encore brevetable. 11
devra également savoir qui sont les inventeurs — I’agent de brevets ne le saura pas précisément
avant d’avoir rédigé les revendications, mais il peut néanmoins se faire une bonne idée a ce
sujet. L’agent de brevets peut étre obligé d’étre assez direct pour obtenir les informations
relatives aux inventeurs — il n’est pas inhabituel que les cadres supérieurs veuillent
absolument qu’il soit tenu compte de la contribution qu’ils ont apportée a I’invention,
simplement parce qu’ils ont encouragé ou superviseé le travail. La plupart des systemes de
brevet mondiaux, toutefois, ne reconnaissent pas comme une contribution inventive le fait
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d’avoir “supervise” des inventeurs (les regles relatives a I’identification des inventeurs légaux
dans les demandes de brevet ne ressemblent que de loin aux conventions relatives a la citation
du nom des auteurs de documents scientifiques). Inversement, il n’est pas inhabituel pour une
personne qui a apporté une contribution inventive de refuser d’étre nommée en tant
gu’inventeur. Certaines personnes sont trés modestes; d’autres désirent simplement ne pas
étre dérangées, pour une raison ou pour une autre. Cela étant, la demande de brevet ne sera
pas correctement complétée si elle exclut un inventeur cle, et le brevet qui en résultera ne sera
pas valable si elle n’est pas corrigee.

L’agent de brevets n’aide pas son client en déposant une demande de brevet non
valable et il peut méme s’exposer lui-méme a des poursuites pour faute professionnelle s’il le
fait en connaissance de cause. C’est pourquoi il pourra souvent se trouver dans I’obligation
d’effectuer de véritables enquétes afin de pouvoir supprimer de la liste des inventeurs les
personnes qui n’ont pas apporté de contribution inventive et y ajouter des inventeurs
veéritables, mais réticents. Bien sdr, I’agent de brevets lui-méme peut étre obligé de temps a
autre de demander I’aide de cadres de I’organisation du client. Un agent de brevets ne doit
jamais déposer de demande de brevets s’il sait qu’elle est frauduleuse.

C. CREERUN COMITE INTERNE D’EXAMEN DES BREVETS

L’agent de brevets doit encourager ses clients a créer un comité d’examen des brevets
chargé d’examiner périodiquement les inventions divulguées et de faire des recommandations
en matiere de dép6t. L’agent de brevets doit siéger a ce comité afin de fournir des conseils
concernant la brevetabilité et d’autres questions connexes. L’agent de brevets ne doit
toutefois pas décider lui-méme ce que son client fait breveter. Les autres membres du comité
d’examen des brevets doivent étre choisis parmi les scientifiques, les ingénieurs et les
inventeurs du client. Comme nous I’avons dit ci-dessus, la présence d’un membre du
personnel commercial peut étre d’une grande utilité dans un tel comité. 1l peut étre bon aussi
d’y faire siéger un cadre supérieur de la société ou de I’organisme concerne.

Pour étre efficace, ce comité doit se réunir d’une maniére assez réguliére, afin d’éviter
que les décisions de dép6t ne soient prises a la hate en raison de I’imminence d’une date de
forclusion.

D. PROGRAMMES POUR ENCOURAGER LES INVENTEURS A INNOVER ET
A REVELER LEURS DECOUVERTES

Une personne créative congoit généralement des inventions brevetables sans qu’on ait
besoin de le lui demander. Toutefois, si son travail est ignoré, I’inventeur a tendance a cesser
d’inventer ou a cesser de parler de ses inventions. L’organisation pour laquelle il travaille
perd alors tout le bénéfice de sa créativité. C’est pourquoi de nombreuses entreprises mettent
en place un mécanisme de récompense destiné a motiver leurs inventeurs en soulignant leur
contribution.

La nature de cette réecompense varie. Certaines entreprises prévoient un systeme
d’intéressement dans leurs contrats de travail avec les inventeurs particulierement importants.
L’inventeur peut par exemple recevoir : a) une prime relativement peu importante a la
divulgation de I’invention, b) une prime un peu plus importante lorsque la demande de brevet
est approuveée ou déposée a I’office des brevets ou c) une prime plus importante lorsque le
brevet est délivré. Il est rare que toutes les primes ci-dessus soient versées pour une méme
invention; la plupart des entreprises offrent “a) et ¢)” ou “b) et ¢)”.

