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ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
GENEVE

UNION INTERNATIONALE DE COOPERATION EN M ATIERE DE BREVETS
(UNION DU PCT)

GROUPE DE TRAVAIL SU R LAREFORME DU TRAI TE DE
COOPERATION EN MATIERE DE BR EVETS (PCT)

Quatrieme session
Geneve, 19 — 23 mai 2003

OPTIONS CONCERNANT IA RESTAURATION DU DROIT DE PRIORITE :

CRITERE DE “CARACTERE NON INTENTIONNEL”; CRITERE DE “DILIGENCE
REQUISE”; MAINTIEN DE LA REVENDICATION DE PRIORITE DURANTLA PHASE
INTERNATIONALE ET RBORT A LA PHASE NATI ONALE DE LA DECISION
CONCERNANT LA RESTALRATION DE CE DROIT

Document établi par le Bureau international

RAPPEL

1. A ses premiére et deuxiénsessions, le groupe de travail a exaénites propositions de
modification du réglement d’exécution du PGiisant, conformément aux recommandations
du Comité sur la réforme du PCT {aprés dénommé “comité”), a apporter des changements
nécessaires ou souhaitables pour mettre les exigencesarP&nformité avec la lettre et
I'esprit du Traité sur le droit des brevets (PLT) (voir les paragragi2ess 74 du rapport sur la
premiére session du comité, publié sous la cote PCT/R/1/26).

Dans le préent document, les termes “articles” et “régles” renvoient respectivement aux articles

du Traité de coopération en matiére de brevets (PCT) et aux régles du réglement d’exécution du

PCT (ctaprés dénommé “reglement d’exécution”), ou aux dispositions gstiproposé de
modifier ou d’ajouter, selon le cas. Les termes “législation nationale”, “demandes nationales”,

“phase nationale”, etc. désignent également la Iégislation régionale, les demandes régionales, la

phase régionale, etc. Les termes “articledI” et “régles du réglement d’exécution du PLT”
renvoient au Traité sur le droit des brevets et au reglement d’exécution du PLT.
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A la premiére session du groupetavail, la démarche générale a suivre a fait I'objet

d’un large consensus (voir le paragraf@iedu document PCT/R/WG/1/9). Il a notamment
eté convenu ce qui suit (voir le paragraiev)):

3.

“le groupe de travail devrait donner la priorité aux quassisusceptibles d’apporter le

plus de bénéfice concret immédiat aux utilisateurs, en tenant compte aussi du degré de
complexité en jeu et des incidences du point de vue de la charge de travail pour les
offices et les administrations; par exemple, prioptirrait étre donnée aux éléments
suivants.

“~ dispositions prévoyant la restauration du droit de priorité dans certaines
circonstances;

[.].

Les propositions élaborées par le Bureau international pour examen a l&premi

session du groupe de travail comprenaient des dispositions relatives a la restauration du droit
de priorité analogues a celles figurant dans le PLT (voir 'anibd document

PCT/R/WG/1/5). Il est rendu compte des délibérations du groupe deltaanai

paragrapheg2 et 23 du document PCT/R/WG/1/9

“22. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/R/WG/1/5 et en
particulier du texte proposé pour la nouvelle regli&@, figurant dans I'annexil de
ce document, qui permettrait tastauration du droit de priorité jusqu’a dennmois apres
I'expiration du délai normal de priorité de TR2ois. Les observations formulées et les
préoccupations manifestées par diverses délégations ont été les suivantes

“i)  l'idée de prévoir un moyenealrestaurer des droits de priorité, dans la ligne
des dispositions correspondantes du PLT, pendant la phase internationale de la
procédure PCT a recueilli I'accord général;

“il)  eu égard au fait que I'administration de ces dispositions dans la phase
natonale incomberait aux offices récepteurs, I'importance d’une norme uniforme, ou au
moins d’une pratique cohérente, entre les différents offices récepteurs a été soulignée
par plusieurs délégations;

“iii)  les avis ont été partagés quant aux criteres gp@® a appliquer dans le
contexte du PCT (aux fins de la réglel263.a)iii)) dans le cas ou le déposant n'a pas
déposé la demande internationale dans le délai de priorité dek2 compte tenu du
fait que le PLT laisse la latitude aux Parties conates de choisir entre deux criteres

“— la plupart des délégations se sont dites favorables a I'adoption, dans le
contexte du PCT, du critére généreux, a savoir que I'inobservation du
délai n’ait pas été intentionnelle;

“—  certaines délégations sent dites favorables a I'adoption du critere
strict, & savoir que I'inobservation du délai se soit produite bien que la
diligence requise en I'espéce ait été exercée;
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“—  certaines délégations ont préconisé que I'office récepteur ait la
possibilité dechoisir lequel de ces deux criteres appliquer, comme ce
sera le cas pour les Parties contractantes du PLT;
“iv)  le groupe de travail a reconnu que prévoir la restauration du droit de priorité
dans la phase internationale implique que la décision dedafEcepteur produise effet
aux fins de la phase nationale;

“v) la plupart des délégations ont estimé que la décision de I'office récepteur
devrait avoir valeur obligatoire pour les offices désignés (comme le prévoit le texte
proposeé pour la regle B@s.3.f)), mais certaines délégations ont estimé que la décision
de l'office récepteur devrait étre sujette a révision de la part des offices désignés au
moins dans certaines circonstances, sans toutefois qu’il y ait accord quant aux
circonstances a prendes considération a cet égard;

“vi) il a été souligné que sile PCT devait exiger qu’un critére précis soit
appligué par tous les offices récepteurs, il se pourrait qu’un office doive appliquer un
critére en sa qualité d’office récepteur du PCT et I'agtitere en sa qualité d’office
national traitant les demandes nationales ou d’office désigné traitant les demandes
internationales entrant dans la phase nationale;

“vii) il a été admis que les dates de priorité ont deux conséquences distinctes, a
savor

— une conséquence sur le plan de la procédure en ce sens que certains
délais importants du PCT sont calculés a compter de la date de
priorité;

— une conséquence quant au fond en ce sens que c’est a compter de la
date de priorité qu'il est établi Binvention répond aux exigences de
nouveauté et d’activité inventive (na@vidence);

“viii) le fait de prendre en considération, dans la phase nationale, la décision d’un
office récepteur de rétablir le droit de priorité est davantage lié a la coeségsur le
plan de la procédure; cette conséquence est d’ailleurs le principal aspect pris en
considération dans, par exemple, l'arti2lei) et la régle 2b6is.2.a) du reglement
d’exécution du PCT;

“ix) le fait qu’'un nombre considérable de Iégisteis nationales ne prévoit pas
actuellement le rétablissement du droit de priorité, tout au moins selon les critéeres du
PLT, laisse & penser que des clauses de réserve transitoires devront étre autorisées si des
dispositions sur le rétablissement du dragtatiorité devaient étre incorporées dans le
PCT.

“23. Il a été convenu que le Bureau international élaborera une proposition révisée qui
‘i)  prévoira le rétablissement du droit de priorité par I'office récepteur sur la

base du critére “du fait involoaire” mais proposera d’autres possibilités dans les
observations ou explications connexes;
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“il)  précisera que c’est la conséquence du droit de priorité sur le plan de la
procédure, et non la conséquence quant au fond qui doit étre prise en congickEuatio
fins de la phase nationale”.

4. Le Bureau international a élaboré des propositions revisées relatives a la restauration du
droit de priorité, en vue de leur examen par le groupe de travail a sa deuxiéme session (voir le
doaument PCT/R/WG/2/3). 1l est rendu compte des délibérations du groupe de travail aux
paragraphe54 a 56 du document PCT/R/WG/2/12

“54. Bien que le contenu du document PCT/R/WG/2/3 n’ait pas pu, faute de temps,
étre discuté en détail, la nouvelle rég@igbis 3 relative a la restauration d’une
revendication de priorité a recueilli 'adhésion générale. Les propositions révisées
devraient tenir compte des points suivants

‘) lavalidité quant au fond d’une revendication de priorité au sens de la
Convention de Paris resterait du ressort de la Iégislation nationale;

“iil)  lalégislation nationale pourrait contenir des dispositions concernant les
droits antérieurs et le droit d’'intervention des tiers;

“liiy  la nécessité de communiquer aux offices désgdes informations relatives
au fait que la revendication de priorité a été restaurée, par exemple en insérant des
indications sur la page de couverture de la demande publiée (brochure du PCT);

“iv)  l'opportunité de limiter ou de supprimer la possitélpour un office désigné
de réexaminer une décision de l'office récepteur visant a restaurer ou a refuser de
restaurer une revendication de priorité (reglbig@.h)).

[...]

“56. Il a été convenu que des propositions révisées devraient de préférance ét
présentées au comité a sa deuxiéme session, bien que le temps disponible risque d’étre
insuffisant pour permettre d’établir les propositions révisées”.

5. Le Bureau international a élaboré d’autres propositions réviséevesatia

restauration du droit de priorité, en vue de leur examen par le comité a sa deuxieme session
(voir le document PCT/R/2/5). |l est rendu compte des délibérations du comité aux
paragraphe$l1l a 123 et 125 du document PCT/R/2/9

“111. Les délikérations ont eu lieu sur la base des propositions du Bureau international
figurant dans le document PCT/R/2/5.

[-..]

“Restauration de revendications de priorité

“117.La délégation du Canada, appuyée par les délégations de I’Australie et des
EtatsUnis dAmérique, a déclaré que, tout en étant favorable au principe d’un sursis en
cas d’inobservation du délai de priorité derhdis, elle craint que la restauration d’'une
revendication de priorité telle qu’elle est proposée dans la 26l 3 ne puisse édr
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considéréee comme une question de fond. Faisant observer que le PLT etle PCT
s’appliquent dans des contextes différents, la délégation a suggéré que ce sursis soit
plutbt prévu dans le cadre d’'une modification des reglé® et 2®is.1.

“118. La delégation du Japon a dit que, tout en étant favorable dans son principe a la
proposition relative a la restauration des revendications de priorité, elle craint que, dans
certains cas, cette restauration ne laisse pas suffisamment de temps pour la tramsmiss
de I'exemplaire original et de la traduction dans un délai dend®, comme I'exige la
regle22.1. La délégation du Kenya a aussi fait état de la nécessité d’éviter les
problémes d’'inobservation des délais qui risquent de se poser en cas de fiestaurat
d’une revendication de priorité.

“119.La délégation de I'Autriche, appuyée par les délégations de 'Espagne, de
I'Allemagne, de I'lrlande, de la France, de la Suéde, du Portugal, du Danemark, des
PaysBas et de la Grece et par le représentant@&B, a suggéré de modifier le critere
de restauration selon la nouvelle regkbis3.a)iii) proposée en substituant au caractere
“non intentionnel” le critére de la “diligence requise”. La délégation du Royaumea
insisté sur le fait qu’elle préfératonserver un critére unique; autrement, il serait
possible pour les déposants qui ont laissé passer le délai de priorité de 12 mois de
choisir I'office récepteur parmi ceux qui appliquent le critere le plus généreux. La
délégation de I'Australie, appugépar les délégations des Etatais d’Amérique et du
Canada, s’est déclarée opposée a la modification proposée en faisant valoir que le
critere du caractére “non intentionnel” est plus large et, par conséquent, plus favorable
au déposant.

“120. Le comié est convenu que les termes “ou le Bureau international, selon le cas,”
figurant dans la nouvelle regB6bis3.e) proposée sont inutiles.

“121.La délégation du Royaurrigni et le représentant de 'OEB ont suggéré, en ce qui
concerne la regl@6bis.3.g) proposée, qu'il soit expressément prévu que, lorsque

I'office récepteur a rejeté une requéte en restauration d’'une revendication de priorité,
I'office désigné réexamine cette décision, étant donné que les a2itles25 ne

semblent pas étre applicabldsns ce cas. Le comité a convenu que la proposition
révisée devra prévoir une telle disposition. La délégation du Royddmne’est

également demandé si chaque office désigné devait fonder son examen sur son propre
critére ou sur celui appliqué par I'faée récepteur.

“122. Enréponse a une observation de la délégation de la Chine, le Bureau
international a expliqué que les réserves transitoires prévues dans laéieigld.h)

proposée sont censées s’appliquer uniqguement aux dispositions de [2G6iegle et

non aux regleg6bis1 et 26is.2, qui sont déja en vigueur et ne font pas I'objet de

réserves. Afin de préciser les choses, le comité est convenu de remplacer les termes “de
la présente régle” par les termes “des alingea g)”.

“123.Compt tenu du nombre de questions en suspens liées aux projets de dispositions
relatives a la restauration de revendications de priorité et du fait que les propositions
n'ont pas été examinées de maniere approfondie par le groupe de travail, le comité a
estiméqgu’elles ne sont pas prétes a étre soumises a I'assemblée.

[-..]
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“Poursuite de I'examen

“125.Le comité est convenu de recommander a I'assemblée que les propositions de
modification des régle4.10, 2®is.3 et 48.2 figurant dans I'annexkedu document
PCT/R/2/5 soient révisées par le Bureau international, compte tenu des observations et
préoccupations exprimées lors de la session du comité, avant d’étre transmises au
groupe de travail [...] pour examen a sa prochaine session”.

A sa trentest uniémesession (18session extraordinaire), tenue & Genéve du

23 septembre au®loctobre2002, 'assemblée a approuvé a 'unanimité la recommandation
du comité concernant les propositions de modification de certaines regles redeives
restauration du droit de priorité (voir le paragragdeii) du documenPCT/A/31/10).

7.

Le Bureau international a élaboré d’autres propositions révisées relatives a la

restauration du droit de priorité, en vue de leur egarpar le groupe de travail a sa
troisiemesession (voir le documeRCT/R/WG/3/2). |l est rendu compte des délibérations du
groupe de travail aux paragraphe®a 27 du documemCT/R/WG/3/5.

“RESTAURATION DU DROIT DE PRIORITE

“13. Les délibérationsmt eu lieu sur la base des documents PCT/R/WG/3/2 et
2 Add.1.

“14. La proposition du Bureau international figurant dans le document PCT/R/WG/3/2,
selon laquelle la restauration du droit de priorité devrait reposer, au choix du déposant,
soit sur le critée de la “diligence requise”, soit sur celui du “caractére non intentionnel”,
une taxe plus élevée étant due lorsque le déposant décide de demander a I'office
récepteur d’appliguer le critere du “caractere non intentionnel”, n’a pas recueilli une
large adhsion.

“15. Plusieurs délégations et représentants des utilisateurs ont souligné qu’il importe de
prévoir la possibilité de restaurer le droit de priorité, faisant observer que les erreurs non
intentionnelles et les difficultés imprévues empéchant I'olegtéon du délai de priorité

sont des réalités concretes pour les déposants et leurs mandataires, indépendamment de
leur souhait sincere de respecter ce délai. Bien qu’un certain nombre de délégations se
soient prononcées en faveur de I'établissement dtitare unique pour la restauration

du droit de priorité par les offices récepteurs au cours de la phase internationale, aucun
accord n’a été trouvé quant a ce critere.

“16. Un nombre considérable de délégations et de représentants des utilisateurs ont
estimé que le critére a appliquer par les offices récepteurs au cours de la phase
internationale devrait étre celui du “caractere non intentionnel”, arguant que cette
solution serait plus favorable aux utilisateurs et plus simple a appliquer pour les offces
récepteurs et les offices désignés, outre qu’elle entrainerait une plus grande uniformité
entre les offices. Plusieurs autres délégations et un représentant se sont prononces en
faveur de I'adoption du critere plus strict de la “diligence requisengééntendu que

tout office désigné serait libre d’appliquer un critere plus généreux (comme celui du
“caractere non intentionnel”) lorsque la demande entre dans la phase nationale.
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“17. Il a été noté que, selon cette proposition en faveur du critetditigence

requise”, en cas de rejet de la requéte en restauration par I'office récepteur, les délais de
publication internationale et d’ouverture de la phase internationale arriveraient a
expiration jusqu’a 14nois apres les dates qui auraient été applies s’il avait été fait

droit a la requéte. Une requéte en restauration présentée ultérieurement devant un office
désigné au cours de la phase nationale sur la base du critére du “caractére non
intentionnel” serait difficile a défendre étant donné gieslle devait étre accordée, les
dates “correctes” de la publication internationale et de I'ouverture de la phase nationale
pourraient, rétrospectivement, préceder denbds les dates effectives. Le déposant
pourrait donc étre contraint de demanderuidlication internationale et 'ouverture de

la phase nationale anticipées, en fonction des délais calculés a partir de la date de
priorité antérieure demandée, simplement dans I'espoir que la requéte en restauration
Soit acceptée par I'office désigne.

“18. La proposition de 'OEB figurant dans le document PCT/R/WGAZ3. 1

permettrait au déposant de demander au cours de la phase nationale la restauration du
droit de priorité au titre du critere de “caractére non intentionnel” lorsqu’une requéte
fondée sir le critére de la “diligence requise” a été rejetée au cours de la phase
internationale. Si certaines délégations ont appuyé cette proposition, il a été noté
gu’elle obligerait le déposant a demander la restauration du droit de priorité au cours de
la phase internationale en fonction du critére de la “diligence requise” méme dans les
cas ou ce critere ne serait manifestement pas observé, simplement pour étre en mesure
de poursuivre la procédure au cours de la phase nationale sur la base du critére du
“caractére non intentionnel”. Certaines délégations et certains représentants des
utilisateurs ont souligné qu’il serait souhaitable de permettre au déposant d’inclure dans
le dossier, avant la date de publication, une déclaration indiquant son intention de
demander la restauration du droit de priorité au cours de la phase nationale et des
preuves a I'appui de cette requéte.

“19. Une délégation a indiqué que I'un de ses groupes d'’utilisateurs a suggéré de
retenir automatiquement dans la demande internaligcioute revendication de priorité
fondée sur une demande antérieure dont la date de dépét précéderait la date de dépot
international de plus de IrRois mais de pas plus de i4bois, la question de la

restauration étant régie par la législation nationaleagchée séparément par chaque

office désigné. Plusieurs délégations et représentants des utilisateurs ont exprimé des
préoccupations au sujet de cette solution qui, bien que conforme aux exigences du PLT,
aboutirait a des pratiques diverses selon féisas et obligerait le déposant a engager

une multitude de procédures paralléles pour un enjeu qui est essentiellement le méme.

“20. Plusieurs délégations ont suggéré que des directives sur I'application des
deuxcriteres soient données dans le corga PCT, observant qu’aucune indication

de ce type ne figure dans les dispositions du PLT et que les informations sur la pratique
actuelle des différents offices sont rares. Une délégation a indiqué qu'il serait utile de
réaliser une enquéte sur les maes actuelles en envoyant un questionnaire a tous les
offices et a toutes les administrations du PCT. Cette enquéte devrait viser a recueillir
des informations sur I'application des critéres de la “diligence requise” et du “caractere
non intentionnel” @ général, c’esb-dire pas uniquement en cas de requéte en
restauration du droit de priorité mais également en cas, par exemple, de paiement tardif
des taxes annuelles, afin d’obtenir des indications sur les différences entre les
deuxcritéres et d’aidea I'établissement de principes directeurs. Le questionnaire
devrait également comporter des questions relatives aux preuves exigées.
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“21. Certaines délégations ont suggére de suspendre I'examen des dispositions
relatives a la restauration du droit déguité jusqu’a ce que la majorité des Etats
contractants du PCT aient prévu cette restauration dans leur |égislation nationale afin
gu’elle soit conforme au PLT. Toutefois, la majorité a estimé qu’il ne faut pas retarder
le réglement de cette questionpléncipe, indiquant que l'insertion de dispositions
relatives a la restauration du droit de priorité dans le reglement d’exécution
encouragerait a long terme, et nonobstant la probabilité qu’un certain nombre d’Etats
contractants formulent des réservesvisoires, les législateurs nationaux a régir cette
guestion de maniére harmonisée.

“22. Plusieurs délégations ont exprimé des préoccupations quant a la compatibilité des
dispositions proposées par le Bureau international avec I'agi2k&), qui renvie a la
Convention de Paris en ce qui concerne les conditions et les effets des revendications de
priorité, et I'article27.5), qui prévoit gu’aucune disposition du traité ni de son

reglement d’exécution ne peut étre interprétée comme pouvant limiteeladid’'un

Etat contractant de prescrire toutes conditions matérielles de brevetabilité qu’il désire.
Dans ce dernier cas, il a été indiqué que I'inclusion dans le PLT de dispositions relatives
a la restauration du droit de priorité donne a penser que peicédure n’est pas

considérée comme une question de fond dans le contexte du PLT. Une délégation a fait
remarquer que, dans la proposition, la différence entre les questions de fond et de
procédure n’était pas claire et devrait étre davantage analysée

“23. Concernant le réexamen, au cours de la phase nationale, de la décision d'un office
récepteur sur une requéte en restauration du droit de priorité, certaines délégations ont
mis en doute la nécessité de distinguer, dans la 2@} 3.j) proposé, entre “I'office
désigné”, d’une part, et “I'Etat désigné”, d’autre part, indiquant qu’il serait préférable

que cette disposition renvoie a ce qui est autorisé ou exigé dans le cadre de la Iégislation
nationale. Une délégation a suggéré que les offigssgnés puissent réexaminer toute
décision de I'office récepteur au motif que cetlieest erronée. Des doutes ont été

exprimés par une autre délégation sur la mesure dans laquelle le reglement d’exécution
peut restreindre les conditions dans lesqueltes décision de I'office récepteur peut

étre réexaminée par un tribunal au cours de la phase nationale.

“24. Une délégation a suggéré qu’une disposition semblable a celle figurant dans la
regle26bis.3.k) proposée soit insérée afin de permettre auxedfrécepteurs, ainsi
gu’aux offices désignés, de faire des réserves provisoires au sujet de 126bigd.a) a

j) proposeée.

“25. Compte tenu de ces discussions, le groupe de travail est convenu de ce gui suit

i) la proposition tendant a laissan déposant le choix du critére a appliquer,
telle gu’elle figure dans le document PCT/R/WG/3/2, n'est pas appuyée;

i) iln'y apas eud’accord sur la question de savoir lequel des deux criteres de
restauration prévus dans le PLT, a savoir celui dalligence requise” ou celui du
“caractere non intentionnel”, il convient d’appliquer en cas de décision d’un office
récepteur,;
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iii) il serait préférable de continuer a chercher une solution en vertu de laguelle
les offices désignés donneraient dimengtedfune décision de I'office récepteur en
faveur de la restauration du droit de priorité plutét que de laisser les différents offices
désignés trancher séparément la question en vertu des diverses lois nationales;

iv) il est nécessaire de s’assureddeompatibilité de toute disposition relative
a la restauration du droit de priorité avec les arti@eg 27.5), étant toutefois entendu
gue, dans le cadre du PLT, la restauration du droit de priorité n’est pas considérée
comme une question de fond;

v) des problémes concrets et des confusions seraient a attendre si les offices
récepteurs étaient obligés d’appliquer un critere déterminé en tant qu’office récepteur et
un critere différent en tant qu’office désigné ou office national;

vi) quelle que sit la solution éventuellement retenue, il faudra donner des
indications, de préférence dans les directives a l'usage des offices récepteurs du PCT,
sur la pratique a suivre.

“26. Il a été convenu que le Bureau international établira une propositicseeafin

de soumettre a I'examen du groupe de travail trois solutions prévoyant, respectivement,
le critere de “diligence requise”, le critére de “caractere non intentionnel” et le maintien
automatique de la date de priorité aux fins de la phase interradé, en reportant sur la
phase nationale la question de savoir si sa restauration était admissible. La proposition
révisée devrait aussi prévoir, dans chacune de ces solutions, le dép6t, au cours de la
phase internationale, d’une indication d’'intentt®demander la restauration du droit

de priorité et de preuves a cet effet, qui ferait partie de la publication internationale.

“27. 1l a également été convenu que le Bureau international enverra un questionnaire a
tous les offices et a toutes les adistrations du PCT afin de recueillir des informations
sur I'application de ces criteres dans les différentes |égislations et pratiques nationales”.

PROPOSITIONS REVISEE, REPONSES AWQUESTIONNAIRE

8. Comme en est convenu leaype de travail a sa troisiensession, les annexést Il du
présent document contiennent des propositions révisées de modification du reglement
d’exécution du PCT visant a prévoir la restauration du droit de priorité, en prenant en
considération les difdérations et les conclusions dont il est rendu compte dans le résumé
établi par la présidence.

9. L’annexel contient des propositions fondées sur le principe de la restauration du droit
de priorité par I'office récepteur, étaahtendu que tous les offices récepteurs appliqueront le
méme critere, a savoir soit celui de “caractére non intentionnel” (option A), soit celui de
“diligence requise” (option B).

10. L’annexell contient des propositions (optidd) fondées sur le principe du maintien de

la revendication de priorité aux fins de la phase internationale et du report a la phase nationale
de la décision de I'office désigné ou de l'office élu concernant la restauration de ce droit. Le
PLT n’étant pagncore entré en vigueur, I'anneleontient une proposition visant a

incorporer dans le réeglement d’exécution du PCT une disposition, contenant les mémes
prescriptions que l'articl&é3.2) du PLT et la reglé3.4) et 5) de son réglement d’exécution,
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qui imposerait aux offices désignés et aux offices élus de prévoir la restauration du droit de
priorité lorsque la date de dépo6t de la demande antérieure ne tombe pas dans la période de
12 mois précédant la date du dép6t international mais tombe dans la pdeddenois

précédant cette date, s'ils constatent que I'inobservation du délai itz compter de la

date de dépdt de la demande antérieure pour le dépot de la demande internationale s’est
produite bien que la diligence requise en I'espéce ait &écée ou, au choix de I'office

désigné, qu’elle n’était pas intentionnelle. Une clause de réserve provisoire est également
prévue, compte tenu du fait que certaines législations nationales devront étre modifiées afin
d’étre mises en conformité avec legl€s du reglement d’exécution du PCT qu'’il est proposeé
de modifier.

11. Ontrouvera une synthese des réponses regues au questionnaire concernant I'application
des critéres de “diligence requise” et de “caractere non intentioenelertu des différentes
|égislations et pratiques nationales dans le docuR&T/R/WG/4/1 Add.1.

12. L’article 13 du PLT et la régld4 de son reglement d’exécution sont reproduits a
I'annexelll pour référence.

13. Le groupe de travail est invité a

examiner les propositions contenues dans les
annexes et Il du présent document.

[L’annexel suit]
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ANNEXE |

PROPOSITIONS DE MOLRICATION DU REGLEMENT D’EXECUTION DU PCT*:
RESTAURATION DU DROIT DE PRIORITE

OPTIONA:

RESTAURATION PAR L'CFFICE RECEPTEUR FONBE SUR LE CRITERE DE
“CARACTERE NON INTENTIONNEL"®
OPTIONB :

RESTAURATION PAR L'OFFICE RECEPTEUR FONEE SUR LE CRITEREDE
“DILIGENCE REQUISE™
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Les dispositions gu'il est proposé d’ajouter sont soulignées et celles qu'il est proposé de
supprimer sont biffées. Caines dispositions qu'il n’est pas proposé de modifier ont été
reproduites pour faciliter la compréhension.

Voir I'annexell pour ce qui concerne I'optiof : Maintien de la revendication de priorité
durant la phase internationale et report a la plmasionale de la décision concernant la
restauration de ce droit.
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Régle4

Requéte (contenu)

4.1a 4.9 [Sans changement]

4.10 Revendication de priorité

a) Toute déclaration visée a l'article 8.1) (“revendication de priorité”) peut revendiquer
la priorité d’'une ou de plusieurs dendesantérieures déposéssit dans ou pour tout pays
partie a la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, soit dans ou
pour tout membre de I'Organisation mondiale du commerce qui n’est pas partie a ladite
convention. Toute reandication de priorité doit, sous réserve de la reglas, figurer dans
la requéte; elle consiste a revendiquer la priorité d’'une demande antérieure et elle doit

indiquer:

i) la date a laquelle la demande antérieure a été déposée, s'agssmtserve

de la regle26bis 3, d'une date tombant dans la période de 12 mois précédant la date du dépot

international;

[COMMENTAIRE : il est proposé de modifier le poiijtdu sousalinéaa) afin de préciser

que, lorsque le déposant présente une requétestauration du droit de priorité, la date de
dépdt de la demande indiquée dans la requéte ne doit pas nécessairement tomber dans la
période de 12nois précédant la date du dépdt international.]

i) av) [Sans changement]

b) a d) [Sans changement]

4.11 4 4.18 [Sans changement]
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Regle26bis

Correction ou adjonction de revendications de priorit€_restauration du droit de

priorité

26bis1l [Sans changement]

[COMMENTAIRE : il convient toutefois de noter que, a sa troisiesassion, le groupe de
travail a approuvé les propositions de modification de la r@@leis1 en vue de leur
soumission éventuelle a 'assemblée pour adoption a sa prochaine session en
septembrectobre2003; voir le documePCT/R/WG/3/2 et les paragraph2® et 29 du
documenPCT/R/WG/3/5 contenant le résumé établi par la présidence.]

26bis2 -lnvitation-a-corrigerdedirrégularités dans les revendications de priorité

[COMMENTAIRE : cette modification découle de la proposition de suppression de la
mention de “I'invitation” al'alinéab).]

a) Lorsque l'office récepteur ou, a défaut, le Bureau international, constate

i) qu’une revendication de priorité ne satisfait pas aux conditions énoncées a la

régle 4.10.a)i) et gu’'une requéte en restauration du droit de priorité ketégle26bis3 n'a

pas été présentée; ou

i) gu’une revendication de priorité ne satisfait pas auttesconditions

énoncées a laréegkelQ; ou

i gue I'une quelconque des indications figurant dans une revendication de
priorité n’est pas iddigue a l'indication correspondante figant dans le document de

priorité;;
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[Régle26bis.2.a), suite]

I'office récepteur ode Bureau international, selon le cas, invite le déposant a corriger la

revendication de priorité.

[COMMENTAIRE : I'invitation a corriger une revendication de priorité ne semble pas
nécessaire lorsqu’une requéte en restauration du droit de priorité a été présentée par le
déposant, démontrant que cetuij tout en étant conscient du fait que la date de dépdt de la
demande antérieuradiquée dans la requéte ne tombe pas dans la périoderdei2

précédant la date du dépdt international, n’a pas l'intention de corriger cette date de priorité
mais souhaite plutdt que le droit de priorité soit restauré en vertu de la2égie3.]

b) Si

B déposant ne soumet pas, avant
I'expiration du délai fixé a la regle 26s.1.a), de communication visant a corriger la
revendication de priorité de facon a satisfaire aux exigences énoncées a i 16gtau ne

soumet pas, le cas échéant, avant I'expiration du délai fixé a la2ébie3.b), de requéte en

restauration du droit de prioritéette revendication de priorité est, aux fins de la procédure

prévue par le traité, considérée comme n'ayas @§té présentée, et I'office récepteur ou le
Bureau international, selon le cas, le déclare et en informe le déposant; toutefois, une
revendication de priorité n’est pas considérée comme n’ayant pas été présentée seulement
parce que l'indication du numede la demande antérieure visé a la regle 4.10.a)ii) est
manguante ou parce qu’une indication figurant dans la revendication de priorité n’est pas

identique a I'indication correspondante figurant dans le document de priorité.



PCT/RIWG/4/1
Annexel, page5

[Régle26bis.2.b), suite]

[COMMENTAIRE : il est proposé de modifier I'alinéa) afin de préciser qu’'une

revendication de priorité ne peut pas étre considérée comme n’ayant pas été présentée en
vertu de cet alinéa lorsque le déposant a présenté une requéte en restauration du droit de
priorité. Au contraire, la décision de I'office récepteur concernant le point de savoir s'il
convient ou non de considérer que la revendication n’a pas été présentée est régie par la
nouvelle régle26bis.3 proposée (a savoir, la décision de restaurdrdé de priorité ou de
rejeter la requéte en restauration). A cet égard, il est également proposé de supprimer les
termes “en réponse a l'invitation visée a I'alingd qui semblent superflus, la question de
savoir si la communication visant a apponere correction ou la requéte en restauration fait
suite ou non a une invitation paraissant sans objet.]

c) [Sans changement]

26bis3 Restauration du droit de priorité

a) L'office récepteur, sous réserve des alinbpa e), restaure le droit de prité

lorsque la date a laquelle la demande antérieure a été déposée ne tombe pas dans la période de

12 mois précédant la date du dépbt international mais tombe dans la périodembés14

précédant cette date, s'il constate que I'inobservation du détb? deis a compter de la date

de dépbt de la demande antérieure pour le dépbt de la demande internationale [GPTION

n’était pas intentionnelle] [OPTIOB : s'est produite bien qgue la diligence requise en

'espéce ait été exerceel.

[COMMENTAIRE : il estproposé d'utiliser un libellé analogue a celui de la regl.a)i)

(“[...]date a laquelle la demande antérieure a été déposée, s’agissant d'une date tombant dans
la période de 12 mois précédant la date du dépdt international”) plutdét que, comme dans les
précédents projets, un libellé pouvant créer une confusion avec les termes “délai de priorité”
utilisés dans la Convention de Paris (voir le projet antérieur de B§iles.3.a) dans le
documenPCT/R/WG/3/2 (“[...]d’une demande antérieure a une date de tigpidest

postérieure a la date d’expiration du délai mentionné a 'alfhéeis s’inscrit dans un délai

de deuxmois a compter de cette date.[")).]
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[Régle26bis.3, suite]

b) La restauration s’effectue sur requéte du déposant présentée a I'éffmsteur dans

un délai de 14mois a compter de la date a laguelle la demande antérieure a été déposée,

exposant les motifs de I'inobservation du délai deridis a compter de la date de dépbt de la

demande antérieure pour le dép6t de la demande interafgion

[COMMENTAIRE : voir le commentaire relatif a I'alinéa).]

c) Larequéte visée a 'alinda) peut étre subordonnée par |'office récepteur au

paiement, a son profit, d’'une taxe pour requéte en restauration égale a 25% de la taxe

internationale delépdt visée au poirit du bareme de taxes, non compris toute taxe pour

chaque feuille de la demande internationale & compter d€’la 31

[COMMENTAIRE : I'alinéac) est inspiré de la regle2.3.e) adoptée par 'Assemblée de
I'Union du PCT en octobr2002.]

d) L’office récepteur.

i) peut exiger gu’une déclaration ou d’autres preuves a lI'appui de I'exposé des

motifs visé a l'alinéa) soient remises dans un délai raisonnable en I'espéce;

ii) ne peut rejeter, en totalité ou en partie, une requétestauration du droit de

priorité visée a l'aliné#d) sans donner au déposant la possibilité de présenter, dans un délai

raisonnable en I'espece, des observations sur le refus envisagé.
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[Régle26bis.3, suite]

e) Lorsque la demande internationale netemit pas de revendication de priorité de la

demande antérieure, la requéte visée a I'alimédoit étre accompagnée d’'une

communication ajoutant la revendication de priorité afin de satisfaire aux exigences énoncées

alareqgle4.10.

f) Lorsque l'office récepteur rejette une requéte en restauration du droit de priorité

visée a l'alinéad), cette revendication de priorité est considérée, aux fins de la procédure

prévue par le traité, comme n'ayant pas été faite et I'office récepteur le déclare &rmman

le déposant.

g) Lorsque l'office récepteur a rejeté une requéte en restauration du droit de priorité

visée a l'alinéa), ou lorsque cette requéte est en instance au moment de I'achévement des

préparatifs techniqgues de la publication internatiena

i) le Bureau international, si la requéte en est faite par le déposant et lui parvient

avant 'achévement desdits préparatifs techniques, et sous réserve du paiement d’'une taxe

spéciale dont le montant est fixé dans les instructions administrapubBe, avec la demande

internationale, des renseignements concernant cette requéte. Une copie de la requéte visée au

présent alinéa est insérée dans la communication selon I'afidlersqu’un exemplaire de la

brochure n’est pas utilisé pour cette coonmmtation ou lorsque la publication de la demande

internationale n’est pas effectuée, en vertu de I'ar6de3);
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[Régle26bis.3.g), suite]

i) le déposant peut remettre au Bureau international, qui I'insére dans ses

dossiers, une copie de toute déataon ou d’autres preuves fournies a I'appui de I'exposé des

motifs viseé a l'alinéa).

[COMMENTAIRE : ce point a été ajouté pour donner suite aux suggestions formulées par
certaines délégations et par des représentants des utilisateurs a la tressigimedu groupe
de travail (voir le paragraphe8 du documenPCT/R/WG/3/5 contenant le résume de la
session établi par la présidence.]

h) Lorsque I'office récepteur a rejeté une requéte en restauration du droit de priorité

visée a l'alinéa), tout ofice désigné peut, sur requéte du déposant, réexaminer la décision de

I'office récepteur, a condition gu’une copie de la demande internationale (a moins que la

communication visée a l'articl20 ait déja eu lieu) et la traduction appropriée (le cas échéant

aient été remises et que la taxe nationale (le cas échéant) ait été payée dans le délai prévu a

l'article 22 qui serait applicable si le droit de priorité était restauré. L’'office désigné peut

exiger qu’'une requéte en réexamen lui soit présentée daldddieapplicable en vertu de

I'article 22 et soit subordonnée au paiement d’'une taxe a son profit.

i) Lorsgu'il réexamine la décision de I'office récepteur visée a I'alingd office

désigné,
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[Régle26bis.3.i), suite]

i) sous réserve du poin}, S'il constate que l'inobservation du délai dembis a

compter de la date de dépbt de la demande antérieure pour le dépbt de la demande

internationaldOPTION A : n’était pas intentionnelle] [OPTIOB : s’est produite bien gue la

diligence requise en l&péce ait été exercéeestaure le droit de priorité aux fins de I'Etat ou

des Etats désignés concernés;

ii) silaléqislation nationale applicable par I'office désigné prévoit, pour la

restauration du droit de priorité, des conditions qui, du pointudedes déposants, sont plus

favorables que celles énoncées dans la présente regle, appligue les conditions prévues dans la

|€qgislation nationale applicable au lieu de celles énoncées dans la présente regle.

[COMMENTAIRE : le texte des nouveaux alinélajet i) a été révisé apres que, a sa
deuxiemesession, le comité fut convenu de prévoir expressément que, lorsque I'office
récepteur a rejeté une requéte en restauration, I'office désigné réexamine cette décision, les
articles24 et 25 ne semblant pasétipplicables dans ce cas (voir le paragrajiedu
documenPCT/R/2/9 relatif & la deuxiémeession du comité).]

i) Lorsque I'office récepteur a restauré un droit de priorité en vertu de I'aihéaucun

office désigné ne réexamine la décision ‘office récepteur s'il n’a pas de raisons de douter

gu’une exigence visée dans la présente régle n’a pas été observée, auguel cas il notifie au

déposant les raisons de ces doutes et donne au déposant la possibilité de présenter des

observations dans un déhi raisonnable.
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[Régle26bis.3.)), suite]

[COMMENTAIRE : il est proposé d’ajouter I'aliné afin de concilier les intéréts du

déposant, qui consistent a ne pas voir les offices désignés réexaminer systématiquement la
décision de I'office récepteur teadt a restaurer le droit de priorité, et le droit des offices
désignés de révoquer un droit de priorité indiment restauré. Durant la phase nationale, les
offices désignés devraient respecter la décision prise par I'office récepteur au cours de phase
intemationale a moins d’avoir de bonnes raisons de ne pas le faire.]

k) Lorsque I'office récepteur a restauré un droit de priorité en vertu de I'alihéa

I'office désigné dans le cas visé a l'alingales tribunaux et tout autre organe compétent de

I'Etat désigné ou agissant en son nom, s’agissant de déterminer le droit de priorité,

i) sous réserve du poinj, appliguent les conditions énoncées dans la présente

regle etne peuvent pas décider de ne pas tenir compte du droit de priorité uniguement au

motif que ladate a laquelle la demande antérieure a été déposée ne tombe pas dans la période

de 12mois précédant la date du dép6t internatioaahoins gu’il n’ait pas été satisfait a une

condition énonceée dans la présente regle

i) lorsque la légglation nationale applicable par I'office désigné prévoit, pour la

restauration du droit de priorité, des conditions qui, du point de vue des déposants, sont plus

favorables que celles énoncées dans la présente régle, appliguent les conditions prévues dans

la |éqgislation nationale applicable au lieu de celles énoncées dans la présente regle.

[COMMENTAIRE : il est proposé d’ajouter 'alinél) afin d’exiger que I'office désigné,

(lors du réexamen d’une décision de l'office récepteur dans le cas visén@#g), les

tribunaux et tout autre organe compétent de I'Etat désigné ou agissant en son nom, appliquent
le méme critére que l'office récepteur en vertu de la r@gleis3 ou les conditions prévues

dans la Iégislation nationale, si elles sont plus fabtes que celles énoncées dans la
regle26bis3.]
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[Régle26bis.3.k), suite]

[) Si, au date de I'adoption des présentes modifications par I'’Assemblée de I'Union

du PCT], une disposition des aliné@set k) n’est pas compatible avec la Iégislationionsle

appliguée par I'office désigné, cette disposition ne sera pas applicable a I'égard de cet office

tant qu’elle demeurera incompatible avec cette Iéqislation, a condition que ledit office en

informe le Bureau international avant kedis mois a com@r de la date de I'adoption des

présentes modifications par I’Assemblée de I'Union du PAE Bureau international publie

a bref délai dans la gazette les informations recues.

[COMMENTAIRE : si le critéere de “caractere non intentionnel” était retennsdéalinéaa),

une législation nationale appliquée par un office désigné qui prévoirait I'application du critere
de “diligence requise” ou de tout autre critére plus restrictif que celui de “caractére non
intentionnel” ne serait pas compatible avec legpdsitions des alinégset I). Par ailleurs, si

le critére de “diligence requise” était retenu dans I'aliagaune législation nationale

appliguée par un office désigné qui prévoirait I'application d’un critére plus restrictif que
celui de “diligencerequise” ou ne prévoirait aucune possibilité de restauration ne serait pas
compatible avec les dispositions des aling&s$ 1). Dans les deuxas, cet office désigné
pourrait faire usage de la disposition relative a la réserve provisoire prévue ad@lifen

vue d’adopter une solution uniforme a la question de la restauration du droit de priorité, au
moins durant la phase nationale, il n’est pas proposé de nouvelle modification de Ilalinéa
afin de permettre aux offices récepteurs de formulerréserve provisoire analogue dans le
cas ou la législation nationale appliquée par I'office récepteur ne serait pas compatible avec
les dispositions de la regk6bis3, notamment a I'alinéa) (comme I'a suggéré une

délégation a la troisiemsession du gngpe de travail; voir le paragrap2@ du
documenPCT/R/WG/3/5 contenant le résumé établi par la présidence).]
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Regle48

Publication internationale

48.1 [Sans changement]

48.2 Contenu

a) La brochure contient ou reprend

I) aix) [Sans changeant]

X) toute déclaration visée a larégle 4.17.v), et toute correction apportée a une telle
déclaration selon la reg@6ter.1, qui ont été recues par le Bureau international avant

I'expiration du délai prévu a la reg6ter.1;

xi) tout renseignememoncernant une requéte en restauration du droit de priorité

dont la publication est requise en vertu de la r&fbis3.9)i).