Certains organismes, notamment les universités, accordent une prime a leurs
inventeurs lors de la signature d’une premiere licence d’exploitation. L’inventeur peut se voir
proposer, par exemple, le choix entre un pourcentage fixe peu important des redevances de
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son invention et un pourcentage plus élevé, mais a la condition que les sommes ainsi percues
soient consacrées au laboratoire de I’inventeur. On sait que certains inventeurs
particulierement importants ont du personnel dont le salaire est payé par les redevances de
leurs brevets. Les sommes liées a la concession de licences s’ajoutent habituellement aux
autres sommes que I’inventeur peut recevoir, comme par exemple le versement d’une prime
lors du dépdt de la demande de brevet. C’est souvent une bonne idée, car tous les brevets ne
sont pas necessairement concédes en licence.

En plus de ces plans d’intéressement quelque peu prosaiques, de nombreuses
organisations prévoient des programmes plus personnels. Certaines offrent a leurs inventeurs
des copies encadrées de leurs brevets ou une plaque spéciale comportant des informations sur
le brevet. D’autres fournissent des vétements spéciaux aux inventeurs, comme par exemple
une veste avec le numéro du brevet brodé sur le haut de la poche de la poitrine. Un grand
nombre d’organisations organisent un diner annuel de reconnaissance des inventeurs.
Assistent généralement a ce diner les dirigeants de I’organisation, tels que le président ou le
directeur général, qui remercient les inventeurs pour leurs créations et expriment leur
reconnaissance pour les efforts fournis. Ces programmes ajoutent un élément émotif aux
systemes d’intéressement des inventeurs, mais ils peuvent étre extrémement appréciés et
constituent une motivation et un encouragement pour apporter d’autres contributions
inventives a I’organisation.

Si le client demande a I’agent de brevets de le conseiller pour la mise en place d’un
dispositif d’intéressement des inventeurs, ce dernier doit lui expliquer qu’un tel mécanisme
peut toucher a d’autres domaines juridiques tels que le droit des valeurs mobilieres et le droit
du travail. Par exemple, une société aura probablement intérét a publier sa politique
d’intéressement des inventeurs et a la suivre rigoureusement. En effet, si son systeme de
motivation se résume & un don de la société a I’inventeur, elle pourra avoir du mal a
s’expliquer par la suite aupres des organismes de contréle compétents. Certains pays ont
aussi une législation particuliére en ce qui concerne la rémunération des inventeurs. L’agent
de brevets doit bien comprendre les lois de son pays en matiere de propriété des inventions.
Aux Etats-Unis d’ Amérique, par exemple, la loi prévoit que I’inventeur est le propriétaire de
ses créations. Toutefois, la [égislation américaine du travail permet d’inclure dans les contrats
de travail des clauses obligeant les inventeurs a céder a leur employeur toutes les inventions
créées dans le cadre de leur emploi, et cela sans qu’une rémunération supplémentaire leur soit
nécessairement versée. Dans d’autres pays, comme I’ Allemagne, les entreprises doivent
verser une rémunération supplémentaire a leurs employés pour toute invention brevetable
qu’ils créent. L’agent de brevets n’a pas normalement pour role de conseiller ses clients en
matiére de droit du travail, mais il doit savoir a qui appartiennent les inventions qu’il fait
breveter. L’agent de brevets doit refuser de préparer une demande de brevet pour une
personne dont il sait qu’elle n’est pas propriétaire de I’invention concernée.

E. ETHIQUE PROFESSIONNELLE

Dans de nombreux pays ou régions, les conseils en brevets et les agents de brevets
sont soumis a un code d’éthique qu’ils doivent respecter afin de pouvoir exercer leur
profession. Dans certains cas, les principes énoncés dans ce code d’éthique sont les mémes
que pour toutes les autres professions juridiques. Certains pays ont un mécanisme de suivi
des plaintes regues, directement des clients ou par I’intermédiaire d’autres organismes
juridiques tels que I’association du barreau, par leur office des brevets. Par exemple, un
conseil en brevets qui perd son droit d’exercice perd aussi généralement son droit de
représenter des clients devant I’office des brevets.

L’agent de brevets doit connaitre et comprendre le code d’éthique en vigueur dans son
pays. Les codes d’éthique s’inspirent généralement du bon sens. Si un agent de brevets se
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demande : “Est-ce que ceci est correct ou juste?” et qu’il répond “Non”, il doit réfléchir a
deux fois avant d’agir, quelle que soit I’action en question (méme si elle n’est pas couverte
par une regle d’éthique, elle peut étre considérée comme une faute professionnelle).

Lorsqu’il dépose une demande de brevet a I’étranger, I’agent de brevets doit prendre
en compte le fait que les regles d’éthique varient d’un pays a I’autre. Voici quelques regles de
bon sens que I’on retrouve souvent dans les codes d’éthique :

1. L’agent de brevets ne doit jamais déposer sciemment une demande de brevet
non valable (délai de forclusion dépassé, description insuffisante, etc.). Il peut bien sOr
arriver a un agent de brevets d’avoir & déposer une demande de brevet que I’Etat conteste, et
qui aboutit donc a un refus. La brevetabilité des premiéres inventions biotechnologiques
déposées aux Etats-Unis d’Amérique, par exemple, était souvent discutable, mais les agents
de brevets qui les déposaient n’agissaient pas d’une maniere contraire a I’éthique. 1ls
auraient, en revanche, contrevenu aux regles de I’éthique s’ils s’étaient abstenus d’avertir
leurs clients que les dépbts en question allaient étre contestés. C’est d’ailleurs finalement par
la Cour supréme des Etats-Unis d’ Amérique, et non par I’Office des brevets et des marques
(USPTO) qu’a été tranchée la question de la brevetabilité des inventions biotechnologiques
dans ce pays.

2. L’agent de brevets doit informer son client en temps voulu de I’évolution de
ses demandes et brevets. Un agent de brevets doit, par exemple, notifier la réception de
toute lettre officielle a son client, et ce, suffisamment longtemps avant la date limite de
réponse. L’agent de brevets doit donner & son client la possibilité d’examiner sa réponse a la
lettre officielle avant de la déposer aupres de I’office des brevets.

3. L’agent de brevets doit se tenir au courant des changements de regles et de
procédures applicables a son domaine de pratique. L’agent de brevets doit également
aviser ses clients de ces changements lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur
une demande en instance.

4. L’agent de brevets doit toujours étre honnéte dans ses communications avec
I’office des brevets et avec ses clients. Cela ne signifie pas, toutefois, que I’agent de brevets
ne puisse pas défendre la brevetabilité de I’invention de son client, méme s’il en doute
personnellement. Comparons ces deux situations : 1) I’examinateur dit que tous les éléments
revendiqués dans la demande de brevet sont représentés sur la Fig. 1 d’une référence a I’état
de la technique. L’agent de brevets est d’accord avec I’examinateur, mais dépose une réponse
dans laquelle il soutient que les revendications ne sont pas représentées dans la référence a
I’état de la technique, en déformant délibérément cette référence; 2) I’examinateur dit que
tous les eléments revendiqués dans la demande de brevet sont représentés sur la Fig. 1 d’une
référence a I’état de la technique. L’agent de brevets estime que le libellé utilisé dans la
référence est ambigu et que I’examinateur n’est parvenu a cette interprétation qu’a la lumiére
des informations dégagées de la demande de brevet de son client (objection “a posteriori”).
La situation 1 est probablement contraire a I’éthique dans la plupart des pays, tandis que la
situation 2 est probablement conforme a I’éthique dans la plupart des pays.

5. L’agent de brevets doit toujours exécuter le travail gu’il a accepté, et le faire
d’une maniére diligente. Un agent de brevets ne peut pas dire a un client qu’il va préparer
une demande de brevet et ensuite, ne pas exécuter sa tache. Si I’agent de brevets sait qu’il ne
pourra pas remplir une tache dans les délais prévus, il ne doit pas accepter le travail. S’il a
déja accepté le travail lorsqu’il s’en apercoit, il doit aviser le client dans les plus brefs délais,
afin de permettre au client de trouver un autre agent de brevets. Ce que cela signifie, somme
toute, c’est que si le client n’obtient pas de brevet pour son invention, I’agent de brevets ne
doit pas en étre le principal responsable.

6. L’agent de brevets doit défendre I’invention de son client. La plupart des
demandes de brevets sont initialement rejetées par I’office des brevets. L’agent de brevets ne
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peut pas se contenter de le signaler a son client sans I’informer qu’il est possible de répondre a
I’office. Il arrive, bien sdr, que I’état de la technique cité par I’examinateur soit tellement
indiscutable que le client a peu de chances d’obtenir une protection significative, mais ce n’est
pas ce qui se passe dans la majorité des cas.

L’agent de brevets ne doit pas rédiger uniquement des revendications de portée éetroite
— sauf, bien sdr, si c’est ce que lui demande son client. Les revendications de portée étroite
ont un peu plus de chances d’étre acceptées que les revendications de portée large. Toutefois,
une demande de brevet comportant uniquement des revendications de portée étroite privera
probablement le client de I’étendue complete de la protection a laquelle il a droit. Comme
nous I’avons souligné a maintes reprises dans ce cours, I’office des brevets n’est pas tenu de
dire a I’agent de brevets ou a I’inventeur qu’il leur est possible d’élargir leurs revendications.
L’office des brevets accorde uniquement les revendications qu’il regoit — il ne s’opposera pas
a des revendications de portée étroite.