[COMMENTAIRE : ce point a été ajouté aprés que, a sa troisisession, le groupe de

travail fut convenu d’inclure dans la plidation internationale une indication de l'intention du
déposant de présenter une requéte en restauration lorsque la requéte en restauration du droit
de priorité en vertu de la regR6bis3 a été rejetée par l'office récepteur ou est en instance au
momehde I'achevement des préparatifs techniques de la publication internationale (voir le
paragraph@6 du documenPCT/R/WG/3/5).]
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[Régle48.2, suite]

b) Sous réserve de l'alinég, la page de couverture comprend

i) aiii) [Sans changement]

iv) uneindication selon laquelle la requéte contient une déclaration visée a la régle
4.17 qui a été regue par le Bureau international avant I'expiration du délai prévu a la regle

26ter.1

v) l'indication de tout droit de priorité qui a été restauré en vddgua

regle26bis3.a);

[COMMENTAIRE : le présent point a été ajouté apres que, a sa deuxsesston, le groupe

de travail fut convenu de “la nécessité de communiquer aux offices désignés des informations
relatives au fait que la revendication de priéra été restaurée, par exemple en insérant des
indications sur la page de couverture de la demande publiée (brochure du PCT)” (voir le
paragraph&4.iii) du documenPCT/R/WG/2/12.]

vi) une indication selon laguelle la brochure contient des renseigrieme

concernant une requéte en restauration du droit de priorité dont la publication est requise en

vertu de la réqgl@6bis3.9)i);

[COMMENTAIRE : ce point a été ajouté aprés que, a sa troisisassion, le groupe de

travail fut convenu d’inclure dans faublication internationale une indication de l'intention du
déposant de présenter une requéte en restauration lorsque la requéte en restauration du droit
de priorité en vertu de la regR6bis3 a été rejetée par I'office récepteur ou est en instance au
moment de I'achévement des préparatifs techniques de la publication internationale (voir le
paragraph@6 du documenPCT/R/WG/3/5).]
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[Régle48.2.b), suite]

vii) lorsque le déposant a remis des copies de toute déclaration ou d’autres preuves

visées a laéqgle26bis3.q)ii), une indication a cet effet

[COMMENTAIRE : ce point a été ajouté aprés que, a sa troisisession, le groupe de

travail fut convenu d’inclure dans la publication internationale une indication du fait que le
déposant a remis au Bureeuernational, aux fins de leunclusion dans ses dossiers, des
copies de toute déclaration ou d’autres preuves fournies a I'appui de I'exposé des motifs visé
alaregle26bis.3.b).]

c) ai) [Sans changement]

48.3 a 48.6 [Sans changement]
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Régle76*
Copie, traduction et taxe selon l'article 39.1);
traduction du document de priorité

76.1, 76.2 et 76.3[Restent supprimées]

76.4 [Sans changement]

76.5 Applicationde certainesiesrégles22.-1.¢),47-1,49,-49bis-et 51his

Les régle22.1.9),26bis3.h) a1),47.1, 49, 49bigt51bis sont applicables étant entendu

que

i) av) [Sans changement]

[COMMENTAIRE : la proposition de modification de la reglé.5 découle de la proposition
de modification de la regl26bis3.]

76.6 [Reste supprimée]

Le “présent” texte est celui de la reglé modifiée par I'assemblée 1€ bctobre2002 (voir le
documenfCT/A/31/10) telle qu’elle doit entrer en vigueur I8 janvier 2004.
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Rege 80

Calcul des délais

80.1 a 80.7 [Sans changement]

80.8 Délais calculés a partir de la date de priorité

a) Lorsque la date de priorité est modifiée par suite

i) de la correction ou de 'adjonction d’'une revendication de priorité selon la

regle 26bis1; ou

i) de larestauration d’un droit de priorité selon la ré2ibis3;

tout délai calculé a partir de la date de priorité précédemment applicable et qui n’a pas encore

expiré est calculé a partir de la date de priorité modifiée.

b) Aux fins du calcul de tout délai commencant a la date de priorité, si une

revendication de priorité ne satisfait pas aux exigences de la4edden)i) au motif que la

date de dép6t de la demande antérieure ne tombe pas dans la périodaais pEcédart

date du dép6bt international, cette revendication de priorité n’est pas prise en considération,

sauf si le droit de priorité a été restauré conformément a la B&ilis 3.
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[Régle80.8.b), suite]

[COMMENTAIRE : il convient de noter que, a sa troisiésession, le groupe de travail a

déja approuvé la proposition d’adjonction de la nouvelle r8§l& dans la mesure ou elle

porte sur la correction et I'adjonction d’'une revendication de priorité en vertu de la
regle26bis1, en vue de son éventuelle sousiim a I'assemblée pour adoption a sa prochaine
session, en septemboetobre2003 (voir le paragraph29 du documenPCT/R/WG/3/5
contenant le résumé de la session établi par la présidence). A la suite de la proposition
d’adjonction de la nouvelle reg6bis3 (voir ci-dessus), il semble nécessaire d’apporter de
nouvelles modifications a la reg8.8.b) pour faire en sorte qu’une revendication de priorité
ne satisfaisant pas aux exigences de la rédl6.a)i) (parce que la date a laquelle la demande
anérieure a été déposée ne tombe pas dans la périoderdeig§ précédant la date du dépot
international) soit néanmoins prise en considération aux fins du calcul des délais si le droit de
priorité est restauré en vertu de la nouvelle r&flieis.3.a) propsée.]

[L’annexell suit]



PCT/R/WG/4/1
ANNEXE I
PROPOSITIONS DE MOLRICATION DU REGLEMENT D’EXECUTION DU PCT:
RESTAURATION DU DROIT DE PRIORITE
OPTIONC: )
MAINTIEN DE LA REVENDICATION DE PRIORITE DURANT LA PHASE

INTERNATIONALE ET REPORT A LA PHASE NATIONALE DE LA DECISION
CONCERNANT LA RESTAURATION DE CE DROIT

TABLE DES MATIERES

Régle26bis Correction ou adjonction de revendications de priofité............ccccvvvvennnnnn. 2.
26biS1 [Sans ChanQeMENL].......cooiiiiiiiiiii e 2...
26bis2 -nvitation-a-corrigerdedirrégularités dans les revendications de priorité.2

Regle48 Publication iNterNatioNale............ooviiiiiiiiiiiiii e LN
48.1 [Sans changement].........cooii i S
8.2 CONBNU . ..uuiiiieiiiiie ettt e ettt e e e e et e ab e e e e e eeebr e e e e eetta e e e e eeesbsn e eeaeeenes 5.
48.3 2 48.6 [Sans ChangemMeENt]......cccooiiiiiiiiiiecr e 6......

Regle49ter Restauration du droit de PriOFie...........eeuvuureeeuiiiiiee e ee e 1.
49ter.1 Restauration du droit de Priorite..........ccooccviviiiiiiiiiiiieeer e Lo

Regle76 Copie, traduction et taxe selon l'article 39.1); traduction du document de

(L0 1= PRRSPP 10Q....
76.1, 76.2 et 76.3[ReStent SUPPIHIMEES].......uuviieeiiiiiiiiiiee et 10...
76.4 [SanNS ChaNQEMENT]......ccciiiiiii e e e e e e eeaans 10.....
76.5 Applicationdedescertainesegles22-1.¢);4741-49-49biset 51his............... 10

REQIEBD CalCul dES UEIAIS.......uueiiiieei e e e e e s 11
80.1 & 80.7 [SaNS ChaNQEMENL]........ccuiiiiiiiiiiiiee e e e e 11...
80.8 Déais calculés a partir de la date de priorité..........ccccccceveeeeiiicesceeeeieeeneeeeenn. 11

Lesdispositions qu'il est proposé d’ajouter sont soulignées et celles qu'il est proposé de
supprimer sont biffées. Certaines dispositions qu'il n’est pas proposé de modifier ont été
reproduites pour faciliter la compréhension.
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Regle26bis

Correction ou adjonction de revendications de priorité

26bis1l [Sans changement]

[COMMENTAIRE : il convient toutefois de noter que, a sa troisiesession, le gupe de
travail a approuvé les propositions de modification de la r@glds1 en vue de leur
eventuelle soumission a I'assemblée pour adoption a sa prochaine session, en
septembrectobre2003 (voir le documenPCT/R/WG/3/2 et les paragraph28 et 29 di
documenPCT/R/WG/3/5 contenant le resumeé de la session établi par la présidence).]

26bis2 -lnvitation-a-corrigerdedirrégularités dans les revendications de priorité

a) [Sans changement]

b) Si-enréponse-altinvitationvisée-altalinéa B ,déposant ne soumet pas, avant

I'expiration du délai fixé a la régle 26s.1.a), de communication visant a corriger la
revendication de priorité de facon a satisfaire aux exigences énoncées a la régle 4.10, cette
revendication de priorité est, aux fins ldeprocédure prévue par le traité, considérée comme
n'ayant pas été présentée, et I'office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, le
déclare et en informe le déposant; toutefois, une revendication de priorité n’est pas

considérée comme n’agbpas été présentée seulement

[COMMENTAIRE : comme dans I'annexiedu présent document, il est proposé de supprimer
les termes “en réponse a l'invitation visée a l'alimaqui semblent superflus, la question de
savoir si la communication visant a apf#y une correction ou la requéte en restauration fait
suite ou non a une invitation paraissant sans objet.]
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[Régle26bis.2.b), suite]

i) parce que l'indication du numéro de la demande antérieure visé a la régle

4.10.a)ii) est manquantesy

ii) parce g’'une indication figurant dans la revendication de priorité n’est pas

identique a I'indication correspondante figurant dans le document de prioxite;

iii) parce que la date a laquelle la demande antérieure a été déposée ne tombe pas

dans la périodde 12mois précédant la date du dépbt international, si la date a laguelle la

demande antérieure a été déposée tombe dans la périodamrsigrécédant la date du

dépbt international

[COMMENTAIRE : il est proposé de modifier I'alinéa) de maniere angvoir le maintien de
la revendication de priorité durant la phase internationale lorsque la date de dépét de la
demande antérieure dont la priorité est revendiquée ne tomlapada période de Irdois
précédant la date du dép6t internatiofwalir la regle4.10.a)i)), mais tombe dans la période
de 14mois précédant cette dateoir les paragraphekd et 26 du documemCT/R/WG/3/5
contenant le résumé de la troisiesession du groupe de travail établi par la présidence).
Voir ci-apres la nouvelle régibis proposée, en ce qui concerne la procédure aupres des
offices désignés.

c) [Sans changement]
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[Régle26bis.2, suite]

d) Dans le cas visé a l'alindaiii), le Bureau international, si la requéte en est faite par

le déposant et lui parvient avlilachévement desdits préparatifs techniques, et sous réserve

du paiement d’'une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les instructions administratives,

publie, avec la demande internationale, une déclaration du déposant concernant le fait que la

daie a laguelle la demande antérieure a été déposée ne tombe pas dans la périgueide 12

précédant la date du dép6t international, mais tombe dans la périoda@slgrécédant

cette date. Une copie de la déclaration est insérée dans la communicaéeraviarticle?0

si une copie de la brochure n’est pas utilisée pour cette communication ou si la demande

internationale n’est pas publiée en vertu de 'arti®de3).

[COMMENTAIRE : I'alinéad) a été ajouté aprés que, a sa troisiésmgsion, le groupae

travail fut convenu d’inclure dans la publication internationale une indication de l'intention du
déposant de présenter une requéte en restauration du droit de priorité durant la phase nationale
(voir le paragraph@6 du documenPCT/R/WG/3/5 contenaré résumé de la

troisiémesession du groupe de travail établi par la présidence).]



PCT/RIWG/4/1
Annexell, page5

Regle48

Publication internationale

48.1 [Sans changement]

48.2 Contenu

a) La brochure contient ou reprend

i) aix) [Sans changement]

X)  toute déclarationigée a la régle 4.17.v), et toute correction apportée a une
telle déclaration selon la régkster.1, qui ont été recues par le Bureau international avant

I'expiration du délai prévu a la reg6ter.1;

xi)  toute déclaration visée a la redébis2.d).

[COMMENTAIRE : voir le commentaire relatif a la regibbis2.d).]

b) Sous réserve de l'alinéa c), la page de couverture comprend :

i) aiii) [Sans changement]
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[Régle48.2.b), suite]

iv) une indication selon laquelle la requéte contient une déatargisée a la régle
4.17 qui a été recue par le Bureau international avant I'expiration du délai prévu a la régle

26ter.1 -

v) une indication selon laguelle la date a laquelle la demande antérieure a été

déposée ne tombe pas dans la période dad précédant la date du dépbt international

mais tombe dans la période de iis précédant cette date;

[COMMENTAIRE : il semble utile de faire figurer cette indication sur la page de couverture
de la brochure.]

vi) lorsque le déposant a remis une ldéation selon la régl26his2.d), une

indication a cet effet

[COMMENTAIRE : ce point a été ajouté aprés que, a sa troisisession, le groupe de

travail fut convenu d’inclure dans la publication internationale une indication de l'intention du
déposande présenter une requéte en restauration du droit de priorité durant la phase nationale
(voir le paragraph26 du documenPCT/R/WG/3/5).]

c) ai) [Sans changement]

48.3 4 48.6 [Sans changement]
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Régle49ter

Restauration du droit de priorité

49terl Restauration du droit de priorité

a) Dans le cas visé a la reghs.2bisb)iii), I'office désigné, sous réserve des alin@s

et c), restaure le droit de priorité lorsque la date a laquelle la demande antérieure a été déposee

ne tombe pas dans la péde de 12nois précédant la date du dép6bt international mais tombe

dans la période de I#hois précédant cette date, s'il constate que l'inobservation du délai de

12 mois a compter de la date de dépdt de la demande antérieure pour le dépbt de la demande

internationale s’est produite bien que la diligence requise en I'espéce ait été exercée ou, au

choix de l'office désigné, n'était pas intentionnelle.

b) La restauration s’effectue sur requéte du déposant présentée a l'office désigné

dans un délai de deuxois a compter de la date a laquelle les conditions énoncées a

I'article 22 doivent étre remplies, exposant les motifs de I'inobservation du délai de priorité.

c) L'office désigné:

i) peut exiger le paiement d’'une taxe pour la requéte visée adaltin
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[Régle49ter.1.c), suite]

ii) peut exiger qu'une déclaration ou d’autres preuves a I'appui de I'exposé des

motifs visé a l'alinéa) soient remises dans un délai raisonnable en I'espece;

iii) ne peut rejeter, en totalité ou en partie, une regjeétrestauration du droit de

priorité visée a l'aliné®) sans donner au déposant la possibilité de présenter, dans un délai

raisonnable en I'espece, des observations sur le refus envisagé.

d) Sila léqislation nationale applicable par I'office déstgorévoit, pour la restauration

du droit de priorité, des conditions qui, du point de vue des déposants, sont plus favorables

que celles énoncées aux alin@s c), I'office désigné, au moment de déterminer le droit de

priorité, applique les conditiong@vues dans la Iégislation nationale applicable au lieu de

celles énoncées a l'aliné.

e) Si, au date de I'adoption des présentes modifications par I'’Assemblée de I'Union du

PCT], une disposition des alinéas a c) n'est pas compatible avec laigation nationale

applicable par I'office désigné, cette disposition ne sera pas applicable a I'égard de cet office

tant gu’elle demeurera incompatible avec cette léqislation, a condition que ledit office en

informe le Bureau international avant kedis mois a compter de la date de 'adoption des

présentes modifications par ’Assemblée de 'Union du PQE Bureau international publie

a bref délai dans la gazette les informations recues.
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[Régle49ter.1.e), suite]

[COMMENTAIRE : étant donné que le PLTh’est pas encore entré en vigueur, il est proposé
d’inclure dans le reglement d’exécution du PCT une disposition contenant les mémes
prescriptions que l'articl&3.2) du PLT et la réglé4.4) et 5) de son reglement d’exécution
(dont le texte est reprodudtl’annexelll), pour obliger les offices désignés et les offices élus
a prévoir la restauration du droit de priorité si la date de dépo6t de la demande antérieure ne
tombe pas dans la période derhdis précédant la date du dépobt international mais tombe
dans la période de l#ois précédant cette date, s’ils constatent que lI'inobservation du délai
de 12mois a compter de la date de dép6t de la demande antérieure pour le dépbt de la
demande internationale s’est produite bien que la diligence requise pad&ait été exercee
ou, au choix de l'office désigné, gu’elle n’était pas intentionnelle. Une clause de réserve
provisoire est également prévue, compte tenu du fait que certaines législations nationales
devront étre modifiées afin d’étre mises en confidéravec les régles du reglement
d’exécution du PCT qu'’il est proposé de modifier.]
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Reégle76°
Copie, traduction et taxe selon l'article 39.1);
traduction du document de priorité

76.1, 76.2 et 76.3[Restent supprimées]

76.4 [Sans changement]

76.5 Applicationdedescertainesegles22.1.¢),-47-1,-49,-49biset 51bis

Les régle2.1.9), 47.1, 49, 49s, 4%er et 51bissont applicables étant entendu que

i) av) [Sans changement]

[COMMENTAIRE : la proposition de modification de la reglé.5 découlale la proposition
d’adjonction de la nouvelle reghSter]

76.6 [Reste supprimée]

Le “présent” texte est cel de la regle76 modifiée par 'assemblée 1€ bctobre2002 (voir le
documenfCT/A/31/10) telle qu’elle doit entrer en vigueur I8 janvier 2004.
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Regle80

Calcul des délais

80.1 a 80.7 [Sans changement]

80.8 Délais calculés a partir de la date de priorité

a) Lorsque la date de priorité est modifiée paits de la correction ou de I'adjonction

d’une revendication de priorité selon la re@kgbis 1, tout délai calculé a partir de la date de

priorité précédemment applicable et qui n'a pas encore expiré est calculé a partir de la date de

priorité modifiée.

b) Aux fins du calcul de tout délai commencant a la date de priorité, si une

revendication de priorité ne satisfait pas aux exigences de la4€ldden)i) au motif que la

date de dépbt de la demande antérieure ne tombe pas dans la périodaaie pcédant la

date du dépébt international, cette revendication de priorité n’est pas prise en considération,

sauf si le droit de priorité a été restauré conformément a la B&iles 2.b)iii).

[COMMENTAIRE : il convient de noter que, a sa troisiesessionle groupe de travail a
déja approuvé la proposition d’adjonction de la nouvelle r86l8 dans la mesure ou elle
porte sur la correction et I'adjonction d’'une revendication de priorité en vertu de la
regle26bis1, en vue de son éventuelle soumissiolaademblée pour adoption a sa prochaine
session, en septemboetobre2003 (voir le paragraph29 du documenPCT/R/WG/3/5
contenant le résumé de la session établi par la présidence). A la suite de la proposition
d’'adjonction de la nouvelle regk6bis2, il semble nécessaire d’apporter de nouvelles
modifications a la régl80.8.b) afin de faire en sorte qu’une revendication de priorité ne
satisfaisant pas aux exigences de la rdgl®.a)i) (parce que la date a laquelle la demande
antérieure a été déposee tombe pas dans la période dema@is précédant la date du dépot
international) soit néanmoins prise en considération aux fins du calcul des délais si la
revendication de priorité, conformément a la re2bis2.b)iii), n’est pas considérée comme
n'ayant pas été présentée (voir la proposition de modification de la Bis.2).]

[L'annexelll suit]
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ARTICLE 13 DU TRAITE SUR LEDROIT DES BREVETS (PT) ET REGLE 14 DE SON
REGLEMENT D’EXECUTION

Article 13

Correction ou adjonction d’une revendicatidke priorité; restauration du droit de priorité

1) [Correction ou adjonction d’une revendication de priofigauf disposition
contraire du réglement d’exécution, une Partie contractante prévoit la correction d’une
revendication de priorité ou son adjction a une demande (la «demande ultérieure»), si

i) une requéte a cet effet est présentée a I'office conformément aux conditions
prescrites dans le reglement d’exécution;

i) larequéte est présentée dans le délai prescrit dans le reglement tiexéet

iii) ladate de dépbt de la demande ultérieure n’est pas postérieure a la date
d’expiration du délai de priorité calculé a compter de la date de dépbt de la demande la plus
ancienne dont la priorité est revendiquée.

2) [Dépébt tardif de la demnde ultérieurgCompte tenu de l'article 15 du présent
traité, une Partie contractante doit prévoir que, lorsqu’'une demande (la «demande ultérieure»)
qui revendique ou aurait pu revendiquer la priorité d'une demande antérieure a une date de
dépobt postérigre a la date d’expiration du délai de priorité, mais s'inscrivant dans le délai
prescrit dans le reglement d’exécution, I'office restaure le droit de priorité, si

i) unerequéte a cet effet lui est présentée conformément aux conditions
prescrites dan®lréglement d’exécution;

i) larequéte est présentée dans le délai prescrit dans le réeglement d’exécution;

iii) larequéte expose les raisons pour lesquelles le délai de priorité n’a pas été
observeé; et

iv) I'office constate que la demande éifiteure n'a pas été déposée dans le délai
de priorité bien que la diligence requise en I'espéce ait été exercée ou, au choix de la Partie
contractante, que I'inobservation du délai n’était pas intentionnelle.

3) [Défaut de fourniture d’une copie d’'urtkemande antérieuféJne Partie
contractante doit prévoir que, lorsqu’une copie d’'une demande antérieure exigée en vertu de
I'article 6.5) n’est pas remise a I'office dans le délai prescrit dans le réglement d’exécution en
application de l'article 6, I'offte rétablit le droit de priorité, si

i) une requéte a cet effet lui est présentée conformément aux conditions
prescrites dans le reglement d’exécution;

i) larequéte est présentée dans le délai prescrit dans le reglement d’exécution
en application d I'article 6.5) pour la remise de la copie de la demande antérieure;
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iii) I'office constate que la copie a fournir a été demandée dans le délai prescrit
dans le reglement d’exécution a I'office aupres duquel la demande antérieure a été déposée;
et

iv) une copie de la demande antérieure est remise dans le délai prescrit dans le
reglement d’exécution.

4) [Taxe$ Une Partie contractante peut exiger qu’'une taxe soit payée au titre des
requétes visées aux alinéas 1) a 3).

5) [Preuve$Une Partiecontractante peut exiger qu’une déclaration ou d’autres
preuves soient fournies a I'office, dans le délai fixé par eelua I'appui des raisons visées a
I'alinéa 2)iii).

6) [Possibilité de présenter des observations lorsqu’un refus est enyidagé
requéte formulée en vertu des alinéas 1) a 3) ne peut pas étre rejetée, dans sa totalité ou en
partie, sans que soit donnée au requérant la possibilité de présenter dans un délai raisonnable
des observations sur le refus envisagé.

Reglel4

Précisiongrelatives a la correction ou a I'adjonction d’une revendication de priorité et a la
restauration du droit de priorité en vertu de l'article 13

1) [Exception visée a l'article 13.1Aucune Partie contractante n’est tenue de
prévoir la correction ou I'adjnction d’'une revendication de priorité en vertu de I'article 13.1)
lorsque la requéte visée a l'article 13.1)i) est recue aprés que le déposant a présenté une
demande de publication anticipée ou de traitement accéléré, a moins que cette demande de
publicgion anticipée ou de traitement accéléré soit retirée avant 'achévement des préparatifs
techniques de publication de la demande.

2) [Conditions visées a l'article 13.1)iJne Partie contractante peut exiger que la
requéte prévue a l'article 13.1)i) $signée par le déposant.

3) [Délaivisé al'article 13.1)ii} Le délai visé a l'article 13.1)ii) ne doit pas étre
inférieur au délai applicable, en vertu du Traité de coopération en matiére de brevets, a I'égard
d’'une demande internationale pour l&pentation d’une revendication de priorité apres le
dépbt d’'une demande internationale.

4) [Délais visés a l'article 13.3)a) Le délai visé dans la partie introductive de
I'article 13.2) expire deux mois au moins a compter de la date d’expiratiortici de
priorité.
b) Le délaivisé a l'article 13.2)ii) est le délai applicable en vertu du sous
alinéa a) ou le temps nécessaire a I'achévement des préparatifs techniques de publication de la
demande ultérieure, le délai qui expire en premier égtenu.

5) [Conditions visées a l'article 13.2)iJne Partie contractante peut exiger que la
requéte visée a l'article 13.2)i)

i) soit signée par le déposant; et
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i)  soit accompagnée de la revendication de la priorité de la demande
antérieure, lorsqeicette revendication ne figurait pas dans la demande.

6) [Conditions visées a I'article 13.B%) Une Partie contractante peut exiger que la
requéte prévue a l'article 13.3)i)

i) soit signée par le déposant; et

i) contienne I'indication de I'ofte auquel une copie de la demande antérieure
a été demandée et de la date a laquelle cette copie a été demandée.

b) Une Partie contractante peut exiger que

i) une déclaration ou d’autres preuves a I'appui de la requéte visée a l'article
13.3) soiehremises a l'office dans un délai fixé par ce dernier;

i) la copie de la demande antérieure visée a I'article 13.3)iv) soit remise a
I'office dans un délai d’'un mois au moins a compter de la date a laquelle cette copie est
fournie au déposant par Fiice aupres duquel la demande antérieure a été déposée.
7) [Délai visé a l'article 13.3)iii] Le délai visé a I'article 13.3)iii) expire deux mois
avant I'expiration du délai prescrit a la régle 4.1).

[Fin de I'annexe et du document]
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REPONSES AU QUESIDNNAIRE

Document établi par le Bureau international

RAPPEL

1. A satroisiéme session tenue a Genéve dau82 novembre2002, le groupe de travail

sur la réforme du Traité de coopération en matiére de brevets (PCT) a examiné de
propositions de modification du Reglement d’exécution du PCT portant sur la restauration du
droit de priorité. En I'absence d’accord au sein du groupe de travail sur le point de savoir
lequel des deux critéres de restauration prévus dans le-Rieluide la “diligence requise”

ou celui du “caractéere non intentionnel’un office récepteur appelé a statuer devrait
appliguer dans le cadre du PCT, il a été convenu que le Bureau international enverrait un
questionnaire a tous les offices et a toutes lesiatnations du PCT afin de recueillir des
informations sur I'application de ces critéres dans le cadre des différentes Iégislations et
pratiques nationales. Il a été consigné ce qui suit dans le résumé de la session établi par la
présidence (paragraph28et27 du document PCT/R/WG/3/5)
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“20. Plusieurs délégations ont suggéré que des directives sur I'application des deux
criteres soient données dans le contexte du PCT, observant qu’aucune indication de ce
type ne figure dans les dispositions du PLTgee les informations sur la pratique

actuelle des différents offices sont rares. Une délégation a indiqué qu'il serait utile de
réaliser une enquéte sur les pratiques actuelles en envoyant un questionnaire a tous les
offices et a toutes les administratodu PCT. Cette enquéte devrait viser a recueillir

des informations sur I'application des critéres de la “diligence requise” et du “caractere
non intentionnel” en général, c’eatdire pas uniquement en cas de requéte en
restauration du droit de priorit@ais également en cas, par exemple, de paiement tardif
des taxes annuelles, afin d’obtenir des indications sur les différences entre les deux
criteres et d’aider a I'établissement de principes directeurs. Le questionnaire devrait
également comporter desi@stions relatives aux preuves exigeées.

[.-.]

“27. 1l a également été convenu que le Bureau international enverra un questionnaire a
tous les offices et a toutes les administrations du PCT afin de recueillir des informations
sur I'application de ces crités dans les différentes législations et pratiques nationales.”

Des propositions révisées de modification du Réeglement d’exécution du PCT, exposant

différentes possibilités pour examen par le groupe de travalil, figurent dansuengnt
PCT/R/WG/4/1.

3.

Sous couvert de la circulaire C. PCT 887 datée ddd&mbre002, le Bureau

international a envoyé a tous les offices nationaux ou régionaux des Etats parties au PCT et
aux offices agissant pour ces Etatsquestionnaire sur I'application des critéres de “diligence
requise” et de “caractere non intentionnel” dans le cadre des différentes Iégislations et
pratiques nationales. On trouvera en annexe les réponses recues a la date du présent
document.

4.  Le groupe de travail est invité a prendre
note du contenu de I'annexe.

[L'annexe suit]
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ANNEXE

APPLICATION DES CRITERES DE “DILIGENCE REQUISE” ET DE “CARACTERE
NON INTENTIONNEL” POUR LE RETABLISSEMENT DE DROITS DANS LE CADRE
DE LA PRATIQUE NATIONALE :

REPONSES AU QUESTIONNAIRE

Question nl: Lalégislation nationale applicable et/ou la pratique de votre office a I'égard
du rétablissement de droits (en d’autres termes, la question ne se limite pas
aux cas ou la restauration du droit pléorité est demandée, ni a la
procédure en matiere de brevets) prévemtes I'application du critere de
“diligence requise” et/ou de “caractére non intentionnel™? Si tel est le cas,
dans quelles circonstances?

Réponse de I'Arménieles criteres dédiligence requise” et de “caractere non intentionnel”
n’entrent pas dans le cadre de la Iégislation nationale applicable ni de la pratique de notre
office.

Réponse de I'AustralieLa loi de 1990 sur les brevets et le reglement d’exécution contiennent
des dispositions prévoyant une prorogation de délais (arzi2Bet régle22.11 (textes

ci-joints)). Ces dispositions prévoient effectivement un rétablissement de droits lorsqu’un
acte pertinent n’a pas été accompli dans les délais. Ces dispositiongtpatrae

commissaire de proroger le délai pour un acte qui n’a pas pu étre accompli en raieon i)
I'erreur ou omission de la personne concernée ou de son mandataire ou conseil
(article223.2)a)), ii)de circonstances indépendantes de la volonté de smpee concernée
(article223.2)b)), ou iii)lorsque la personne intéressée a fait preuve de la diligence requise,
compte tenu des circonstances, pour accomplir I'acte dans le délai prévu mais que I'acte en
guestion n'a néanmoins pas pu étre accompli a tefapicle223.2A)). L’article223.2A) a

été introduit er2002 pour harmoniser la loi sur les brevets avec l'artidaeluPLT. Dans la
pratique, ces troidispositions peuvent se chevaucher considérablement. La disposition
correspondant au poiijtayant une portée plus vaste, la majorité des prorogations sont
accordées au titre de cette disposition. Parmi les principes directeurs appliqués, on peut citer
les suivants

— la disposition de la loi tendant & proroger le délai est favorable en sovetitiétre

appliguée favorablement: méme si le déposant est tenu d’indiquer au commissaire les
circonstances qui, selon lui, justifient I'octroi d’'une prorogation de délai, cette obligation se
distingue de la charge de la preuve et ne devrait pas Eseptée ainsi:- il doit y avoir un

lien ou un rapport fortuit entre I'erreur ou I'omission et I'acte pertinent qui doit étre accompli
dans les délais prévus. En outre, les personnes qui demandent une prorogation de délai
doivent prouver gu’elles avaiela volonté d’accomplir I'acte pertinent requis et qu’on peut
raisonnablement considérer que c’est en raison d’'une erreur ou d’une omission de leur part ou
de la part de leur mandataire que I'acte en cause n’a pas pu étre accompli dans le délai
prescrit. Ces dispositions sont applicables a I'égard de presque tout acte qui doit étre
accompli dans un certain délai. Font exception notamment les cas suivegtgtes relatives
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au déepot d’'une demande initiale (par opposition a une revendication de pratnigguétes
concernant des questions pour lesquelles le commissaire n’est plus compétent (notamment
une requéte présentée apres la délivrance d’'un brevet en vue de proroger le délai prévu pour le
dépbt d’'une opposition (pour une opposition avant la dafice)).

Réponse de I'AutricheLa loi autrichienne sur les brevets, que I'Office autrichien des brevets
appligue, prévoit, en ce qui concerne le rétablissement de droits, I'application du critere de
“diligence requise”. Dans un petit nombre de cagélablissement de droits n’est pas

possible. Il s’agit principalement du rétablissement du délai prévu pour une requéte en
rétablissement et du rétablissement du délai selon I'adtide la Convention de Paris.

L'article 129.2) de la loi autrichienneausles brevets énumére tous les cas ou le rétablissement
de droits n’est pas possible.

Réponse du Bélarud_es criteres de “diligence requise” et de “caractere non intentionnel” a
I'égard du rétablissement de droits n’entrent dans le cadre ni de léalgsnationale
applicable ni de la pratique de notre office.

Réponse de la BelgiquélLa loi belge sur les brevets d'invention du B8ars1984, publiée
auMoniteur belgde 9 mars1985, prévoit dans son articfd.1) la possibilité pour le titulaire

dela demande de brevet ou du brevet de demander a étre restauré dans ses droits s'il justifie
d’une excuse légitime du ngmaiement de la taxe annuelle. Si la restauration est accordée,

elle ne sort que des effets si le titulaire de la demande de brevkt brevet acquitte, dans un
délai d’'unmois a compter de la date de 'arrété de restauration, outre la taxe annuelle et la
surtaxe une taxe complémentaire égale au montant des taxes restant en souffrance
(article41.2)2)). L’Office de la propriété intadktuelle belge considére que la présente
disposition ne tombe pas sous le champ d’application des critéeres de “diligence requise” et de
“caractere non intentionnel”. Au surplus, nous vous signalons qu’aucune disposition dans la
|égislation belge sur lesrbvets d’invention ni la pratique de notre office ne prévoient
I'application desdits criteres. Par conséquent, la réponse a la présente question est négative”.

Réponse de la Bulgariele rétablissement de droits ne peut étre demandé que lorsque les
délds n'ont pas été respectés du fait de circonstances particulieres imprévues {4&rtielda

loi bulgare sur les brevets), c’eatdire malgré toute la diligence raisonnablement exigée dans
les circonstances.

Réponse du Canadd.es critéres de “diligererequise” et de “caractere non intentionnel” a
I'égard du rétablissement de droits n’entrent actuellement dans le cadre ni de la Iégislation
nationale canadienne applicable et ni de la pratique de I'Office de la propriété intellectuelle du
Canada.

Répone de la Chine L’article 29 de notre loi sur les brevets traite de la priorité. Il n’existe

pas dans cette loi de disposition portant sur la restauration du droit de priorité. Mais |@ régle
de notre reglement contient une disposition générale sétdblissement de droits.

L’article 29 est ainsi rédigé : “Lorsque, dans lesrhdis a compter de la date a laquelle il a
déposé en premidieu, dans un pays étranger, une demande de brevet pour une invention ou
un modéele d'utilité, ou dans les sirois acompter de la date a laquelle il a déposé en
premierlieu, dans un pays étranger, une demande de brevet pour un dessin ou modele, un
déposant dépose une demande de brevet pour le méme objet en Chine, il peut, conformément
a tout accord conclu entre ce [gagtranger et la Chine, ou conformément a tout traité
international auquel les deypays sont parties, ou sur la base du principe de la reconnaissance
mutuelle du droit de priorité, jouir d'un droit de priorité. Lorsque, dans lemd® a compter
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de la cate a laquelle il a déposé en preniieu, en Chine, une demande de brevet pour une
invention ou un modele d'utilité, un déposant dépose auprés du Département de
I'administration des brevets du Conseil des affaires d’Etat une demande de brevet portant sur
le méme objet, il peut jouir d’'un droit de priorité.” La regledu réglement d’exécution

prévoit ce qui suit “Lorsqu’un délai fixé dans la loi sur les brevets ou dans le présent
reglement d’exécution ou imparti par le Département de I'administragsrbdevets du

Conseil des affaires d’Etat n’est pas respecté en raison d’un cas de force majeure, la partie
intéressée qui est de ce fait déchue de ses droits peut présenter au Département de
I'administration des brevets du Conseil des affaires d’Etats dandélai de deumois a

compter du jour ou I'empéchement prend fin, ou au plus tard dans lesathedes suivant
I'expiration de ce délai, une demande motivée, accompagnée de toutes pieces justificatives
pertinentes, en vue d’obtenir le rétablissemenseedroits. Lorsque, pour une raison

justifiée, un délai fixé dans la loi sur les brevets ou dans le présent reglement d’exécution ou
imparti par le Département de I'administration des brevets du Conseil des affaires d’Etat n’est
pas respecté, la partietéressée qui est de ce fait déchue de ses droits peut présenter au
Département de I'administration des brevets du Conseil des affaires d’Etat dans un délai de
deuxmois a compter de la date de réception d’'une notification de ce dernier, une demande
motivée en vue d’obtenir le rétablissement de ses droits. Toute partie qui demande la
prorogation d’'un délai imparti par le Département de I'administration des brevets du Consell
des affaires d’Etat doit, avant I'expiration de ce délai, motiver sa demandésagipr

Département de I'administration des brevets du Conseil des affaires d’Etat et accomplir toutes
les formalités prescrites. Les dispositions des da@xiers alinéas de la présente régle ne

sont pas applicables aux délais mentionnés aux arde®9, 42 et 62 de la loi sur les

brevets”.

Réponse de la République tcheque loi tcheque en vigueur sur les brevets
(n°527/1990Coll.), telle qu’elle a été modifiée, contient une disposition dérogeant a
I'obligation de respecter un délai. L’articb.1) dispose ce qui suit'L'office peut excuser

le nonrespect d’un délai pour des raisons Iégitimesdynpris le cas de force majeure)
lorsqu’une partie a la procédure le demande dans un délai dengi@igxa compter du jour ou
la raison pour laquelle ldélai n'a pas été respecté a cessé d’exister, sous réserve que l'acte en
guestion ait été accompli durant cette période et que la taxe administrative prévue par les
dispositions |égales pertinentes ait été payée.” La pratique de I'office tchéque ezatippli
de l'article 65 est relativement généreuse a I'égard des déposants et des titulaires.
L’application de ce critére ne pose pas de probléme. Leraspect d’un délai peut étre
excusé au plus tard wan apres I'expiration de la période pendant ldigu&cte aurait dd étre
accompli.

Réponse du DanemariNous appliquons uniqguement le critére de “diligence requise”, et cela
en cas de nomespect d’'un délai. Nous appliquons en outre ce critére des I'entrée dans la
phase nationale. Nous ne dispospas d’un instrument de restauration du droit de priorité,
mais un tel instrument sera mis en place dans le cadre de notre |égislation nationale dans
qguelques mois.

Réponse de I'Estonidl n’y a pas de dispositions dans la Iégislation estonienne sur la
restauration du droit de priorité. Par conséquent, la République d’Estonie n’a pas non plus de
pratique en la matiére. Les dispositions sur la restauration du droit de priorité figureront dans
la loi sur les brevets modifiée, qui devrait entrer en vigued® avril 2003.
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Réponse de I'Office eurasien des brevdta |égislation eurasienne sur les brevets prévoit
I'application des critéres de “diligence requise” et de “caractére non intentionnel” en ce qui
concerne le rétablissement de droits. Sedonduvelle regl&9 du reglement sur les brevets
relatif & la Convention sur le brevet eurasien, qui est entré en viguetim®efds2002, “les

droits relatifs a une demande eurasienne ou a un brevet eurasien qui ont été perdus en raison
de l'inobservatio des délais fixés pour 'accomplissement d’un acte dans une procédure
peuvent étre rétablis sur requéte du déposant ou du titulaire du brevet lorsque I'Office
eurasien constate que I'inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en
I'espéce ait été exercée par le déposant ou le titulaire du brevet, et que le retard n’était pas
intentionnel”. Ces dispositions s’appliquent a la majorité des procédures prévues dans le
cadre de la Iégislation eurasienne sur les brevets, a I'exceptiatetis relatifs aux actes
suivants. — dépot d’une requéte en rétablissement de dreiteevendication du droit de

priorité; — dépot d’une copie certifiee conforme d’une demande antérieupajement de la

taxe supplémentaire prescrite au titre diélai de grace de simois pour le paiement de la

taxe annuelle de maintien en vigueur d’un brevet eurasiethép6t d’'un avis d’opposition

dansa le cadre de la procédure de révocation administrative d’un brevet eurasien.

Réponse de I'Office européen degsvets. La Convention sur le brevet européen ne

mentionne, dans aucun de ses réglements, le critére de “caractére non intentionnel”. En ce qui
concerne laestitutioin integrum(rétablissement de droits) visée a I'artidl22 de la

Convention sur le tevet européen, il est prévu qu’il faut avoir fait preuve de “toute la

vigilance nécessitée”.

Réponse de la FinlandeNon, I'office n'applique que le critére de “diligence requise”.

Réponse de la France'Le rétablissemerdes droits en France est rdmir les

articlesL. 5123 et R.512-12 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) pourdessins et
modeles industriels L. 712-10 et R.712-12 pour lesnarqueset L. 612-16 (dépassement de
délai imparti ou prescrit au cours de la procédure de déloap L.613-22 (défaut de

paiement de redevance annuelle de maintien en vigueur) ainsi @i8B2 pour ledrevets

La restitution des droits est possible pour tout demandeur qui n’aurait pas respecté un délai a
I'égard de I'INPI. Toutefois, a I'heuractuelle, la restauration du délai de priorité n’est pas
prévue en droit francais (apres la ratification du PLT, cette possibilité sera ouverte aux
brevetés) ¢f annexel). Bien que la rédaction des articles relatifs a la restitution des droits ne
soit pas homogene, I'INPI et la jurisprudence s’efforcent d’appliquer des criteres de fond
identiques quel que soit le droit concerné. Ainsi, le rétablissement des droits en droit francais
est subordonné a la démonstration d’'un ‘empéchement’ ou d’'une ‘exaism&s,

c’esta-dire d’un événement qui n’est imputable ni a la volonté, ni a la faute ou a la

négligence du titulaire du titre. En conséquence, a I'occasion de sa demamdstitigtio in
integrum, le titulaire doit démontrer que le nemccomplissemedrde la formalité ayant

entrainé la perte des droits, non seulement, ne résulte pas de sa volonté, mais qu'il est di a des
circonstances I'ayant mis dans I'impossibilité d’accomplir la formalité, mdkxégilance

dont il a fait preuve (notales circorstances invoquées doivent toujours étre attestées par

toute piece utile certificat médical, attestation, échange de courriers entre titulaire et
mandataire, etc.). Le droit francais applique donc de maniere cumulative les critéres de
‘diligence requisekt de ‘caractére non intentionnel’. Le caractere non intentionnel est
insuffisant a lui seul.”