De la méme maniere, I’agent de brevets ne doit pas faire les quatre volontés de
I’examinateur de brevets juste pour accélérer I’acceptation d’une demande — sauf s’il a
informé le client et recu de ce dernier la permission d’accepter une couverture plus restreinte
que celle a laquelle le client peut avoir droit. En un mot, I’agent de brevets doit toujours étre
prét a négocier au nom de son client.

Etre agent de brevets ne consiste pas simplement & remplir des formulaires et a rédiger
des documents techniques. En substance, I’agent de brevets doit traiter les demandes de son
client avec la méme attention que s’il était lui-méme I’inventeur. La mission que confie le
client a son agent de brevets est pour lui d’une extréme importance, et I’agent de brevets doit
se montrer a la hauteur de la confiance qui lui est ainsi manifestée.

7. L’agent de brevets doit veiller a éviter les conflits d’intéréts. Un agent de brevets
ne peut pas privilégier les intéréts d’un client plut6t que ceux d’un autre. Supposons, par
exemple, gu’un agent de brevets dépose pour le compte de deux clients différents
deux demandes comportant des revendications analogues. Supposons que ces deux demandes
soient en instance au méme moment et que I’examinateur de brevets cite I’une comme
élément de I’état de la technique contre I’autre. L’agent de brevets devra soit modifier les
revendications d’une demande pour assurer sa brevetabilité contre I’autre, soit faire valoir que
les deux demandes sont sans rapport. Mais comment le faire tout en défendant réellement les
intéréts de chaque client? De nombreux codes de déontologie prévoient que, dans de telles
circonstances, I’agent de brevets ne peut en aucun cas remplir son réle comme il convient. En
conséquence, il doit toujours soigneusement examiner les missions qui lui sont proposées,
afin d’éviter les risques de conflit d’intéréts. Si un tel conflit survient en dépit de ses efforts,
la déontologie de sa profession lui imposera généralement de transférer les demandes
conflictuelles a un autre conseil. L’agent de brevets doit résolument éviter les situations ou il
risque d’avoir a prendre parti entre deux de ses propres clients.

Mots-clés :

Formulaire de divulgation d’invention, systéme de suivi des brevets, intéressement des
inventeurs, garde-barriere, comité d’examen des brevets.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES :

1. Qu’est-ce qu’un “garde-barriére” technique?

2. Enumérez plusieurs personnes qui devraient siéger au comité d’examen des brevets?

3. Comment un agent de brevets peut-il créer un environnement favorable aux brevets dans
une entreprise ou un organisme?

4. Qu’est-ce qu’un formulaire de divulgation d’invention? Comment doit-il étre utilisé?



page 148

5. Vrai ou faux : une personne qui encourage ou supervise les travaux qui aboutissent a une
invention est géneralement considérée comme I’un des inventeurs et devrait étre citée a ce
titre dans la demande de brevet.

IX. GLOSSAIRE

Accord de non divulgation : accord par lequel deux ou plusieurs parties conviennent de
garder secréetes certaines informations telles que les spécifications techniques d’une
invention. L’existence d’un tel accord permet aux parties d’échanger des informations
sans que cela constitue une divulgation qui, dans certains pays, serait destructrice de
nouveauté. Voir llLA) et [11.A)1).

Antériorité : une revendication de brevet peut étre rejetée pour défaut de nouveauteé si toutes
ses limitations se retrouvent dans une méme antériorité. Voir 11.B)1)a), IV et V.C)1)b).
Brevet de blocage : brevet dont les revendications sont si larges ou si proches de celles d’une

invention donnée qu’il permet de contréler tout un secteur industriel ou toute une gamme
de produits. 1l est rare que la portée des revendications d’un brevet soit suffisamment large
pour permettre a son titulaire d’avoir la mainmise sur la fabrication de tous les produits
d’une catégorie donnée (par exemple tous les ordinateurs). Un portefeuille de brevets
portant sur un méme domaine peut, dans certains cas, étre assez solide pour influencer tout
un secteur. Voir 11.A)3)d) et VIIILA).

Brevet : titre Iégal conférant a son titulaire le droit exclusif de contréler, pour une durée et sur
un territoire donnés, I’exploitation d’une invention définie dans les revendications dudit
brevet, et cela en interdisant notamment a quiconque de fabriquer, d’utiliser ou de vendre
cette invention sans son consentement. Voir I1.A), 11.B), V.B), VII.P)-Q), VIII et IX.E).