Réponse de I'AllemagneConformément a la Iégislation nationale applicable dans les
procédures devant I'Office allemand des brevets et des marques, ldsnieoesndues a la
suite de demandes de rétablissement de droits reposent sur le principe de la faute. Les
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dispositions pertinentes sont I'articl@3 de la loi sur les brevets, I'articBl de la loi sur la
protection des marques, 'articBd..1) de la losur les modeéles d'utilité (qui renvoie a

I'article 123 de la loi sur les brevets) et I'articl®.6) de la loi concernant le droit d’auteur sur

les dessins et modeles (qui renvoie a I'artitB3.1) ab) et7) de la loi sur les brevets). Par

faute, on atend tout acte ou toute omission résultant d’'une négligence ou d’une intention. La
négligence doit étre examinée en fonction du critere de diligence requise. Ainsi,
conformément a la deuxienpdirase de I'articl@76.1) du code civil allemand(rgerliches
Gesetzbuchune personne est considérée comme agissant de maniere négligente lorsqu’elle
ne respecte pas les normes de diligence applicables requises.

Réponse de la HongrielLa législation nationale applicable par I'Office hongrois des brevets
dans ks procédures en matiére de brevets et dans d’'autres procédures relatives a la propriété
industrielle prévoit I'application du critére de I'*absence de faute”. En application de ce
critere, il doit étre indiqué dans toute demande de rétablissement de ldraison pour

laquelle un délai n’a pas été respecté et les circonstances montrant querespect n’était

pas di & une faute. A notre avis, ce critére correspond au critére de “caractére
nonintentionnel”.

Réponse de I'IndeNotre |égislation naonale ne prévoit pas la restauration du droit de
priorité. Cependant, dans le cadre de la pratique habituelle de notre office des brevets,
conformément a I'articld 35 de la loi de 1970 sur les brevets, la restauration du droit de
priorité est autorisémrsqgu’elle a lieu dans un délai de hibis a compter de la date de dépobt
de la demande de base a partir de laquelle la priorité est revendiquée selon les criteres de
“caractere norntentionnel” ou de “diligence requise”.

Réponse de I'IndonésieNi la |égislation nationale, ni la pratique ne consacrent ces deux
critéres.

Réponse d’lsraél 1. Le droit de priorité a été perdu parce que la demande n’a pas été déposée
dans le délai de priorité. 2.e droit de priorité a été perdu parce que la prioritg pas été
revendiquée dans le délai imparti. L&s droits sur la demande internationale ont été perdus
parce que l'ouverture de la phase nationale n’est pas intervenue dans le délai préesi. 4.

droits sur la demande ont été perdus parce qu’aucurersaiété donnée a une action de

I'office et apres le refus qui s’en est suivi. %es droits sur la demande ont été perdus a la

suite du retrait noautorisé de la demande. I droit au brevet a été perdu pour
non+enouvellement du brevet dans lesaig!

Réponse du Japanll existe certaines dispositions dans la loi japonaise sur les brevets qui
contiennent I'expression “pour des raisons indépendantes de la volonté du déposant ou du
titulaire du droit,” dont I'interprétation doit &tre proche, maiff@ente, de I'expression

“diligence requise” mentionnée dans votre questidt. L’'article 112bis.1) de la loi sur les
brevets (intitulé “Rétablissement du droit de brevet par paiement tardif des annuités”) prévoit
que “[L]orsque le droit de brevet etputé éteint en vertu de I'articliel2.4) ou 5) ou

lorsqu’il est réputé n'avoir jamais existé en vertu de I'artitie.6) et que le titulaire du droit

de brevet éteint n’est pas en mesure de payer I'annuité et la surtaxe tardivement dans le délai
prévupour le paiement tardif & I'articl&12.1) pour des raisons indépendantes de sa volonté,

il peut payer I'annuité et la surtaxe mentionnées dans l'arlit24) a 6) dans un délai de
14jours (s'il réside a I'étranger, dans un délai de dewis) a comptede la date a laquelle

les raisons invoquées ont cessé d’étre applicables mais au plus tard dansries sjxi

suivent I'expiration dudit délai.” (source‘Outline of Industrial Property Systems; JAPAN
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Patent Law” http://www.jpo.go.jp/index.htn L’article 121.2) de la loi sur les brevets

(intitulé “Recours contre une décision de rejet rendue par I'examinateur”) dispose que
“[Q]Juiconque n’est pas en mesure, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de former le
recours prévu a l'alinéa précédetans le délai qui y est prévu peut le faire, nonobstant les
dispositions dudit alinéa, dans un délai dgdurs (s’il réside a I'étranger dans un délai de
deuxmois) a compter de la date a laquelle ces raisons ont cessé d’exister, mais au plus tard
dansles sixmois qui suivent I'expiration dudit délai.” (sourcéOutline of Industrial

Property Systems; JAPAN Patent Lawat{p://www.jpo.go.jp/index.htjn L’article 173.2) de

la loi sur les brevets (intitulé “Délai pour former le recours en révisionévpit que

“[L]orsgu’une personne n’est pas en mesure, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de
former un recours en révision dans le délai prévu a I'alinéa précédent, elle peut, nonobstant
cet alinéa, former le recours dans un délai d¢olds (Sil réside a I'étranger dans un délai de
deuxmois) a compter de la date a laquelle ces raisons ont cesseé d’exister, mais au plus tard
six mois apres I'expiration dudit délai.” (Sourc&Outline of Industrial Property Systems;
JAPAN Patent Law”http://www.jpo.go.jp/index.htin L’article 4 de 'ordonnance sur les
brevets (articlé7bis.3) de la loi sur les brevets) (intitulé “Enregistrement de la prolongation
de la durée du droit de brevet”) dispose que “[L]orsque la demande n’a pas pu étre déposée
dansles troismois qui suivent la date a laquelle la décision a été rendue pour des raisons
indépendantes de la volonté du déposant, la demande doit étre déposée dans un délai de
14jours (s'il réside a I'étranger dans un délai de dewis) a compter du momenu la

raison a cessé d’exister (ou dans un délai de nei$ a compter de la date a laquelle la
décision a été rendue, le délai qui expire le premier étant applicable).” (sdiixamination
Information; Examination Guidelines for Patent and Utililpdel in Japan; Pai| Patent

Term Extension”, http://www.jpo.go.jp/index.htm

Réponse de la République de Coréeéarticle 16 (intitulé “Invalidation de la procédure”)

prévoit, a I'alinéa2), que “[ST'il estime que l'inobservation du délai ekte ades raisons
indépendantes de la volonté de la personne qui a été invitée a procéder a des modifications
le commissaire de I'Office coréen de la propriété intellectuelle ou le président du tribunal de
la propriété intellectuelle peut lever l'invalidatiale la procédure se rapportant a un brevet
effectuée conformément a I'alindd, sur requéte de la personne susvisée présentée dans un
délai de 14ours a compter du jour ou les motifs du retard ont cessé d’exister. Toutefois,
cette disposition ne s’applig pas lorsqu’une année s’est écoulée a compter de I'expiration du
délai en question.” L'articld7 (intitulé “Correction subséquente de la procédure”) dispose
que “[S]i une personne qui a engagé une procédure se rapportant a un brevet n'a pas observé
le délai pour interjeter appel conformément a l'artitB2terou le délai pour former un

recours en révision conformément a I'arti@l®0.1)pour des raisons indépendantes de sa
volonté elle peut terminer la procédure en question dans un délai gmuiglacompter du

jour ou les raisons cessent d’exister. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas lorsqu’une
année s’est écoulée a compter de I'expiration du délai.” L'ar8¢leis(intitulé

“Rétablissement d’'une demande de brevet ou d’un droit de breogennant le paiement

tardif des taxes de brevet”) prévoit que ‘Lgrsque le titulaire du brevet ou toute personne

qui souhaite faire enregistrer un droit de brevet n’a pas respecté le délai prévu en ce qui
concerne le paiement tardif des taxes de hreisges a I'article81.1)pour des raisons
indépendantes de sa voloniépeut procéder au paiement tardif des taxes de brevet dans les
14jours qui suivent le délai de six mois a compter de I'expiration du délai prévu a

I'article 81.1).”
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Réponse de IRépublique kirghize La Iégislation de la République kirghize prévoit la
restauration du droit de priorité et le rétablissement de la procédure applicable en matiere de
brevets, et fixe différents délais pour des cas déterminés. Le délai pour la restadta

droit de priorité est de deuxois a compter de la date a laquelle le délai non respecté a expiré.
Toutefois, la Iégislation nationale ne mentionne pas les criteres de “diligence requise” et de
“caracteére norntentionnel” s’agissant du rétabliseent des droits du déposant en général et
de la restauration du droit de priorité en particulier.

Réponse de la Lettonid_a loi lettone sur les brevets (ainsi que sur les marques et sur les
dessins et modéles industriels) ne contient pas les termégeiulile requise” ou “caractere
nonintentionnel”. Elle prévoit le rétablissement de droits lorsque la taxe de maintien en
vigueur du brevet n'a pas été payée en temps voulu ou que le déposant n’a pas répondu a
l'invitation de I'examinateur ou n’a pas acdidi une taxe liée a la procédure en temps voulu.
Les dispositions correspondantes figurent dans I'arfi2l@) et8) de la loi sur les brevets.
L’article 12.7) prévoit que la taxe annuelle de maintien en vigueur doit étre payée avant le
debut de 'annéde paiement de la taxe annuelle suivante. Sila taxe n’a pas été acquittée
dans le délai imparti, mais que le titulaire du brevet la paie, avec une surtaxe, dans les

six mois qui suivent, le brevet est considéré comme étant maintenu en vigueur.

L’article 12.8) dispose que les délais peuvent étre renouvelés lorsque la demande de
renouvellement a été recue au plus tardnsois a compter de I'expiration du délai prescrit et
que ce délan’a pas été respecté pour une raison valabléne surtaxe doit étregyée au titre

du renouvellement des délais. Dans la pratique, il suffit que le titulaire du brevet ou le
déposant explique pourquoi il n'a pas pu respecter les délais (par exemple, il n’a pas recu de
lettre de I'office des brevets, il était hospitalisé.g

Réponse de la LituanieCes critéres ne sont pas appliqués par notre office dans la pratique.

Réponse de MadagascaftLes expressions ‘diligence requise’ et ‘caractere mtantionnel’

ne figurent pas dans notre |égislation nationale. Toutefeie-ci stipule que ‘celui qui, pour

des cas de force majeure, n'a pu respecter les délais impartis par la loi et qui, dés lors, perd un
droit quelconque rattaché a une demande de brevet ou a un brevet délivré peut, en fournissant
les preuves de sa défance, demander la restauration de ce droit.’ (article 33.1) de
I'ordonnance n89-019 du 3juillet 1989). La demande en restauration doit étre présentée

par écrit a I'Office dans un délai de deux mois a compter de la cessation du cas de force
majeure La demande doit étre justifiée et doit mentionner clairement et précisément le cas de
force majeure ayant empéché le respect d’'un délai par le présent décret (article 58.1) et 2) du
décret n°92-993 du 2décembrel 992)”.

Réponse de la République de MaoVa : La Iégislation de la République de Moldova prévoit

le rétablissement des droits du déposant ou du titulaire pour chaque procédure relative a un
brevet (sauf pour les demandes de retraipmpris s’agissant de la restauration d’'un brevet
en cas deon-paiement de la taxe de maintien en vigueur prescrite dans un délai mheisix
apres I'expiration du délai narespecté. Cette possibilité de restauration s’applique dans tous
les cas sans exception, quelle que soit la raison pour laquelle le tfmnété respecté.

Aprés I'expiration de ce délai de sirois, la |égislation nationale prévoit le rétablissement
ultérieur de droits lorsque la perte de droits intervient dans un cas de force majeure. Ces
dispositions s’appliquent & chaque fois quke délai imparti pour une procédure relative a

une demande n’a pas été respectétotyque le délai imparti pour le paiement de la taxe de
maintien en vigueur n’a pas été respectélocdque la priorité n'a pas été revendiquée;
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d) lorsque la copiele la demande antérieure n’a pas été présentée (en cas de demande de
restauration du droit de priorité). En ce qui concerne les paingtb), la Iégislation prévoit
I'application des deuxriteres (“diligence requise” et “caractére niatentionnel”) ¢, pour les
pointsc) etd), I'application du critére de “caractére noventionnel”.

Réponse de Monacd'La loi monégasque n806 sur les brevets d’invention, en date du
20juin 1955, n’'integre pas les criteres de ‘diligence requise’ ou de ‘caractere
nonintentionnel’. En pratique, la Division de la Propriété Intellectuelle procéde a
I'application du critére d*excuse légitime’ pour rétablir le titulaire dans ses droits, par
exemple en cas de paiement des taxes annuelles de protectietbailes délaiimpartis.”

Réponse de la MongolieOui.

Réponse des Paygas: La législation nationale des Papss prévoit uniguement

I'application du critére de “diligence requise”, qui suppose que la perte du droit n’était pas
volontaire (le fait de ne pas respecun délai intentionnellement exclut un rétablissement de
droits aux Paydas). L’alinéal) de l'article23 de la loi du Royaume sur les brevets (1995)
prévoit que le rétablissement de droits est possible uniguement lorsqu’un délai n’a pas été
respectébien [que le titulaire ou le déposant ait] pris toutes les précautions exigées par les
circonstances”. L'alinéa 1) de I'artic&3 prévoit que “le déposant, le titulaire d’'un brevet ou

le titulaire d’un brevet européen qui, bien gu’ayant pris toutepitésautions exigées par les
circonstances, a été empéché d’observer un délai a I'égard de I'office ou a I'égard de I'office
visé a l'article99 [intitulé “Dispositions spéciales pour les Antilles néerlandaises”] peut, sur
requéte, étre rétabli dans sesith@ar I'office si I'inobservation du délai en application de la
présente loi a eu pour conséquence directe la perte d’un droit ou d’'un moyen de recours.” Le
plus souvent, le rétablissement de droits est demandé parce que la taxe annuelle n’a pas été
payée dans les délais (accidentellement), ce qui a conduit a la perte du brevet.

Réponse de la Nouvellgélande: L'application du critere de “caractére nartentionnel” est
prévue aux article85.1), 36.1) et 37.3) de la loi d953 sur les brevets. L’acte 35 porte

sur la restauration de brevets tombés en déchéance, I'86dar la restauration des

demandes de brevet en cas de-apposition du sceau et I'articB¥ sur la restauration des
demandes de brevet qui n'ont pas été acceptées. L’applicdi critere de “caractere
nonintentionnel” est aussi prévue dans le cadre de notre procédure officieuse visant a
permettre I'ouverture tardive de la phase nationale. Cette procédure est exposée dans le n°
de la publication intituléd he IntellectuaProperty Office of New Zealand Information for
Clientsdaté du 2%eptembrd999. La loi de1953 sur les marques et la loi @653 sur les
dessins et modeéles industriels ne mentionnent pas le critéere de “diligence requise” ni celui de
“caractere notintetionnel”. Le critere de “diligence requise” ne figure pas non plus dans la
loi de 1953 sur les brevets. Mais I'artic88 contient I'expression “avec la diligence et la
prudence requises”. Cet article permet au commissaire aux brevets de prorogar p@dél

le dépbt d’'une demande fondée sur un dépbét dans un pays contractant ou la remise d’un
mémoire descriptif complet apres le dép6t d'une demande provisoire, sous réserve que le
déposant ait agi avec la diligence et la prudence requises pour essaiggroder la demande

a temps.
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Réponse de la Norvege\ I'exception des délais prévus pour le droit de priorité et la

procédure de recours, le déposant qui n’a pas respecté un délai prévu par la loi sur les brevets
ou conformément a cette loi et qui a, gansequent, perdu ses droits sera, sur demande,

rétabli dans ses droits s'il peut prouver querugme ou son mandataire a fait preuvdalge

la diligencequi pouvait raisonnablement étre requise. Cette disposition s’applique de la

méme maniere au tikaire d’'un brevet qui n’a pas payé la taxe annuelle dans le délai prescrit.

Réponse des Philippined.es lois et reglements philippins pertinents ne prévoient pas de
maniere catégorique I'application du critére de “diligence requise” en cas de rétataigsde

droits relatifs a des demandes nationales de brevet. Toutefois, I'expression “caractere
nonintentionnel” figure dans la regl@06.4) du reglement applicable aux inventions, qui

prévoit qu’une revendication de priorité peut étre présentée méras kpdépodt de la

demande, sous réserve qu’elle soit accompagnée d’'une déclaration du déposant précisant que
le retard n’était pas intentionnel. En outre, dans la pratique, une demande qui est réputée
abandonnée et retirée peut étre restaurée si la ramamiaquelle elle n’a pas pu étre instruite

dans les délais est due a une fraude, un accident, une erreur ou une négligence excusable
(regle930 du reglement applicable aux inventions).

Réponse de la Pologné.a nouvelle loi sur la propriété industriel(en vigueur depuis le

22 ao0t2001) prévoit deuxas de rétablissement de draits) s'agissant des délais fixés par

la loi elleeméme qui ne peuvent étre rétablis, eslggissant des délais fixés par 'office des
brevets dans le cadre de la procédieedélivrance d’un titre de protection. En ce qui

concerne les délais non susceptibles d’étre rétablis, la loi prévoit que, lorsque le délai n'a pu
étre respecté, le droit correspondant peut étre rétabli sous réserve que la preuve attestant que
le délain’a pu étre respecté en raison d’'un cas de force majeure soit fournie par la partie
intéressée. Cette regle s’applique notamment dans les cas suivastaise de I'exemplaire
original de la demande de brevet transmise par télécopieur, qui est néeessaipréserver

le droit de priorité;— présentation d’'une requéte en prolongation de I'enregistrement d’'une
marque pour une durée de 4Gnées;— paiement de la taxe de renouvellement pour une

période de protection a venir; présentation d’une requeen rétablissement du délai pour le
paiement de la taxe en question. Pour ces cas, le critére de “diligence requise” est
déterminant dans la pratiqgue. En ce qui concerne les délais fixés par I'office des brevets dans
le cadre d’'une procédure de déliveand’un titre de protection, les droits correspondants

peuvent étre rétablis lorsque le délai n'a pas été respecté, sous réserve gue la partie concernée
fournisse une explication plausible prouvant que cette inobservation était indépendante de sa
volonté. Bien que le critere appliqué ne soit pas expressément mentionné dans les
dispositions susmentionnées de la loi polonaise sur la propriété industrielle, il s'agit plutét du
critére de “diligence requise” que du critére de “caractere non intentionnel”.

Rémnse du Portugal Actuellement, la loi portugaise ne prévoit le rétablissement de droits
qu’en cas de paiement tardif des taxes annuéaile 2812). A compter du

1% juillet 2003, la nouvelle loi portugaise prévoira le rétablissement de droiisléz8} en

fonction du critere de “diligence requise”. Cette disposition ne comprendra pas la restauration
du droit de priorité.

Réponse de la Fédération de Rusdiotre loi sur les brevets prévoit, en cas de

rétablissement de droits, I'application dagéres suivants‘raisons indépendantes de la

volonté du déposant” (artictE9.2)) et “excuse légitime” (articl21.12)), analogues aux

criteres de “diligence requise” et de “caractere non intentionnel”, respectivement. S’agissant
de “raisons indéperaohtes de la volonté du déposant’- c’astlire, lorsque la demande
revendiquant la priorité conventionnelle n’a pas pu étre déposée dans un délande £
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compter de la date de dépbt de la demande antérieure, pour les raisons préeitédai peut

étre prorogé. Le critere d“excuse légitime” est appliqué dans de nombreux cas, notamment
pour le rétablissement de droits lorsque le déposant n’a pas fourni les documents
supplémentaires demandés par I'examinateur dans le délai prescrit.

Réponse de Satie-Lucie: Nous terminons actuellement notre reglement sur les brevets. Nous
n'avons donc pas d’expérience dans le domaine en question.

Réponse de Singapoudfa. Il existe dans notre loi sur les brevets et son reglement
d’application des dispositiorsur le rétablissement des droits de brevet. Rbur la

restauration de brevets tombés en déchéance, il est question non pas de “diligence requise”
mais de “diligence voulue”. 1cVeuillez trouver en annexe un extrait de notre loi sur les
brevets et dson réglement d’application contenant les dispositions sur la restauration

[article 39, regles3 et 53A] et celles sur la prorogation de délais [artid®, reglesl00, 108

et 109]. 1d.Il convient de noter que, dans nos dispositions sur la restanrds regles3A

ne contient comme obligation que le “caractére non intentionnel”. Cette régle s’applique
uniquement a un nombre restreint de cas, qui relevaient des dispositions transitoires lorsque
nous avons mis en place le systeme des brevets ravik@a. 1e.En ce qui concerne la
prorogation de délais, il existe differents degrés d’évaluation. De maniere générale, dans la
pratique, on peut dire que le critere de “caractére non intentionnel” s’applique aast

que le retard ou I'omission n#oit pas étre délibéré- Le premiemgroupe de délais n’est pas
susceptible de prorogation [redl€8.2)]. — En ce qui concerne le deuxiémgmupe de délais,

les prorogations doivent étre demandées par écrit sans obligation de remplir un formulaire ni
payer de taxes. La décision de proroger un délai appartenant a ce groupe est laissée a
I'appréciation de la personne habilitée [rég@8.1)]. — Pour le troisiemgroupe de délais, la
prorogation est possible sous réserve qu’aucune prorogation n’aitcetadée antérieurement

et que la requéte en prorogation soit présentée durant la période pour laquelle une prorogation
est demandée, étant entendu que cette prorogation ne peut excédaptsies

prorogations sont accordées dés que les formulaires édiixes pertinents sont respectivement
remplis et payées [reglE08.3)]. — Le quatriemegroupe de délais se rapporte aux délais
mentionnés dans le troisiengeoupe. Ce quatriemgroupe s’applique lorsque les conditions
prévues dans le troisieme groupe sont pas remplies. Dans ce cas, le directeur de
I'enregistrement peut demander au déposant une attestation ou une déclaration écrite sous
serment dappui de sa requéte en prorogation, en plus du formulaire didment rempli et des
taxes acquittées. Pour ce groupe, la prorogation est laissée a I'appréciation de la personne
habilitée [reglel08.4) a6)].

Réponse de la République slovaq@&agissant de la restauration du droit de priorité, I'Office
de la propriété industrielle de la République slovagpplique uniquement le critére de
“diligence requise”. L’aliné& de I'aticle 36 de la loi n°435/2001 sur les brevets, les
certificats de protection complémentaire et la modification de certaines lois (loi sur les
brevets) contient des explications qtiar’application du critere de “diligence requise”.

Réponse de la Slovénid est fait état du critére de “diligence requise” dans I'artiéBde la

loi sur la propriété industrielle (journal officiel RS?®5/01 et 96/02) qui traite de la

restitutio in integrum L’alinéa 1) prévoit qu’une partie a la procédure devant I'office qui,
malgré le fait que toute la diligence requise par les circonstances a été exercée, n’a pas pu
respecter un délai prescrit en relation avec les obligations prescritésffiee

conformément a la loi sur la propriété industrielle et le réeglement d’application de cette loi,
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peut demander, si elle apporte des raisons valables, que ses droits soient rétablis lorsque ce
non+espect a eu pour conséquence que la demandeytrirequéte, a été réputée retirée,
rejetée ou refusée ou que le droit a été perdu. Les dispositions de cet article suivent celles de
I'article 122 de la Convention sur le brevet européen.

Réponse de I'Espagné.article 25 de la loi sur les marques®(tt7/2001 du ®écembre)
prévoit uniqguement I'application du critere de DILIGENCE REQUISE. Cet article s’applique
aussi aux brevetsToutefois, le droit de priorité ne peut pas étre restauré.

Réponse de la Sued®ui, uniquement le critere de “diligeacequise”. Toute la diligence
requise par les circonstances doit étre exercée par le titulaire du brevet ou le déposant et par
les mandataires concernés.

Réponse de la TurquieEn partie, oui. Notre |égislation nationale prévoit le rétablissement
desdroits par suite du nepaiement des annuités en cas de force majeure selon I'dr8dle
Article 134 :i Lorsque les droits de brevet s’éteignent pour-paiement des annuités et que
le titulaire du brevet prouve que le ngaiement est di a un cas aede majeure, le brevet

est restauré. La force majeure doit étre invoquée dans un délai des» compter de la
publication au bulletin de I'avis I'extinction du droit de brevet. La revendication par le
titulaire du brevet de I'existence d’'un casfiece majeure est publiée au bulletin. Les parties
intéressées peuvent présenter des observations sur ce point dans un déteid’arcompter

de la date de la publication. Le brevet est restauré par décision de l'institut. La restauration
du brevet st sans effet sur les droits acquis par des tiers du fait de I'extinction du droit de
brevet. Les droits des tiers et leur étendue sont déterminés par le tribunal. Si le brevet est
restaure, son titulaire est tenu de payer les taxes qu'il n’a pas petylsssurtaxes.”

Réponse du Royaunrtuni : Nous n'appliquons pas le critére de “diligence requise” bien que

nous appliquions le critére de “diligence nécessaire” en relation avec les requétes en
rétablissement d’un brevet échu qui a cessé de produieffets en raison d’'un défaut de

paiement de la taxe de renouvellement. L’art83) de la loi de 1977 sur les brevets

prévoit ce qui suit : “Le contrdleur ordonne le rétablissement du brevet, moyennant paiement

de la taxe de renouvellement impayée elalsurtaxe prescrite, s'il est convaincu que le

titulaire du brevet a veillé avec la diligence nécessaire a ce que la taxe de renouvellement soit
payée dans le délai prescrit ou a ce que cette taxe et toute surtaxe prescrite soient payées dans
les sixmais suivant I'expiration de ce délai”. 1l n'y a pas de disposition particuliere dans

notre loi qui prévoit le rétablissement d’'une demande de brevet. Toutefois, lalfé&yk du
Reglement de 1995 sur les brevets permet au contréleur de proroger céélaisprévus

dans notre réglement sur les brevets pour accomplir un acte ou engager une procédure.
Lorsqu’une demande a été considérée comme retirée parce que ce délai n'a pas été respecté et
gue le contrbleur accepte de proroger ce délai, 'examea derhande est repris sous réserve

que le déposant accomplisse I'acte exigé dans le délai ainsi prorogé. L4 18gl¢ autorise

le contréleur a proroger un délai s’il “l'estime approprié”. Par conséquent, il dispose d’'un

large pouvoir d'appréciation das I'application de tel ou tel critere. Dans la pratique, lorsque
nous examinons une requéte en prorogation de délai en vertu de cette regle, nous avons pour
principe de donner suite a cette requéte si nous sommes convaincus que le déposant a toujours
voulu fondamentalement maintenir sa demande. Ce principe repose sur un précédent établi
par une décision de l'office relative a une requéte en prorogation et est analogue au critére de
“caractére non intentionnel”.
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Réponse des Etatsnis d’Amérique Oui. La législation nationale applicable et la pratique

de l'office des EtatdJnis d’Amérique prévoient I'application du critére de “diligence requise”
et, le cas échéant, du critére de “caractére non intentionnel” dans certains cas de
rétablissement de droitd.es dispositions législatives et réglementaires des f£tais

d’Amérique prévoienexpressémetapplication du critere de “caractére non intentionnel” en
relation avec le rétablissement de droits dans les cas suivants :derfendes de brevaqui

ont été abandonnées en raison de lap@sentation dans les délais 1) d'une réponse
appropriée a une décision ou une notification de I'office (article 41.a)7) du titre 35 du code
des EtatdJnis d’Amérique); 2) du paiement de la taxe de délivrance ou tigation
(article41.a)7) du titre85 du code des Etatdnis d’Amérique); 3) de la notification d’un

dépdt dans un autre pays ou conformément a un accord international multilatéral a la suite de
la présentation d’'une requéte en raublication (article 22.b)2) B) du titre 35 du code des
EtatsUnis d’Amérique); B lesbrevetsqui ont expiré par suite du défaut de paiement en
temps voulu de la taxe de maintien en vigueur (article 41.c) 1) du titre 35 du code des
EtatsUnis d’Amérique); Clesprocéduresie réexamenui ont été closes parce qu’aucune
réponse appropriée n'a été donnée dans les délais (article 41.a) 97) du titre 35 du code des
EtatsUnis d’Amérique). Les textes de loi des Etatais d’Amérique prévoient aussi le
rétablissement de droits pocause de “retard inévitable” dans les cas susmentionnés (sauf
lorsque la notification visée sous A.3) (articles 41.c)1), 133 et 151 du titre 35 du code des
EtatsUnis d’Amérique) n’a pas été transmise en temps voulu). Bien que I'application du
critere ¢k “diligence requise” ne soit pas expressément prévue dans la loi, il convient de tenir
compte de ce critere pour déterminer si un retard était “inévitable” au sens de la loi, ainsi que
cela est expliqué dans la réponse a la questidh n°

Question n?2: (si la réponse a la question n° 1 est affirmativ&)u’entendon par “diligence
requise” et/ou par “caractére non intentionnel” selon la Iégislation nationale
applicable et/ou la pratique de votre office?

Réponse de I'Australiel’article 223.2)a) (“ereur ou omission”) corresporgeutétrele

mieux au critéere de “caractére norientionnel” tandis que I'articl@23.2)b) (“circonstances
indépendantes de la volonté de la personne concernée”) et l'article 223.2A) (“diligence
requise”) est susceptible diétassimilé au critere de la “diligence requise”. L’action

délibérée comme I'erreur de jugement entrent dans le cadre de I'@&#8leUne erreur ou

une omission peut inclure I'arrét d’'une procédure ou le défaut d’exercice de la diligence
requise.Lesretards de la poste et du courrier constituent la principale source des

prorogations de délai dans le cadre de I'artR®3.2)b) (“circonstances indépendantes de la
volonté de la personne concernée”). Dans certaines situations, une maladie ou un accident
peut étre aussi invoqué valablement en vertu de cet article, par exemple si un déposant qui suit
lui-méme la procédure qui le concerne tombe malade, il est probable qu'il bénéficiera d’'une
prorogation. Par contre, si un assistant technique travaillarst dia cabinet d’avocats laisse
passer un délai pour cause de maladie, on peut s’attendre a ce que le cabinet anticipe ce type
d’événement en prenant les dispositions nécessaires. Sinon il semblerait que I'erreur ou
I'omission puissent étre invoquées, etries circonstances indépendantes de la volonté.
L’article 223.2)b) couvre effectivement les cas de “force majeure”. La “force majeure”
caractérise un événement indépendant de la volonté de la personne concernée qui n'a pas pu
étre évité alors que cetpersonne a exerce la diligence requise. La faillite constitue a cet

égard un exemple significatif. Une ordonnance de mise sous séquestre constitue
I'aboutissement d’'une série d’événements que le déposant aurait pu éviter en exercant la
diligence requise par conséquent faire faillite ne constitue pas une circonstance indépendante
de la volonté au sens de l'articB23. L'article223.2A) (“diligence requise”) met la loi sur
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les brevets en conformité avec l'artid@ du PLT. Il prévoit que, bien que fsersonne

concernée ait exercé la diligence requise, si un acte pertinent n’a pas été accompli dans le
délai imparti et si ladite personne dépose une demande de prorogation du délai dans le délai
prescrit, le commissaire doit accorder la prorogation peumettre I'accomplissement de cet
acte. Contrairement a l'artic223.2)a) et 2b), il n’est prévu d’exercer aucun pouvoir
discrétionnaire. De plus, le délai prévu pour 'accomplissement d’'un acte pertinent ne peut
étre prorogé en vertu de l'articB23.27) qu’une fois le délai expiré. L’articl@23.2A) ne
s’appligue que dans certaines circonstances. Sa portée est plus limitée que celle des
dispositions de l'articl223.2)a). Les prorogations de délais en application de

I'article 223.2A) ne sont accoréé que si la personne concernée a mis en place des systemes
appropriés et accompli tout ce qui peut étre raisonnablement envisagé pour faire en sorte que
I'acte pertinent soit accompli et que, malgré cela, il n’a pas été accompli en temps voulu. I
est namal de se demander si les systéemes ou les mécanismes mis en place étaient suffisant
pour que I'acte pertinent puisse étre accompli en temps voulu. Sila personne concernée n’a
pas mis en place les systemes adéquats ou n’a pas fait tout ce qui estabisorent
envisageable pour que I'acte pertinent puisse étre accompli en temps voulu, une prorogation
au titre de l'article223.2A) ne serait pas justifiée. A ce jour, aucune demande de prorogation
n'a été présentée au titre de l'artid@3.2A) et il n’exste aucune interprétation par les

tribunaux de la notion de “diligence requise” dont il est question dans cette disposition.

Réponse de I'AutricheLa notion de diligence requise signifie qu’un événement imprévisible
ou inévitable empéche une personeeéespecter un délai.

Réponse de la BulgarieD’aprés la Iégislation nationale et la pratique, I'office des brevets
rétablit les droits du déposant qui n'a pas été en mesure de respecter le délai bien qu'il ait
exercé toute la diligence raisonnablemaguise au vu des circonstances a la fois imprévues

et fortuites. Ces circonstances doivent constituer un obstacle qui ne pouvait pas étre prévu par
le déposant.

Réponse du DanemarlDiligence requise : I'inobservation d’un délai prévu ou prescrit par la

loi danoise a I'égard de I'administration des brevets qui entraine une perte de droits pour le
déposant d’'une demande de brevet qui a pris toutes les précautions raisonnables requises. La
requéte en réintégration ne peut normalement étre acceptéelpst atiesté que des

mécanismes administratifs totalement fiables sont en place et sont gérés par un personnel
compétent et qu'il existe un systéme de double vérification. L’inobservation d’'un délai est

due a une erreur humaine malgré le systéme existant

Réponse de I'Office eurasien des brevein:l'absence de pratique relative a I'application

des deuxritéres, 'OEAB se fonde sur un “solide bon sens” pour déterminer si la diligence
requise a été exercée et si I'inobservation du délai étaiimentionnelle. Cependant, chaque
fois qu'un déposant présente une requéte en rétablissement de droits, 'OEAB lui demande
d’apporter la preuve que I'inobservation du délai est intervenue malgré toutes les mesures
prises par le déposant et d’'indiquer une cadis®bservation du délai en cas d’application du
critére de “caractere nantentionnel”. SiI’OEAB constate que le déposant a réellement pris
toutes les mesures nécessaires et aussi, ou simplement, que la cause de I'inobservation du
délai ne dépendaitgs de sa volonté, les droits seront rétablis.

Réponse de I'Office européen des brevdtest considéré que les expressions la “diligence
requise” et “toute la vigilance nécessitée” ne présentent aucune différence. Aucune définition
du critere de “tout la vigilance nécessitée” ne figure dans la Convention sur le brevet
européen ou son reglement d’exécution. Par conséquent, I'interprétation de ce critere se
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fonde sur la jurisprudence des chambres de recours. Il a ainsi été établi que toute laevigilanc
nécessitée est considérée comme ayant été exercée si I'inobservation du délai résulte de
circonstances exceptionnelles et imprevisibles ou d’une erreur isolée dans un systéme de suivi
fonctionnant normalement. Une erreur de droit, en particulier emiceomcerne les

dispositions relatives a la notification et au calcul des délais, ne constitue pas, en régle
générale, un motif de rétablissement des droits.

Réponse de la France' Caractére non intentionnela procédure de rétablissement des droits
n’'a pas vocation a jouer le réle d’'un droit de repentir pour le titulaire qui aurait d’abord
souhaité abandonner son titre puis reviendrait sur sa premiéere décision apres I'expiration du
délai qui lui était imparti. Le nomccomplissement de la formalité atendue, ayant entrainé la
perte des droits, ne doit donc pas résulter de la volonté du titulaire. ufe. société titulaire

d’un brevet, assistée d’'un mandataire professionnel, décide de ne pas payer une annuité de
maintien en vigueur car elle n’arriveap a exploiter ce brevet. Elle ne pourrait ultérieurement
demander la restauration si elle venait a trouver un licencié. L’office examinera donc les
pieces produites de maniere a écarter un éventuel caractere intentionnel. Lorsque I'office sera
convaincuque le titulaire n’a pas voulu abandonner son titre, il examinera alors la diligence
dont il a fait preuve.Diligence requise I'exposé des circonstances du A@spect du délai

doit mettre en évidence que le titulaire a pris des mesures sérieusepausan titre -- Si

le titulaire fait appel a un tiers pour la surveillance et la gestion de son titre, ce tiers doit étre

un professionnel (conseil en propriété industrielle, avocat, service de propriété industrielle
d’une entreprise) et le titulaimoit lui avoir donné la possibilité d’exercer sa mission. L'office
exige alors la preuve du caractére professionnel du mandataire dont la défaillance est avancée
et ce dernier peut étre appelé a présenter ses observatioN& sera pas retenue, par

exemple, la défaillance d’'un mandataire nmofessionnel ou I'erreur d’un salarié du titulaire
personne morale, si ce dernier ne justifie pas de compétence ou d’expérience particuliere en
matiére de Pl-- Constituera une excuse légitime pour le titulairele fait que son conseil en
propriété industrielle, chargé d’accomplir une formalité, aura failli & sa mission a la suite

d’'une désorganisation interne au cabinet.Si le titulaire gére luiméme son titre, I'office
appréciera directement les faits inweg et écartera ceux qui témoigneront de I'absence de
vigilance. -- Par exemple, I'inventeur gérant son brevet seul pourra, a titre d’excuse légitime,
invoquer son état de santé (moyennant la production d’un certificat médical ou d’un bulletin
d’hospitaisation). -- A l'inverse, la restauration sera refusée au requérant qui ferait valoir

gu'il était en congés; la simple méconnaissance des délais a respecter ne sera pas plus admise
comme excuse légitinie

Réponse de I'AllemagneQn entend normalemenapdiligence requise la diligence

habituelle qu’une partie prudente & la procédure aurait exercée dans le cas visé. A cet égard,
les éléments suivants doivent entrer en considératienLa nature de la partie défaillante (la
rigueur des exigences esatriable selon que la partie est un déposant individuel, le service des
brevets d’une grande société ou un avocat. Le degré de diligence requise est fondé sur la
diligence que I'on peut objectivement attendre d’'une personne prudente comparable dans le
casvis€). -- Toutes les circonstances de I'affaire. A cet égard, le principe de la faute
s’appliqgue (comme cela a été expliqué dans la réponse a la questipnLa partie

défaillante doit donc prouver que l'inobservation du délai est intervenue bietiggait

exercé la diligence requise



PCT/R/WG/4/1 Add.1
Annexe, pagd5

Réponse de la HongrieL:a loi hongroise ne définissant pas le critére de “I'absence de faute”,

il appartient donc a l'office de juger en I'espéce si I'inobservation est intervenue sans faute.
Dans la pratique de®ffice hongrois des brevets, “sans faute” signifie que la requéte en
rétablissement de droits est recevable si les motifs et circonstances indiqués dans la requéte
sont probables, sous réserve qu’ils soient considérés comme justifiés.

Réponse de I'Indell n’existe aucune disposition particuliére. Le déposant doit prouver qu'il
a exercé la “diligence requise” et que l'inobservation n’est pas intentionnelle.

Réponse d’Israél Les termes susmentionnés n'apparaissent pas a proprement parler dans la
loi israélienne sur les brevets. Chaque procédure de rétablissement de droits répond a des
critéres propres qui sont définis par la loi ou la pratique (voir la questighairtessous).

Réponse du JaporLa législation japonaise relative a la propriété indedie ne prévoit

aucun de ces criteres, comme cela a été expliqué précédemment, mais le critEamsoes
indépendantes de la volonté du déposant ou du titulaire du dréi interprété dans ce

contexte de la fagon suivanta) il s’agit de raisos objectives telles que les catastrophes
naturellegexemples dommages causés a une maison/un batiment par un fort tremblement de
terre, une inondation, d'importantes chutes de neige ou une tempéte destructrice; lignes de
communication coupées et transsdloqués); b)a procédure prescrite n'a pas été menée a
terme malgré la diligence requise exercée par la partie concernée qui manifeste un degré
normal de vigilance (exempleses maladies graves; destruction de documents par le feu et
les erreursmprévues dans le service du courrier).

Réponse de la République de Corde KIPO n'utilise pas les expressiotdiligence

requise’ou “caractére non intentionnell propos du rétablissement d’un droit de brevet ou de
la reprise d’'une procédure relatiaaun brevet. Cependant, je pense que le KIPO applique
aussi un principe analogue a“iiligence requise”comme le montre la réponse a la
guestiom® 1, en relation avec le rétablissement d’'une procédure ou de droits relatifs a un
brevet. Ce point serdéveloppé dans la réponse a la questida.

Réponse de la Républiqgue de Moldo\aa:législation nationale prévoit la possibilité de
rétablir les droits dans des cas de force majeure depui280t apres la ratification du PLT
par la République de Mdova. A I'heure actuelle, la |égislation ne définit pas les critéres de
“diligence requise” et de “caractére non intentionnel”, chaque cas étant examiné et traité
isolément.

Réponse de Monacd'On entend par ‘excuse légitime’ tout obstacle sérieuxeéépendant

de la volonté du titulaire du brevet ayant empéché ce dernier de procéder aux formalités
requises (‘cas de force majeure’, obstacles d’ordre juridique, financier, administratif, faute du
mandataire professionnel, etc.)".

Réponse de la Mongoliele critére de la “diligence requise” est utilisé conformément a
I'article 26.4) de la loi mongole sur les brevets.

Réponse des Paygas: La “diligence requise” ou plus précisément I'expression “bien

gu’ayant pris toutes les précautions exigées patitesnstances” signifie que-: le titulaire

du brevet, ou les tiers qu'il a désignés, gérent-mémes les délais qui doivent étre respectés;

-- dans le cadre de cette question, les délais doivent étre vérifiés entre eux indépendamment.
Ces vérificgions doivent étre intégrées dans le systéme administratif parce que méme le
personnel bien informé, correctement formé et minutieux peut parfois commettre des erreurs;
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-- les lettres de I'office rappelant qu’un délai arrive a expiration sont juridiquméme
considérées comme un service gratuit et non contraignant. Si le titulaire du brevet affirme ne
pas avoir recu la lettre de rappel de I'office, cela ne sera pas considéré comme un argument
valable. Ces lettres sont envoyées par courrier ordinair&st donc pas certain a 100%

gu’elles parviennent a I'adresse des titulaires de brevets”.

Réponse de la Nouvelléélande :Caractere non intentionnegjui n’est pas fait ou réalisé ou
accompli & dessein ou de fagon intentionnelle. Diligence requiseiéépce effort et
circonspection légitimes, sérieux et constants en ce qui concerne les questions pratiques.

Réponse de la Norvegé iinterprétation de la notion de “diligence requise” est plutét stricte
en ce qui concerne l'attention dont fait predgaléposant et son représentant.

Réponse des Philippines :Etant donné que la régle ne définit pas le “caractére non
intentionnel”, celuici doit étre envisagé dans un contexte ordinaire. Il est donc considéré que
le retard n’est ni volontaire ni délibér Les critéres de la fraude, de I'accident ou de la
négligence excusable selon la re§BO peuvent servir a déterminer si le retard est

intentionnel ou non.

Réponse de la Polognd.a “diligence requise” signifie qu’en cas d’inobservation d’'un délai,

le déposant est censé prouver qu’il n’est pas en faute ou qu’il n’a pas agi de fagcon négligente.
En cas de délais non susceptibles de rétablissement, le déposant est censé apporter la preuve
que l'inobservation du délai était due a des événements exceptsmui étaient

imprévisibles et inévitables dans les circonstances et auxquels les moyens disponibles ne
permettaient pas de remédier. En cas de délais susceptibles d’étre rétablis, le déposant n’est
pas censeé fournir la preuve qu’il n’a pas commidalge, mais seulement de rendre plausible

les faits ou les circonstances survenus qui I'ont empéché de respecter le délai. Le “caractére
non intentionné€ln’entraine pour le déposant aucune obligation de fournir des preuves ou de
rendre les faits plausibs. La déclaration de son incapacité a respecter le délai suffit.

Réponse de la Fédération de RussiRaisons indépendantes de la volonté du déposant”
urgence, catastrophes naturelles, cas de force majeure, hostilités, irrégularités dans le service
de courrier etc.;*Raisons valables expliquant le retarddifférentes raisons telles que

maladie du déposant, voyage d’affaires effectué par ce dernier, perte des documents,
irrégularité dans le travail des services techniques etc.

Réponse de SingapouRa. Les termes “diligence requise”, “diligence nécessaire” et

“caractere non intentionnel” ne sont pas définis a proprement parler dans la loi sur les brevets
et son reglement d’application. Cependant, étant donné que la loi du Royadwirsar les

brewets (article28) contient une exigence analogue dans ses dispositions relatives au
rétablissement, la loi et la pratique au Royadidré en ce qui concerne le terme “diligence
nécessaire” mériteraient d’étre prises en considération tout en n’étant pasgmanites.

2b. En ce qui concerne le “caractére non intentionnel”, en 'absence de toute définition
expresse dans la loi ou de précédents, il conviendra de s’en tenir au sens habituel du terme, a
savoir “non délibére”.

Réponse de la République slovaqu&elon la |égislation nationale, I'expression “diligence
requise” désigne un acte que le déposant n’a pas accompli devant I'office dans le délai
prescrit (malgré ses efforts) pour des raisons objectives (par exemple maladie, irrégularités
dans le servicée courrier, défaillance des moyens électroniques, etc.).
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Réponse de la Slovénié.e critere de la “diligence requise” est examiné dans le contexte de
chaque cas patrticulier d'inobservation du délai, en fonction des circonstances propres au cas
en questin. Une définition générale de cette expression setaite diligence appropriée qui
devrait étre exercée selon les circonstances de I'espéce par un déposant ou un titulaire ou un
représentant professionnel raisonnablement capable.

Réponse de I'Espagnd.a “diligence requise” signifie que le déposant ou le titulaire des
droits doit agir avec la vigilance nécessaire en fonction des circonstances, et cela doit étre
prouve précisément.

Réponse de la Sued@oute la diligence requise a été exercée gidesonne responsable a

pris en temps voulu les dispositions nécessaires pour accomplir I'acte manquant auprés de
I'office des brevets dans le délai prescrit. Cependant, un événement imprévu I'a empéchée
d’accomplir cet acte en temps voulu. Un exempledéype d’événement est une maladie
soudaine. Une erreur isolée commise par un employé d’une agence de brevets dotée d’'un
systéme fonctionnant correctement peut étre admise si cette personne est soigneusement
formée et encadrée par I'agent.

Réponse du RaumeUni : “Diligence nécessaife- Cette expression n’est pas définie par
notre législation relative aux brevets (c'@stlire la loi de 1977 sur les brevets et le reglement
de 1995 sur les brevets). Pour déterminer si un titulaire de brevet a exeliigdace

nécessaire, I'office se fonde sur les principaux principes et précédents établis dans des
décisions concernant des affaires antérieures, en particulier les décisions rendues par le
tribunal des brevets a propos de recours formés contre uneatédes|’office, ces décisions
ayant force obligatoire pour nous. Un résumé des précédents essentiels sur lesquels nous
nous fondons est donnéapres. a).’expression “diligence nécessaire” ne nécessite pas
d’explication. La norme est la diligence réige d’un titulaire de brevet agissant
raisonnablement pour faire en sorte que la taxe soit acquittéen bjevet est un objet de
propriété de valeur et son titulaire est donc censé mettre en place un systéme de paiement
offrant plus de garanties qudst nécessaire pour assurer le paiement d'une dette commerciale
ordinaire. c)En déléguant a un employé la responsabilité d’acquitter les taxes de
renouvellement, le titulaire doit s’assurer que cet employé est suffisamment formé et qu’il a
recu des instrctions claires. Si un employé compétent, expérimenté et fiable n’acquitte pas
une taxe de renouvellement, le titulaire ne devrait pas étre considéré comme n’ayant pas
exerceé la diligence nécessaire. Cependant, il a été jugé que le manquement conumis par
employé chevronné (I'*ame dirigeante”), ayant la responsabilité générale de maintenir les
brevets en vigueur, constituerait un défaut d’exercice de la diligence nécessdide d)

titulaire d’un brevet confie la responsabilité d’acquitter les taxesetiouvellement a un

organe professionnel comme une agence de brevets ou une agence chargée du paiement des
annuités, et que cet organe commet une erreur aboutissant gaieonent de la taxe de
renouvellement, le titulaire ne serait pas pour autantidéns comme n’ayant pas exerce la
diligence nécessaire, sous réserve gu'’il n'ait pas contribué a ce manquemsntingitulaire

n'a pas recu un rappel concernant le renouvellement de son agent ou de I'office parce qu'il
n'a pas fourni a I'agent ou adffice une adresse valable, cela constituerait un défaut
d’exercice de la diligence nécessaire de sa pai®i fin titulaire ne peut pas acquitter la taxe

de renouvellement a cause de son mauvais état de santé, il ne sera pas considéré comme
n'ayant paexerce la diligence nécessaire méme si une forte tension nerveuse ou une fatigue
physique ne justifieraient pas en soi le rétablissement des droii. ug)titulaire prend de

son plein gré la décision d’abandonner un brevet puis change d’avis aprkshyaeet a

cessé de produire des effets, il ne pourrait pas affirmer qu’il a exercé la diligence nécessaire
en vue d’acquitter la taxe de renouvellementL&)manque de fonds nécessaires pour
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acquitter une taxe de renouvellement n’exclurait pas nécessait le rétablissement des

droits dans la mesure ou le titulaire pourrait démontrer qu’il avait I'intention d’acquitter la

taxe, qu’il avait tenté d’éviter d’étre insolvable, qu’il s’était efforcé avec diligence d’obtenir

une assistance financiere etvait pas pu acquitter la somme due par suite de circonstances
indépendantes de sa volontd/olonté fondamentale perman€nhtelLa décision visée

ci-dessus concerne I'affaitdeatex Group Ltd’s ApplicationUne copie de la décision rendue
dans cette affag est jointe a ce texte. Contrairement aux décisions des tribunaux, les avis
exprimés par le Mearing officef (agent chargé d’entendre les parties) ne sont pas
contraignants pour I'office. Cependant, I'observation Hiearing officef selon lequel, pou

que la liberté d’appréciation s’exerce en faveur du déposant, il doit y avoir eu “volonté
fondamentale permanente” de mener a terme la demande, est considérée comme un principe
majeur qui a été appliqué dans des affaires ultérieures au moment de détesfhdevait

étre fait droit aux demandes de prorogation. Dans sa décisioHglaring officef’ a estimé

gue 'octroi d’'une prorogation sur la base d’'un changement d’avis par le déposant
constituerait une atteinte considérable a la notion de certgutlkque, ce dont il conviendrait

de se garder. De plus, si des prorogations étaient accordées en cas de changement d’avis, il ne
serait pas facile de savoir quand la liberté d’appréciation devrait étre exercée contre le
déposant.

Réponse des Etats$nis d’Amérique: |. “Caractére nonintentionnel”. Le “caractére
nonintentionnel” est un critére appliqué conformément a la législation des-Btass

d’Amérique lorsqu’il s'agit de décider si le “retard” dans la présentation d’'un document

requis qui a entii@é I'abandon d’une demande de brevet, la déchéance ou I'expiration d’'un
brevet ou la fin d’'une procédure de réexamen sera excuse et les droits rétablis. Le retard
résultant d’une action délibérée du déposant ou du titulaire du brevet n'a pas un “@aracter
nonintentionnel” au sens de la loi (voir I'articlél1.03)c) du MPEPManual of Patent

Examining Procedurg. Siun déposant abandonne délibérément une demande (par exemple,
parce qu'il a été conclu que les revendications ne peuvent pas donnerdieiélévtance d’'un
brevet, gu’un rejet prononcé par I'office ne peut pas étre surmonté ou que l'invention n'a pas
une valeur commerciale suffisante pour justifier la poursuite de la procédure), 'abandon de
cette demande est assimilé a une décision dékbétrée retard qui en résulte ne peut pas étre
considéré comme “noimtentionnel” (voir I'affaireApplication ofG, 11USPQ2dL378, 1380
(Comm’r Pat. 1989)). De plus, une décision intentionnelle ne devient pastemtionnelle

si le déposant change d’'avapres réflexion (voir I'affairdMaldague 10USPQ2dL477, 1478
(Comm’r Pat. 1988 )). En outre, tatalité du retard doit étre nomtentionnelle. Cela

suppose non seulement que le retard dans la présentation de I'élément requis qui a conduit &
I'abanda, a I'expiration ou a la fin de la procédure était rintentionnel maisaussique le

retard dans le dép6t de la requéte initiale en rétablissement des droits de brevet était
nonintentionneletque tout retard dans le dép6t d’'une requéte recevablenétaibtentionnel

(voir l'article 711.03)c) du MPEP). 11’Diligence requise”. Comme cela a été indiqué dans

la réponse a la question @ la “diligence requise” ne constitue pas une condition énoncée
expressément dans la législation des Etiis d’Amérique comme préalable au

rétablissement des droits, mais cette notion est prise en compte dans le cadre de la Iégislation
et de la pratique nationales au moment de déterminer si le retard dans la présentation d’une
réponse requise était “inévitable” aunsale la loi et de la réglementation. Le critere de la
“diligence requise” est aussi énoncé dans un réglement concernant I'acceptation du paiement
tardif d’'une taxe de maintien en vigueur (I'artide378.b)3) du titré87 du Code des

EtatsUnis d’Amériqueexige notammeriia démonstration qu’un délai était inévitable vu

que ladiligence nécessaira été exercée pour que la taxe de maintien soit acquittée en temps
voulu et que la requéte soit présentée a bref délai aprés que le titulaire du brevet asgté avi
par voie de notification de I'expiration du brevet ou aprés qu'’il en a eu connaissance d’'une
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autre facon.”’). Les tribunaux américains appliquent le critéere de la “personne

raisonnablement prudente” pour déterminer si le retard dans la présentatioréegerise

requise était inévitableLe terme inévitable ... s’applique aux affaires courantes et ne

nécessite pas une prudence ou une diligence plus importante ou plus grande que celle
généralement exercée et observée par des hommes prudents et attemajpisahavec leurs
activités les plus importantes. Cela leur permet, dans I'exercice de cette diligence, de
s’appuyer sur les administrations habituelles et fiables de la poste et des télégraphes, sur des
employés efficaces et fiables et tous autres mepe mécanismes généralement utilisés dans

ces activités importantes. Si une défaillance intervient de fagon inattendue ou a la suite d’'une
faute ou d’'une imperfection imprévue de ces administrations et mécanismes, elle peut a juste
titre étre qualifieed’inévitable, toutes les autres conditions nécessaires a une solution rapide
étant réunies Dans I'affaireMattullath (38 App.D.C.497, 51415 (1912)), ld‘diligence

requise” est définie d’'une maniere générale comme “la diligence qu’une personne prudente
ordinaire aurait exercée dans des circonstances identiques ou similaireBléetis Law

Dictionary, sixiemeédition,1990). A la lumiére de I'affairéattullath, la “diligence

requise”, aux fins d’établir I'existence d’un retard “inévitable” en appiarates lois et

reglements relatifs a la restauration des brevets, s’entend du degré de diligence qui est
généralement exercé et observé par les personnes prudentes et attentives en ce qui concerne
leurs affaires les plus importante®ar exemple, un ratarésultant d’une erreur (par exemple
d’étiguetage) commise par un employé dans I'exercice d’'une tache de secrétariat peut fournir
la base de la preuve d'un retard “inévitable” s'il est démontréjdg I'erreur est a I'origine du
retard en question; B)ue les méthodes normales de travail en place pour I'exécution des
taches de secrétariat étaient raisonnablement fiables pour permettre d’éviter les erreurs; et
C) que I'employé était suffisamment formé et expérimenté en ce qui concerne ces taches et les
méthodes d’exécution de ces taches pour que le fait de s’en remettre a cet employé représente
I'exercice de la diligence requise (voir I'affaiEegbers 6USPQ2dL869, 1872 (Comm’r Pat
1988),révisée a partir d’autres motifs sub noriftheodor Groz & Sohne &mst Bechert
Nadelfabrik KG c. QuigglOUSPQ2dL787 (D.D.C.1988); I'affair&atrapat

6USPQ2d1863, 186768 (Comm’r Pat. 1988)). Lorsqu’'une demande est abandonnée a la

suite d’un changement d’adresse (le courrier de I'office étant envoyé a I'ancieressadu a

une adresse incorrecte et ne parvenant pas au déposant suffisamment tot pour lui permettre de
répondre a temps), la démonstration de I'existence d’un retard “inévitable” passera par la
nécessité d'établir que la diligence requise a été exerceaede satisfaire a I'obligation de
notifier sans délai le changement d’adresse dans chaque demande considérée, et de démontrer
de facon appropriée qu'une mention du changement d’adresse a été portée en temps voulu
dans la demande considérée et d’une feguffisamment réfléchie pour attirer I'attention sur

le fait qu’il s’agit d’une notification d’'un changement d’adresse (voir I'arti¢ld.03)c) du

MPEP). Le retard résultant de la méconnaissance ou de I'application inappropriée des lois et
reglements fatifs aux brevets, des régles de procédure ou du MPEP ne constitue pas un
retard “inévitable” (voirHaines 673 F.Supp.317,5 USPQ2d.132; Vincent c. Mossinghaff

230 USPQ 621624 (D.D.C.1985); Smith c¢. Diamond209 USPQ 1091(D.D.C. 1981);

Potter c.Dann, 201 USPQ 574 (D.D.C. 1978EXx parte Murray 1891 Dec. Comm’r Pat.

130,131 (1891)).
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Question n3: (si la réponse a la question ri°est affirmative) Si les deux critéeres sont
utilisés en vertu de la |égislation nationale applicable et/ou epsatique de votre office,
guelles sont les différences entre ces detiberes?

Réponse de I'AustralieLes diverses dispositions relatives a la prorogation d’un délai se
chevauchent en partie. Cependant, les circonstances se prétent souveritegaiatqas

aux autres. Les criteres de I'erreur ou de 'omission ou encore du caractere
nonintentionnel signifient essentiellement une prorogation d’un délai lorsqu’il y a eu une
erreur ou une omission affectant la mise en ceuvre de la volonté desspdyine erreur ou

une omission comprend l'arrét d’'une procédure ou le défaut d’exercice de la diligence
requise. Par exemple, une partie peut disposer d’un agenda ou d’un systéeme de
surveillance pour gérer les dates d’échéance. Ce systeme peut ééguabdu déficient,
entrainant le noccomplissement d’'un acte dans le délai requis. Une prorogation

pourrait étre accordée par suite d’'une erreur ou d’'une omission découlant de l'insuffisance
du systeme, mais la partie ne pourrait pas étre considérmeayant exerce la diligence
requise en mettant en ceuvre ou en utilisant un tel systeme. De méme, il ne s’agirait pas
de circonstances indépendantes de la volonté de la personne. Les dispositions relatives a
I'erreur ou I'omission prévoient aussi deopogations en cas de n@tcomplissement

d’un acte dans le délai imparti en raison de la méconnaissance du systéme sur le plan
théorique ou pratique. Par exemple, les utilisateurs occasionnels du systéme peuvent
vouloir accomplir I'acte sans savoir qu’itisposent pour cela d’un certain délai. De plus,
des erreurs peuvent survenir lorsque d’autres pays ont des dispositions différentes pour
I'accomplissement d’un acte. Par exemple, dans la loi australienne relative au dépot des
micro-organismes, la desption doit indiquer le nom de I'institution de dépbt et le

numéro d’ordre avant de pouvoir étre mise a la disposition du public pour inspection. Ce
n'est pas le cas dans d’autres pays, ce qui entraine parfois des erreurs. Il est peu probable
que ces emgurs remplissent les conditions exigées en ce qui concerne les “circonstances
indépendantes de la volonté” ou la “diligence requise”, mais elles peuvent constituer des
motifs en faveur d’une prorogation en cas d*erreur ou d’omission”. Parfois, les
circorstances ayant conduit au défaut initial d’accomplissement d’'un acte peuvent relever
des dispositions relatives aux erreurs ou aux omissions, aux circonstances indépendantes
de la volonté ou a la diligence requise. Cependant, si la diligence requiseeestexe
probléme devrait normalement étre découvert et réglé rapidement. Tandis que l'une ou
I'autre des dispositions entrainerait I'octroi d’une prorogation, la durée de la prorogation
accordée peut varier selon les dispositions. Les dispositions reléives aux circonstances
indépendantes de la volonté (arti@23.2)b)) et a la diligence requise (arti@d23.2A)),

bien que se chevauchant dans une large mesure, présentent aussi des différences notables.
Les dispositions relatives a la diligence requpsévoient des délais pour présenter la

requéte en prorogation et des limites quant a la durée de la prorogation. Ces dispositions
ne peuvent étre utilisées pour proroger un délai qu’apres I'expiration deaielandis

que les autres dispositions présat que le délai peut étre prorogé avant ou apres son
expiration. De plus, lorsque les conditions d’'une prorogation fondée sur I'exercice de la
diligence requise sont remplies, la prorogation est obligatoire, alors qu’en cas d’erreur ou
d’omission ou deirconstances indépendantes de la volonté, le commissaire conserve un
pouvoir de décision quant a I'octroi de la prorogation. Ce pouvoir de décision ne sera
généralement exercé que contre la personne en question, si elle n’a pas pris les mesures
visant arégler le probleme dans un délai raisonnable ou n’a pas agi de bonne foi, ou si des
considérations d’intérét général priment sur les raisons d’accorder la prorogation. En
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considérant les facteurs qui entrent en jeu au moment de prendre une décision, le
commissaire part du principe qu’il est plus important d’examiner les conséquences de la
prorogation ou du refus de proroger le délai que d’étudier les raisons pour lesquelles I'acte
n'a pas été accompli en temps voulu.

Réponse de I'Office eurasien des ets: L'OEAB applique les deuxriteres. Les points

qui les différencient sont les suivantsDiligence requise™ dans ce cas, le déposant doit
apporter la preuve qu’il a exercé toute la diligence requise pour observer le délai. Par
exemple, les droitseront rétablis lorsque I'erreur découle d’une erreur de procédure dans
le cadre d’'un systéme administratif correctement mis en ceu@arattere
nonintentionnel”— le déposant doit indiquer la cause de I'inobservation du délai et
celle-ci ne doit pasui étre imputable. Par exemple, des irrégularités dans les services
postaux.

Réponse de la Franceé'Ces deux criteres sont cumulatifs dans la procédure francaise de
restauration. Le titulaire qui avait la volonté de maintenir ses droits mais qui 8'&@pa

preuve de toute la vigilance requise n’obtiendra pas la restauration de ses droits (par exemple,
le titulaire d’'une marque qui a chargé un tiers d’effectuer le renouvellement de son titre ne
pourra pas invoquer I'erreur ou le retard de ce derniles semontrer ses compétences en PI).

Le défaut de caractere intentionnel ne suffira pas.”

Réponse de I'IndeEn ce qui concerne la diligence requise, il faut prouver que le déposant a
exerceé toute la diligence possible pour revendiquer la priorité eeeui concerne le

caractére nomtentionnel, il faut établir qu’en I'absence de la revendication de priorité le
déposant sera dans une situation difficile.

Réponse d’lsraélLes réponses sont numérotées en fonction des réponses a la répanse

1. Le déposant doit convaincre le commissaire que le fait de ne pas avoir déposé la demande
en temps voulu est di a des circonstances indépendantes de sa volonté ou de la volonté de son
mandataire, ou était inévitable (loi). 2e déposant doit convaincle commissaire que le

fait de ne pas avoir présenté la revendication de priorité en temps voulu est d0 a une erreur
commise de bonne foi (loi). 3Le déposant doit convaincre le commissaire que la
non-ouverture de la phase nationale en temps voulu estdies circonstances indépendantes

de sa volonté ou de la volonté de son mandataire, ou inévitables (pratique fondée sur la loi au
titre du pointl). 4. Le déposant doit démontrer qu’il n’a pas eu I'intention de retirer ou
d’abandonner la demande et dj@Xxiste une bonne raison au défaut de réponse (pratique).

5. Le déposant doit démontrer que le retrait a été effectué de maniére illicite, par exemple
sans autorisation (loi). 6Le déposant doit convaincre le commissaire qu’il y avait une cause
raisonnable a I'origine du nenenouvellement en temps voulu, qu’il n’avait pas 'intention de
laisser le brevet expirer et que la requéte en restauration a été présentée des que possible
lorsque le norrenouvellement a été découvert (loi). Les poih#s3 s rapprochent du critére

de “diligence requise” et le commissaire peut utiliser son pouvoir discrétionnaire pour
interpréter la loi en conséquence. Les pohtst se rapprochent du “caractere

nonintentionnel”.

Réponse de la Républiqgue de Moldo¥2onmme notre |égislation ne comporte aucune

définition claire des deux critéres, il n’existe pas de régle stricte concernant I'application de
I'un ou l'autre critere. Cependant, la pratique montre que le principe du “caractere
nonintentionnel” peut étre coidéré comme ayant une signification plus large et peut étre
plus facilement appliqué. A I'avenir, nous avons l'intention de nous en tenir au critére du
“caractére norntentionnel” parce que dans ce cas le déposant/titulaire doit seulement fournir
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la prewe qu’il s’agit d’'un cas de force majeure tandis qu’en cas d’application du critere de la
‘diligence requise’ il serait nécessaire de fournir des documents a I'appui des actions engagées
par le déposant/titulaire pour faire disparaitre la cause du défzhaetvation du délai.

Réponse des Pay&as: Le critére du ‘caractere ndntentionnel’ n’est pas utilisé
auxPaysBas. La question ne se pose donc pas dans ce pays méme si la “diligence requise”
suppose que la perte du droit était “natentionnelle”.

Réponse de la Nouvelléélande: Le caractere nomtentionnel indique la volonté ou

I'absence de volonté de la personne concernée d’accomplir une tache déterminée. C'est la
volonté de la personne d’accomplir I'acte requis qui doit entrer en ligne mteoet non la

qualité ou la facon dont la tache a été accomplie. Par ailleurs, la diligence requise et la
prudence renvoient directement a la fagon dont une tache a été exécutée et elles peuvent étre
déterminées a partir de 'examen des actes de lagpawticernée.

Réponse de la Norveg€onformément a la loi norvégienne sur les brevets, la possibilité
d’obtenir un rétablissement des droits est limitée aux cas de dépassement de délais malgré
I'exercice de toute la diligence requise.

Réponse de la Fédation de Russie Le critére ‘pour des raisons indépendantes de la volonté

du déposant’ ne s’applique gu’aux cas mentionnés dans la questiofpriorité

conventionnelle). L’office peut exiger des documents justifiant ces raisons; aucune taxe n’est
demandée. Le critére d‘excuse légitime’ s’applique dans de nombreux cas; aucun document
justificatif n’est exigé, le déposant doit acquitter la taxe prescrite.

Réponse de SingapouBa. Il pourrait étre considéré que la “diligence nécessaire” exige un
degré de vigilance plus élevé que le “caractéreintentionnel”. 3b.En ce qui concerne le
“caractere norintentionnel”, il suffit de démontrer que le retard ou I'omission en ce qui
concerne le respect du délai n’était pas un acte délibéré.

Réponse diRoyaumelUni : Les différences entre les critéres devraient ressortir de la réponse

a la questiom® 2. Le critere de la “diligence requise” est plus strict que “la volonté
fondamentale permanente”. A titre d’illustration, on peut citer 'exemple dushypaui se

fie aux rappels de son mandataire pour payer les taxes de renouvellement des brevets mais ne
I'informe pas de son changement d’adresse. En conséquence, il ne recoit pas les rappels, les
taxes ne sont pas payeées et le brevet tombe en déchdaans.le cadre de I'application du

critere de diligence nécessaire, nous refuserions probablement de restaurer le brevet au motif
gue le déposant n’a pas exerceé la diligence nécessaire pour s'assurer que son mandataire
disposait d'une adresse valable. pgadant, si le déposant peut démontrer que, méme s'il n’a
pas informé le mandataire qu’il avait changé d’adresse, il a toujours eu l'intention de

maintenir le brevet en vigueur, nous ferions probablement droit & la requéte en application du
critere de “vobnté fondamentale permanentdine requéte en prorogation de délai fondée

sur ce dernier critére est susceptible d’étre rejetée, par exemple, s'il est clairement établi que
le déposant a pris de son plein gré la décision d’abandonner le brevet puisl@ détenter
d’obtenir sa restauration apres avoir pris conscience de sa valeur commerciale potentielle. Par
ailleurs, lorsque beaucoup de temps s’est écoulé depuis I'expiration du délai prescrit, il est
difficile pour un déposant de prouver qu'il a touys voulu fondamentalement maintenir sa
demande. Le fait que le critére de la “diligence nécessaire” est plus strict que celai de “
volonté fondamentale permanentst illustré par le fait qu’environ 80% des requétes en
restauration de brevet invoqudat‘diligence nécessaire” que nous recevons font I'objet

d’une réponse positive contre plus de 95% des demandes en prorogation de délai fondées sur
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“la volonté fondamentale permanentdl’est aussi intéressant de noter que, s’agissant de la
restauratiordes brevets en vertu de I'artich8.3) de la loi sur les brevets de 1977,

I'article 28A prévoit une protection contre une action pour atteinte au brevet au bénéfice des
tiers qui peuvent avoir pris des mesures pour exploiter I'invention couverte paevetb

apres qu’il a été annoncé que ce brevet a cessé de produire des effets pour cause de
nonjaiement de la taxe de renouvellement. Aucune disposition de ce type ne figure dans la
loi ou le reglement d’application pour couvrir les tiers lorsqu’une dedeate brevet a cessé

de produire des effets en raison de I'inobservation d’'un délai par le déposant. Cependant,
lorsque ces brevets sont restaurés a la suite d’'une décision discrétionnaire de proroger le délai,
I'office a pour pratique d’'imposer des cotidns analogues a celles figurant dans

I'article 28A pour protéger les intéréts des tiers.

Réponse des Etatsnis d’Amérique Le “caractére non intentionnel” est une notion

subjective, puisqu’il dépend de I'état d’esprit de la personne dont le retaeth esiise (par
exemple le déposant ou le titulaire du brevet). Par contre, la “diligence requise” est de nature
objective, puisqu’elle est évaluée compte tenu de la diligence qu’aurait exercée une “personne
raisonnablement prudente”. En ce qui conceen&caractere non intentionnel”, dans la

plupart des cas, l'office jugera suffisante la déclaration de la personne concernée selon
laquelle le retard était involontaire dans sa totalite, a moins que des faits figurant dans le
dossier ne donnent a pensecttraire. Cela s’explique par le fait que la personne présentant
une telle déclaration devant I'office doit étre sincére et de bonne foi et a I'obligation d’étudier
les faits et circonstances qui seemdent I'affirmation en question devant l'office (vo

I'article 10.18 du Code des Etatsnis d’Amérique). En outre, la présentation d’'une

déclaration appropriée peut avoir un effet négatif lorsque I'on tente d’appliquer le brevet (voir
I'affaire Lumenyte Int’l Corp. ¢, Cable Lite Corm®96-1077,1996 US.App. LEXIS

16400,1996 WL 383927, circuit fédéralj@llet 1960 (non publiée) (brevets déclarés
inapplicables apres constatation d’une conduite illicite pour cause de présentation d’une
déclaration inappropriée selon laquelle I'abandon était involm)takEn revanche, la

“diligence requise” exige de démontrer que la diligence réellement exercée atteint le degré de
diligence qu’aurait exercé une personne raisonnablement prudente. Cela suppose que le
déposant ou le titulaire du brevet apporte des pesyplus documentées qu’a I'appui du

critére de “caractere non intentionnel”. Par exemple, la démonstration d’un retard inévitable
dans le cas d’'une erreur d’étiquetage supposera notamment : 1) d’apporter la preuve que les
procédures en place auraient dirqpettre d’éviter I'erreur ayant entrainé le retard; 2) de
prouver la formation et I'expérience des personnes responsables de I'erreur; et 3) de produire
des copies des dossiers pertinents relatifs a I'étiquetage pour démontrer que l'erreur était en
fait la cause du retard (voir I'articlé11.03c)2) duMPEP). Autre exemple, si le retard

survenu dans le paiement de la taxe de maintien en vigueur est présenté comme inévitable,
I'article 2590 duMPEP dispose que, pour que le caractere inévitable du retétrdtabli de

facon appropriée, toutes les personnes ayant directement connaissance du retard devront
remettre une déclaration sur les faits tels qu'’ils existent a leur connaissance. Des copies de
tous les documents probatoires mentionnés dans une admtadoivent étre joints a cette
déclaration.
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Question n4: (silaréponse ala question n° 1 est affirmativdjxistet-il des directives qui
définissent les deux criteres de maniére plus précise et expliquent comment
les appliquer? Dans l'affirmate, veuillez reproduire ici ces directives ou en
joindre un exemplaire au présent questionnaire.

Réponse de I'AustralieDes directives sont énoncées dans la pagieu volume3 du guide
sur la pratique et les procédures de I'Office australien desetse Ces directives sont
actuellement révisées et mises a jour.

Réponse de I'Autrichell n’existe aucune directive définissant de maniére plus précise le
critere de la “diligence requise”.

Réponse de la Bulgariell n’existe aucune directive défirsant le critére; les principes
généraux de droit civil s’appliquent.

Réponse du DanemarlConformément a nos directives, la procédure de requéte comprend
deuxétapes 1. La requéte en restauration doit étre adressée a I'office des brevets dans un
délaide deuxmois une fois que le titulaire du brevet a réalisé que ealast tombé en
déchéance. Sile délai de dennois n’est pas respecté, la requéte en restauration ne sera pas
examinée et la restauration sera refuséesi 2e délai est respecté,daquéte sera examinée
sous I'angle de la diligence requise.

Réponse de I'Office européen des brev@ss informations relatives au rétablissement des
droits figurent dans les directives concernant I'examen a 'OEN{E1,2.2.1, annex#). I

est indgué que le déposant ou le titulaire doit apporter la preuve que le retard est di a des
facteurs imprévisibles. Les directives mentionnent aussi la dédis®/82 qui dispose que

les erreurs de droit ne constituent pas des motifs de rétablissement ide$wtio la

questiom® 2). La jurisprudence des chambres de recours peut étre considérée comme des
directives au sens large, puisque les juridictions du premier degré fondent leur pratique sur
cette jurisprudence. |l n’existe aucune autre directivd’application de I'article122 de la
Convention sur le brevet européen.

Réponse de la France'Les seules directives formalisées a ce jour sont relatives a I'examen
des demandes de brevet d’invention et évoquent les principes de la procédure deti@staura
(cf. annexe2). Ces directives résultent des régles dégagées par la pratique et les précédents
de l'office et des tribunaux.”

Réponse de I'Allemagnél n’existe pas de directive ou de disposition interne. L'Office
allemand des brevets et des magqg se fonde sur les dispositions de la Iégislation et une vaste
jurisprudence.

Réponse de I'IndeAucune directive de ce type n’est disponible. Les décisions sont prises au
cas par cas.

Réponse de la République de Corées directives pour I'exametiune demande de brevet

guant a la forme, établies par le KIPO et rédigées en coréen, précisent que, parmi les ‘raisons
qui ne sont pas imputables a une personne qui a été invitée par écrit a apporter des
modifications’, figurent des situations telles qu’ne catastrophe naturelle ou d’autres
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circonstances inévitables indépendamment de la diligence requise exercée par une personne
moyenne. Les directives donnent quelques exempéesotification de I'annulation n’a pas

éte adressée au bon destinatais,droits peuvent étre rétablis et si le titulaire n'a pas eu
connaissance de la notification publique, aucun recours n’est possible.

Réponse de la Républigue de Moldoveinsi que cela a été mentionné précédemment, la
législation ne donne aucune défiait des critéres susmentionnés. Cependant, le reglement
d’application de la loi sur les brevets d’invention contient des dispositions relatives au
rétablissement des droits, en particulier en ce qui concerne la présentation de raisons et de
preuves.

Répmse de Monaco“Aucune directive n’'a été élaborée quant a la définition et I'application

du critére ‘d’excuse légitime’.

Réponse des Paygas: A I'heure actuelle, il est considéré que les directives applicables en

vertu de I'ancienne loi sur les bregale1910 demeurent en vigueur. Ces directives, fondées

sur la jurisprudence de I'Office néerlandais de la propriété industrielle, énoncent les exigences
ci-apres. Non seulement le titulaire du brevetrugme doit exercentbute la diligence

requise paies circonstances’mais son personnel (au niveau interne) aussi, de méme que

(au niveau externe) le conseil en brevets et son personnel et toutes les autres personnes
employées par le titulaire du brevet ou son conseil en brevets (comme “CPI”, société
spécialisée dans le paiement des annuités en matiere de brevets). Le personnel administratif
doit étre bien formé et avoir recu des instructions claires. Le systéme administratif doit étre
mis en place de fagon a tenir compte du fait que le personnelfipbogés, méme s’ils ont un

bon niveau d’instruction, s’ils sont correctement formés et s'ils travaillent avec précision,
peuvent parfois commettre des erreurs. Cela suppose que les délais d’'une importance capitale
doivent étre vérifiés séparément, de fagodécouvrir a temps les erreurs accidentelles
(commises par le personnel) dans le cadre du systeme. Les erreurs qui sont imprévisibles, par
exemple celles qui sont dues a une conjonction néfaste d’événements accidentels, sont
excusables. Une erreur Ise dans un systéme administratif fonctionnant correctement et

doté d’'un systéme de vérification suffisant est excusable.

Réponse de la Norvegdux fins d’évaluer si la diligence requise est démontrée, il est exigé

gue le déposant ou son représentagpdse d’'un systeme de suivi des délais. En cas
d’inobservation du délai malgré ce systeme, on examinera si le systeme semble fonctionner
correctement dans des circonstances normales. Si c’est le cas et que 'inobservation du délai
est due a une erreur geocédure isolée et unique, la condition de la diligence requise est

jugée remplie et le droit sera rétabli. L'évaluation des circonstances en rapport avec le
dépassement des délais di a un manquement de la part d'un membre du personnel de I'office
ou d’'un déposant particulier est moins stricte que dans le cas des manquements attribués a des
mandataires professionnels. Il est cependant nécessaire que I'office concerné puisse
démontrer que le personnel recoit des instructions claires et qu’il est bieé fmar le conseil

en brevets responsable. Leur travail doit aussi étre régulierement vérifié de facon ponctuelle.
Une charge de travail importante, une longue maladie ou des difficultés financiéres ne sont

pas considérées comme des motifs suffisantffigust le rétablissement des droits. Les
manquements résultant de cas de force majeure seront toujours considérés comme satisfaisant
a la condition de la “diligence requise”.

Réponse de Singapoud#a. Comme cela a été indiqué plus haut, les dispositielatives au
rétablissement a Singapour sont analogues a celles figurant dans la législation du
RoyaumeUni. Par conséquent, la jurisprudence et la pratique du Royddmpeuvent
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servir de précédents (mais ils n'ont pas d’effet contraignant) lorssjaijit de déterminer si
le critere de “diligence nécessaire” est rempli a Singapour. Etbce qui concerne le
“caractere norntentionnel”, I'intéressé doit démontrer que le retard ou le manquement
constaté dans I'observation du délai n’était pas ue détibéeré.

Réponse de la République slovaqidon. Les dispositions de la loi i/F35/2001 sur les

brevets, les certificats complémentaires de protection et la modification de certaines lois (loi
sur les brevets) énoncent clairement les droits et diidigedu déposant en ce qui concerne la
restauration du droit de priorité.

Réponse de la Slovénid n’existe aucune directive nationale en ce qui concerne ces critéres.
En régle générale, I'office suit les décisions judiciaires nationales applicatdpratique
des chambres de recours de I'Office européen des brevets.

Réponse de I'Espagnél n’y pas encore de directive dans ce domaine parce que les
dispositions |égislatives ne sont en vigueur que depuis jaiBat 2002.

Réponse du Royaurtni : Des directives d’une portée limitée figurent dans notre guide sur
la pratique en matiere de brevets, dont des extraits pertinents figurent dans I'@&nexe
S’agissant de la “diligence nécessaire”, les directives donnent les références correspondant
aux affaires précédentes auxquelles nous nous reportons pour évaluer les requétes en
restauration. En qualité de “Hearing officer” dans les affaires de restauration relevant de
I'article 28, je présente aussi régulierement des exposés en PowerPoint daessigsdique

a l'aide d’exemples les facteurs pris en compte pour déterminer si un titulaire de brevet a
exercé la “diligence nécessaire”. Des extraits de mes notes figurent dans I'&nbie a

part les quelques passages précités du guide suatigpe en matiére de brevets, le seul autre
élément utile quant au sens a donner a I'expression “volonté fondamentale permanente” réside
dans la décision rendue dans I'affaleatexLtd mentionnée précédemment.

Réponse des Etats$nis d’Amérique Les directives sont énoncées dans les
articles711.03)3)C)111) et 2590 du MPEP.

Question n5: (silaréponse a la question n° 1 est affirmativ&)uels sont, le cas échéant,
les principaux problémes que souléve I'application de ces deux criteres?

Réponse @ I'Australie: Les dispositions relatives a la “diligence requise” posent un probleme
lorsqu’il s’agit de déterminer si la partie a réellement exercé la diligence requise. Les
différents déposants/titulaires de brevets et leurs mandataires disposeuitederte gamme

de systemes. La frontiere entre le dépassement du délai pour défaut de diligence ou pour
toute autre raison peut souvent étre floue. Dans certains cas, il peut y avoir plusieurs niveaux
de responsabilité, par exemple le déposant/tituldirerevet, le conseiller interne, les conseils
étrangers en brevets et les conseils australiens en brevets. |l peut aussi y avoir plusieurs
niveaux de responsabilité au sein de chaque catégorie. |l est parfois difficile d’établir a quel
stade I'erreur \8ée a effectivement été commise en I'espéce, méme si la volonté d’agir peut
étre facilement constatée. Les dispositions relatives a la diligence requise sont aussi
difficilement applicables pour les utilisateurs occasionnels du systeme, car il est pablpro
gu'ils disposent de systemes sophistiqués et leur connaissance du systeme est souvent
insuffisante. Donc, alors qu’un lien de causalité est exigé entre I'erreur et le manquement, il
est parfois difficile de déterminer quelle était la véritable ermucomment elle a été

commise. Cela arrive en particulier lorsqu'’il y a un changement de déposant/titulaire du
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brevet et de conseil en brevets, ou lorsque la personne en cause n’est plus employée. Dans ce
cas, il est nécessaire de s’intéresser a la@l et aux conséquences de I'octroi ou du refus de
prorogation du délai. Dans d’autres cas, le déposant peut ne pas avoir eu la possibilité de
manifester une volonté parce que certains éléments préalables nécessaires ne sont pas apparus
du fait d’'une ereur ou d’'une omission. Voici quelques irrégularités courantes que I'on

constate pendant I'instruction des requétes (en ce qui concerne les requétealies et les
pieces justificatives)la requéte ne concerne pas le bon délai, en particulier enice q

concerne les demandes d’ouverture de la phase nationale; la requéte ne concerne pas I'acte
approprié, en particulier en ce qui concerne le dép6t d’'une demande divisionnaire, et en ce qui
concerne la rectification, au cours de la phase nationale, disrggii sont intervenues

pendant la phase internationale d’'une demande déposée s€lGitjela requéte concerne

une question pour laquelle il ne peut y avoir de prorogation de délai (par exemple les requétes
relatives au déepot d’'une demande initiales tequétes concernant des questions pour

lesquelles le commissaire n’est plus compétent [par exemple une requéte présentée apres la
délivrance du brevet en vue de proroger le délai prévu pour former opposition]); I'attestation
est peu probante car elleagpuie sur des otdire (‘je déclare que I'associé [étranger] m’a dit

que son client lui avait dit que ..."), en particulier lorsqu’il n’y a aucune raison apparente
(hormis un simple désagrément) pour que la personne ayant directement connaissance des
circornstances ne puisse pas fournir une attestation. Il faut comparer cette situation avec le cas
ou ‘la personne&, qui faisait autrefois partie de nos employés’, a commis une erreur, et ou les
preuves fondées sur des diliie peuvent étre appropriées; leskddations qui fournissent
apparemment des extraits ‘sélectifs’ de piéces justificatives tout en évitant de présenter des
documents susceptibles d’étre moins favorables aux personnes concernées (pour aller encore
plus loin dans ce sens, on mentionneradéslarations qui renvoient ou font allusion a des
documents justificatifs a I'appui de leurs arguments mais ne fournissent pas de copie de ces
documents).