Comité d’examen des brevets : groupe de personnes chargé, dans certaines organisations, de
décider si une invention doit faire I’objet d’une demande de brevet, de suivre I’évolution
des demandes en instance et de décider si le paiement des annuités de maintien en vigueur
d’un brevet se justifie ou non. Voir IX (introduction), IX.A) et IX.C).

Contournement : démarche par laquelle on s’efforce d’éviter de porter atteinte au brevet
d’un concurrent en étudiant les limitations de ce dernier afin d’élaborer un produit ou un
service qui ne les mette pas en ceuvre. Voir 11.A)3)e), 11.C)2) et VIII.

Contrefacon : acte consistant a exploiter, fabriquer, vendre ou offrir a la vente une invention
protégée par un brevet. Est généralement considérée comme coupable de contrefacon
toute personne qui met en ceuvre la totalité des éléments d’au moins I’une des
revendications d’un brevet. Voir I, 11.A)3)d), I1.A)3)e), V.B),V.C)1)b), VII.B), VII.E),
VIL.G), VILi), VILL), VILP), VIL.Q) et VIII.

Convention de Paris : traité prévoyant un droit de priorité pour les demandes de brevet. La
Convention de Paris reconnait au déposant d’une demande de brevet dans I’un des Etats
contractants un délai de 12 mois apres la date de dép6t de cette premiére demande pour
obtenir la protection dans un autre Etat contractant sans perdre la priorité de la date du
dépbt initial. Voir I11.A) et 111.B)2)-5).

Date de priorité : la date de priorité d’une demande de brevet est la date de dép6t la plus
ancienne que puisse revendiquer cette demande. Pour la demande de brevet originale, il
s’agit de la date de dép6t de cette derniére. Pour toutes les demandes déposées
subségquemment, pendant que la demande de base est en instance, la date de priorité est la
date de dépét de la demande de base. Voir aussi Convention de Paris. Voir 11.C)5),
I11.A)introduction), 111.B)1)-3), IV et IX.E).

Délai de forclusion : période, généralement liée a la divulgation de I’invention, a I’issue de
laquelle il devient impossible de déposer une demande de brevet. Par exemple, dans les
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systemes de brevet qui ne connaissent pas de délai de grace, le dép6t de brevet devient
impossible une fois que I’invention a été divulguee. Voir Ill.A)introduction), 111.A)1),
111.B)2), IV.introduction) et IX.A).

Délai de grace : certains systemes de brevet accordent un délai durant lequel une invention
peut étre divulguée sans que cela entraine la perte de nouveauté. Voir I1.A)1), 11.B)1)a),
111.B)5) et IV (introduction).

Demande de brevet : une demande de brevet comprend une divulgation technique, des
dessins, des revendications, ainsi que d’autres éléments qui sont déposés auprés d’un office
des brevets. Si I’office approuve la demande, le brevet est délivré. Voir 11.B)1), Il et IV.

Demande divisionnaire : demande de brevet déposée devant le méme office apres la
demande dont la priorité est revendiquée. Une demande divisionnaire peut étre déposée en
raison d’une absence d’unité d’invention ou parce gque le déposant souhaite ajouter des
revendications. Aux Etats-Unis d’Amérique, on utilise les termes de “demande
divisionnaire” si la condition d’unité n’est pas remplie dans la demande principale et de
“demande de continuation” si le but recherché est I’ajout de revendications. Ailleurs dans
le monde, on parle de demande divisionnaire dans les deux cas. Voir ll1.A)4)c), 111.B)5),
IV.C) et VIIK).

Demande provisoire : certains systemes de brevet permettent de déposer une demande de
brevet simplifiée qui n’a pas besoin de contenir de revendications ni d’étre conforme a des
exigences particulieres en matiére de formulation. La demande de brevet provisoire
prépare généralement le terrain pour une demande de brevet a part entiere qui pourra
revendiquer la priorité de sa date de dép6t. Elle doit généralement étre convertie en
demande de brevet d’utilité dans un délai déterming, le plus souvent un an compté a partir
de la date du dépdt de la demande de brevet provisoire. Les éléments nouveaux ajoutés
dans cette demande ultérieure ne bénéficient pas de la priorité de la date de dép6t de la
demande provisoire. Voir I1l.A)introduction) et 111.B)5).