Réponse de la Bulgarieles principaux problemes se rapportent a I'évaluation des preuves
fourniespar le déposant a I'appui des raisons invoquées pour le retard.

Réponse du Danemark.es problemes qui se posent en rapport avec I'utilisation du critére de
toute la diligence requise ont trait au fait que ce critére est trés suggestif et qu’il est tres

difficile d’avoir une pratigue commune. Une grande importance est accordée a I'explication
donnée par le titulaire des droits et les bureaux de brevets tendent a avoir un grand avantage
lorsqu’ils fournissent I'explication puisqu’ils ont une bonne consaiiee des criteres. Le

systéme semble donc accorder un certain avantage au déposant professionnel au détriment du
déposant particulier.

Réponse de I'Office eurasien des brevdtsin des principaux problémes qui se posent en ce
qui concerne I'applicatio des deuxriteres a trait au manque de pratique et de directives
applicables pour la définition des criteres.

Réponse de I'Office européen des brevéitant donné que chaque cas doit &tre examiné sur

le fond et que des intéréts de tiers peuvent émaliqués, I'évaluation de “toute la vigilance
nécessitée” exige un examen attentionné et peut prendre du temps. Les éléments essentiels
sont I'établissement des faits et I'évaluation des preuves fournies par la partie concernée.
Lorsque plus d'une persae est impliquée, il est nécessaire d’établir qui aurait d0 exercer
“toute la vigilance nécessitée” et dans quelle mesure. De plus, il y a lieu d’'indiquer que le
r6le de l'article122 de [aCDB changera des que 'acte de révision adopté le

29 novembre2000 au cours de la Conférence diplomatique des Parties contractantes a la
Convention sur le brevet européen entrera en vigueur. La nouvelle version de I'B2tlotke
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la CBE (Poursuite de la procédure) élargit le champ d’application de la poursuite de la
procédure et en fait le recours juridique standard en cas d’inobservation des délais dans les
procédures d’octroi de brevets européens. |l tient compte des tendances juridiques
internationales actuelles et des conditions pratiques, en fonction desgagtassuite de la
procédure devrait, dans un but d’économie de procédure et de sécurité juridique, recevoir la
priorité sur le rétablissement des droits. Il découle de la nouvelle version de I'di22lde la
CBE que le champ d’application est rétréongpte tenu des nouvelles dispositions régissant

la poursuite de la procédure. La poursuite de la procédure est simplement exclue lorsque le
déposant a laissé passer le délai de priorité. Le rétablissement des droits sera alors le seul
recours disponible.

Réponse de la Franc€e'll peut se révéler difficile pour le titulaire de démontrer I'existence et
la réunion de ces criteres. Il peut étre également problématique pour I'office de d’apprécier
les pieces soumises a son examen. L'instruction est ddecafia cas par cas, au vu des
circonstances propres a l'affaire et globalement, le doute bénéficiera au titulaire.”

Réponse de I'Allemagnd_'Office allemand des brevets et des marques ne rencontre aucun
probléme dans I'application du critere de diligerrequise en pratique. Il existe
suffisamment d’exemples, en particulier dans I'importante jurisprudence dans ce domaine.

Réponse de I'Indell n'y a pas de probléme patrticulier, le second critére s’applique comme le
premier.

Réponse d’IsraélLes ponts cités qui sont proches de la “diligence requise” supposent que le
commissaire exerce un pouvoir discrétionnaire qui est dans une certaine mesure subijectif. |l
est difficile de fournir des directives parce que les circonstances de chaque cas diffépent
chaque cas est décidé individuellement.

Réponse du Japonll:ne semble pas y avoir de probleme dans I'application du critere de la
“diligence requise”. Cependant, en ce qui concerne le critere du “caractémetantionnel”,

il serait difficile de donner une réponse parce que I'évaluation du “caractermtesionnel”
dépend largement du déposant, donc d’'un élément subjectif.

Réponse de la République de Coréde:KIPO n’a rencontré aucun probleme en ce qui
concerne l'application des critéres.

Réponse de la République de Moldo\ae:principal probléme réside dans I'absence de
traitement uniforme et équitable par les offices, du fait de I'absence de définition claire des
situations dans lesquelles ces critéres peuvent étre appliqués.

Réponsele Monaco ¥Le principal probléme consiste en I'appréciation du critere d’“excuse
légitime” en fonction des circonstances de I'espéce.”

Réponse des Paygas : Aux PaysBas, seul le critére de la “diligence requise” s'applique. Il
N’y a aucun probléme &« ce critere.

Réponse de la Nouvelléélande :Aucun probleme n’a été constaté en ce qui concerne
I'application de ces critéres. L’application de la loi de 1953 sur les brevets et des décisions
des commissaires simplifie ce domaine dans une certaingrenes
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Réponse de la Norvegesi I'on se place du point de vue de l'office, les principaux problemes
concernant l'utilisation du critére de “diligence requise” résident dans le temps considérable
gue demande l'audience des affaires. De plus, il seratosijpossible que le conseiller en
brevets qui connait la pratique de I'office dans ce type d’affaires soit capable d’adapter la
demande en restauration en conséquence.

Réponse des Philippines :L’absence de directives spécifiques définissant le “caractére
nonintentionnel” élargit la portée de ce critére et en autorise I'utilisation abusive par les
déposants et les titulaires de droits.

Réponse de la Polognd_e plus difficile est d’établir la limite entre le “caractéere
nonintentionnel” et la “diligenceequise” (savoir si I'acte ou le défaut d’agir du déposant

peut étre considéré comme simplement non intentionnel [non prévu, non voulu] ou plutot
comme de la négligence et I'absence d’exercice de la diligence requise) et le degré d’intention
en cause.

Réponse de Singapoursa. Afin de prouver qu’il a exercé la “diligence nécessaire”,
I'intéressé doit apporter des preuves afin de démontrer qu’un certain degré de diligence est
déja exercé pour éviter un retard ou une omission dans I'observation du @élg@ieut

prévoir des problemes lorsqu’il s'agit de rassembler ces preuves afin de satisfaire a la
demande de l'office des brevetSh. En ce qui concerne le “caractére non intentionnel”, il
faut démontrer que le retard ou le défaut d’'observation du d&titpas un acte délibéré.
Cette condition est remplie si la personne I'explique dans une déclaration sous serment.

Réponse de la République slovaqudon. Les droits et obligations du déposant en rapport
avec la restauration du droit de priorité soxdiqués clairement dans la loi #35/2001 sur

les brevets, les certificats complémentaires de protection et la modification de certaines lois
(loi sur les brevets).

Réponse de la Slovéniée critéere de la “diligence requise” est utilisé en rapped@les cas
derestitutio in integrum Cette action est utilisée pour les cas spécifiques dans lesquels deux
principales conditions doivent étre remplies : 1. le critere de “diligence requiselest 2.

raisons justifiant I'inobservation du délai. Il gzrticuliérement difficile pour les
déposants/titulaires ou les représentants professionnels de respecter le critere de “diligence
requise” parce qu'’il est trés difficile de prouver que toute la diligence appropriée a été exercée
dans les circonstances Haffaire.

Réponse de I'Espagne Nous n’avons rencontré aucun probleme avec les requétes en
restauration de droits.

Réponse de la Suedée principal probléme consiste a définir la norme nécessaire pour toute
la diligence requise dans la mesure outés les circonstances doivent étre prises en
considération dans le cas particulier.

Réponse du Royaume Urli'un des problémes que nous rencontrons lors de 'examen des
demandes erestauration de brevet sur la base du critere de la “diligence néessstita
difficulté a obtenir des preuves. Par exemple, il peut étre vraiment difficile pour le déposant
de prouver qu’il n’a pas recu de lettre de rappel de son mandataire ou de I'agent ou que son
état de santé I'a empéché d’acquitter la taxe. En dasténtion sougacente continue”, le
probleme peut étre inverse car il est difficile de réfuter I'affirmation d’'un déposant indiquant
que telle était son intention. Les déposants qui n’ont pas recours a des mandataires
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professionnels pour le rappel ai/te paiement des taxes de renouvellement peuvent parfois
estimer difficile d’apporter a I'office la preuve que leurs propres systémes internes sont
efficaces et fiables afin de démontrer qu’ils ont exercé la diligence nécessaire.

Réponse des Etatsnis dAmérique :Le principal probléme du critére de la “diligence

requise” est qu'’il suppose d’apporter des preuves qui doivent étre examinées avec soin. Cela
entraine une charge de travail administratif plus importante pour I'office que dans le cas du
“caradéere nonintentionnel”. De plus, la preuve exigée du déposant pour établir la “diligence
requise” est plus importante que dans le cas du “caractératenmtionnel”. Le critere de la
“diligence requise” est donc moins “facile a utiliser pour le dépdsgum le critere du

“caractére nomntentionnel”.

[Fin de I'annexe et du document]
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RAPPEL

1. A sapremiéresession, le Groupe de travail sur la réforme du Traité de coopération en
matiére de brevets (PCT) a étudié des propositions destinées a alifi&T levec les
exigences du Traité sur le droit des brevets (PLT); les délibésatiaheu lieu sur la base du
document PCT/R/WG/1/5.

2. Parmiles propositions de modification en rapport aveell& contenues dans le

document PCT/R/WG/1/5 figuraient des propositions tendant a faire concorder les exigences
du PCTrelatives aux parties manquantes avec celleBIldL (voir I'annexel du document
PCT/R/WG/1/5). Cependant, faute de temps, le groupe de travail a d renoncer a examiner
pendant sa premiesession plusieurs des propositions contenues dans le document
PCT/R/WG/1/5, dont celles qui concernaient les exigences relatives aux parties manquantes.
Il a souhaité donner plutét la priorité aux questions “susceptibles d’apporter le plus de
bénéfice concret immédiat aux utilisateurs, en tenant compte aussi du degéglexité en

jeu et des incidences du point de vue de la charge de travail pour les offices et les
administrations”, en particulier aux propositions concernant la restauration du droit de priorité
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et le sursis en cas d’inobservation d’'un délai, notaminde délai imparti pour I'ouverture de
la phase nationale (voir le résumé de la premgé&gsion établi par la présidence,
paragraph@1.v) du document PCT/R/WG/1/9).

3. Pourla deuxiemsession du groupe de travail, le Bureawingtional avait établi un
document exposant d’autres modifications en rapport avetTequ'il pourrait étre
souhaitable d’apporter €RCT, en indiquant, d’'une maniere générale, qu'’il n’y avait pas lieu
de traiter de maniéere prioritaire les propositi@amitenues dans le document PCT/R/WG/1/5
qui n'avaient pas été examinées durant la premgéssion du groupe de travail. En ce qui
concerne la proposition visant a faire concorder les exigencCdurelatives aux parties
manquantes avec celles BULT qui figurait dans I'annexe& du document PCT/R/WG/1/5, il
était indiqué que, compte tenu des discussions qui avaient eu lieu lors de la press&on

du groupe de travail, cette proposition était considérée comme bénéficiant d’'un rang de
priorité relativanent peu éleveé et ne serait soumise de nouveau au groupe de travail qu'a une
date ultérieure (voir le paragrapBedu document PCT/R/WG/2/6); a sa deuxiesession, le
groupe de travail n’a pas pu, faute de temps, examiner le document PCT/R/WG(dfge
paragraph®9 du document PCT/R/WG/2/12.

4. A satroisiemesession, le groupe de travail a passé en revue les propositions de réforme
qui avaient déja été soumises au Comité sur la réfornfe@iliou au groupe de travail mais
n'avaient pas encore été étudiées de maniere approfondie et il est convenu de la priorité a leur
accorder, en vue de les inclure dans son programme de travail. Parmi les propositions
examinées figurait la proposition tendant a aligner les exigenc®<Cdurdatives aux parties
manquantes sur celles @LT, telle qu’elle avait été initialement soumise au groupe de travail
dans le document PCT/R/WG/1/5. Le groupe de travail est convenu que le Bureau
international devrait lui soumettre de nouveau ces proposifi@ur examen (voir les
paragraphe85 a 40, en particulier le paragrapB®, du document PCT/R/WG/3/5, Résumé

de la session établi par la présidence).

ALIGNER LES EXIGENCES DUPCT RELATIVES AUX PARTIES MANQUANTES
SUR CELLES DUPLT

5. Le présent document contient une nouvelle version révisée des propositions concernant
les exigences relatives aux parties manquantes qui figuraient initialement dans I'adnexe
document PCT/R/WG/1/5. Ces propositions ont fait I'objet d’'une ndavévision pour tenir
compte du fait que, comme il est indiqué dans le document PCT/R/WG/2/6, 'examen de
certaines autres propositions en rapport avétLI€ qui figuraient aussi dans I'annekdu
document PCT/R/WG/1/5 a été remis a une session ultérgwgroupe de travailil s’agit

des propositions tendant a faire concorder avec la proc&luFdes conditions d’attribution

de la date de dép6t prescrites paPIET en ce qui concerne les revendications, I'acceptation
d’'un dessin en tant que desdign et le remplacement de la description ou du dessin par un
renvoi a une demande déposée antérieurement.

Structure de la régle 20

6. Ence quiconcerne les exigences relatives aux parties manquantes, il est proposé de
réviser laregle20 de maniére a déplacer, pour les incorporer dans les instructions
administratives, les précisions relatives, par exemple, a I'apposition de la date, etc. qui sont
actuellement données aux paragraphas3 de la regl@0, et de consacrer cette te@ la

question plus importante de I'attribution de la date de dép6t international. Les dispositions
existantes de la regle seraient renumérotées en conséquence. Une nouvelle disposition traitant
du cas ou les conditions énoncées a I'articlel) sonremplies ultérieurement ferait I'objet
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des alinéas) et d) de la regl@0.3. Laregle 20.5 modifiée traiterait des parties manquantes,
notamment du cas ou la partie manquante est contenue en totalité dans une demande
antérieure dont la priorité est rewdiquée (voir cidessous). Les modifications proposées
auraient pour effet que les dispositions traitant de 'attribution de la date de dép6t
international se présenteraient dans I'ordre (logique) dans lequel I'office récepteur décide s'il
attribue une da&t de dépbt international et détermine la date a retenir pourcelle

Date de dép6bt lorsqu’une partie manquante est déposée

7. Auxtermes de I'article 5.6)a) du PLT, le dépdt ultérieur (dans un certain délai) d’'une
partie manquate de la description ou d’'un dessin manquant a pour effet qu’il est attribué
comme date de dépbt soit la date a laquelle I'office a recu cette partie de la description ou ce
dessin manquant, soit la date a laquelle toutes les conditions d’attributiom diate de déepot
sont remplies, selon celle de ces deux dates qui est postérieure. Le méme principe est
appligué en vertu du PCT lorsque des feuilles (description, revendications, dessins) se
rapportant a une méme demande ne sont pas regues le méme&qgotefois, si le traité

prévoit expressément le cas des dessins manquants (aai2ledu PCT), ni le traité ni le
reglement d’exécution ne traitent de I'attribution (ou de la correction) d’'une date de dép6t
international dans le cas ou des feuillesrasique des dessins manquants sont regues a une
date postérieure a la date de réception initiale de documents. Cette question n’est traitée
expressément que dans les instructions administratives (voir I'instruction 309) et dans les
directives a l'usage deoffices récepteurs (voir les paragrapB68 a 207 de ces directives).
Afin de clarifier la procédure, il est proposé de traiter de cette question importante dans le
reglement d’exécution (plutdét que dans les instructions administratives et les dise&tiv
l'usage des offices récepteurs) et de modifier la r@@len conséquence (voir la proposition
de modification de la régle 20.5).

Date de dép6t international lorsque la partie manquante figure en totalité dans une demande
antérieure

8. Laprincipale différence entre les exigences du PLT et celles du PCT en matiére de
parties manquantes est que, en vertu du PLT, le déposant peut remédier a I'omission, lors du
dépdbt, d’'une partie de la description ou d’'un dessin sans perteddgdale dépot si la

demande revendique la priorité d’'une demande antérieure et que la partie manquante de la
description ou le dessin manguant figure en totalité dans cette demande antérieure (voir
I'article 5.6) du PLT et les regles 2.34tdu PLT). lin’y pas de disposition équivalente dans

le PCT. Il est proposé de modifier le reglement d’exécution du PCT par I'adjonction d’'une
nouvelle régle20.5.e) afin d'aligner les exigences du PCT sur celles du PLT.

Alignement de certaines exigences connexd?Cili avec celles du PLT

9. Dans laligne de ce qui est prévu concernant les parties manquantes, il est également
proposeé d’aligner certaines exigences connexes du PCT avec celles du PLT, en particulier

pour ce qui est des délais jrartis pour satisfaire a des exigences non liées a la date de dépot
(voir la proposition de modification de la régle 26).

10. Le groupe de travail est invité a
examiner les propositions figurant dans
I'annexe du présent document.

[L’annexe suit]
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Regle 20

Date de dépbt international

tcontionce lad o onale

[COMMENTAIRE : il est proposé de réviser la redt® de maniére a déplacer, pour les
incorporer dans les instructions administratives, les précisions relatives a I'apposition de la
date, etc. qui sont actuellementroieees dans les reglgf.1 a 20.3 et de consacrer
exclusivement cette régle au traitement de la question plus importante de I'attribution de la
date de dépdt international. Les dispositions existantes seraient renumeérotées en
conséguence. Une nouvellesdosition traitant du cas ou les conditions énoncées a

I'article 11.1) sont remplies ultérieurement ferait I'objet des alirdast d) de la regl20.3 et
une nouvelle régl@0.5 traiterait des parties manquantes et des dessins manquants.]

ationale,

aire regu

[COMMENTAIRE : il est proposé de supprimer I'actuelle réegle.1 et d’en incorporer le
contenu dans les instructions administratives. L'actuelle r2@lé deviendrait regl20.1
dans la nouvelle numérotation.]
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u

e-a laquelle

[COMMENTAIRE : il est proposé de supprimer I'actuelle regl@.2 et den incorporer dans

les instructions administratives I'essentiel du contenu de I'actuel aipfae dernier corrige

la date apposée sur la requéte (en laissant toutefois lisibles la ou les dates antérieures déja
apposées) en indiquant la date de récepties documents complétant la demande
internationale”) et le contenu de 'actuel alinda L'actuelle regle20.5 deviendrait

regle20.2 dans la nouvelle numérotation.]
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| o onal ade

Danslecasvisébarticle 11.2)b) Foffice récepteurcorrige-la-date-apposée-sur la

eprdiquant la

[COMMENTAIRE : il est proposé de supprimer I'actuelle regl@.3 et d’en incorporer le
contenu dans les instructions administratives. L'actuelle r2@lé deviendrait regl20.3
dans la nouvelle numérotation. Le cas ou les conditions énoncées a |'aftitlesont
remplies ultérieurement (“le cas visé a I'artidlg.2)b)”) serait traité dans les alinégsetd)
de la nouvelle régl€0.3 (voir ctapres).]
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20.120-4 Constatation au sens de l'article 11.1)

[COMMENTAIRE : en dehors de la nouvelle numérotation, ilsteroposé aucune
modification a la régle actuelle, mais le texte en est reprodulessous par souci de
commodité. Une décision de 'assemblée sera-pa@tnécessaire pour que les réserves
provisoires qui ont été faites en vertu de 'actuelle r&flel.d) restent valables en vertu de
cette disposition devenue redé.1.d).]

a) [Pas de modification]A bref délai aprés réception des documents supposés
constituer une demande internationale, I'office récepteur constate si ces documents

remplissent Ie conditions énoncéed’article 11.7).

b) [Pas de modification]Aux fins del’article 11.1)iii)c), il suffit d’indiquer le nom du
déposant de maniere anqmettre d’en établir I'identité, méme si ce nom est mal orthographié,
si les prénoms ne sont pas complets ou, dans le cas d’'une personne morale, si I'indication du

nom est abrégée ou incomplete.

c) [Pas de modification]Aux fins del’article 11.1)ii), il suffit que la partie qui semble
constituer une description (a I'exception de la partie de agltéservée au listage des
séquences) et la partie qui semble constituer une ou des revendications shig@séans

une langue acceptée par |'office récepteur en vertu degie12.1.a)

d) [Pas de modification]Si, le I* octobre1997,'alinéac) n’est pas compatible avec la
|égislation ndonale appliquée par I'office récepteur, il ne s’applique pas a-aehant qu'il
reste incompatible avec ladite Iégislation, a condition que ledit office en informe le
31décembrel997 au plus tard le Bureau international. Calupublie a bref déladans

la gazette les renseignements recgus.
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20.220:5 Constatation positiveelon l'article11.1)

[COMMENTAIRE : nouvelle numérotation et clarification uniqguement. Aucune autre
modification n’est proposée mais le texte de la régle actuelle est repop@dités par souci
de commodité.]

a) [Pas de modification]Si la constatation au sens Liarticle 11.1)est positive,
I'office récepteur appose sur la requéte son timbre et les mots “demande interna®Giidle
ou “PCT International Application”. Sila langue officielle de I'office récepteur n’est ni le
francais ni I'anglais, les mots “demande internationale” ou “International Application”

peuvent étre accompagnés de leur traduction dans la langue offabéetiet office.

b) [Pas de modification]L’exemplaire sur la requéte duquel ce timbre a été apposé

constitue I'exemplaire original de la demande internationale.

c) [Pas de modification]L office récepteur notifie a bref délai au déposant le numéro
de la demande internationale et la date du dépét international. En méme temps, il envoie
auBureau international une copie de la notification envoyée au déposant, sauf s'il a déja
envoyé ou envoie en méme temps I'exemplaire original au Bureau internagloalla

regle22.1.a)
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20.320-6 Correction en vertu de l'article 11.2pvitation-a-corriger

a) L'invitation a corriger selofarticle 11.2)y) doit préciser quelle aadition figurant a

l'article 11.1)n’a pas, de l'avis de I'office récepteur, été remplie.

[COMMENTAIRE : nouvelle numérotation et clarification uniquement.]

b) L'office récepteurenvoie a bref délai I'invitabn visée a l'alinéa). Dans cette

invitation, I'office récepteur invitedresse-a-bref-délai-tinvitation-au-deposkendéposana

remettre la correction demandée, ou a présenter des observations, dans le délai indiqué a

l'alinéad)i)

Finvitation. Si ce délai expire plus d’'urennée apres la date du dépdt de toute demande dont
la priorité est revendiquée, l'office récepteerut-porteportecette circonstance a I'attention

du déposant.

[COMMENTAIRE : en ce qui concerne la prescription selon laquelle le déposant doit avoir la
possibilité de présenter des observations, voir I'aricB) duPLT. Il est en outre proposé de
faire obligation aux offices récepteurs de porter a I'attention du déposant le fait que le délai
fixé pour les corrections expire aprés I'expiration du délai de priorité.]

c) Lorsgu’une ou plusieurs des conditénoncées a 'articl&l.1) ne sont pas

remplies au moment de la réception de ce qui est supposé constituer une demande

internationale mais qu’elles sont remplies & une date ultérieure, avant I'expiration du délai

applicable en vertu de I'alinéd), la dde de dép6bt international est, sous réserve de la

regle20.5, cette date ultérieure et |'office récepteur prend les dispositions prévues a la

regle20.2.
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[Régle 20.3.c), suite]

[COMMENTAIRE : voir I'article 5.4) duPLT. Il est proposé d’ajouter les nouvea

alinéasc) etd) afin de préciser la procédure concernant I'attribution de la date de dépot
international dans le cas ou les conditions énoncees a I'atficle sont remplies

ultérieurement, en particulier compte tenu de la proposition de nouvele2@d (attribution

de la date de dépdt international lorsqu’une partie manquante ou un dessin manquant est
déposé, notamment dans le cas ou cette partie ou ce dessin figurait en totalité dans la demande
antérieure dont la priorité est revendiquémir ci-dessous.]

d) Le délai visé aux alinéds) etc) est

i) lorsgu’une invitation selon 'alinéa) a été envoyée au déposant, derfuwis]

[deuxmois] a compter de la date de l'invitation;

[COMMENTAIRE : voir I'article 5.3) duPLT et la regle2.1 de sommeglement d’exécution.

Le délai a été mis entre crochets parce qu'il apparait intrinsequement problématique de
prévoir dans le reglement d’exécution BCT des délais plus généreux (“stiReT”)
gu’actuellement, sachant que le bon fonctionnement du sestifiRCT repose dans une
large mesure sur I'enchainement, en un laps de temps trés limité, d’actes qui doivent étre
accomplis dans des délais stritts.

i) lorsgu’il n'a pas été envoyé au déposant d’invitation selon I'alméae

[un mois] [deuxmois] acompter de la date a laguelle I'office récepteur a recu initialement

I'un au moins des éléments indigués a l'artitte 1)iii).

[COMMENTAIRE : voir I'article 5.4) duPLT et laregle2.2 de son reglement d’exécution.
Alors que IePLT ne prévoit le délairidiqué a I'alinéai) que pour les cas ou il n’a pas été
envoyé au déposant d’invitation a corriger “parce que les indications permettant a I'office
d’entrer en relation avec le déposant n'ont pas été fournies”, il est proposé d’appliquer ce
délai atousles cas ou il n'y a pas eu envoi d’'une invitation au déposant. Les délais ont été
mis entre crochets parce qu'il apparait intrinsequement problématique de prévoir dans le
reglement d’exécution dBCT des délais plus généreux (“de typleT”) qu’actuellement
sachant que le bon fonctionnement du systemB@il repose dans une large mesure sur
'enchainement, en un laps de temps tres limité, d’actes accomplis dans des délais stricts.]
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20.420-7 Constatation négativeelon l'article11.1)

Si I'office récepteir ne recoit pasde correction en vertu de l'articlel.2)dans le délai

applicable en vertu de la regk).3.d)prescrit-deréponse-a-son-invitation-a-corrger sila
correction-présenteeple déposantemet une correction mais que cetliene remgit toujours

pas les conditions énoncées a l'artittk 1),

[COMMENTAIRE : découle des modifications proposées concernant I'actuelle 28¢be
(regle20.3 dans la nouvelle numérotation et adjonction proposée dealieéas nouveaus)
etd).]

i) il notifie a bref délai au déposant gleesademandeest réputée ne pas avoir été

déposéarest pas et ne sera pas traitée comme une demande internagtioan indique

les raisons;

[COMMENTAIRE : il est proposé de modifier le poiijtde facon a aligner ketermes utilisés
sur ceux de l'articlés.4)b) duPLT. Les pointsi) a iv) resteraient inchangés mais ils sont
reproduits ciapres par souci de commodité.]

ii) [Pas de modification]il notifie au Bureau international que le numéro qu'il a

apposeé sur kdocuments ne sera pas utilisé en tant que numéro de demande internationale;

iii) [Pas de modification]il conserve les documents constituant ce qui est supposé
constituer une demande internationale et toute correspondance y relative conformément a la

regle 93.1

iv)  [Pas de modification]il adresse une copie desdits documents au Bureau
international si, en raison d’une requéte du déposant $eldicle 25.1) ce bureau &esoin

d’'une telle copie et en demande expressément une.
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20.5 Partie manquante de la description, des revendications ou des dessins

a) Lorsque I'office récepteur remarque gu'une partie de la description, de la ou des

revendications ou des dessins¢és échéant) ne semble pas figurer dans la demande (“partie

manguante”), notamment lorsque catieenvoie a un dessin qui n'y est pas effectivement

inclus, I'office invite a bref délai le déposant a remettre la partie manquante (le cas échéant)

ou a présnter des observations dans le délai prescrit a I'alm&a Si ce délai expire plus

d’'uneannée apres la date du dépbt de toute demande dont la priorité est revendiguée, I'office

récepteur porte cette circonstance a I'attention du déposant.

[COMMENTAIRE : selon les exigences actuelles”IGT en matiere de parties manquantes,
I'office récepteur est tenu d’envoyer notification au déposant seulement lorsqu’il manque un
dessin (voir I'articlel4.2) duPCT) mais non lorsqu’il manque une partie de la desicripbdu

une partie de la ou des revendications. Conformément a I'aBibleduPLT, il est proposé
d’étendre le concept (favorable au déposant) de notification de partie manquante au cas ou il
manque une partie de la description et, sachant que la peederrevendications est une
condition d’attribution de la date de dép6t en vertuR{LiT, au cas ou il manque une partie de

la ou des revendications. Lorsque I'office récepteur adresse au déposant une invitation a
corriger en vertu de l'articl&@1.2)a) ou de l'articld4.1)b), cette invitation devrait comporter

la notification de partie manquante; les instructions administratives seraient a modifier en
conséquence. En harmonie avec les notes relative$ auil est en outre proposé de

modifier les instuctions administratives et les directives a I'usage des offices récepteurs de
maniére a préciser que l'office récepteur n’est pas tenu de vérifier s’il manque une partie (de
la description ou des revendications) ou s’il manque un dedistnseulement bbligation de
vérifier que le nombre de feuilles de description effectivement déposées correspond au
nombre indiqué dans le cadre X de la requéte (voir le paragraptid9 des directives a

'usage des offices récepteurs) et I'obligation d’examiner lelbogau figurant dans la requéte

et le texte de la demande internationale pour y trouver d’éventuelles références a des dessins,
auquel cas il doit vérifier si les dessins sont bien inclus dans la demande internationale (voir
les paragraphek93 et 194 dedirectives a I'usage des offices récepteurs). On notera que la
derniere phrase du nouvel alin@pproposé devrait encore étre modifiée dans I’hypothése ou
une disposition concernant la restauration du droit de priorité serait ajoutée au reglement
d’exécudion duPCT (voir le document PCT/R/WG/4/1), étant donné que, dans ce cas, la date
du dép6bt international pourrait étre postérieure de plus dadid a la date de dépbt de la
demande antérieure dont la priorité est revendiquée.]
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[Régle 20.5, suite]

b) Lorsque le déposant remet une partie manquante a I'office récepteur dans le délai

applicable en vertu de I'alinéz), cette partie est incorporée a la demande internationale et,

sous réserve des alinéaetf), la date de dépbt international est soit Eala laquelle |'office

récepteur a recu cette partie, soit la date a laguelle toutes les conditions énoncées a

I'article 11.1) sont remplies, selon celle de ces ddates qui est postérieure.

[COMMENTAIRE : voir I'article 5.6) duPLT. Il est proposé djauter un nouvel alinéh) de
maniere a préciser clairement, dans le reglement d’exécution, la procédure en matiére
d’attribution (ou de correction) de la date de dép6t international lorsque des feuilles destinées
a compléter la demande internationale semises postérieurement a la date de réception
initiale de documents. Actuellement, si I'artidld.2) expose la procédure en cas de dessins
manquants, ni le traité ni le reglement d’exécution n’énoncent expressément la procédure
concernant I'attributiorfou la correction) de la date de dépét international lorsque des feuilles
autres que des dessins manquants sont recus postérieurement a la date de réception initiale de
documents; cette question n’est expressément traitée que dans les instructionstedivas

(voir I'instruction 309) et dans les directives a I'usage des offices récepteurs (voir les
paragraphe200 a 207).]

c) Le délai visé aux alinéam) et b) est

i) lorsqu’une invitation selon l'alinéa) a été envoyée au déposant, de [un mois]

[deuxmois] a compter de la date de l'invitation;

i) lorsqu’il n'a pas été envoyé au déposant d’invitation selon I'alméale

[un mois] [deuxmois] a compter de la date a laguelle 'office récepteur a recu initialement

I'un au moins des éléments indicgia I'article11.1).

[COMMENTAIRE : en ce qui concerne le délai applicable, voir I'artiblé) duPLT et la
regle2.3.i) etii) de son réglement d’exécution. Les délais ont été mis entre crochets parce
qu'il apparait intrinsequement problématique de préslans le reglement d’exécution

du PCT des délais plus généreux (“de typleT”) qu’actuellement, sachant que le bon
fonctionnement du systeme 8CT repose dans une large mesure sur I'enchainement, en un
laps de temps tres limité, d’actes qui doiveneé&ccomplis dans des délais stricts.]
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[Régle 20.5, suite]

d) Le déposant peut, dans une communication adressée a I'office récepteur dans le délai

applicable en vertu de I'alinég), demander gu'il ne soit pas tenu compte d’'une partie

manguante remise eertu de I'alinéab), auquel cas la date de dépbt international est la date

a laguelle toutes les conditions énoncées a I'arfidld ) sont remplies.

[COMMENTAIRE : voir I'article 5.6)c) duPLT. Le libellé proposé (“demander qu’il ne soit
pas tenu comptgdiffere de celui qui est employé dansPe.T (“retirer”) afin d’éviter toute
confusion avec un retrait en vertu de la régibis.]

e) Lorsque la demande internationale revendigue la priorité d’'une demande antérieure

[et que la demande internationadela date a laquelle I'office récepteur a initialement regu

I'un au moins des éléments indiqués a l'artitfe 1)iii), comporte une indication selon

lagquelle le contenu de la demande antérieure y est incorporé par renvoi,] et que le déposant

remet une pdie manguante, en vertu de I'alinby dont le contenu figurait en totalité dans la

demande antérieure, la date de dép6t international est la date a laguelle toutes les conditions

énoncées a l'articlé1.1) sont remplies, sous réserve que, dans le débdicable en vertu de

l'alinéac),

[COMMENTAIRE : la principale différence entre les exigencesRIT et celles dUPCT en
matiére de parties manquantes est eeileen vertu duPLT, le déposant peut remédier a
I'omission, au moment du dép6t, d’'une padie la description ou d’un dessin sans perte de la
date de dépbt si la demande revendique la priorité d’'une demande antérieure et que la partie
manquante de la description ou le dessin manqguant figurait en totalité dans cette demande
antérieure (voir l'aiitle 5.6) duPLT et la regle2.3 et4 duPLT). Il n’y a pas de disposition
équivalente dans IBCT. En vue d’aligner les exigences HCT sur celles d®LT, il est

proposé d’ajouter une disposition de cette nature au réglement d’exécutR@TduLa

rede 2.4 duPLT laisse toute Partie contractante libre de choisir si elle souhaite exiger que la
demande ait contenu, a la date de réception initiale des documents, une indication selon
laquelle le contenu de la demande antérieure y était incorporé pai (gnirda regle2.4.v)
duPLT). Les délégations souhaiteront pétite débattre de I'opportunité d’inclure ou non
cette condition dans le reglement d’exécutiorRiLiT, c’est pourquoi le texte correspondant a
été placé entre crochets. En outre, il estgmsé dene pasprévoir a I'alinéab) qu'il puisse
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[Régle 20.5.e), suite]

étre exigé, comme le permetragle2.4.ii) du réglement d’exécution deLT, que le

déposant, a I'invitation de I'office, remette une copie certifiée de la demande antérieure (le
“document de priorité”), en plus de la “simple” copie de la demande antérieure qu’il est déja
tenu de fournir en vertu du poiij de I'alinéab) (voir ci-dessous). La remise d’une simple
copie de la demande antérieure devrait suffire aux fins de la phi@saationale; les
conséguences en cas de fommcordance entre la simple copie et la copie certifiée de la
demande antérieure seraient a traiter dans la phase nationale.]

i) le déposant présente une requéte a cet effet a I'office récepteur;

ii) une cwie de la demande antérieure soit remise a I'office récepteur;

[COMMENTAIRE : voir la regle2.4.i) du reglement d’exécution dRLT.]

iii) lorsque la demande antérieure n’est pas rédigée dans la méme langue

— acceptée par l'office récepteur en vertu dedlgle12.1.a)- que la demande internationale,

une traduction de la demande antérieure dans cette langue soit remise a I'office récepteur; et

[COMMENTAIRE : voir la régle2.4.iii) du réglement d’exécution deLT.]

iv) le déposant fournisse a I'office régteur une indication de I'endroit, dans la

demande antérieure ou dans la traduction visée au jidjm figure la partie manguante.

[COMMENTAIRE : voir la regle2.4)vi). LePLT ne comporte aucune disposition qui
exigerait du déposant qu’il remetteaidéclaration selon laquelle la partie manquante (ou le
dessin manquant) fournie ultérieurement est identique a la “partie manquante” telle qu’elle
figurait dans la demande antérieure; il semblerait donc qu'il faille faire obligation a I'office
récepteude comparer la partie manquante remise ultérieurement avec la partie
correspondante contenue dans la demande antérieure.]
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Regle 26
Controble et correction de certains éléments de la demande internationale

aupres de l'office récepteur

26.1 Invitation acorriger selon l'article 14.1)bPélai-pourle-contrble

a) L'office récepteuradresse-tinvitation-a-corriger—prevue-atartidld-1)b) des que
possible et de préférence dans un délai ahois a compter de la réception de la demande

internationaleinvite le déposant, en vertu de I'articld.1)b), a remettre la correction requise,

ou a formuler des observations, dans le délai prescrit a la &gk

[COMMENTAIRE : il est proposé de modifier le titre de facon a ce qu’il reflete I'objet de
l'alinéaa). En ce qui concerne la prescription visant a donner au déposant la possibilité de
présenter des observations, voir I'artiélg) du PLT.]

b) [Supprimé]Si

ifie a

Fadministration chargée de la recherche internationale.

[COMMENTAIRE : il est proposé de déplacer le contenu de I'actuel alb)gaour
I'incorporer dans les instructions administratives.]

26.2 Délai pour la correction

Le délai prévu da regle26.1tarticle-14-1)b)doit-etre raisonnable-entespecesst de
[un mois] [deuxmoid fixé,-dans-chague-cas,partofficerécepteur—i-estdhmis-au-moins

a compter de la date de l'invitatiancorriger. |l peut étre prorogé par I'office récepteur a tout

moment avant qu’une décision ait été prise.
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[Régle 26.2, suite]

[COMMENTAIRE : voir I'article 6.7) duPLT et laregles.1) de son reglement d’exécution.
Les délais ont été mis entre crochp&sce qu'il apparait intrinsequement problématique de
prévoir dans le réeglement d’exécution BCT des délais plus généreux (“de typleT”)
gu’actuellement, sachant que le bon fonctionnement du systéfR€ @iwepose dans une
large mesure sur I'enchainemedans un laps de temps tres limité, d’actes qui doivent étre
accomplis dans des délais stricts.]

26.3a 26.4 [Pas de modification]

26.5 Decision de I'office récepteur

a) L'office récepteur décide si le déposant a présenté la correction dans le délai
indiqué al’alinéab) la+egle26.2et, au cas ou la correction a été présentée agrsdélai
applicable si la demande internationale ainsi corrigée doit ou non étre considérée comme
retirée, étant entendu qu’aucune demande internationale ne daibésielérée comme retirée
pour norobservation des conditions matérielles mentionnées a la t&geelle remplit ces
conditions dans la mesure nécessaire aux fins d’'une publication internationale

raisonnablement uniforme.

b) Le délaivisé a l'alinéa) est

i) lorsqu’une invitation selon la regkt.2 a été envoyée au déposant, de

[un mois] [deuxmois] a compter de la date de l'invitation;

i) lorsqu’il n'a pas été envoyé au déposant d'invitation selon la r2gl2, de

[un mois] [deuxmois] [troismois] a compter de la date a laquelle I'office récepteur a recu

initialement 'un au moins des éléments indigués a 'articdel)iii).
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[Régle 26.5.b), suite]

[COMMENTAIRE : voir I'article 6.7) duPLT et laregles.1 et 2 de son reglement

d’exécution. Les ddis ont été mis entre crochets parce qu'il apparait intrinsequement
problématique de prévoir dans le réeglement d’exécutioR@ul des délais plus généreux

(“de type PLT") qu’actuellement, sachant que le bon fonctionnement du systerR€du

repose dans urlarge mesure sur 'enchainement, dans un laps de temps tres limité, d’actes
qui doivent étre accomplis dans des délais stricts. Alors gBé&Tene prévoit le délai

indiqué au pointi) que pour les cas ou il n'a pas été envoyé au déposant d’invitation a
corriger “parce que les indications permettant a I'office d’entrer en relation avec le déposant
n’'ont pas été fournies”, il est proposé d’appliquer ce délai alessas ou il n'y a pas eu

envoi d'une invitation au déposant.]

26.6 Dessins manguants

dessins

e-fait dans

[COMMENTAIRE : il est proposé de déplacer le contend’dinéaa) pour I'incorporer dans
les instructions administratives.]

[COMMENTAIRE : la suppression proposée Hactuel alinéab) découle de la proposition de
modification de la regl0 (voir ckdessus).]

[Fin de I'annexe et du document]
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Document établi par le Bureau international

RAPPEL

1. A satroisitmesession, le groupe de travail a examiné les propositions de réforme
duPCT qui avaient déja été soumises au Comité sur la réforme du PCT ou au groupe
lui-méme mais n'avaient pas encore été étudiées en détail,atrastnu du caractere

prioritaire de ces propositions, dans la perspective de leur intégration dans son programme de
travail. Parmi les propositions examinées par le groupe de travail, certaines visaient a
rationaliser et a simplifier davantage les proagdudu PCT.

2. Le groupe de travail est convenu que le Secrétariat élaborera des propositions concrétes
de modification du reglement d’exécution en prenant en considération les délibérations et
conclusions dont il est rendu conepdans le résumé de la troisiesession du groupe de

travail établi par la présidence et d’autres points de détail dont le Bureau international a pris
note aux fins de leur examen par le groupe de travail, si possible a sa prochaine session. Les
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propositons qui seront examinées a court terme porteront principalement sur la modification
du reglement d’exécution, mais des propositions a long terme relatives a la révision du traité
devront également étre envisagées et des projets de dispositions élaborés (v
paragraphd 12 du documerPCT/R/WG/3/5 qui contient le résumé de la troisiesession

établi par la présidence).

3. Les annexes du présent document contiennent un certain nombre de propositions de
modification du reglemerd’exécution du PCT visant a rationaliser et a simplifier davantage
les procédures du PCT

i) I'annexel contient des propositions relatives au paiement d’'une taxe pour remise
tardive a la suite de I'émission d’une invitation a fournir un listages#ggiences en vertu de
la réglel3ter.1 (voir les paragraphés3 a 57, en particulier le paragrapbe, du
documenPCT/R/WG/3/5 contenant le résumé de la troisiésagsion établi par la présidence;
voir également les paragraphga7 ci-apres);

i) 'annexell contient des propositions visant a simplifier la procédure de réserve
auprés tant de I'administration chargée de la recherche internationale que de Isidtion
chargée de I'examen préliminaire international en cas de défaut d’unité de l'invention (voir
les points4 et 10 de I'annexédu documenPCT/R/WG/3/1; les paragraph@S a 97 du
documenPCT/R/WG/3/5 contenant le résumé de la troisiémssion &abli par la présidence;
et les paragraphesa 10 ci-apres);

iii)  I'annexelll contient des propositions visant a autoriser, sur la requéte du
déposant, la publation, avec la demande internationale, d’'une traduction remise par ce
dernier, ou de la demande internationale telle qu’elle a été déposée si elle I'a été dans une
langue qui n’est pas une langue de publication (voir le paragréplae
documenPCT/R/WG/35 contenant le résumé de la troisiesession établi par la présidence;
voir également les paragraphEket12 ciapres);

iv) I'annexelV contient une propositio visant a autoriser I'utilisation et I'adoption
d’un formulaire international normalisé pour I'ouverture de la phase nationale (voir les
paragraphes 67 et 68 du documB@&T/R/WG/3/5 contenant le résumé de la
troisiémesession établi par la présidenceginégalement les paragraphk3et 14 ci-apres);

v) l'annexeV contient des propositions allant dans le sens d’'une nouvelle
modification des regle4.11.a)iv), 4Bis.1.b) et 94.2 adoptées par ’Assemblée de I'Union
duPCT le £ octobre2002, qui doivent normalement entrer en vigueurfgahvier 2004
(voir le documenPCT/A/31/10); elle contient également une proposition de modification de
la réglel7.2, par sue de la modification de la regler.1 adoptée par I’Assemblée de I'Union
du PCT le £ octobre2002, qui doit entrer en vigueur I€Janvier2004 (voir aussi le
paragraphdb5 crapres).

4. Les propositions susmentionnées sont développées dans les paragraphes qui suivent.

Les dispositions gu'il est proposé d’ajouter sont soulignées et celles qu'il est proposé de
supprimer sont barrées. Certaines dispasit qu’il n’est pas proposé de maodifier ont été
reproduites pour faciliter la compréhension.



PCT/RIWG/4/4
page3

TAXE POUR REMISE TARIVE DE LISTAGES DES SEQUENCES

5. A satroisitmesession, le groupe de travail a examiné une proposition visant dierodi

la réglel3ter de sorte que les administrations chargées de la recherche internationale et les
administrations chargées de I'examen préliminaire international ne soient plus obligées
d’émettre des invitations a fournir des listages des séquencesisedfisrme déchiffrable par
ordinateur, conforme a la norme prescrite, ou de procéder a une recherche internationale et a
un examen préliminaire international dans les cas ou un listage des séquences conforme a
cette norme n’a pas été dépose (voir le p&ine I'annexd du documenPCT/R/WG/3/1).

6. Le groupe de travail est convenu de ne pas poursuivre I'examen de la proposition.
Toutefois, étant donné qu’il est souhaitable que des listages des séquences conformes a la
norme precrite soient fournis en méme temps que la demande internationale afin de ne pas
retarder le commencement de la recherche internationale, il a été convenu que le Bureau
international devra élaborer une proposition visant a permettre aux administratigigedle
paiement d’'une taxe pour remise tardive lorsqu’il aura fallu émettre une invitation en vertu de
la réglel3ter.1.a)ii) ou e) (voir les paragraph88 a 57, en particulier le paragrapbe, du
documenPCT/R/WG/3/5 contenant le résumé de la troisdsession établi par la

présidence).

7. L’annexel contient une proposition de modification de la regjBter.1 dans ce sens.

PROCEDURE DE RESERVEIMPLIFIEE EN CAS CE DEFAUT D’UNITE DE
L’INVENTION

8. En ce qui concerne la procédure de réserve auprés tant de 'administration chargée de la
recherche internationale que de I'administration chargée de I'examen préliminaire
international en cas de défaut d’unité de 'invention, le groupe de travail, a sa
troisiemesession, est convenu que le Bureau international élaborera une proposition visant a
simplifier la procédure de réserve prévue aux reglest 68 (voir les paragraph@s a 97, en
particulier le paragraph@7, du documenPCT/R/WG/3/5 contenant i&sumé de la
troisiemesession établi par la présidence).

9. Ilaégalement été convenu (voir le paragrapfielu documenPCT/R/WG/3/5) que,

“[...] pour obtenir davantage d’informations sur I'expérience des administrations
coneernant cette question, le Bureau international devrait envoyer un questionnaire leur
demandant d’indiquer combien d’invitations elles adressent annuellement en vertu des
regles 40 et 68, combien de taxes additionnelles sont payées sous réserve et la
propotion d’invitations portant sur des demandes contenant des revendications relatives
a plus de dix inventions, par exemple.”

10. L’'annexell contient une proposition de modification des regl€set 68 dans ce sens.

Une synthése deréponses recues au questionnaire envoyé par le Bureau international a toutes
les administrations chargées de la recherche internationale et les administrations chargées de
I'examen préliminaire international (circulai@ PCT896) figure dans le

documen PCT/R/WG/4/4 Add.1.
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PUBLICATION DE LA TRADUCTION REMISE PAR LE DEPOSANT

11. A satroisiémesession, le groupe de travail a examiné des propositions relatives a la
suppression éventuelle de 'artiddd.4), a partir du poin28 de I'annexél du
documenPCT/R/WG/3/1. Le groupe de travail est convenu de reporter 'examen de cette
guestion, tout en reconnaissant qu’elle reléve de sa compétence, jusqu’a ce que le Comité
permanent du droit des brevets (SCP) ait progressé dadgesrations sur les questions
relatives & I'état de la technique. A cet égard, le groupe de travail est convenu, toutefois, que
le Bureau international étudiera la possibilité de modifier la rdglafin de pouvoir publier

sous forme électronique deaductions de demandes internationales remises par le déposant
(voir les paragraphes8 a 82 du documemCT/R/WG/3/5 contenant le résumé de la
troisiémesession établi par la présidence).

12. L’annexelll contient des propositiamide modification de la régi8 afin d’exiger du

Bureau international qu’il publie a la demande du déposant, en méme temps que la demande
internationale, toute traduction de la demande internationale remise par le déposant ou,
lorsque la demande internaiiale a été déposée dans une langue qui n’est pas une langue de
publication, la demande internationale dans la langue dans laquelle elle a été déposée.

FORMULAIRE INTERNATIONAL POUR L'OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE

13. Alatroisi@mesession du groupe de travail, plusieurs délégations et représentants des
utilisateurs ont appuyé I'adoption d’un formulaire international normalisé pour I'ouverture de
la phase nationale (voir le poififl de I'annexé du documenPCT/R/WG/3/1 (“Etélir des
formulaires internationaux pour I'ouverture de la phase nationale”), comportant des textes de
déclarations types analogues a celles prévues a la4egiepour le formulaire de requéte,

étant entendu que I'utilisation d’un tel formulaire par tEposants serait facultative et ne
conditionnerait pas la validité de I'ouverture de la phase nationale. Le groupe de travail est
convenu que le Bureau international devra élaborer une proposition dans ce sens (voir les
paragraphe67 et 68 du documemCT/R/WG/3/5).

14. L’annexelV contient une proposition de modification de la reg®4 dans ce sens. En

ce qui concerne le projet de formulaire international normalisé pour I'ouverture de la phase
nationale, le Bureau internatiahétudie actuellement le contenu éventuel d’un tel formulaire
en prenant en considération les différentes exigences nationales des offices désignés et des
offices élus admises en vertu de la régldis

RECTIFICATIFS ET MOOFICATIONS A APPORTER EN CONSEQUENCE

15. L’annexeV contient des propositions allant dans le sens d’une nouvelle modification
des reglegl.11.a)iv), 4Bis.1.b) et 94.2 adoptées par ’Assemblée de I'Union du PCT le

1% octobre2002, qui doivent normalement eatren vigueur le ¥ janvier2004 (voir le
documenPCT/A/31/10), et d’'une modification de la redl&.2. Les modifications proposées
consistent en des rectificatifs ou en des modifications qu’il est nécessaire d’apporter a partir
des modifications déjadmptées. Les explications y relatives figurent dans I'anndxedans

les commentaires relatifs aux dispositions en question.

16. Le groupe de travail est invité a examiner les propositions qui figurent dans les annexes
du présenhdocument.

[L’annexel suit]
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Réglel3ter

Listage des séquences de nucléotides ou d’acides aminés

13ter.1 Listage des séquences pour les administrations internationales

a) Lorsque 'administration chargée de la recherche internationale constate que la
demande internationale contient la divuiga d’'une ou plusieurs séquences de nucléotides ou

d’acides aminés mais que

i) [Sans changement]

i) le déposant n'a pas encore fourni de listage des séquences sous forme
déchiffrable par ordinateur, conforme a la norme prévue dans les instructionsstdatives,
cette administration peut inviter le déposant a lui fournir un listage des séquences sous cette

forme, établi conformément a cette noreted acquitter, le cas échéant, la taxe pour fourniture

tardive visée a I'alinéa-bis), dans le délai fié dans I'invitation.

[COMMENTAIRE : disposition inspirée de la regle?.3.c)ii). D’autres propositions de
modification de la regld 3terfigurent dans le document PCT/R/WG/4/6 (Dépbt des listages
des séquences).]

abis) La fourniture d’'un listage deséquences en réponse a une invitation visée a

I'alinéaa)ii) peut étre subordonnée par I'administration chargée de la recherche internationale

au paiement, a son profit, d’'une taxe pour fourniture tardive. Le montant de la taxe pour

fourniture tardive st fixé par I'administration chargée de la recherche internationale et il est

précisé dans l'invitation visée a l'alinéii).

[COMMENTAIRE : disposition inspirée des reglég.3.e) et 40.2.a).]
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[Réglel3ter.1, suite]

b) [Reste supprimé]

c) Sile déposant n’a pas fourni le listage des séquences requis et acquitté le cas échéant

la taxe pour fourniture tardivie-dépesantne-donrne-pas-suite-a-celldans le délai fixé dans

I"-ureinvitationvisee-atalineag)'administration chargée de la reciobe internationale

n'est pas tenue de procéder a la recherche a I'égard de la demande interndtiesate

7
a

[COMMENTAIRE : la proposition de modification de I'alinég découle de la proposition de
percevoir (si I'administration chargée de la recherche internationale le souhaite) une taxe pour
fourniture tardive en vertu de l'alinéabis) : si le déposant n'aegtte pas la taxe pour

fourniture tardive exigée, I'administration chargée de la recherche internationale ne sera pas
tenue de procéder a la recherche internationale, méme si le déposant a fourni le listage des
séquences requis.]

d) [Sans changement]

e) [Sans changement]es alinéas a) et ¢) s'appliquemutatis mutandig la procédure

au sein de I'administration chargée de I'examen préliminaire international.

[COMMENTAIRE : il nest pas proposé de modifier I'alin€g, qui est reproduit ici

uniquement pour faciliter la compréhension du texte. Du fait des modifications proposées en
ce qui concerne l'alinéa), 'administration chargée de I'examen préliminaire international
pourrait, en vertu de I'alinéa), exiger le paiement d’'une taxe pour fotuane tardive

lorsqu’elle aurait émis une invitation a fournir un listage des séquences conforme a la norme
prescrite.]

13ter.2 [Sans changement]

[L’annexell suit]
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Regle40

Absence d'unité de I'invention (recherche internationale)

40.1 Invitation a payerdes taxes additionnelles; délai

[COMMENTAIRE : pour plus de clarté uniquement.]

L’invitation a payerdes taxes additionneB@révue a l'article 17.3)apdigue-le

I ditonnellos 2 :

i) précise les raisons pour lesquelles il est considéré que la demande

internationale ne satisfait pas a I'exigence applicable d’unité de 'inveation

i) invite le déposant a payer les taxes additionnelles dans un délairfais} [de

deuxmois] a compter de la date de I'invitation et indigue le montant de ces taxes a payer; et

iii) _invite le déposant a acquitter, le cas échéant, la taxe de réserve visée a la

regle40.2.e) dans un délai [d'umois] [de deuxmois] a compter de la date de l'invitation et

indigue le montant a payer.

[COMMENTAIRE : il est proposé de modifier la regf®.1 de maniere a rassembler dans une
seule régle tous les éléments a faire figur@ngll'invitation adressée au déposant (raisons,

délai pour le paiement des taxes additionnelles et montant de ces taxes; le cas échéant, délai
pour le paiement de la taxe de réserve et montant de cette taxe). Voir égalementd@1@gle

qu'il est propsé de supprimer. En ce qui concerne le délai accordé au déposant pour donner
suite a linvitation visée aux points) et iii), un délai de dewmois se situerait dans la ligne

du PLT, mais un délai d’'umois semble mieux adapté au calendrier plus sepéicable a la
procédure du PCT.]
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40.2 Taxes additionnelles

a) et b) [Sans changement]

c) Tout déposant peut payer les taxes additionnelles sous réservea-diesten y
joignant une déclaration motivée tendant a démontrer que la demandetiotegferemplit la
condition d’unité de I'invention ou que le montant des taxes additionnelles demandées est

excessif.Une commission de recoutir-cemite-de-trois-membreu un autre organe de

réexamen constitué dans le cathrete-autre-instance-spatede 'administration chargée de

la recherche internationaleu-toute-autorite-supérieure-competesda@mine la réserve et,

dans la mesure ou il estime que la réserve est justifiée, ordonne le remboursement, total ou

partiel, des taxes additionnelleg déposant. Sur requéte du déposant, le texte de sa réserve et
celui de la décision sont notifiés aux offices désignés, avec le rapport de recherche
internationale. Le déposant doit remettre la traduction de sa réserve avec celle de la demande

internationale exigée a Il'article 22.

[COMMENTAIRE : en vue de simplifier la procédure, il est proposé de laisser la forme de
I'organe de réexamen et sa composition a I'appréciation de I'administration chargée de la
recherche internationale. L’'expressiaoimmisson de recour®u un autre organe de

réexamen constitué dans le cadee...” est inspirée de la terminologie utilisée au
paragraphd.l11 des notes explicatives relatives au Traité sur le droit des brevets. Par ailleurs,
il ne semble pas nécessaire devmié que la réserve énoncée a I'égard de I'unité de

I'invention devra étre examinée, en premiére instance, par une autorité supérieure a une
commission de recours ou a un autre organe de réexamen constitué dans le cadre de
I'administration chargée de lagkerche internationale. Il est entendu que cela n’exclurait pas
la possibilité pour une autorité supérieure d’étre saisie d’'un recours contre une décision de la
commission ou d’un autre organe de réexamen.]

d) [Supprimé] Le comité de trois membresiristance spéciale ou I'autorité supérieure

[COMMENTAIRE : il est proposé de laisser la forme de I'organe de réexamen et sa
compositiora I'appréciation de I'administration chargée de la recherche internationale.]
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[Régle40.2, suite]

e) L'examen de la réserve visée a l'alin€gpeut étre subordonné par I'administration

chargée de la recherche internationale au paiement, a son ghafie taxe de réserve.

dépeosant.Sile déposanta pas acquitté, le cas échédatiaxe de réseryelans le délai fixe

ala regle40.1.iii), -Aest-pas-acquittee-dans-ce-delairéserve est considérée comme retirée

et 'administration chargée de la recherche internationale le dédlaréaxe de résrve est

remboursée au déposantasicommission de recours ou un autre organe de réex&amen

Lz

s . “ , s

argionné a l'alinéa c)

estime que la réserve était entierement justifiée.

[COMMENTAIRE : la modification de la premiénghrase est proposée a des fins de
simplification—il ne semble pas nécessaire d’obliger une administration chargée de la
recherche internationale qui souhaite exiger le paiement d’une taxe de réserve pour I'examen
de la réseve a procéder a un examen en deux étapes. La proposition de modification de la
derniérephrase fait suite a la proposition de modification de I'alioga

40.3 [Supprimée]bBélai

[COMMENTAIRE : voir le commentaire sur la proposition de modification de la rd@ld..]
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Regle68
Absence d'unité de I'invention

(examen préliminaire international)

68.1 [Sans changement]

[PRO DOMO: il serait possible de simplifier davantage la rég8en supprimant la

regle68.1 et en modifiant la regke8.2 afin de prévoir une invitation dans tous les cas (sous
réserve de la régle6.1.e)), @ns le sens de la procédure prévue au chalsieéon la

regle40.1. Toutefois, cette modification n’est pas proposée, car elle aurait pour effet de
supprimer la procédure actuelle prévue a la régle 68.1, qui est favorable au déposant en ce
sens gu’ellpermet de ne pas envoyer a ce dernier d’invitation a limiter ou a payer.]

68.2 Invitation a limiter ou a payer

Si 'administration chargée de I'examen préliminaire international estime qu'il n’est pas

satisfait a I'exigence d’unité de l'invention et dée d'inviter le déposant, au choix de ce

dernier, a limiter les revendications ou a payer des taxes additionnelles, I'invigdton

i) indique au moins une possibilité de limitation qué I'a-senavisde

'administration chargée de I'examen préliraire internationalsatisfait a cette exigence;

elle

ii) précisde-mentantdes-taxes-additionnelleerposdesmetits raisonspour
lesqueles elle-considere-guibn‘est-pabkest considéré que la demande internationale ne

satisfaitpasa I'exigenceapplicabled’unité de I'invention —Ele
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[Régle68.2, suite]

iii) invite le déposant a donner suite dans un délai [dhais] [de deuxmois] a

compter de la date de linvitatiorfixe-en-méme-temps-un-delaiqui-tientcompte des

iv) indique le montant des taxes additionnelles a payer si tel est le choix du

déposant; et

V) invite le déposant a acquitter, le cas échéant, la taxe de réserve visée a la

regle68.3.c) dans un délai [d’'umois] [de deuxmois] & compter de la date de l'invitation et

indique le montant a payer.

[COMMENTAIRE : les propositions de modification de la ré@i8.2 correspondent aux
propositions de modification de la régle.1.]

68.3 Taxes additionnelles

a) et b) [Sans changement]
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[Régle68.3, suite]

c) Tout déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserveg-diesten y
joignant une dédration motivée tendant a démontrer que la demande internationale remplit la
condition d’unité de I'invention ou que le montant des taxes additionnelles demandées est

excessif.Une commission de recoutir-cemite-de-trois-membreu un autre organe de

réexamen constitué dans le cathrete-autre-instance-speciae I'administration chargée de
I'examen préliminaire internationabu-teute-auvterite-supériedre-compéterb@mine la

réserve et, dans la mesure ou il estime que la réserve est justifieaneridoremboursement,

total ou partiel, des taxes additionnelles au déposant. Sur requéte du déposant, le texte de sa
réserve et celui de la décision sont annexés au rapport d’examen préliminaire international et

notifiés aux offices élus.

[COMMENTAIRE : les propositions de modification de I'alinéacorrespondent aux
propositions de modification de la régl.2.c).]

d) [Supprimé] Le-comite-de-trois-membres tinstance spéciale-oulautorité superieure

[COMMENTAIRE : la proposition de suppression de I'alinddacorrespond a la proposition
tendant a supprimer la regi®.2.d).]
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[Régle68.3, suite]

e) L’examen de la réserve vieé 'alinéac) peut étre subordonné par I'administration

chargée de I'examen préliminaire international au paiement, a son profit, d’'une taxe de

itionnelle sous

notifie-au-deposantSile déposant n’a pas acquitté, le cas échdanaxe de réseryelans le

délai visé a la reqglé8.2.iii) A estpas-acquittée-dame-délaila réserve est considérée

comme retiréet 'administration chargée de I'examen préliminaire international le déclare

La taxe de réserve est remboursée au déposéntsmmission de recours ou un autre organe

.y, o

de réexame

mentionné a I'alinéa c) estime que la réserve était entierement justifiée.

[COMMENTAIRE : les propositions de modification de I'alinéxcorrespondent aux
propositions de modification de la régle.2.e).]

68.4 et 68.5 [Sans changement]

[L'annexelll suit]
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Regle47

Communication aux offices désignés

47.1 et 47.2 [Sans changement]

47.3 Langues Traductions

a) La demande internationale communiquée selon I'article 20 doit I'étre dans sa langue

de publication.

b) Lorsque la langue de publication de la demande internationale n’est pas celle dans
laguelle la demande a été déposée, le Bureau international fournit a tout office désigné, sur
requéte de cet office, une copie de cette demande ddasdue dans laquelle elle a été

déposé®u de toute traduction remise selon la re4fe3.d)ii)

47.4 [Sans changement]
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Regle48

Publication internationale

48.1et 48.2 [Sans changement]

48.3 Langues de publication

a) [Sans changement}i lademande internationale est déposée en allemand, en
anglais, en chinois, en espagnol, en francais, en japonais ou en russe (“langues de

publication”), elle est publiée dans la langue dans laquelle elle a été déposée.

b) [Sans changement$i la demandinternationale n’est pas déposée dans une langue
de publication et qu’une traduction dans une langue de publication a été remise en vertu de la

regle 12.3 ou 12.4, cette demande est publiée dans la langue de cette traduction.

c) Sila demande internanale est publiéen vertu de I'alinéa) ou b)dans une langue

autre que I'anglais, le rapport de recherche internationale, dans la mesure ou il est publié selon
la regle 48.2.a)v), ou la déclaration visée a I'article 17.2)a), le titre de l'inventialrdgé et
tout texte appartenant a la ou aux figures accompagnant I'abrégé sont publiés dans cette autre
langue et en anglais. Les traductions sont préparées sous la responsabilité du Bureau

international.
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[Régle48.3, suite]

d) Sur requéte du dépodarecue par le Bureau international avant I'expiration d’'un

délai de 16mois a compter de la date de priorité, et sous réserve du paiement d’'une taxe

spéciale dont le montant est fixé dans les instructions administratives, le Bureau international

publie, avec la demande internationale publiée selon I'aliagau b),

i) dans le cas visé a l'alinda), la demande internationale dans la langue dans

laquelle elle a été déposée;

ii) toute traduction de la demande internationale remise par le déposangdans |

délai prévu a l'alinéa).

[COMMENTAIRE : la publication proposée de la demande internationale dans la langue dans
laquelle elle a été déposée (si elle a été déposée dans une langue qui n'est pas une langue de
publication) et de toute traduction dedamande internationale remise par le déposant se

ferait en sus de la publication internationale de la demande internationale selon |Ziticle

mais n’en ferait pas partie intégrante. La publication et la communication aux offices

désignés de la demanigernationale dans une langue différente de la langue dans laquelle la
publication internationale a lieu seraient avantageuses au regard de la protection des droits du
déposant dans le cadre de la législation nationale de certains Etats désignés, pée keeem

Etats désignés qui subordonnent I'octroi d’une protection provisoire apres la publication
internationale d’une demande internationale a la remise d’une traduction, ou les Etats dans
lesquels 'effet d’'une demande internationale sur I'état de llartiegie est, conformément a

I'article 64.4), subordonné a la publication d’'une traduction dans une langue acceptée par
I'office de I'Etat désigné concerné.]

48.4a 48.6 [Sans changement]

[L'annexelV suit]
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Regle49

Copie, traduction et taxe selon I'article22

49.1a49.3 [Sans changement]

49.4 Utilisation d’'un formulaire nationabu international

a) Aucun déposant n’est tenu d’utiliser un formulaiationallorsqu’il accomplit les

actes visés a l'article 22.

b) L'office désigné accepte I'utilisation par le déposant, lorsqu’il accomplit lesacte

visés a l'article 22, du formulaire prescrit par les instructions administratives aux fins du

présent alinéa, pour autant gue I'office puisse exiger que le formulaire soit rempli dans une

langue de publication qu’il accepte aux fins du présent alinéa.

[COMMENTAIRE : la fourniture et I'utilisation d’'un formulaire quelconque pour I'ouverture

de la phase nationale (que ce soit un formulaire national mis a disposition par I'office désigné
concerné ou le nouveau formulaire international) resteraient fageatomme a I'’heure
actuelle. En outre, il est proposé d’exiger de tout office désigné qu'’il accepte le formulaire
international prescrit si le déposant choisit de I'utiliser. En vertu de la /&R il en serait

de méme pour tout office élu. Comrokest le cas pour tous les formulaires prévus dans le
cadre dWPCT que le déposant doit utiliser, le présent formulaire serait mis a disposition par le
Bureau international dans I'ensemble des $apgues de publication. En ce qui concerne
I'élaborationd’un formulaire international normalisé pour I'ouverture de la phase nationale, le
Bureau international étudie actuellement le contenu éventuel d’'un tel formulaire en tenant
compte des différentes exigences nationales des offices désignés et des hifieebréses

en vertu de la reglglbis]

49.5a49.6 [Sans changement]

[L'annexeV suit]
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Reégle4

Requéte (contenu)

4.1a4.10 [Sans changement]

4.11 Mention d’'une recherche antérieure, d'une demande de “continuation” ou de

“continuation-in-part” ou d’'une demande principale ou d’un brevet principal

a) Si

i) aiii) [Sans changement]

iv) le déposant a l'intention d’indiquer, conformément a la ré@bis1.d)), qu'il
souhaite que la demande internationale soit traitéas tout Etat désigné, comme une

demande de “continuation” ou de “continuatiompart” d’'une demande antérieure,

la requéte doit I'indiquer et, selon le cas, permettre d’identifier la demande pour laquelle la
recherche antérieure a été effectuée oudtitdier, d’'une autre maniére, la recherche, ou

encore indiquer la demande principale, le brevet principal ou le titre principal correspondant.

[COMMENTAIRE : en ce qui concerne la reglell adoptée par I'assemblée le

1% octobre2002, qui doit entrermevigueur le £ janvier2004 (voir le
documenPCT/A/31/10), il est proposé de modifier de nouveau la rddlé.a)iv), ou ce n'est
pas la reglet9bis.1.c) qui doit étre mentionnée mais la regibis1.d).]

b) [Sans changement]

4.12a 4.14 [Restentsupprimées]

4.14bisa 4.18 [Sans changement]
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Reglel7

Document de priorité

17.1 [Sans changement]

17.2 Obtention de copies

a) Lorsque le déposant s’est conformé aux dispositions de la regle 1&dtg)ou
b-bis), le Bureau international, suethande expresse de I'office désigne, adresses

réservede 'alinéaa-bis), dées que possible mais pas avant la publication internationale de la

demande internationale, une copie du document de priorité a cet office. Aucun office désigné
ne doit demandede copie au déposant. Le déposant n’a pas I'obligation de remettre une
traduction a I'office désigné avant I'expiration du délai applicable selon 'article 22. Lorsque
le déposant adresse a l'office désigné, avant la publication internationale dedadie
internationale, la requéte expresse visée a l'article 23.2), le Bureau international remet a
I'office désigné, a la demande de ce dernier, une copie du document de priorité dés que

possible apres réception de cedii

a-bis) Aucun office désignée doit demander une copie du document de priorité au

Bureau international en vertu de I'alinéasi le document de priorité est, conformément aux

instructions administratives, accessible a I'office aupres d’'une bibliotheque numérique.

[COMMENTAIRE : il est proposé de modifier la réeglg.2 de maniere a tenir compte du fait
gue, dans I'avenir, les documents de priorité pourront étre accessibles aux offices désignés
aupres de bibliotheques numériques; dans I'avenoya office désigné ne devra demande
une copie du document de priorité au Bureau international si le document de priorité est,
conformément aux instructions administratives, accessible a I'office auprés d’une
bibliothéque numériqueVoir la régle17.1 modifiée par 'assemblée I bctobe 2002 telle
qu’elle doit entrer en vigueur Il janvier2004 (voir le documen?CT/A/31/10).]

b) et ¢) [Sans changement]
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Regle43bis

Opinion écrite de I'administration chargée de la recherche internationale

43bis1 Opinion écrite

a) [Sans chagement]

b) Aux fins de I'établissement de I'opinion écrite, les articB%2) a 6), 35.2) et 35.3)
et les reglegl3.4, 64, 65, 66.1.e}6-2.a),b)ete)66.7, 67, 70.2.b) et d), 70.3, 70.4.ii),

70.5.a), 70.6 a 70.10, 70.12, 70.14 et 70.15.a) s’apphituutatis mutandis

[COMMENTAIRE : en ce qui concerne la reglabis adoptée par 'assemblée le

1% octobre2002, qui doit entrer en vigueur I€ Janvier2004 (voir le

documenPCT/A/31/10), il est proposé de modifier de nouveau la rdglgis1.b) e maniére

a ce gqu'il n’'y soit plus question de la regh®.2.a), b) et e). Les alinéa$ et b) de cette
derniére portent sur le contenu de I'opinion écrite de I'administration chargée de I'examen
préliminaire international et ne doivent pas étre mentsncomme s’appliquambutatis
mutandisa I'opinion écrite de I'administration chargée de la recherche internationale. La
mention, dans la régk3bis.1.b), des différents alinéas de la régleest correcte et

suffisante toutes les questions traitéesdda regles6.2.a) et b) le sont également dans la
regle70 (la régler0.12.iii) correspond a la régi6.2.a)i); la régle’0.6 correspond a la
regle66.2.a)ii); larégler0.12.i) correspond a la regh.2.a)iii); la régles6.2.iv) n’est pas
applicabk a I'opinion écrite de I'administration chargée de la recherche internationale; la
regle70.12.ii) correspond a la reg6.2.a)v); la regl€0.2.d) correspond a la
regle66.2.a)vi); laregler0.12.iv) correspond a la regi®.2.a)vii); l'article35.2) et les
regles70.6.a), 70.8 et 70.12 correspondent a la ré§l2.b); la reglé6.2.e) n'est pas
applicable a I'opinion écrite de I'administration chargée de la recherche internationale) (voir
aussi le commentaire relatif a la proposition de nouvéiga43bis1 dans le
documenPCT/R/2/7).]

c) [Sans changement]
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Regle94

Acces aux dossiers

94.1 [Sans changement]

94.2 Acces au dossier détenu par I'administration chargée de I'examen préliminaire

international

Sur requéte du déposant ou dettopersonne autorisée par le déposant’'on office

élu, apréda communicatioétablissementu rapport d’'examen préliminaire internatioaal

cet office conformément a la régr8.2.a) ou b)i)surrequéte-de-tout-office-€lu,

I'administration chargéeall’examen préliminaire international délivre, contre

remboursement du colt du service, des copies de tout document contenu dans son dossier.

[COMMENTAIRE : la proposition de modification de la regdd.2 découle de la

modification de la régl&3.2 adopée par 'assemblée I€ctobre2002, qui doit entrer en
vigueur le £ janvier2004 (voir le documerPCT/A/31/10); elle vise a faire en sorte que des
copies de tout document contenu dans le dossier de 'administration chargée de I'examen
préliminaireinternational ne soient délivrées a aucun office élu avant que le rapport d’examen
préliminaire international ait été communiqué a cet office, ezedire, en regle générale,

avant I'expiration d’'un délai de 3@ois & compter de la date de priorité (vigiregle73.2 en
vigueur a partir du q janvier2004).]

94.3 [Sans changement]

[Fin de I'annexeV et du document]



PCT/R/WG/4/4 Add.1
ORIGINAL :anglais
DATE : 17 mars 2003

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
GENEVE

UNION INTERNATIONALE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS
(UNION DU PCT)

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA REFORME DU TRAITE DE
COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

Quatrieme session
Geneéve, 19 — 23 mai 2003

PROCEDURE DE RESERVE SIMPLIFIEE EN CAS DE DEFAUT D’UNITE DE
L’ INVENTION : REPONSES RECUES AU QUESTIONNAIRE
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RAPPEL

1. A satroiséme session, tenue & Genéve du 18 au 22 novembre 2002, |e groupe de travail
a examiné des propositions de modification du Réglement d’ exécution du PCT relatives aux
changements nécessaires ou souhaitables pour simplifier les procédures au sein des
administrations chargées de la recherche internationale et de I’ examen préliminaire
international en cas de défaut d’ unité deI’invention. Les délibérations du groupe de travail
sont récapitulées dans le résumé de la session établi par la présidence, aux paragraphes 95

a 97 du document PCT/R/WG/3/5 :

“Unité del’invention

“95. Lesdéibérations ont eu lieu sur la base des points 4 (Simplifier la procédure au
sein de I’ administration chargée de la recherche internationale en cas de défaut d’ unité
de I’invention) et 10 (Simplifier la procédure au sein de I’ administration chargée de

I’ examen préliminaire international en cas de défaut d’ unité de I’ invention) de
I’annexe | du document PCT/R/WG/3/1 et des points 10 et 18 (Supprimer la procédure
relative al’ unité de I'invention) de I’annexe |1 du document PCT/R/WG/3/1.

“96. Certaines délégations ont proposé la suppression du systéme de réserve au sein
des administrations chargées de la recherche internationale prévue alarégle 40 et du
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systeme de réserve au sein des administrations chargées de I’ examen préliminaire
international prévu alarégle 68, afin de réduire la charge de travail des administrations.
La majorité des délégations et des représentants des utilisateurs, tout en reconnai ssant
gue les procédures prévues dans les regles 40 et 68 sont lourdes, se sont déclarées
opposees a la proposition visant a supprimer purement et simplement la procédure de
réserve, au motif que cela priverait le déposant du droit de contester la décision d’une
administration concluant au défaut d’ unité de I'invention, ce qui accroitrait la charge
pesant sur les déposants et les offices désignés au cours de la phase nationale et se
traduirait par des recherches et des examens incomplets pour un plus grand nombre de
demandes internationales. 1l a été suggeéré que le probleme de défaut d’ unité de
I"invention dans les demandes excessivement complexes ou dans les “méga-demandes’
soit traité par d’ autres moyens, tels que I’ adoption d' une taxe additionnelle basée sur le
nombre de revendications contenues dans la demande.

“97. Legroupe de travail est convenu que le Bureau international établira une
proposition visant a simplifier la procédure de réserve prévue dans les regles 40 et 68.

Il a également été convenu que, pour obtenir davantage d’ informations sur I’ expérience
des administrations concernant cette question, le Bureau international devrait envoyer
un questionnaire leur demandant d’indiquer combien d'invitations elles adressent
annuellement en vertu des regles 40 et 68, combien de taxes additionnelles sont payées
sous réserve et la proportion d'invitations portant sur des demandes contenant des
revendications relatives a plus de dix inventions, par exemple.”

Les proposmons de modification du reglement d’ exécution en ce qui concerne la

procédure de réserve en cas de défaut d' unité de I’ invention figurent dans I’annexe |11 du
document PCT/R/WG/4/A4.

3.

Sous couvert delacirculaire C. PCT 896 datée du 19 décembre 2002, le Bureau

international a adressé a toutes les administrations chargées de la recherche internationale et
de I’examen préliminaire international un questionnaire sur la procédure de réserve en cas de
défaut d’ unité de I’invention. L’annexe du présent document contient les réponses regues ala
date de la publication du présent document.

4.  Legroupedetravail estinvité a prendre
note du contenu de |’ annexe.

[L’annexe suit]
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PROCEDURE DE RESERVE SIMPLIFIEE EN CAS DE DEFAUT D’UNITE DE
L'INVENTION :

REPONSES RECUES AU QUESTIONNAIRE

DEFAUT D’UNITE DE L'INVENTION RELEVE PAR L’ ADMINISTRATION CHARGEE
DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE

Questionn®1: Combien d invitations a payer des taxes additionnelles prévues a
I’article 17.3.a) votre office at-il émises en sa qualité d’ administration
chargée de larecherche internationale en 2000 et 20017 Pour chacune de
ces deux années, veuillez auss indiquer le nombre de recherches
international es effectuées par votre office en sa qualité d’ administration
chargée de la recherche internationale.

Réponse de I’ Australie : “2000 : 1779 recherches effectuées (au total) et 152 invitations
émises (pour 267 recherches). 2001 : 1996 recherches effectuées (au total) et 178 invitations
émises (pour 244 recherches).”

Réponse de I’ Autriche : “L’ Office autrichien des brevets, en sa qualité d’ administration
chargée de larecherche internationale, a émis quatre invitations a payer des taxes
additionnelles en 2000 et une en 2001. 706 recherches internationales ont été effectuées en
2000 et 352 en 2001.”

Réponse du Canada : “Etant donné que I’ Assemblée de I’ Union du PCT n’a approuvé que
récemment la nomination de I’ OPIC en qualité d’ administration chargée de la recherche
internationale et d’ administration chargée de I’ examen préliminaire international, et que
I”OPIC ne commencera pas ses activités dans ces domaines avant juillet 2004, il n’est pas en
mesure pour I’instant de répondre aux questions figurant dans le questionnaire.”

Réponse de la Chine : “Notre office a recu en sa qualité d’ administration chargée de la
recherche internationale 746 demandes internationales en 2000 et a émis 8 invitations a payer
des taxes additionnelles a cet égard. En sa qualité d’ administration chargée de la recherche
internationale, notre office aregu 1656 demandes internationales en 2001 et a émis 5
invitations a payer des taxes additionnelles a cet égard.”

Réponse de I’ Office européen des brevets : “2000 : 51 465 recherches internationales,
2722 invitations, 2001 : 53 353 recherches internationales, 3134 invitations.”

Réponse du Japon : “2000 : 8468 recherches internationales, 247 invitations,
2001 : 10 716 recherches internationales, 495 invitations, 2002 : 12 646 recherches
internationales, 762 invitations.”

Réponse de I’ Espagne : “2000 : 557 recherches internationales, 4 cas de défaut d unite,
1invitation; 2001 : 611 recherches internationaes, 6 cas de défaut d’' unité, 1 invitation.”

Réponse de la Suéde : “2000 : 114; 2001 : 97.”
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Questionn® 2 :  Parmi lesinvitations visées a la question1, combien ont-elles été émises a
I’ égard de demandes internationales qui portaient sur 10 inventions ou plus?

Réponse de I’ Australie : “2000: 2; 2001 : 4”

Réponse de I’ Autriche : “Aucune”

Réponse de la Chine : “1”

Réponse de I’ Office européen des brevets : “ Aucune donnée’

Réponse du Japon : “Données nondisponibles”

Réponse de I’ Espagne : “2000 : aucune; 2001 : aucune’

Réponse de la Suéde : “ Aucune donnée enregistrée”

Questionn® 3: En réponse aux invitations visees a la question n° 1, i) combien de taxes
additionnelles ont-elles été payées a votre office, en moyenne, par demande
internationale ayant donné lieu & une telle invitation et ii) combien de taxes
additionnelles ont-elles ainsi été payées, en moyenne, par demande

internationale portant sur 10 inventions ou plus (voir la question n° 2)?

Réponse de I’ Australie : “i) 2000 : 36%; 2001 : 38%. ii) 2000 : 50% (1/2); 2001 : 50% (2/4)
(bien que I’ une d entre elles ait donné lieu au paiement de taxes partielles seulement).”

Réponse de I’ Autriche : “i) 4. ii) Aucune.”

Réponse de la Chine : “i) 3x800 = 2400 (yuan)”

Réponse de I’ Office européen des brevets : “i) Pas de données précises, mais des données
empiriques suggérent que des taxes additionnelles ne sont généralement pas payées.

ii) Aucune donnée.”

Réponse du Japon : “i) Données non disponibles ii) Données non disponibles’

Réponse de I’ Espagne : i) 2000 : 1 invitation; O taxe additionnelle payée; 2001 : 1 invitation;
0 taxe additionnelle payée. ii) 2000 : 0 demande portant sur 10 inventions ou plus, O taxe
additionnelle payée; 2001 : 0 demande portant sur 10 inventions ou plus, 0 taxe additionnelle
payée.”

Réponse de la Suéde : “i) 2000 : 63.2 %; 2001 : 56.7%. ii) 2000 : 0%; 2001 :0%"

Questionn® 4 : En réponse aux invitations visées a la question n° 1, dans combien de casle
déposant a-t-il payé les taxes additionnelles a votre office sous réserve?

Réponse de I’ Australie : “2000: 4; 2001 : 6”
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Réponse de I’ Autriche : “Aucun”
Réponse dela Chine : “1”
Réponse de I’ Office européen des brevets : “2000 : 144. 2001 : 167"
Réponse du Japon : “Données non disponibles”

Réponse de I’ Espagne : “2000 : 1 invitation a payer des taxes additionnelles, O payée sous
réserve. 2001 : 1 invitation a payer des taxes additionnelles, O payée sous réserve.

Réponse de la Suede: “i) 2000 : 18, ii) 2001 : 14"

Quedtionn®5: Dans combien des cas visés ala question n°® 4 votre office a-t-il ordonné i)
le remboursement total ou ii) le remboursement partiel des taxes
additionnelles au déposant parce que laréserve a été jugée justifiée (voir la
regle 40.2.c))?

Réponse de I’ Australie : “i) 2000 : 0/4; 2001 : 3/6. ii) 2000 : 1/4; 2001 : 0/6”

Réponse de I’ Autriche : “Aucun”

Réponse de la Chine : “Aucun”

Réponse de |’ Office européen des brevets: “i) 2000 : 31; 2001 : 47. ii) 2000: 17; 2001 : 16"

Réponse du Japon : “i) Données non disponibles. ii) Données non disponibles.”

Réponse de I'Espagne : “Il n'y aaucun cas”

Quegtionn® 6  (ne concerne que les administrations chargées de la recherche
internationale qui exigent du déposant le paiement d' une taxe d’ examen de
laréserve (“taxe deréserve’); voir larégle 40.2.€)) : Dans combien des
cas visés ala question n° 4 votre office a-t-il remboursé la taxe de réserve au
déposant parce que la réserve a été jugée entierement justifiée (voir la

regle 40.2.€))?

Réponse de I’ Australie : “Sans objet; I’ Office australien des brevets n’ exige pas de taxe de
réserve.”

Réponse de I’ Autriche : “Aucun”
Réponse de la Chine : “Aucun”
Réponse de |’ Office européen des brevets: “2000 (aprés examen préalable de la justification

de I’invitation a payer des taxes additionnelles (regle 40.2.€)), non de la réserve
ele-méme) : 6.”
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Réponse du Japon : “Données non disponibles”
Réponse de I’ Espagne : “Pas de taxe de réserve”

Réponse de la Suéde : “ Sans objet”

DEFAUT D’UNITE DE L’'INVENTION RELEVE PAR L’ADMINISTRATION CHARGEE
DE L’EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

Questionn® 7: Combien d'invitations a limiter les revendications ou a payer les taxes
additionnelles prévues a |’ article 34.3.a) votre office a-t-il émises en sa
qualité d’ administration chargée de I’ examen préliminaire international
en 2000 et 2001? Pour chacune de ces deux années, veuillez aussi indiquer
le nombre d’ examens préliminaires internationaux effectués par votre office
en sa qualité d’ administration chargée de I’ examen préliminaire
international.