Divulgation suffisante : le mémoire descriptif doit contenir une description écrite de
I’invention ainsi que de la maniére et du procédé de réalisation et d’utilisation de
celle ci, en termes assez complets, clairs, concis et exacts pour qu’un homme du
métier auquel I’invention se rapporte ou est apparentée puisse la réaliser et
I’utiliser. L exigence de divulgation suffisante” signifie que la demande de brevet
doit enseigner a la personne du métier de compétence normale comment réaliser et
utiliser I’invention. Voir 111.A)4)b).

Etat de la technique : tout ce qui a été rendu accessible au public avant une date de
référence, qui est généralement la date de dép6t de la demande de brevet. Dans certains
systemes de brevet, cette date de référence peut étre, dans certaines circonstances
particuliéres, la date de création de I’invention. L’état de la technique peut comprendre des
articles techniques, des traités scientifiques, des livres, des brevets délivrés et d’autres
éléements de cette nature. Voir 11.A)1), I1.B)1), I1.C), IV, VII.B) et VII.H).

Examinateur de brevets : fonctionnaire chargé d’examiner les demandes de brevet et de
décider si un brevet peut étre délivré. La plupart des examinateurs de brevets ont une
formation technique dans le domaine des demandes de brevets qu’ils traitent. Certains
d’entre eux ont aussi une formation juridique. Voir 11.A)1), 11.B)1), 1V, V.B), VII.B) et
IX.E).

Formulaire de divulgation de I’invention : document utilisé par certains agents de brevet et
certaines sociétés pour recueillir aupres des inventeurs un certain nombre d’informations
de base sur une invention. Ce formulaire peut étre utilisé pour informer un agent de brevet
de I’existence d’une nouvelle invention et peut servir de base pour la rédaction de la
demande de brevet. Voir I11.A)1) et IX.
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Instruction de la demande : processus au cours duquel le déposant s’efforce de convaincre
I’office d’accorder le brevet. Il peut notamment étre amené, pour ce faire, & contester
I’opinion de I’examinateur sur les différences entre I’invention revendiquée et I’état de la
technique relevé par ce dernier ou & modifier ses revendications afin de préciser ces
differences. Voir 11.B)1), 111.A)4)b), IV et VII.M).

Interprétation des revendications : le processus par lequel est déterminée la valeur juridique
des revendications. L’étendue de la protection conférée par un brevet dépend souvent de la
portée de quelques termes spécifiques utilisés dans une revendication. Voir VII.Q).

Invention : Une “invention” est un concept pense par I’inventeur et n’ayant aucune substance
physique. Les meilleures revendications sont celles qui protéegent “I’invention” elle-méme
de telle maniére qu’elle ne puisse pas étre réalisée, utilisée ou vendue par quiconque sans
porter atteinte au brevet. Voir 11.B)1)a)-c), 111.A)2)-3) et V.B).

Jeu de revendications : groupe de revendications qui débute par une revendication
“indépendante”. Toutes les demandes de brevet doivent contenir au moins une
revendication indépendante. Chaque revendication indépendante peut étre suivie d’une ou
de plusieurs revendications “dépendantes” portant sur des modes de réalisation plus
specifiques de I’invention décrite dans la revendication indépendante. Une demande de
brevet peut contenir plusieurs jeux de revendications, par exemple un jeu de revendication
de dispositif et un jeu de revendication de procédé, et ces jeux de revendications peuvent
étre de portée différente. Voir V.C)5), V.D), VIL.B) et VII.D).

Lettre officielle : communication officielle d’un office des brevets relative a la brevetabilité
d’une invention. Egalement désignée sous le nom de “rapport d’examen”. Voir 111.A)4)b),
IV, VIL.M) et IX.E).

Limitation/Elément : ce qui, dans une revendication de brevet, distingue une invention de
I’état de la technique. Tous les termes utilisés dans une revendication de brevet constituent
des limitations de la portée de cette derniére. Pour faciliter la compréhension, certaines
limitations peuvent étre groupées en un élément. De nombreux systemes de brevet ne font
pas de distinction entre les limitations et les éléments; la notion d’élément peut toutefois
étre pratique dans une revendication. Voir 11.B)1)a), 111.A)3), V.C)1)c), V.C)4), V.D),
VII.B), VILE) et VIL.F).

Meilleur mode de réalisation : dans certains systemes de brevet, le déposant doit divulguer
son meilleur mode de réalisation de I’invention. Cela ne constitue pas une obligation de
décrire le meilleur mode de réalisation dans I’absolu, mais de révéler les modalités
essentielles a la mise en ceuvre de I’invention. Voir 111.A)4)b), 111.B)5) et IX.A).

Mode de réalisation : Le “mode de réalisation” d’une invention s’entend de la forme
physique que prend cette derniere dans le monde réel. Les “revendications” doivent
protéger au minimum le “mode de réalisation” de I’invention. Voir I11.A)3), 111.A)4)b),
I11.A)4)c), V.B), VII.B), VII.D) et VII.P).

Non-évidence/Activité inventive : pour étre brevetable, une invention ne doit pas étre
évidente et doit impliquer une activité inventive. Une invention est dite non évidente
lorsqu’il est démontré qu’il n’aurait pas été évident de la concevoir pour un “homme du
métier” de compétence normale dans le domaine considéré (domaine scientifique ou
technique de I’invention) au moment de I’invention. La non-évidence différe de la
nouveauté dans le sens ou une invention peut étre évidente méme si elle n’a pas été
divulguée avec précision dans I’état de la technique. Certains offices, par exemple I’OEB,
appreécient I’activité inventive a I’aide d’une approche “could-would”, c’est-a-dire en se
posant la question de savoir si I’lhnomme de métier moyen “aurait pu” (could) parvenir ou
“serait” (would) parvenu a la méme invention sur la base de I’état de la technique. Voir
11.B)1)c), 111.A)2), 111.B)5), IV, V.B) et VII.B).



page 151

Nouveauté absolue : condition de brevetabilite, dans certains pays ou régions, en vertu de
laquelle I’invention faisant I’objet d’une demande de brevet ne doit pas avoir été divulguée
ailleurs dans le monde avant la date de dép6t. L’inventeur peut donc détruire la nouveauté
de sa propre invention. Par conséquent, pour que la condition de nouveauté absolue soit
remplie, la demande de brevet doit étre déposée avant que I’invention fasse I’objet d’une
divulgation quelconque, que ce soit par I’inventeur, ses collégues ou toute autre personne.
Le principe de nouveauté absolue existe dans de nombreux systemes de brevet. Voir
11.B)1)a), 111.B)2), 111.B)5), IV (introduction) et IX.B).

Nouveauté : une invention doit étre nouvelle. Autrement dit, elle ne doit pas étre d’usage
public ni connue par d’autres personnes. Dans la plupart des pays, I’invention doit étre
“nouvelle” au moment du dép6t de la demande de brevet, tandis que dans d’autres, elle
doit étre nouvelle au moment de sa création. Tout brevet antérieur et toute publicité de la
méme invention aura pour effet de détruire cette nouveauté (et donc d’empécher la
délivrance d’un brevet ou d’exposer celui-ci a une invalidation). En résumé, si une
invention n’est pas nouvelle, elle n’est pas brevetable. Voir 11.B)1)a), 11.C)2), 111.A)2),
111.B)5), 1V, V.B), VII.B) et VII.H).

Partie caractérisante : partie d’une revendication de brevet dans laquelle sont exposeés les
éléments et les limitations de la revendication. La partie caractérisante suit la transition et
explique de quelle maniére les différents éléments sont liés les uns aux autres. La partie
caractérisante de la revendication enonce tous les éléments de la revendication et les relie
entre eux. Voir V.C)1)c), V.C)2) et V.C)4).

Personne du métier de compétence normale dans le domaine considéré : personne (on dit
aussi “homme du métier”) dont la compétence sert de critére d’appréciation de la non-
évidence ou de I’activité inventive. La maniere dont s’acquiert cette compétence est jugée
différemment selon le domaine technique concerné. Une année de formation technique
peut, par exemple, étre considérée comme fournissant un degré de compétence normale
dans certains domaines, tandis que dans d’autres, un dipléme universitaire sera la norme.
La demande de brevet doit étre rédigée d’une maniére permettant a cette personne de
comprendre I’invention et de la réaliser a partir des éléments divulgués. Voir 11.B)1)c),
I11.A)2), 111.B)5), IV, V.B) et VII.B).

Point de vue : toute revendication de brevet procede du point de vue de la personne ou de la
chose qui exécute les étapes énoncées. L’agent de brevet doit s’efforcer de rédiger chaque
revendication selon un point de vue cohérent. Des jeux de revendication différents peuvent
procéder de points de vue différents. Voir VII.L).

Préambule : formule introductive identifiant la catégorie de I’invention protégée par la
revendication qu’elle introduit. Voir V.C)1)a) et V.C)2).

Premiére mise en ceuvre : en régle générale, une invention doit avoir été mise en ceuvre pour
pouvoir faire I’objet d’une demande de brevet. Cette mise en ceuvre peut prendre la forme
d’un prototype fonctionnel ou d’une série d’instructions permettant de réaliser I’invention
sans autre expérimentation. Dans certains systéemes de brevet, le dép6t d’une demande de
brevet remplit la condition de premiére mise en ceuvre a la condition que I’invention puisse
étre réalisée sans autre expérimentation, sur la base des informations divulguées dans cette
demande. Voir I, 111.A)1), IV.introduction) et IX.A).