Réponse de I’ Australie : “2000 : 1393 examens préliminaires internationaux effectués
(autotal) et 2 invitations émises. 2001 : 1853 examens préliminaires internationaux effectués
(autotal) et 6 invitations émises.”

Réponse de I’ Autriche : “Dans les années 2000 et 2001, I’ Office autrichien des brevets a émis,
en sa qualité d administration chargée de I’ examen préliminaire international, 2 invitations,
une par année. En 2000, 199 examens préliminaires internationaux ont été effectués.”

Réponse de |’ Office européen des brevets: “2000 : 1591 invitations a limiter les
revendications; 33 609 examens préliminaires internationaux effectués

2001 : 1447 invitations a limiter les revendications; 39 388 examens préliminaires
internationaux effectués.”

Réponse du Japon : “2000 : 106 invitations a payer des taxes additionnelles; 4162 rapports

d examen préliminaire international. 2001 : 236 invitations a payer des taxes additionnelles;
5163 rapports d’examen préliminaire international. 2002 : 292 invitations a payer des taxes
additionnelles; 6577 rapports d’ examen préliminaire international.”

Réponse de I’ Espagne : “L’ Office espagnol des brevets et des marques n’ était pas une
administration chargée de I’ examen préliminaire international a cette époque.”

Réponse de la Suéde : “Pas de données enregistrées’

Questionn® 8:  Pour chacune des deux années 2000 et 2001, est-il arrivé avotre office, et
dans combien de cas, de constater qu’ une demande ne satisfait pas
I’ exigence d’ unité de I’'invention mais de choisir de ne pas inviter le
déposant a limiter les revendications ou a payer des taxes additionnelles
ains que le prévoit I’ article 34.3.a)?

Réponse de I’ Australie : “Données non disponibles mais le nombre de cas est supposé étre
important”
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Réponse de I’ Autriche : “Trois (3)”

Réponse de |’ Office européen des brevets: “En 2000 : environ 2100 (estimation).
En 2001 : environ 2900 (estimation).”

Réponse du Japon : “Données non disponibles”

Réponse de I’ Espagne : “L’ Office espagnol des brevets et des marques n’ était pas une
administration chargée de I’ examen préliminaire international a cette époque.”

Réponse de la Suede : “Pas de données enregistrees’

Quedtionn® 9: Parmi les invitations visées a la question n° 7, combien ont-elles été émises
al’égard de demandes internationales qui portaient sur 10 inventions ou
plus?

Réponse de I’ Australie : “Aucune (pour les deux années)”

Réponse de I’ Autriche : “Aucune’

Réponse de I’ Office européen des brevets: “Aucune donnée enregistrée; il est probable que

ce nombre soit faible compte tenu de la position de I’ Office européen des brevets al’ égard de

I"article 17.2.d)ii) du PCT et delarégle 66.1.e) de son reglement d’ exécution”

Réponse du Japon : “Données non disponibles”

Réponse de I’ Espagne : “L’ Office espagnol des brevets et des marques n’ était pas une
administration chargée de I’ examen préliminaire international a cette époque.”

Réponse de la Suede : “ Aucune donnée enregistrée”

Question n° 10 : En réponse aux invitations visées a la question n° 7, dans combien de cas le
déposant a-t-il choisi de limiter les revendications plutét que de payer les
taxes additionnelles?

Réponse de I’ Australie: “2000: 0; 2001 : 1”

Réponse de I’ Autriche : “Aucun”

Réponse de I’ Office européen des brevets: “ Aucune donnée enregistrée”

Réponse du Japon : “Données non disponibles”

Réponse de I’ Espagne : “L’ Office espagnol des brevets et des marques n’ était pas une
administration chargée de |’ examen préliminaire international a cette époque”

Réponse de la Suede : “Aucune donnée enregistrée’
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Questionn® 11 : En réponse aux invitations visées a la question n° 7 : i) combien de taxes
additionnelles ont-€elles été payées a votre office, en moyenne, par demande
internationale ayant donné lieu a une telle invitation et ii) combien de taxes
additionnelles ont-elles ainsi é&té payées, en moyenne, par demande
internationale portant sur 10 inventions ou plus (voir la question n° 9)?

Réponse de I’ Australie : i) 2000 : 100% (2/2); 2001 : 83% (5/6). ii) Aucune (pas
d'invitations émises concernant ces demandes I’ une ou I’ autre année)”

Réponse de I’ Autriche : “i) 4”
Réponse de |’ Office européen des brevets: “i) Aucune donnée; ii) Aucune donnée’
Réponse du Japon : “i) Données non disponibles; ii) Données non disponibles’

Réponse de I’ Espagne : “L’ Office espagnol des brevets et des marques n’ était pas une
administration chargée de I’ examen préliminaire international a cette époque”

Réponse de la Suede: “i) Zéro; ii) Pas de données enregistrées (voir la question n° 9)”

Question n® 12 : En réponse aux invitations visées a la question n° 7, dans combien de cas le
déposant a-t-il payé les taxes additionnelles a votre office sous réserve?

Réponse de I’ Australie : “Dans aucun cas, ni I’une ni I’ autre année”

Réponse de I’ Autriche : “Aucun”

Réponse de |’ Office européen des brevets: “Environ 10% (estimation)”

Réponse du Japon : “Données non disponibles’

Réponse de I’ Espagne : “L’ Office espagnol des brevets et des marques n’ était pas une
administration chargée de I’ examen préliminaire international a cette époque”

Réponse de la Suede: “2000: 0; 2001 : O”

Question n° 13 : Dans combien des cas visés ala question n° 12 votre office a-t-il ordonné
i) le remboursement total ou ii) le remboursement partiel des taxes
additionnelles au déposant parce que laréserve a éé jugée justifiée (voir la
regle 68.3.c))?

Réponse de I’ Australie : “i) Aucun (aucune réserve formulée); ii) Aucun (aucune réserve
formulée)”

Réponse de I’ Autriche : “Aucun”
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Réponse de |’ Office européen des brevets: “i) et ii) : Aucune donnée pour I’un comme pour
I”autre point, mais seul un pourcentage relativement faible de cas dans lesquels des taxes
additionnelles ont été payées sous réserve entrainerait un remboursement total ou partiel”

Réponse du Japon : “i) Données non disponibles; ii) Données non disponibles’

Réponse de I’ Espagne : “L’ Office espagnol des brevets et des marques n’ était pas une
administration chargée de I’ examen préliminaire international a cette époque”

Réponse de la Suéde: “i) 2000: 0; 2001 : 0. ii) 2000: 0; 2001 : 0"

Quegtionn® 14  (ne concerne que les administrations chargées de I’ examen préliminaire
international qui exigent du déposant le paiement d’ une taxe d’ examen de la
reserve (“ taxe deréserve’); voir laregle 68.3.€)) : Dans combien des cas
visés alaquestion n° 12 votre office a-t-il remboursé la taxe de réserve au
déposant parce que la réserve a été jugée entierement justifiée (voir la
regle 48.3.€))?

Réponse de I’ Australie : “ Sans objet — I’ Office australien des brevets n’ exige pas de taxe de
réserve’ (veuillez noter que I’ Office australien des brevets constate qu'il y a peu de réserves
par rapport au nombre d’invitations émises (malgré I’ absence de taxe de réserve) et

I’ expérience laisse a penser que la grande majorité des réserves que nous recevons
actuellement sont relativement fondées. Nous sommes donc résolument favorables ala
possibilité de formuler une réserve. Nous avons cependant apporté un certain nombre de
modifications aux procédures internes pour rationaliser la procédure d’invitation et de réserve,
notamment : 1. lorsqu’ un grand nombre d’inventions a été recensg, le déposant est contacté
par téléphone afin de s assurer que I’ invention principale est définie avant d entreprendre une
recherche ou d’ émettre une invitation. Les motifs sont indiqués dans I’ invitation lorsgque le
déposant a été précédemment contacté mais de maniere succincte et nondétaillée; 2. les
réserves sont adressées a un seul vérificateur qui demande I’ avis technique indépendant d'un
examinateur de haut niveau. Le vérificateur prend une décision sur la base de cet avis et du
temps nécessaire pour achever la deuxiéme recherche mais ne fournira au déposant les motifs
détaillés de ladécision que s laréserve est rejetée; et 3. indépendamment de la suite donnée
alaréserve, un retour d' information interne sur la vérification est fourni al’examinateur qui a
émis |’invitation initiale, dans un souci de qualité et de formation).”

Réponse de I’ Autriche : “Aucun”
Réponse de |’ Office européen des brevets: “Environ 2 ou 3 par an’
Réponse du Japon : “Données non disponibles”

Réponse de I’ Espagne : “L’ Office espagnol des brevets et des marques n’ était pas une
administration chargée de I’ examen préliminaire international a cette époque”

Réponse de la Suéde : “ Sans objet”

[Fin de I’annexe et du document]
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RAPPEL

1. A sapremiéresession, tenue du 12 au i6vembre2001, le groupe de travail a examiné

une proposition des Etatsnis d’Amérique visant & modifier la régi@l* en vue de limiter la

rectification d’erreurs évidentes aux seules erreurs contenues dans la requéte etidesupp

la possibilité de rectifier des erreurs évidentes contenues dans la description, les

F

revendications, les dessins et 'abrégé des demandes internationales (voir les para&gaaphes

12 du documenPCT/R/WG/1/4). Le résumé de ces discussions, qui églans le
documenPCT/R/WG/1/9, indique ce qui suit

! Dans le présent document, les termes “articles” et “regles” renvoéspectivement aux articles

du Traité de coopération en matiére de brevets (PCT) et aux régles du réglement d’exécution du

PCT (ctaprés dénommé “reglement d’exécution”), ou aux dispositions qu'’il est proposé de
modifier ou d’ajouter, selon le cas (l&sxtes en vigueur peuvent étre consultés sur le site Web

de 'OMPI, a I'adresséttp://www.wipo.int/pct/fr/access/legal_text.htnbes termes

“législation nationale”, “demandes nationales”, “phase nationale”, etc. désignent également la

|égislation, les dmandes et la phase régionales. Les termes “articles du PLT” et “régles du
réglement d’exécution du PLT” renvoient respectivement au Traité sur le droit des brevets

(PLT) et au réglement d’exécution du PLT (voir le documemtDC/47 sur le sit&éVeb de
I'OMPI a l'adresséttp://www.wipo.int/eng/document/pt_dc/indexatm
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“Proposition de modification de la regfl (voir le document PCT/R/WG/1/4)

“34 Les observations formulées et les préoccupations exprimées par diverses
délégations ont notamment été les suivantes

“i)  alors que certaines délégations se sont déclarées favorables a la perspective
adoptée dans la proposition, d’autres ont estimé que la correction d’erreurs évidentes ne
devrait pas étre limitée aux erreurs figurant dans la requéte mais devrait coatiétuer
possible en ce qui concerne les erreurs évidentes figurant dans la description, les
revendications et les dessins; toute demande de correction d’'une erreur de ce type
devrait étre traitée le plus t6t possible au cours de la phase internationidiequie par
les différents offices désignés au cours de la phase nationale;

“il)  compte tenu de la charge de travail que représente pour les offices le
traitement des demandes de rectification en vertu de la gdgéetuelle, il a été estime
gu'il fallait trouver une solution équilibrée laissant aux déposants une latitude suffisante
pour corriger des erreurs évidentes sans imposer une charge de travail excessive aux
offices qui traitent ces demandes;

“iii)  compte tenu des discussions en cours dcadre du projet de traité sur
I’'harmonisation du droit matériel des brevets, certaines délégations ont exprimé le
souhait que la définition actuelle des termes “erreur évidente” au sens de |81&gle)
soit révisée.

“35. Il a été convenu que laroposition de modification de la reg®d. ne devrait pas
figurer parmi les projets révisés a établir par le Bureau international, bien que les
délégations puissent souhaiter poursuivre I'examen de la question compte tenu des
délibérations qui ont eu liel.

En vue de la deuxiemsession du groupe de travail, le Bureau international a établi un

document (PCT/WG/2/6) qui recense d’autres possibilités de modification du PCT en rapport
avec le PLT. En ce qui concerne la rectification d’erreenssertu de la reglé8 du PLT, le
paragraphd4 du document susmentionné indique ce qui suit

“Rectification d’erreurs

“14. Le PLT fixe les exigences qu’une partie contractante est autorisée a appliquer a
I'égard des requétes en rectification par fioé d’une erreur dans une demande (voir la
regle18 du réglement d’exécution du PLT). Il définit en particulier le contenu d’une
requéte pouvant étre exigé par 'office; il impose également a I'office I'obligation de
notifier au déposant toute inobsetiom d’'une ou de plusieurs conditions applicables et

de lui donner la possibilité de remplir ces conditions ultérieurement. Cela étant, il
n’indique pas quelles erreurs peuvent étre rectifiées. La E8gledu réglement
d’exécution dWPCT prévoit la retification des erreurs évidentes dans la demande
internationale ou d’autres documents. Cela étant, elle ne fixe aucune exigence
concernant la teneur de la requéte en rectification. Elle n'impose pas non plus a I'office
récepteur, a 'administration chaig de la recherche internationale, a 'administration
chargée de I'examen préliminaire international ou au Bureau international, selon le cas,
de notifier au déposant I'inobservation d’une ou de plusieurs conditions applicables ni
de lui donner une possilié de remplir ces conditions ultérieurement.”
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3. Toutefois, il a été suggere “de ne pas soumettre au groupe de travail de proposition
visant a aligner le PCT sur la rédl® du reglement d’exécution du PLT avant une session
ultérieure, cette westion ne semblant pas revétir un rang de priorité éleve” ((voir le
paragraphd5 du documenPCT/WG/2/6); a sa deuxiénsession, le groupe de travail n'a
pas été en mesure, faute de temps, d’examiner le docUr@MNG/2/6 (voir le

paragraph®9 du docmentPCT/WG/2/12)).

4. A satroisiémesession, le groupe de travail a examiné une proposition du représentant
de I'Office européen des brevets (OEB) en faveur de la modification de la9&dleb) afin

de mentionner une “personne du métien’leeu de “n’importe qui” s’agissant de déterminer

si une rectification proposée par le déposant est “évidente” au sens de cette regle. Plusieurs
délégations ont appuyé cette proposition et ont estimé que, d’'une maniére générale, la
regle91 est inutilemat stricte. Il a été convenu que 'OEB et le Bureau international
collaboreront en vue de réexaminer la ré@fleet de présenter une proposition par écrit pour
examen par le groupe de travail (voir le paragraphelu documenPCT/R/WG/3/5 relatif au
résumé de la troisiemeession du groupe de travail établi par la présidence).

5. L’'annexe du présent document contient des propositions de modification de |@1égle
dans ce sens, ainsi que des propositions de modification a apporter en cocscawe
reglesl2, 48, 66 et 70. Par souci d’information et de précision, les propositions de
modification de la régl®1 sont indiquées a la fois sous la forme d’une version sans
annotations du texte de ladite regle, telle gu’il se présenterait apréficatdn, et sous la
forme d’une version annotée du texte qu'il est proposé de modifier.

6. Le groupe de travail est invité a

examiner les propositions contenues dans
I'annexe.

[L’annexe suit]
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Reglel2
Langue de la demande internationale et traduction aux fins de la recherche

internationale et de la publication internationale

12.1 [Sans changement]

12.2 Langue des changements apportés a la demande internationale

a) [Sans changement]

b) Toute rectification d’'unerreurevidentecontenue dans la demande internationale
faite en vertu de laegle91 9141 doit étre rédigée dans la langue dans lagquelle la demande a

été déposée; toutefois,

[COMMENTAIRE : la présente proposition de modification fait suite a la proposition de
modification de la regl®1 (voir ciapres).]

i) etii) [Sans chagement]

c) [Sans changement]

12.3et 12.4 [Sans changement]
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Regle48

Publication internationale

48.1 [Sans changement]

48.2 Contenu

a) La brochure contient ou reprend :

i) avi) [Sans changement]

vii) toute requéte en rectificatiatiune erreir, tout motif et tout commentaire visés

alareqle91.3.d) lorsque la requéte en publication selon la r@d@l&.d) a été recue par le

Bureau international avatiachevement de la préparation technique de la publication

internationaleiseeatatraisiomphiase-delarogle 944 1)

viii) ax) [Sans changement]

b) a h) [Sans changement]

h-bis) Sil'autorisation de rectifier une erreur dans la demande internationale visée a la

regle91.1.h)i) et ii) est recue par le Bureau international abaehevemat de la préparation

technique de la publication internationadejt la brochure (contenant la demande

internationale rectifiée) fait I'objet d’'une nouvelle publication, soit déelaration indiguant

toutes les rectificationsst publiée. Dans ce dernieas, au moins la page de couverture
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[Régle48.2)hbis, suite]

fait I'objet d’'une nouvelle publication et les feuilles contenant les rectifications ou les pages

de remplacement et la lettre fournie en vertu de la régl@.c), selon le cas, sont publiées

i) Les instructions administratives déterminent les cas ou les diverses variantes
mentionnées aux alinéas, g} h) et hrbis) seront appliquées. Cette détermination dépend du

volume et de la complexité des modificatiams des rectificationst du vdume de la

demande internationale ainsi que des frais y relatifs.

i) Silarequéte en publication selon la régle3.d) est recue par le Bureau international

apred’achévement de la préparation technique de la publication internatidaaésuéte en

rectification, tout motif et tout commentaire visés a la réfle3.d) sont publiés a bref délai

apres la réception de la requéte en publication et la page de couverture fait I'objet d’'une

nouvelle publication.

[COMMENTAIRE : les propositions de modifition de la regl€8.2 font suite au
changement de démarche proposé en ce qui concerne le délai dans lequel une requéte en
rectification d’une erreur peut étre présentée; voir la nouvelle regle 91.2.a) proposée.]

48.3a 49.6 [Sans changement]



PCT/R/WG/4/4 Add.2
Annexe, pag®

Regle66

Procédure au sein de I'administration chargée de I'examen préliminaire international

66.1466.5 [Sans changement]

66.5 Modifications

Tout changement autreque laguunerectificationd’'une erreurerredrs-evidentes
apporté aux revendicationgJa description ou aux dessins, y compris toute suppression de
revendications, de passages de la description ou de dessins, est considéré comme une

modification.

[COMMENTAIRE : la présente proposition de modification fait suite a la proposition de
modification de la regl®1 (voir ciapres).]

66.6466.9 [Sans changement]
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Regle70
Rapport d’examen préliminaire international sur la brevetabilité établi par
'administration chargée de 'examen préliminaire international (rapport d’examen

préliminair e international)

70.1 & 70.15 [Sans changement]

70.16 Annexes du rapport

Chaque feuille de remplacement visée a la régle 66.8.a) ou b), chaque feuille de
remplacement contenant des modifications effectuées en vertu de I'article 19 et chaque feuille
deremplacement contenant des rectificatidiesreursevidentesautorisées en vertu de la
regle91.1.b)iii) 94-1-e}ii) est, sauf si d’autres feuilles de remplacement lui ont été substituées
ultérieurement ou si les modifications entrainent la suppressidaddlles entieres comme il
est prévu a la régle 66.8.b), annexée au rapport. Les modifications effectuées en vertu de
I'article 19 qui ont été considérées comme écartées par une modification effectuée en vertu de

I'article 34 et les lettres visées afagle 66.8 ne sont pas annexeées.

70.17 [Sans changement]
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Régle91 [version sans annotationg]
Rectification d’erreurs contenues dans la demande internationale ou dans d’autres

documents

91.1 Rectification d’erreurs

a) Une erreurcontenue dans laetdnande internationale ou dams autredocument
présenté par le déposareut sous réserve des alindalsa e) et des regles 91.2 et 91&8e

rectifiéesur requéte du déposant

b) Unerectificationne peut étre faite que si elle est autorisée padihinistration

compétente”, a savaoir,

i) l'office récepteur sil'erreur se trouve dans la requéte;

i) I'administration chargée de la recherche internationale si I'erreur figure dans
une partie de la demande internationale autre que la requé&ansune modification ou une

correction apportée a cette demandedans un autre document soumis a cette administration;

iil) I'administration chargée de I'examen préliminaire international si I'erreur
figure dans une partie de la demande internationaie @ue la requéteu dans une
modification ou une correction apportée a cette demanddans un autre document soumis a

cette administration;

Les commentaires relatifs aux différentes dispositions ne figurent que dans la version annotée
ci-apres.
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[Régle91.1.b), suite]

iv) le Bureau international si I'erreur figure dans un document quelconque, autre
guela demande internationale ou des modifications ou corrections a cette demande, soumis au

Bureau international.

c) L’administration compétente autorise une rectification si elle constate que, a la date
applicable visée a l'alinéd), I'erreur signalée awstitue manifestement une erreur et que le
sens découlant de la rectification proposée est manifestement le méme que celui visé dans la
demande internationale ou dans un autre document; dans le cas contraire, I'administration
compétente refuse d’autoridarrectification. En cas d’erreur dans la description, les
revendications ou les dessins, ou en cas de modification ou de correction de ces derniers en
vertu de la regl@6, la constatation est fondée sur ce qu’une personne du métier aurait
compris, a ladate applicable visée a I'aliné, a la lecture de la demande internationale ou

de la modification ou de la correction.

d) Aux fins de I'alinéac), la date applicable est,

i) en cas d’erreur dans la demande internationale, la date du dépot irteahati

i) en cas d’erreur dans tout autre document, y compris une modification ou une

correction apportée a la demande internationale, la date a laquelle ce document a été présente.



PCT/R/WG/4/4 Add.2
Annexe, pag®

[Régle9l.1, suite]

e) L'omissiond’'un élémententier oud’unefeuille entiere de la demande internationale
n’est pas rectifiablen vertu de la présente régle [, mais rien dans la présente régle n’empéche
I'inclusion, conformément a la regl0.5, d’'une partie manquante contenant un €lément entier

ou une feuille entiére].

f) Lorsque l'office récepteur, le Bureau international, 'administration chargée de la
recherche internationale ou I'administration chargée de I'examen préliminaire international
découvrece qui semble constituer une erreactifiable dans la demandet@mnationale ou
dans un autre documentgéut inviter le déposant@emander une rectification en vertu de la

présente régle

91.2 Requétes en rectification

a) Larequéte en rectification est présentée a I'administration compétente dans le délai

indiqué ciapres, selon le cas

i) lorsque I'administration compétente est I'office récepteur, le Bureau
international ou I'administration chargée de la recherche internationale, [26] [27] [28] mois &

compter de la date de priorité;

i) lorsque 'adminstration compétente ekadministration chargée de I'examen
préliminaire internationalau moment ou cette administration commence a étahlagport

d’examen préliminaire international
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[Régle9l.2, suite]

b) La requéte en rectification contient lexlications suivantes

i) lindication du fait que la rectification d’'une erreur est demandée;

i) l'erreur arectifier; et

iii) la rectification proposeée;

ainsi que, au choix du déposant,

iv) une explication succincte de I'erreur et de la récsifion proposée.

c) Larégle 26.4 est applicablmutatis mutandisa la procédure a suivre pour

demander des rectifications.

91.3 Autorisation de rectifier

a) L’administration compétente décide a bref délai, conformément a la 9&dlec), de
I’ opportunité d’autoriser ou de refuser d’autoriser la rectificatide abtifie a bref délai au

déposanet au Bureau internationan motivant sa décision s'il s’agit d’un refus.
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[Régle91.3, suite]

b) Lorsque la rectification est autorisée par I'admstration compétente, elle doit étre
apportée dans la demande internationale ou I'autre document concerné de la maniere prévue

dans les instructions administratives.

c) Lorsqgu’une rectification est autorisée par 'administration compétente, elle produit

effet,

i) en cas d’erreur dans la demande internationale, a compter de la date du dépot

international;

i) en cas d’erreur dans un autre document, y compris une modification ou une
correction apportée a la demande internationale, a compter de la Bapeelle ce document a

été présenté.

d) Lorsque l'autorisation de rectifierstrefusée, le Bureau international, si la requéte
lui est présentépar le déposardans un délai [d’'umois] [de deuxmois] a compter de la date
de la décision de I'adminigation compétentet sous réserve du paiement d’'une taxe spéciale
dont le montant est fixé dans les instructions administratives, publie la requéte en
rectification les motifs du refus par 'administration compétente et tout autre commentaire
succinct éentuellement formulé par le déposant, si possiviec la demande internationale.
Une copie de la requéte, des motifs et des commentaires (s'il y aeléL8i possiblensérée
dans la communication selon l'article 20 lorsqu’un exemplaire de la breatiast pas utilisé
pour cette communication ou lorsque, en vertu de l'article 64.3), la demande internationale

n'est pas publiée.
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Regle9l [version annotée]

Rectification d’erreurs contenues dans la demande internationale ou dans d’autres

Erreurs-évidentes-contenues-dans-dakcuments

91.1 Rectificationd’ erreurs

a) Une erreuSeusréserve-des-alinéas-by-gupter)les-erreurs-evidentesntenus

dans la demande internationale ou dansutred’autresdocument présentgpar le déposant

peutpeurent sous réserve des alinéa)sa e) et des regles 91.2 et 9168 rectifiée sur

requéte du déposant

[COMMENTAIRE : bien que dans le projet de SPLT, le terme “correction” soit utilisé a la
place de “rectification” (voir I'article7.3) et la regl€r.2) du projet de SPLT), il est proposé,

en ce qui concerne la reg¥d du PCT, de continuer a utiliser le terme “rectification” de
maniere a maintenir une distinction entre les “modifications” apportées a la description, aux
revendications ou aux dessifselon les articled9 et 34) et les “corrections” des irrégularités
de forme (selon l'articld 4 et la regle26).]
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[Régle9l.1, suite]

b) e) UneFeuterectificationne peut étre apportée que si elle est autorisée par

“ladministration compétente”, aavoir, exigeautorisation-expresse

i) deloffice recepteur sil'erreur se trouve dans la requéte;

i) del’administration chargée de la recherche internationale si I'erreur figure dans

une partie de la demande internationale autre que la requé&tans une modification ou une

correction apportée a cette demadedans un autre document soumis a cette administration;

iii) del'administration chargée de I'examen préliminaire international si I'erreur
figure dans une partie de la demande intermeatie autre que la requébe dans une

modification ou une correction apportée a cette demanddans un autre document soumis a

cette administration;

iv) dule Bureau international si I'erreur figure dans un document quelconque, autre
que la demande inteationale ou des modifications ou corrections a cette demande, soumis au

Bureau international.

[COMMENTAIRE : la modification proposée vise a préciser que I"administration
compétente” a laquelle il est fait référence aux alirda$) et g) de la régl®1.1 et aux

alinéagh), c), d) et e) de la regl@l.2 est I'office récepteur, 'administration chargée de la
recherche internationale, 'administration chargée de I'examen préliminaire international ou le
Bureau international, selon le cas.]
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[Régle91l.], suite]

proposé-en-tantquerectification-naurait pu-etre-vetliadministration compétente autorise

une rectification si elle constate gua la date applicable visée a I'alingg I'erreur signalée

constitue manifestement une erreur et gue le sens découlant de la rectification proposée est

manifestement le méme que celui visé dans la demande internationale ou dans un autre

document; danke cas contraire, 'administration compétente refuse d’autoriser la

rectification. En cas d’erreur dans la description, les revendications ou les dessins, ou en cas

de modification ou de correction de ces derniers en vertu de la2égla constatatiorst

fondée sur ce qu’une personne du métier aurait compris, a la date applicable visée a

'alinéad), a la lecture de la demande internationale ou de la modification ou de la correction.

[COMMENTAIRE : compte tenu des délibérations du groupe de travad

troisiémesession, il est proposé de rendre plus réalistes les exigences contenues dans le
présent alinéa et, en cas d’erreur dans la description, les revendications ou les dessins, de
renvoyer a une “personne du métier” plutét qu’a “n’importe quégssant de déterminer si
une telle erreur est rectifiable.]
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[Régle9l.1, suite]

d) Aux fins de I'alinéac), la date applicable est,

i) en cas d'erreur dans la demande internationale, la date du dépbt international;

ii) en cas d’'erreur dans tout agidocument, y compris une modification ou une

correction apportée a la demande internationale, la date a laguelle ce document a été présenté.

[COMMENTAIRE : une constatation selon I'alin€j serait donc fondée, §i I'erreur est
contenue dans la degation, les revendications ou les dessins, sur ce qu’une personne du
métier aurait compris, a la date du dépdt international, a la lecture de la demande
internationale; iisi I'erreur est contenue dans la requéte, sur ce que la personne chargée au
sein & I'office récepteur d’autoriser la requéte en rectification aurait compris, a la date du
dépbt international, a la lecture de la demande internationalesi fi@rreur est contenue dans
une modification ou une correction apportée a la demande intenaddi, sur ce qu’une

personne du métier aurait compris, au moment ou la modification ou la correction serait
présentée, a la lecture de cette modification ou de cette correctiosi I'efreur est contenue
dans tout autre document, sur ce que la persamargée au sein de 'administration
compétente d’autoriser la requéte en rectification aurait compris, au moment ou le document
en question serait présenté, a la lecture de ce document.]
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[Régle9l.1, suite]

e) €) L'omissiond’un élémentielémentsertiers ou d’'unedefeuilles entiéres de la
demande internationgleréme-si-ellerésulteclairement-d'une-inattention—au-stade, par
exemple-delacopie-ou-detassemblage-desfeuillest pas rectifiablen vertu de la

présente regle [, mais rien damsgrésente régle n’'empéche l'inclusion, conformément a la

regle20.5, d’'une partie manquante contenant un €lément entier ou une feuille entiére].

[COMMENTAIRE : les mots entre crochets ne seront incorporés au présent alinéa que si les
modifications de laégle20 proposées dans le documB@T/R/WG/4/2, relatives a

I'inclusion de “parties manquantes”, sont adoptées en méme temps que les présentes
modifications; dans le cas contraire, ils devront étre ajoutés ultérieurement, apres la
modification de la rgle 20.]

f) &) Lorsque l'office récepteur, le Bureau international, I'administration chargée de la

recherche internationale ou I'administration chargée de I'examen préliminaire international

ayantdeecouverte qui semble constituer une errgactifiableevidentedans la demande

internationale ou dans un autre documenpgeilit inviter le déposant@emander une

rectificationprésenter une requéte en rectificatidans les conditions prévues aux alineas e)
a-gguater)en vertu de la présente reglearegle 26-4-est-applicablemutatismutandis, a la
procédure a suivre pour demander des rectifications.

[COMMENTAIRE : la modification de la présente dispositiost eroposée uniquement a des
fins de clarification. Il est proposé de transférer la derniére phrase du présentldads la
nouvelle régle91.2.b) proposée (voir gpres).]
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91.2 Requétes en rectification

a) La requéte en rectification est préseée a I'administration compétente dans le délai

indiqué ctapres, selon le cad-"auterisation-derectifierprevue-alalinéae)produiteffet,

[COMMENTAIRE : il est proposé de fixer un délai pré@sur la présentation de la requéte

en rectification par le déposant plutét que, comme le prévoit la présenteOedlg), de
subordonner I'entrée en vigueur de l'autorisation de rectifier a la réception dans le délai voulu
de l'autorisation par le Bureaaternational (et donc au traitement en temps voulu de la
requéte en rectification par I'administration compétente).]

i) lorsque I'administration compétente éstsguelle-estdonnée-ploffice

récepteurle Bureau internationadu pa#l’administraton chargée de la recherche

internationale[26] [27] [28] mois:-sila-hetification-de-lautorisation-qui-est-destinée au
Bureau international parvient a celeiiavant 'expiration de 17 moiad compter de la date de

priorité;

[COMMENTAIRE : les pointg) et iii) visaient a assurer qu’une rectification autorisée au
cours de la procédure prévue dans le chapifsele déposant ne demandait pas un examen
préliminaire international en vertu du chapitbeserait incluse dans la demande
internationale pulée dans un délai de Iois a compter de la date de priorité, compte tenu
€galement du fait que la phase nationale de traitement devait étre ouverte a I'égard de la
demande dans un délai de 2®is a compter de la date de priorité. Lorsque le déposant
demandait un examen préliminaire international en vertu du chdpitegpointii) actuel
permettait d’apporter des rectifications, aprés la publication de la demande, mais avant
I'ouverture de la phase nationale dans un délai dm8& a compter de laade de priorité.
Toutefois, le délai pour I'ouverture de la phase nationale en vertu des chagtri¢est a
présent le méme, a savoir, Btbis a compter de la date de priorité, de sorte qu’il ne semble
pas nécessaire de maintenir la distinction dtgwentre les chapitres | et Il & cet égard. Il est
donc proposé de lier le délai prévu pour la rectification au délai pour I'ouverture de la phase
nationale dans tous les cas. En vertu du chapitna délai fixé vers la fin de la période de

30 mois senble approprié.]
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[Régle9l.2.a), suite]

i) lorsque 'administration compétente éstsgu-elle-est-donnéepar

I'administration chargée de I'examen préliminaire internatioaalmoment ou cette

administration commence a établir-elle-estdonneevant etablissement-drapport

d’examen préliminaire international

[COMMENTAIRE : voir le commentaire relatif au poimt Lorsque le déposant demande un
examen préliminaire international selon le chapiityeles considérations Iégerement

différentes interviennent puisque I'administration chargée de I'examen préliminaire
international sera en train d’instruire la demande. Chaque feuille de remplacement contenant
une rectification d’erreur autorisée par I'administration chargée de I'examen prélieninai
international est annexée au rapport d’examen préliminaire international (voir la proposition
de modification de la réglé0.16). Le délai approprié serait donc le moment ou

I'administration commence a établir le rapport d’examen préliminaire intemeiti

nRee avant

[COMMENTAIRE : les rectifications apportées par le Bureau international sont traitées dans
la propositon de modification du poin).]
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[Régle9l.2, suite]

b) Larequéte en rectification contient les indications suivantes

i) I'indication du fait que la rectification d’une erreur est demandée;

ii) l'erreur a rectifier; et

iii) la rectification poposée;

[COMMENTAIRE : voir la réglel8.1.a)i), iii) et iv) du reglement d’exécution du PLT.
L’indication, selon la régld.8.1.a)ii), du numéro de la demande ou du brevet en question,

n'est pas prévue ici puisque la requéte en rectification doit éésgmtée sous la forme d’'une
lettre permettant d’identifier la demande internationale qu’elle concerne ou étre accompagnée
d’'une telle lettre (voir la régl®2.1.a) du reglement d’exécution du PCT). L’indication, selon

la réglel8.1.a)v) du reglement d’egaétion du PLT, du nom et de I'adresse du requérant, n'est
pas prévue puisque la rectification ne peut étre apportée que sur demande du déposant (voir
l'alinéad) ci-dessus).]

ainsi que, au choix du déposant,

iv) une explication succincte de I'erreurdst la rectification proposée.

[COMMENTAIRE : cette explication aiderait I'administration compétente a décider de
I'opportunité d’autoriser une rectification. Il convient de noter que l'artidel) prévoit une
déclaration expliqguant les modifications apportées aux revendications selon cet article.]

c) Laregle 26.4 est applicablmutatis mutandisa la procédure a suivre pour

demander des rectifications.
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91.3 Autorisation de rectifier

a) [941}H L'administration compétente décide a bref détanformément a la

regle91.1.c), de 'opportunité d’autoriser ou de refuser d’autoriser la rectificatidweie

administration-gui-autorise-ourefuse-unerectificat®notifie a bref délai au déposagitau

Bureau internationalen motivant sa décisn s'il s’agit d’un refus. Ladministration-gui

. if . | ifie 3t £ délai . ional.

[COMMENTAIRE : les modifications proposées visent a harmoniser ce libellé avec celui
utilisé dans une autre partie de la regledifiée.]

b) Lorsque la rectification est autorisée par 'administration compétente, elle doit étre

apportée dans la demande internationale ou l'autre document concerné de la maniére prévue

dans les instructions administratives.

[COMMENTAIRE : Les instuctions325, 413, 511 et 607 devront étre modifiées.]
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[Régle91.3, suite]

c) Lorsgu’une rectification est autorisée par I'administration compétente, elle produit

effet,

i) en cas d’erreur dans la demande internationale, & compter de la date du dépot

international;

ii) en cas d’erreur dans un autre document, y compris une modification ou une

correction apportée a la demande internationale, a compter de la date a laquelle ce document a

été présente.

[COMMENTAIRE : le nouvel alinéa) proposé indiqua clairement la date a partir de
laquelle une rectification produira effet dés lors qu’elle aura été autorisée.]
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[Régle91.3, suite]

d) {9141}H Lorsque l'autorisation de rectifiersta-eterefusée, le Bureau international,

si la requétdui est pr&entéesn-est-faitgar le déposardans un délai [d’'umois] [de

deuxmois] a compter de la date de la décision de I'administration compé&ieate-le

momentpertinent-selontalinealgs)-gter-ou-gguater)et sous réserve du paiement d’'une

taxe spémle dont le montant est fixé dans les instructions administratives, publie la requéte

en rectification les motifs du refus par I'administration compétente et tout autre commentaire

succinct éventuellement formulé par le déposant, si posaiele la demade internationale.

Une copie de la requétdes motifs et des commentaires (S'il y a lies)rectiicationest si
possiblejnsérée dans la communication selon I'article 20 lorsqu’un exemplaire de la
brochure n’est pas utilisé pour cette communicatiadorsque, en vertu de I'article 64.3), la

demande internationale n’est pas publiée.

[COMMENTAIRE : selon la proposition de modification de I'alind si le déposant en fait

la demande, le Bureau international publiera également des informatiomgagtatine

requéte en rectification qui a été refusée par 'administration chargée de I'examen
préliminaire international, méme si la requéte en publication est recue apres la publication
internationale. Cela permettra de combler une lacune qui existelel@nésent reglement
d’exécution: en vertu de la regl@1.1.f), toute requéte en publication d’informations relatives
a une requéte en rectification refusée doit étre recue par le Bureau international avant
'achevement de la préparation technique deuhlication internationale. Dans la pratique,
cela signifie que les informations relatives a une requéte en rectification ayant été refusée par
I'administration chargée de I'examen préliminaire international apres la publication
internationale ne sont piubliées, ni mentionnées dans le rapport d’examen préliminaire
international et que seules les rectifications autorisées sont annexées au rapport (voir la
présente régl@0.16; voir également, plus haut, la proposition de modification de la
regle70.16)]
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[Régle9l.3, suite]

[Fin de 'annexe et du document]
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RAPPEL DES FAITS

1. A satroisitmesession, le groupe de travail a examiné des propositions de réforme

du PCT qui avaient déja été soumises au Comité sur la réforme du Traité de coopération en
matiére de brevets (PCT) ou au groupe de travail mais qui n'avaient pas été examinées en
détail, et a attribué une pridé a ces propositions en vue de les inclure dans son programme
de travail. Parmi les propositions examinées par le groupe de travail se trouvait une
proposition visant a réduire ou a éliminer les vérifications quant a la forme effectuées a la fois
par lesoffices récepteurs et par le Bureau international.

2. Les délibérations du groupe de travail sur cette proposition sont synthétisées dans le
résumeé de la session établi par la présidence, dans les paragtaphd8 ciapres du
documenPCT/R/WG/3/5 :

“Vérifications quant a la forme

“41. Les délibérations ont eu lieu sur la base du paifRéduire ou éliminer les
vérifications quant a la forme) de I'annexe | du document PCT/R/WG/3/1.
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“42. Plusieurs délégations ont estimé qas procédures relatives aux vérifications de
forme opérées a la fois par les offices récepteurs et par le Bureau international doivent
étre réexaminées afin d’éviter tout chevauchement des travaux et de rationaliser
davantage les procédures. Cela suppskr réexamen de nombreuses procédures en
vigueur, mais tout particulierement de celles qui ont trait aux demandes internationales
qui, a I'avenir, seront déposées et traitées sous forme électronique.

“43. Il a été convenu que le Bureau internationalrdese concerter avec les
délégations et les représentants des utilisateurs intéressés, en ayant recours au forum
électronique sur la réforme du PCT, pour recenser :

i) les vérifications quant a la forme qui sont opérées a la fois par les offices
récepters et par le Bureau international, afin de proposer des modifications des
instructions administratives et des directives a I'usage des offices récepteurs du PCT,
pour éviter tout double emploi;

i) les simplifications des vérifications quant a la forme pourraient
progressivement étre mises en ceuvre parallélement au dépot et au traitement
électroniques des demandes internationales dans le cadre du PCT.”

3. Le présent document décrit sommairement le réle que le traité etlamwegt

d’exécution attribuent aux offices récepteurs et au Bureau international pour ce qui est des
vérifications quant a la forme, donne quelques informations statistiques sur les irrégularités de
forme dans les demandes internationales et précise lesu@lles conséquences que des faits
nouveaux récents (les dernieres modifications apportées aux regles, qui ont été adoptées par
I'assemblée en octob@002, la réorganisation en cours de I'Office du PCT au sein du Bureau
international et la mise en ceuypedvue du dépbt électronique) pourront avoir sur les
vérifications quant a la forme des demandes internationales.

ROLE DES OFFICES RECEPTEURS ET DU BUREAU INTERNATIONAL EN CE QUI
CONCERNE LES VERIFICATIONS QUANT A LA FORME

4.  Avant d’examiner de plus pres la fagon dont les vérifications quant a la forme des
demandes internationales sont effectuées dans le cadre du systéme actuel et de se pencher sur
la question des personnes qui sont chargées de ces vérifications, il conviegppelera

I'historique du PCT, ce qui permettra de mieux comprendre le r6le des offices récepteurs et

du Bureau international en ce qui concerne ces Vérifications.
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Premiers projets de texte du PCT

5. Le projet de texte de 1967 du PEfrévoyait que le Bureau international serait

responsable de I'examen de toutes les demandes internationales “quant a la forme”, y compris
en ce qui concerne le respect de ce que I'on appellerait aujourd’hui les conditions aux fins de
la date de dépdt sah I'article 11. Le projet d’articleZ.1) du texte de 1967 du PCT (intitulé
“Examen de la demande internationale quant a sa forme”) disposait ce qui suit (voir la

page23 du documenPCT/1/4) :

“1l) Le Bureau international examinera la demande internateafin de constater
gu’elle remplit les conditions posées par l'arti@lelu présent Arrangement; toutefois,
en ce qui concerne la description, les revendications, les dessins et les abrégés
descriptifs, 'examen se limitera a la recherche des er@identes de forme.”