Revendication dépendante : revendication de brevet qui fait référence a une autre
revendication. Une revendication dépendante inclut toutes les limitations contenues dans
la revendication dont elle dépend. Voir V.D), V.D)2) et VII.B).

Revendication indépendante : une revendication indépendante est autonome et ne fait
référence a aucune autre revendication. Ce sont les revendications indépendantes qui
définissent I’invention dans sa portée la plus large. Certaines revendications indépendantes
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peuvent avoir une portée plus large que d’autres revendications indépendantes. Voir
111.A)4)), 111.B)5), V.B), V.C)2), V.C)5), V.D), V.D)1), VII.B), VII.D) et VII.L).

Revendication : la revendication délimite la portée de la protection conférée par le brevet.
Elle constitue une approximation écrite du concept inventif créé par I’inventeur. Les
revendications sont une serie de phrases se composant de trois parties — préambule,
transition, partie caractérisante — qui apparaissent généralement a la fin du brevet. Voir
I11.A)4)a), V, Vi et VII.

Types de revendications :
Revendications d’appareil ou de dispositif. Voir 111.B)5) et VI.A).
Revendications d’utilisation. Voir I11.B)5), VI.B), VLI), VII.C) et VII.O).
Revendications de biotechnologie. Voir I11.B)5), VI.H) et VII.N).
Revendications de composition. Voir VI.G).
Revendications de dessin ou modéle. Voir VI.E).
Revendications de logiciel. Voir I11.B)5) et VI.J).
Revendications de méthode ou de procédé. Voir I111.B)5) et VI.B).
Revendications de produit caractérisé par son procédé d’obtention. Voir I11.B)5),
VI.(introduction), VI1.B) et VI.C).
Revendications générales. Voir VI.K).
Revendications portant sur le résultat recherché et les paramétres. Voir VI.D).
Revendications relatives a un brevet de plante. Voir VI.F).

Systéme de classement : systeme hiérarchisé permettant le classement des demandes de
brevet et des brevets délivrés. Une recherche sur I’état de la technique effectuée dans un
ou plusieurs systéemes de classement révéle parfois des caractéristiques pertinentes pour
une demande de brevet en instance. Voir I11.C)4).

Systéme de gestion et de suivi des brevets : systemes, généralement informatisé,
d’enregistrement des dates importantes relatives au traitement d’une demande de brevet ou
au maintien en vigueur d’un brevet délivré. lls peuvent servir, par exemple, au rappel des
dates de réponse aux lettres officielles ou des dates d’échéance des annuités. Voir IX
(introduction).

Traité de coopération en matiére de brevets (PCT) : traité multilatéral permettant de
demander la protection dans un, plusieurs ou méme tous les Etats contractants du PCT en
ne déposant qu’une seule “demande internationale”. Déposer une demande de brevet
“internationale” équivaut a déposer une demande “nationale” normale dans chacun des
Etats désignés. Le PCT est administré par le Bureau international de I’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), dont le siege est situé a Geneve, en Suisse.
Le nombre d’Etats contractants du PCT était de 133 au 1" ao0t 2006. Voir 11.C)5), 11.C)2),
[11.A), 111.B)2), 111.B)3), 111.B)4)c) et 111.B)5).

Transition : terme qui fait le lien entre le préambule et la partie caractérisante d’une
revendication de brevet. Une transition peut étre ouverte ou fermée. Une transition
ouverte signifie que les limitations énoncées dans la partie caractérisante de la
revendication n’excluent pas de la contrefagon un produit ou un service qui comprend
d’autres élements, tandis qu’une transition fermée couvre I’invention revendiquée dans son
intégralité. Voir V.C)1)b).

Unité d’invention : en régle générale, une demande de brevet ne peut concerner qu’une seule
invention. Lorsque I’examinateur de brevets constate qu’une demande de brevet porte sur
plusieurs inventions, il invite le déposant a réduire le nombre des revendications. Le
déposant a généralement la possibilité de déposer une demande divisionnaire pour les
revendications ainsi retirées. Voir l11.A)4)b), I11.B)5), IV.C) et VII.K).
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Utilité : une invention doit étre utile pour étre brevetable. Ce critére est appelé “utilité” dans
certains systemes de brevet et “application industrielle” dans d’autres. Le brevet n’est pas
délivré si I’invention ne remplit pas la fonction désignée. Voir 11.B)1)b) et VII.O).
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