6. Mais la proposition de projet d’article.1) n’a pas été approuvée par la majorité des
délégations participant a la premiére réunion du “Comité d’experts sur un Traité de
coopération en matiere de breva®(T)”. On trouve dans le rapport de cette réunion le
résume ciapres des délibérations sur le projet d’arti¢levoir la page7 du document
PCT/I/11) :

“24. La majorité des membres du Comité a estimé que I'examen de la demande
internationale quant a $arme ne devrait étre effectué par le Bureau international que
lorsque d’autres administrations ne sont pas disponibles, par exemple lorsque la
demande internationale est déposée directement auprés du Bureau international. Des
opinions différentes se sbmanifestées quant a la question de savoir qui, en régle
générale, devrait procéder a cet exameartains orateurs ont proposé que cet examen
soit effectué par les administrations chargées de la recherche; d’autres, qu'’il soit
effectué par n'importe el office national disposé a recevoir et a transmettre des
demandes internationales, méme si un tel office n’est pas une administration chargée de
la recherche. Dans tous les cas, le Bureau international devrait établir un mécanisme
permettant d’harmonisdes pratiques de toutes les administrations vérifiant si les
demandes remplissent les conditions de forme posées BaTe

7. Par conséquent, les projets ultérieurs et le texte final du traité et du réglement
d’exécution, telsque signés lors de la Conférence diplomatique de Washington el9jiin

ne prévoyaient plus que le Bureau international serait chargé de I'examen des demandes
internationales “quant a la forme”. Les offices récepteurs étaient responsables de la
vérification et du traitement des demandes internationales (voir I'att@ley compris de la
vérification du respect des conditions prévues aux fins de la date de dép6t selon ldrtitle
de la vérification des irrégularités de forme selon I'artitfie

Dans le présent document, les termes “articles” et “régles” renvoient aux articles et régles du
Traité de coopération en matiére de brevets (PCT) et du Réglement d’exécution du PCT
(ci-aprés dénommé “reglement d’exécution”), respectivement, ou aux dispositions gu’il est
proposé de modifier ou d’'ajouter, selon le cas.
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8.  Toutefois, le Bureau international et, dans une moindre mesure, les administrations
chargées de la recherche internationale ont été chargés d’appuyer les offices récepteurs dans
I'exécution de leurs taches. Des procédures onirgsés en place pour veiller a ce que

certaines irrégularités relevées par le Bureau international (et, dans certains cas, par
'administration chargée de la recherche internationale) soient portées a I'attention de I'office
récepteur (voir les régles actles 28.1 et 29.3; voir aussi la regi®.1.e) en ce qui concerne

les irrégularités dans la demande).

9. Enoutre, d’autres responsabilités en rapport avec les vérifications quant a la forme ont
été directement confiées au Bureaternational, qui exigent de cekai qu'il invite le

déposant a corriger l'irrégularité plutét qu’a porter cette irrégularité a I'attention de I'office
récepteur. Ainsi, lorsque I'office récepteur ne remarque pas gqu’une revendication de priorité
ne remflit pas les conditions prévues par la regie 10, c’est au Bureau international qu’il
incombe d’inviter le déposant a corriger I'irrégularité dans la revendication de priorité en lui
remettant la correction requise directement (voir la regle actdélies.2; une disposition
analogue figurait déja dans la rédl€l0 du texte final du reglement d’exécution tel qu'adopté

a la conférence diplomatique de Washingtori8m0). Des responsabilités similaires ont été
confiées ultérieurement au Bureau internagisous la forme de modifications du reglement
d’exécution, par exemple en ce qui concerne le traitement des déclarations visées dans la
regle4.17 (I'office récepteur et le Bureau international peuvent tous les deux inviter le
déposant a corriger une déchtion défectueuse (voir la redéter.2)).

10. Siles actes de la Conférence diplomatique de Washington sur le Traité de coopération

en matiere de brevets et d’autres documents disponibles n’exposent pas expressément dans le
détal le raisonnement a I'origine de cette répartition du travail entre les offices récepteurs et

le Bureau international, il n’en reste pas moins que les “fondateur®Gili étaient

manifestement préoccupés par des questions telles que la facon d’assuienale

traitement uniforme de toutes les demandes internationales par tous les offices rétepteurs

la “publication internationale raisonnablement uniforrheEn outre, il doit avoir semblé

logique, compte tenu de la répartition du travail entre iéfémnts offices et administrations

et le Bureau international, d’exiger du Bureau international qu’il attire I'attention de I'office
récepteur sur une irrégularité lorsque cette irrégularité n’a apparemment pas été vue par
I'office mais par le Bureau imrnational au cours du traitement de la demande internationale,

ou de laisser le Bureau international se mettre directement en rapport avec le déposant lorsque
la correction de lirrégularité doit étre effectuée d’urgence parce que la demande

internationag est en instance.

Voir le rapport de la premiéngunion du Comité d’experts (fin du paragrag@#e(cité dans le
paragraph® ci-dessus), a la pagedu document PCT/I/11)Dans tous les cas, le Bureau
international devrait établir un mécanisme permettant d’harmoniser les pratiques de toutes les
administrations vérifiant si les demandes remplis$ées conditions de forme posées par

le PCT.”

Le projet de texte d&968 de larégl@6.1.a) (qui a été ultérieurement renumérotée et est
devenue la régl@8.1.a)) disposait ce qui suitsi le Bureau international ou I’Administration
chargée de la pherche est d’opinion gue la demande internationale contient certains défauts,
particulierement gu’elle ne remplit pas les conditions matérielles prescrites, nécessaires a une
publication raisonnablement uniforme, le Bureau international ou I'Administratiargée de la
recherche, selon le cas, porte ces défauts a I'attention de I'Office récepteur.”
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Systeme actuel

11. En ce qui concerne les vérifications quant a la forme, le r6le du Bureau international
selon le systéme actuel peut étre décrit comme: suit

i) aider les offices récepteurs et les adminigrag chargées de I'examen
préliminaire international a s’acquitter de leurs taches de vérification quant a la forme de la
demande internationale et de la demande d’examen préliminaire international, respectivement,
en vue notamment de parvenir & un traiggrnuniforme de toutes les demandes
internationales et de toutes les demandes d’examen par les offices récepteurs et les
administrations chargées de I'examen préliminaire international, respectivement, et a une
“publication internationale raisonnablememiforme”; et

i) effectuer certaines vérifications quant a la forme qui lui ont été directement
confiées, notamment en ce qui concerne les irrégularités qui doivent impérativement étre
corrigées en vue de la publication internationale en instance.

12. Par conséquent, le Bureau international procéde a une vérification quant a la forme de
chague exemplaire original recu et

i) lorsqu’il estime que l'une des conditions aux fins de la date du dépdt prévues aux
pointsi) a iii) de I'article 11.1) n’est pas remplie a la date qui a été accordée en tant que date
du dép6bt international et qu'il constate que I'office récepteur n’a pas invité le déposant a
corriger cette irrégularité, attire I'attention de I'office récepteur sur ces erfeoirs
I'article 14.4) de la regl@9.3);

ii) lorsque, a son avis, la demande internationale contient I'une des irrégularités
mentionnées dans I'artictke4.1)a)i) (elle n’est pas signée conformément au reglement
d’exécution), dans I'articlé4.1)a)ii) (dle ne comporte pas les indications prescrites au sujet
du déposant) ou dans I'articlet.1)a)v) (elle ne remplit pas, dans la mesure prévue par le
reglement d’exécution, les conditions matérielles prescrites) et qu'il constate que I'office
récepteur n’a @s invité le déposant a corriger cette irrégularité, porte cette irrégularité a
I'attention de I'office récepteur (voir la regk8.1);

i) lorsqu’il trouve qu’une revendication de priorité ne remplit pas les conditions
prévues par la régk.10, invite si I'office récepteur a omis de le faire, le déposant a corriger
sa demande de priorité (voir la ré@ébis?2);

iv) lorsqu’il constate que I'une des déclarations visées a la tlegiene remplit pas
les conditions prévues par cette regle, invitedpaksant a corriger la déclaration (voir la
regle26ter.2);

v) conformément au chapittg lorsqu’il constate une irrégularité dans la demande,
porte cette irrégularité a I'attention de I'administration chargée de I'examen préliminaire
international (vaila régle60.1.e)).

13. Les exemplaires originaux étant habituellement regus par le Bureau international avec
une copie des invitations a corriger des irrégularités de forme envoyées par I'office récepteur
au déposant, le Bureaut@rnational est en mesure de voir quelles irrégularités, le cas échéant,
I'office récepteur a relevées et a invité le déposant a corriger. On est ainsi sdr, conformément
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au reglement d’exécution, que le Bureau international ne porte a I'attentionfieel’o
récepteur que les irrégularités de forme qui n'ont pas été relevées par cet office et que le
Bureau international n’invite le déposant a corriger une irrégularité que lorsque I'office
récepteur a omis de le faire.

Irrégularités relevées par le Burednternational

14. Les chiffres cidessous relatifs aux irrégularités relevées par le Bureau international et,
conformément a la reg28.1, portées a l'attention de I'office récepteur concerné illustrent le
réle que joue le Bureaimternational dans les vérifications quant a la forme des demandes
internationales.

15. En 2002, le Bureau international a recu un nombre total deE02&xemplaires

originaux de demandes internationales déposées aupres dgdusiggands offices agissant

en tant qu’'offices récepteurs LT, c'esta-dire aupres de I'Office des brevets et des
marques des Etatdnis d’Amérique, de I'Office européen des brevets, de I'Office japonais
des brevets, de I'Office des brevets du Royatlomeet de I'Office allemand des brevets et

des marques. Dans ces 8d2exemplaires originaux, le Bureau international a relevé un total
de 59900irrégularités, qui n'avaient apparemment pas été vues par |'office récepteur
concerné, et a porté ces irrégutés a I'attention de cet office ou, lorsqu’il avait I'autorité

pour le faire, a directement invité le déposant a corriger cette irrégularite.

16. La plupart des irrégularités relevées par le Bureau international qui ont étégpartée
I'attention de I'office récepteur concerné relevaient de I'un des tragssuivants

i) lademande internationale n’était pas signée, contrairement a ce que prévoit le
reglement d’exécution (voir I'articlé4.1)a)i)) (32540 irrégularités avaient pur origine une
absence de pouvoir ou un pouvoir irrégulier, 4142 absence de signature ou une signature
défectueuse);

i) lademande internationale ne remplissait pas, dans la mesure prévue par le
reglement d’exécution, les conditions matériellesprites (articlel4.1)a)v))
10 774irrégularités concernaient les dessins, 1B0@escription, la revendication ou I'abrégé,
2214le titre de I'invention (notamment une incompatibilité entre la requéte et la description),
114la requéte et 23Babsence thbrégé);

iii) lademande internationale ne contenait pas les indications requises sur le déposant
(voir l'article 14.1)a)ii)) (3329rrégularités concernaient I'adresse ou les indications relatives
a la nationalité ou au domicile du déposant).

17. Enoutre, le Bureau international a relevé un total de 48dtres” irrégularités

(notamment, des irrégularités dans les revendications de priorité ou des déclarations visées a
la regle4.17) qu’il a invité le déposant a corriger plutpie de les porter a I'attention de

I'office récepteur.

18. Globalement parlant, plus de 60% des irrégularités relevées par le Bureau international
concernaient la signature (en particulier, 'absence de pouvoir), environ 25%nidisicos
matérielles de la demande internationale (en particulier, les dessins), plus de 5% les
indications relatives au déposant et plus de 8% d’autres types d'irrégularités.
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INCIDENCE DES FAITS NOUVEAUX RECENTS SUR LES VERIFICATIONS QUANT
A LA FORME

19. Un certain nombre de faits nouveaux récents auront sans doute une incidence
importante sur les vérifications quant a la forme des demandes internationales effectuées par
les offices récepteurs et par le Bureau international, gigiressort des paragraphes qui
suivent.

Modifications du reglement d’exécution adoptées par I’Assemblée du PCT en octobre 2002

20. En octobre 2002, dans le cadre de la réorganisation du systéme des désignations,
I’Assemblée du ET a adopté des modifications du reglement d’exécutioR@I, qui auront

sans doute une incidence immédiate et considérable sur les vérifications quant a la forme des
demandes internationales, notamment en ce qui concerne les irrégularités relatives a la
signature (voir le paragraptié.i) ci-dessus) et la fourniture d’indications sur le déposant

(voir le paragraph@6.iii) ci-dessus), qui, eA002, représentaient plus de 65% de toutes les
irrégularités relevées par le Bureau international et portéesta@riteon de I'office récepteur
concerné.

21. Afin d’éviter que la demande internationale ne soit considérée comme retirée selon
I'article 14.1) parce qu'’il manque des signatures ou des indications pour tous les déposants
(qu’il y en ait deux ou plus de deux), il suffira, conformément au reglement d’exécution
modifié qui entrera en vigueur €' janvier2004, que la requéte soit signée par au moins
undéposant et que les indications aient été fournies pour au moiéposant habiié,
conformément a la reglE9, a déposer une demande internationale auprées de I'office
récepteur concerné. En outre, a compteldjanvier2004, lorsqu’un seul déposant est
représenté par un mandataire ou lorsque tous les codéposants sont reppasamtés
mandataire ou un représentant commun, I'office récepteur, 'administration chargée de la
recherche internationale, I'administration chargée de I'examen préliminaire international et le
Bureau international seront autorisés a renoncer a la condjtioveut qu’un pouvoir distinct
soit remis.

22. Par conséquent, a compter tilijanvier 2004,

i) lorsqu’il y aura deux ou plus de deux déposants, I'office récepteur ne sera plus
tenu d’inviter a fournir les signatures manguanteslorsque la requéte est signée par au moins
un déposant (voir la régte6.2bistelle qu’en vigueur a compter dif' janvier2004); cela
devrait permettre de réduire considérablement le nombre d’irrégularités en rapport avec les
conditions applicables a Egnature, le nombre d’invitations émises par I'office récepteur et,
donc, le nombre de fois ou le Bureau international doit porter une irrégularité a I'attention
d’un office récepteur (voir le paragraphé.i) ci-dessus);

i) lorsqu’il y aura deux ou pis de deuxiéposants, I'office récepteur ne sera plus
tenu d’inviter a fournir les indications manquantes relatives a I'adresse, a la nationalité et au
domicile ou a corriger les indications défectueuses lorsque ces indications sont fournies pour
au moinsun déposant habilité a déposer la demande internationale auprés de I'office récepteur
concerng; cela devrait permettre de réduire considérablement le nombre d’irrégularités dans
les indications concernant le déposant, le nombre d’invitations que I'ofimepteur a di
émettre et, par conséquent, le nombre de fois ou le Bureau international doit porter une
irrégularité a I'attention de I'office récepteur (voir le paragrafibdii) ci-dessus);
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iii)  Il'office récepteur peut renoncer a I'exigence selon laquelle un pouvoir distinct
doit étre remis, ce qui signifie que I'absence de pouvoir ne sera plus considérée comme une
irrégularité et que l'office récepteur n’aura plus a émettre d’invitation.

Réorganisation du &eau du PCT

23. Dans le cadre du projet en cours d’automatisation des opérations du PCT au Bureau
international (projet IMPACT), une nouvelle structure organique et de nouvelles procédures
internes plus efficaces ont été mises &cp au sein du Bureau dRCT. Le Bureau d?PCT

est passé de I'ancienne structure hiérarchique, rigide et axée sur les taches, a une structure
faisant une large place au travail d’équipe, ce qui a débouché sur une structure organique plus
souple qui permigra d'introduire de nouvelles fonctions et de nouveaux services novateurs au
fil du temps, en vue notamment d’améliorer la coopération fonctionnelle journaliére entre le
Bureau international et les offices récepteurs, les administrations internationlelesices
désignés ou élus.

24. Aux fins de cette nouvelle structure organique, des équipes du traitement réduites ont
été mises en place, chacune étant chargée du traitement d’exemplaires originaux envoyés par
des offices récdpurs bien déterminés. Dans chaque équipe du traitement, des personnes
expérimentées assureront le lien entre les déposants, les offices récepteurs, les administrations
internationales et les offices désignés ou élus pour les questions concernant ledatema
internationales traitées par cette équipe, afin de fournir un service d’'un niveau supérieur axé
sur le client. Pour améliorer la coopération journaliére entre chaque équipe du traitement et
“son” office récepteur, une plus large place sera accordééaimation, aux conseils et a

I'appui et a I'établissement de liens particuliers entre le personnel des offices récepteurs et les
équipes du traitement. On espére que, grace a ces mesures, le traitement des demandes
internationales par les offices rguteurs et le Bureau international sera plus uniforme et plus
efficace, y compris en ce qui concerne la publication internationale uniforme.

25. Dans ce contexte, il convient de noter que I'une des équipes du traitement, a sdeoir cel
qui est chargée de traiter les exemplaires originaux provenant du Bureau international en tant
gu’office récepteur, a commencé une étude pilote, avec le concours du personnel du Bureau
international en tant qu’'office récepteur, en vue de mettre en ge@®ute mauvaise

utilisation des ressources et toute répétition inutile des travaux dans le cadre des activités de
vérification quant a la forme menées a la fois par le Bureau international en tant qu’office
récepteur et par le Bureau international méogegui permettra de mettre en place des
procédures internes simplifiées et plus efficaces aux fins de la coopération journaliére entre
les offices récepteurs et le Bureau international. Il serait-pretbon de se demander si une
étude analogue doit& menée en vue de procéder a une simplification ultérieure des
vérifications quant a la forme des demandes internationales déposées sous forme électronique.

Dépbt et traitement des demandes internationales sous forme électronique

26. Le dépbt et le traitement de demandes internationales et de documents connexes sous
forme électronique est aujourd’hui possible, ce qui modifiera inévitablement la facon dont les
offices, les administrations et le Bureau international traitent les ddesainternationales.

Les modifications des instructions administratives du PCT visant a permettre la mise en place
du dépot et du traitement électroniques des demandes internationales et de documents
connexes sont entrées en vigueur jarvier2002. Gs modifications (septienpartie et

annexe- des instructions administratives) contiennent, respectivement, le cadre juridique
indispensable et la norme technique. En noven2B@2, I'Office européen des brevets en sa
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qualité d’office récepteur a recu paemiere demande internationale déposée sous forme
électronique. Le PCBAFE, logiciel de dépbt électronique mis au point par le Bureau
international dans le prolongement du logiciel REASY, sera mis a la disposition des
déposants et des offices récmynts ultérieurement cette année. En ce qui concerne les
vérifications quant a la forme, il est particulierement intéressant de constater que

i) lelogiciel de dép6t électronique PEJAFE contiendra environ 20@alidations;
la fonction de validation sea vérifier et a confirmer que les données entrées par le déposant
sont homogeénes et remplissent les conditions prévues par le PCT aux fins de I'attribution
d’'une date de dép6bt international ainsi que les conditions matérielles, ce qui permet d’éviter
deserreurs de la part du déposaviantqu’il ne dépose la demande internationale;

i) le corps de la demande internationale (description, revendications, abrégé) ne
devra plus nécessairement respecter certaines conditions matérielles (telles que leslesarge
modes d’écriture des textes, la numeérotation des feuilles, etc.) aux fins d’une “publication
internationale raisonnablement uniforme” car, étant entierement sur support électronique, il
pourra donc étre mis sous n’importe quel format ou sous n’itepguelle forme aux fins de la
publication internationale;

iii) les offices récepteurs, lorsqu’ils procéderont aux vérifications quant a la forme,
pourront utiliser les fonctions de validation automatique du logiciel, qui permettent de
détecter automatigement les irrégularités qui figurent encore dans la demande internationale.

EXAMEN DES PROCEDURES DE VERIFICATION QUANT A LA FORME SUIVIES A
LA FOIS PAR LES OFFICES RECEPTEURS ET PAR LE BUREAU INTERNATIONAL

27. Compte tenu de ceuijest exposé plus haut, le groupe de travail, lorsqu’il examinera les
procédures de vérification quant a la forme suivies a la fois par les offices récepteurs et par
le Bureau international, pourra souhaiter examiner les questions suivantes

i) en ce @i concerne les vérifications quant a la forme, la “répartition du travail”
entre les offices récepteurs et le Bureau international, telle que concue par les “peres
fondateurs” dWPCT et prévue par le reglement d’exécution du PCT, se justiiie toujours?

i) les questions de “traitement international uniforme de toutes les demandes
internationales par tous les offices récepteurs” et de “publication internationale uniforme”
sontelles toujours d’actualité?

iif) estce que les procédures de vérificat quant a la forme suivies a la fois par les
offices récepteurs et par le Bureau international apportent quelque chose au systéeme,
notamment du point de vue du déposant, ou constitekkes une répétition inutile des
travaux, qui devrait étre évitée sipprimée?

iv) compte tenu de l'incidence probable des modifications apportées aux regles
adoptées en octob902 et de I"“étude pilote” sur les procédures de vérification quant a la
forme que méne actuellement le Bureau international (voir le parag@dpbi-dessus), des
propositions de modification du reglement d’exécution, des instructions administratives ou
des directives a I'usage des offices récepteurs devrallad étre inscrites au programme de
traval du groupe de travail maintenant ou conviéid’attendre de savoir quelle est
I'incidence des modifications apportées aux regles et de connaitre les résultats de I'étude
pilote?
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28. Le groupe de travail est invité a

examiner leguestions soulevées dans le
présent document.

[Fin du document]
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RAPPEL

1. A satoisiéme session, le groupe de travail a examiné les propositions de réforme

du PCT qui avaient déja été soumises au Comité sur la réforme du P@prgs dénommé
“comité”) ou au groupe de travail linéme mais n’avaient pas encore été étudiées en détail,
et il est convenu du caractére prioritaire de ces propositions, dans la perspective de leur
intégration dans son programme de travail. Parmi les propositions examinées par le groupe de
travail, certaines visaient la recherche internationale et I'exantemational (voir les
paragraphe87 a 94 du résumé établi par la présidence figurant dans le document
PCT/R/WG/3/5). Legroupe de travail est convenu que le Bureau international élaborerait,
pour examen a sa prochaine session, un document présentans$dsilités en matiére de
développement du systeme de recherche internationale et d’examen international, en
indiquant en particulier les moyens par lesquels les offices désignés, et notamment les plus
petits d’entre eux, pourraient tirer un meilleur paks résultats de la phase internationale.

2. Le présent document présente les options de développement du systeme de recherche
internationale et d’examen international. Le groupe de travail est invité a examiner ces
options afirde définir les caractéristiques que pourrait revétir le futur systeme de recherche et
d’examen selon le PCT comme point de départ pour la poursuite de I'examen de cette
question par le groupe de travail.
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ETAT D’AVANCEMENT DE LA REFORME DU SYSTEBME DE RECHERCHE
INTERNATIONALE ET D’EXAMEN INTERNATIONAL

3. Jusqu’a présent, les délibérations du comité et du groupe de travail, y compris en ce qui
concerne un futur systeme de recherche et d’examen selon le PCT, ont porté principalement
su les changements qui pourraient étre réalisés en modifiant le reglement d’exécution plutot
gu’en révisant le traité luméme. Ces délibérations ont débouché sur le systeme renforcé de
recherche internationale et d’examen préliminaire international, ag@pt’Assemblée de

I'Union du PCT a sa trentet uniémesession (18session extraordinaire) tenue du

23 septembre au®loctobre2002 (voir les paragraphd® a 48 et 'annex® du
documenPCT/A/31/10), avec effet alfjanvier2004.

4. Certaines caractéristiques des modifications récemment adoptées sont déterminées par
les dispositions actuelles du traité concernant la recherche internationale et 'examen
international. Des solutions différentes seraient envisageables gsigmee entierement

nouveau devait étre créé indépendamment des limitations actuelles, par éxemple

i) le traité est fondé sur une distinction nette entre la procédure de recherche
internationale obligatoire (au titre du chapitr@u traité) et la proédure d’examen
préliminaire international facultative (pour les déposants et les Etats contractants) (au titre du
chapitrell); cependant, le systeme renforcé de recherche internationale et d’examen
préliminaire international récemment adopté prévoit paaministration chargée de la
recherche internationale (avec effet &ljanvier2004) I'obligation d’établir une opinion
écrite équivalant en fait a la premiewpinion écrite de I'administration chargée de I'examen
préliminaire international;

ii) letraité limite la portée du rapport d’examen préliminaire international (voir
l'article 35.2)) dans la mesure ou, sans interdire completement les observations sur certaines
questions qui peuvent étre applicables dans certains pays mais pas dans d’autres, il limite la
possibilité d’établir un rapport adapté a des besoins divers; il ne prévoit pas non plus de
procédure a I'intention d’'une administration qui souhaiterait procéder a I'examen national de
la demande parallélement a 'examen préliminaire intéonat.

5. Compte tenu de ce qui précede et des autres limitations actuellement imposées par le
traité, le systéme renforcé de recherche internationale et d’examen préliminaire international
tel qu'il a été adopté par 'assembléamet de bien concilier les différents intéréts en

présence sans modifier le traité-lméme. Il convient de noter en particulier que ce systeme
prévoit une opinion motivée sur la nouveauté, I'activité inventive et d’autres questions pour la
quasitotalité des demandes internationales, ce qui est utile pour les offices désignés, en
particulier les plus petits d’entiux et ceux qui ne disposent pas de moyens de recherche et

Dans le présent document, les termes “articles” et “régles” renvoient au Traité de coopération en
matiére de brevets (PCT) et au reglement d’exéaudu PCT (ciaprés dénommé “réglement
d’exécution “), ou aux dispositions qu'’il est proposé de modifier ou d’ajouter, selon le cas.

Le “chapitre I” et le “chapitre II” renvoient aux chapitres correspondants du PCT. Les termes
“législation nationale”, lemandes nationales”, “phase nationale”, etc. désignent aussi la
|égislation régionale, les demandes régionales, la phase régionale, etc. Les termes “articles du
PLT” et “régles du réglement d’exécution LT” renvoient au Traité sur le droit des brevets

(PLT) et au réglement d’exécution LT.
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d’examen, notamment dans les pays en développement. Cependant, méme si certains
changements importants pourraient étre effectués simplement en modifiant le réglement
d’exécution, tout autre changement substantiel nécessitera probablement une révision du traité
lui-méme.

CARACTERISTIQUES QUE POURRAIT REVETIR LE FUTUR SYSTEME DE
RECHERCHE INTERNATIONALE ET D’EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

6. Le présent document traite des caracteristiques que pourrait revétir le futur systeme de
recherche internationale et d’examen international selon le PCT, mais il neamoublier

que le PCT s’inscrit dans le contexte plus large du systeme international des brevets et que
tout changement substantiel apporté au systeme du PCT aura immanquablement des effets
plus vastes dans ce contexte. Par exemple, certains des fslygeda réforme du PCT

formulés par le comité étaient les suivants

i) “réduire les codts a la charge des déposants, compte tenu des besoins différents de
ceuxci dans les pays industrialisés et les pays en développement, qu’il s’agisse des inventeurs
travaillant a titre individuel, des petites et moyennes entreprises ou des déposants constitués
par de grandes entreprises;”

ii)  “éviter la répétition inutile des travaux effectués par les administrations du PCT et
les offices de propriété industriell@tionaux et régionaux;” et

iii)  “veiller a ce que le systeme fonctionne a I'avantage de tous les offices, quelle que
soit leur taille”

(voir les points ii), iv) et v) du paragrapl& du document PCT/R/1/26). Le souhait exprimé
par certains offices deegrouper dans toute la mesure du possible le traitement international et
le traitement national d’'une demande est un autre exemple. Il est particulierement important
d’envisager comment le systéme international pourra fonctionner a I'unisson et a I'avantage
des systémes des pays en développement et des Etats dont les offices ne pratiquent pas
I'examen. Pour ces Etats, le systéme international devrait déboucher sur des rapports de
recherche et d’examen présentant un avantage maximal au niveau natiéclaligant le

risque de délivrance des brevets non valables, y compris dans le cas des systemes
d’enregistrement.

7. Nombre de changements qu'il est possible d’apporter au systéme de recherche
internationale et d’examen préliminairgernational semblent nécessiter une révision du

traité ou I'adjonction de protocoles facultatifs a cetu{voir le document PCT/R/WG/3/3,

qui expose les options en matiere de révision du traité). Les modifications ou protocoles
prévoyant de nouveawdéments, facultatifs et purement complémentaires par rapport au
systéme existant, pourraient étre mis en ceuvre relativement rapidement puisque leur entrée en
vigueur est subordonnée non pas a la ratification de tous les Etats, mais seulement a celle des
Etats qui souhaitent étre liés par ces modifications ou protocoles. Cependant, il est peu
probable que les changements de ce type puissent étre utilisés pour modifier la fagon dont la
recherche internationale et I'examen international a proprement paneréalisés, car cela
obligerait presque inévitablement les administrations a rédiger des rapports ou des opinions
selon plusieurs normes a l'intention de différents Etats contractants, selon que oetix

ratifié ou non tel ou tel protocole, et celayoait obliger le déposant a présenter plusieurs
versions de la demande internationale, aucune de ces solutions n’étant souhaitable.
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INTERETS A PRENDRE B CONSIDERATION

8.  Pour étre efficace, le systeme doit répondre aux bescifgsehtes de parties prenantes.
Bien que leurs intéréts different, cela ne signifie pas toujours que leurs souhaits en ce qui
concerne les aspects du systeme s’opposent; si certains intéréts doivent étre conciliés,
d’autres sont complémentaires

i) lesinventeurs et les déposantsouhaitant un systeme du PCT peu colteux et
suffisamment souple pour répondre a des souhaits différents en ce qui concerne la rapidité et
la qualité; certains souhaitent utiliser le systeme international essentiellemeclifiéner
les frais liées a I'ouverture de la phase nationale; d’autres souhaitent tirer parti au maximum
de la recherche (en particulier) et de I'examen en s’assurant d’une forte présomption de
validité de la demande sous la forme dans laquelle elle elains la phase nationale;

i) les offices nationaux (en qualité d’offices désignés ou élus) et les administrations
souhaitent généralement que le system®@d débouche sur la production en temps voulu
de rapports de haute qualité et utiles pour jgase nationale, en particulier en ce qui
concerne les plus petits offices et ceux qui ne disposent pas de moyens de recherche et
d’examen, notamment dans les pays en développement;

iii) lestiers, ycompris les consommateurs et les concurrepishaitehque le
systéme du PCT soit rapide, fiable, le résultat devant présenter le degré maximal de sécurité
juridique dans tous les Etats contractants, et transparent, fournissant autant d’information que
possible sur le traitement, moyennant par exemple ldigatton de la demande internationale
et I'acces aux rapports des administrations;

iv) les administrateurs du systeme international (en particulier les offices récepteurs,
les administrations internationales et le Bureau internatiosaijihaitent un sysme duPCT
qui leur permette de rendre les services qui leur incombent en termes de fonctionnement, de
qualité et de délais, dans les limites des ressources financieres et humaines dont ils disposent.

9. Lorsque I'on envisage uneadification du traité Iiméme, le nouveau systéme dans

son ensemble doit offrir des avantages suffisants pour toutes les parties prenantes afin de
justifier les bouleversements considérables que cela implique. La recherche et 'examen sont
au cceur du syéme international des brevets, en ce qui concerne tant la phase internationale
de la procédure PCT que la phase nationale de la procédure de délivrance. S'il est probable
que de nombreux aspects du systéme actuel seraient conservés, il convient deeéterm
objectivement les éléments du systeme actuel qui sont essentiels, ceux qui pourraient étre
améliorés et ceux qui pourraient étre omis dans un systéme s’inscrivant dans une perspective
internationale nouvelle et plus large. Le systéme devrait aussaget une certaine souplesse
dans linstruction des demandes en traitant autant de questions que possible dans le réglement
d’exécution, les instructions administratives ou les directives, reconnaissant que @its 25

un nouveau quart de siécle les besoilu systéme ne seront pdiite pas les mémes
gu’aujourd’hui.
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LES ELEMENTS ESSENTHELS DE LA RECHERCHHBENTERNATIONALE ET DE
L’EXAMEN INTERNATION AL ET LES OPTIONS ENLA MATIERE

10. L’essence de la recherche et de 'examen en meatiérbrevets, gompris la recherche
internationale et 'examen international selofPIET, est bien établie et largement reconnue,

et il est peu probable qu’elle évoluen examinateur proceéde a une recherche pour

déterminer 'état de la technique a pdee en considération pour une invention revendiquée et

en fonction des résultats de la recherche, il détermine si la demande répond a des critéres
définis en ce qui concerne la nouveauté, I'activité inventive et d’autres éléments. Cependant,
dans ce contde général, on peut s’interroger sur les points de savoir a quel moment, dans
guelles conditions, a quel endroit, de quelle fagon et selon quels critéres une demande
internationale doit faire I'objet d’une recherche et d’'un examen. De plus, les effeistee
recherche et de tout examen doivent étre examinés compte tenu de la poursuite de

I'instruction de la demande de brevet, a la fois au niveau international et dans les systemes des
différents pays dans lesquels ils produiront des effets, notammeuayssn développement

ne disposant pas d'office procédant a 'examen. Certains de ces aspects sont étudiés de fagon
plus approfondie dans les paragraphespries.

QUEL EST LE RESULTATDE LA RECHERCHE ETDE L’EXAMEN?

11. Le systéne actuel prévoit I'établissement d’un rapport de recherche internationale
obligatoire, généralement dans un délai d’environris a compter de la date de priorité, et
d’un rapport d’examen préliminaire international facultatif, généralement dans un déla
d’environ 28mois a compter de la date de priorité.

12. L’objectif de la recherche internationale est de déterminer I'état de la technique
pertinent. La seule question de principe qu’il faut se poser a cet égard est de skvoir si
définition de “I'état de la technique pertinent” répond tout d’abord aux besoins d’'un examen
international et, ensuite, a ceux des systémes nationaux et régionaux en vertu desquels des
brevets peuvent étre délivrés. Il faut bien entendu tenir compét égard de questions
concreétes telles que le délai pour la recherche, la documentation examinée et la méthode de
recherche; certaines de ces questions sont aborddessus.

13. Le rapport d’examen préliminaire internationahtient toujours une opinion sur la
nouveauté, I'activité inventive et I'application industrielle tels qu’ils sont définis dans le traité
et peut également contenir, selon la pratique de I'administration concernée, une opinion sur
toute une série d’autrepiestions, Yrompris les irrégularités quant a la forme ou au contenu,

le point de savoir si les modifications vont-dela de I'exposé de I'invention figurant dans la
demande telle qu’elle a été déposée, la précision de la description, des revendetadess
dessins et le point de savoir si les revendications sont entierement fondées sur la description.

14. L’examen préliminaire international a expressément pour objet de formuler une opinion
“préliminaire et sans engagement” des criteres de nouveauté, d’activité inventive et
d’application industrielle. Le traité indique aussi expressément que les Etats contractants sont
libres d’appliquer des criteres additionnels ou différents lorsqu’ils se prononcent sur la
brevetabilité dune invention (articl3.5)), que le rapport d’examen préliminaire

international ne contient aucune déclaration quant a la question de savoir si I'invention est ou
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semble étre brevetable ou non au regard d’une législation nationale quelconque3ar#yje

et, plus généralement, que rien dans le traité ne peut étre compris comme limitant la liberté
des Etats contractants de prescrire leurs propres critéres en ce qui concerne les conditions
matérielles de brevetabilité (artichy .5)).

15. Cela étant, les critéres du PCT sont en fait peu différents des criteres de brevetabilité
applicables aux demandes de brevet et aux brevets définis par les Iégislations nationales et
régionales et en application desquels les rapports d’exanmt@blis par les offices qui
procedent a 'examen des demandes quant au fond. Les Iégislations sur le droit matériel des
brevets présentent certes des différences en ce qui concerne le sens et I'application de ces
criteres, mais il faut reconnaitre qiles comportent également une forte proportion

d’éléments communs (sans parler de I’harmonisation renforcée a laquelle pourrait aboutir le
projet de traité sur le droit matériel des brevets actuellement examiné par le Comité
permanent du droit des brevets 'OMPI).

16. Lestermes “préliminaire” et “sans engagement” utilisés dans le PCT pour décrire la
procédure d’examen préliminaire international sont distincts bien qu’étroitement liés. Le
terme “sans engagement” signifie que feats sont libres d’accepter ou de rejeter les résultats
de 'examen. Le terme “préliminaire”, quant a lui, suggere qu’il peut rester d’autres taches a
accomplir avant d’avoir une vision compléte de la brevetabilité. Il serait@eatpossible de
consever le caractére nocontraignant de la procédure tout en renforcant les possibilités pour
le déposant d’obtenir une opinion ayant un caractére “plus définitif” (ou, en tout état de cause,
“moins préliminaire”) dans la mesure ou les possibilités d’obtenirapport totalement

positif avant I'ouverture de la phase nationale seraient plus nombreuses.

17. Laplupart des déposants utilisant le systéeme international des brevets souhaiteraient
qu’un rapport de recherche internationalel'eixamen international positif débouche sur la
délivrance d’un titre international, qu’il s’agisse d’un véritable titre international ou de titres
nationaux découlant plus ou moins automatiquement de ce rappertjui supposerait une
limitation du caratére préliminaire et non contraignant de I'examen international.
Cependant, il faudrait pour cela surmonter des difficultés politiques et pratiques plus
importantes, que la simple acceptation unilatérale par les offices nationaux du fait qu'un
rapport d’ecamen préliminaire international positif signifiera en principe qu'une demande est
acceptable aux fins de la délivrance d’un titre national. Certains souhaits et enjeux sont
examinés plus en détail aux paragraph®s a 199 du document A/37/6 (“Plan d’ewt de

'OMPI dans le domaine des brevetsptions pour le développement du systéme international
des brevets”). Aux fins du présent document, il suffira de prendre note des éléments généraux
exposes dans les paragrapheamies.

18. Le droit matériel des brevets n’est pas totalement harmonisé et il n’est ni réaliste ni
souhaitable qu’un systéme international tienne compte spécifiquement de chaque Iégislation
nationale. Par conséquent, on pourrait considérer qu'un examen irgeaiaera

inévitablement “préliminaire”, a moins que la définition nationale de la brevetabilité ne
coincide exactement avec les normes appliqguées dans le cadre de I'examen international.
Dans la pratique toutefois, ainsi qu'il est indiquédessus, ledifférences entre les

|égislations sont pour I'essentiel minimes, notamment en ce qui concerne la nouveauté et
I'activité inventive. Par ailleurs, les rapports d’examen international pourraient contenir des
observations sur un nombre strictement limité de questions parmi les moins harmonisées qui
sont particulierement susceptibles d’influer sur les Iégislations nationales et sur lesquelles

aucune observation n’est faite a I’heure actuelle (voir I'artB3e2) et les regle66.2 et 70.12,
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ainsi que le paagraphe81 cidessous); par exemple la question de savoir si les revendications
portent sur des méthodes chirurgicales, des plantes ou des animaux (si I'administration
procede a la recherche et a 'examen a I'égard de ces ebgins le cas contraird ast

toujours indigué que la recherche ou I'examen n’a pas été effectué en raison de la nature de
I'objet). Cela pourrait renforcer I'utilité du rapport d’examen international, en particulier

pour les Etats qui appliquent ce type d’exclusions. Cedette solution accroitrait

legerement la complexité de I'examen international, mais elle éliminerait par ailleurs la
nécessité d’'un examen ultérieur distinct dans de nombreux Etats, & condition que les
revendications qui ne satisfont pas aux critéres pentis en vertu de leur Iégislation soient
abandonnées avant la délivrance du titre.

Délivrance de brevets nationaux

19. Méme si 'examerpeut étre amélioré de fagon a étre moins préliminaire, il est
probablement essentiel pour lewir proche qu’il reste, d’'une maniére générale, non
contraignant, laissant a I'office national de chaque Etat le soin de décider de délivrer ou non
un brevet. Par ailleurs, les Etats resteraient libres d’accroitre I'efficacité du systéme en
choisissant @ccepter les résultats de I'examen international. Cela pourrait se faire de fagon
informelle si I'office décidait simplement de maniére unilatérale de délivrer un brevet sur la
base d’un rapport d’examen international positif (ou d’'un rapport ne faitahue
d'irrégularités potentielles qui sont en fait sans incidences du point de vue de la Iégislation de
I'Etat concerné). Une autre solution consisterait & ajouter au traité un chapitre ou un
protocole facultatif prévoyant un accord formel a cet efféertaines de ces possibilités sont
exposées eflessous.

20. Une possibilité consiste simplement a officialiser la procédure, déja couramment
appliquée dans de nombreux Etats, selon laquelle un rapport d’examen internatiofifal posit
entraine automatiquement la délivrance d’un titre dans les Etats participants, sous réserve de
I'accomplissement de formalités telles que le paiement des taxes et la remise d’une traduction,
le cas échéant. A défaut, on pourrait recourir & un systééseptant certaines similitudes

avec celui prévu par le Protocole de Madridans lequel une demande satisfaisant aux

critéres pertinents donnerait lieu a la délivrance d’un titre au niveau international produisant
les mémes effets qu’un titre délivré par office national participant, sous réserve du droit de
chacun des Etats d’annuler ultérieurement le titre, pendant un certain délai, s'il apparait qu'il
n'est pas satisfait aux criteres nationaux applicables (en plus, bien entendu, des différentes
procélures de révocation aprés la délivrance qui peuvent s’appliquer aux brevets nationaux
conventionnels).

21. Dans un cas comme dans l'autre, si le rapport d’examen international était augmenté
d’'une déclaration sur le point de saveif’objet de la demande se rapporte a I'un des

domaines dans lesquels les conditions de brevetabilité different généralement de facon
considérable (par exemple les méthodes chirurgicales, les plantes ou les animaux), tout Etat
pourrait formuler des réseeg a I'égard de cet objet, de facon a ce que la procédure de
délivrance automatique ou centralisée ne soit pas appliquée en ce qui concerne cet Etat &
I'égard des demandes pour lesquelles la mention de cet objet figure dans le rapport d’examen.

Protocole relatif a I'’Arrangement de Madrid concernant I'enregistrement international des
marques.
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22. Un tel systeme pourrait présenter un avantage particulier pour les plus petits offices,
notamment ceux des pays en développement. Le nombre de brevets délivrés a I'’égard de
demandes qui ne répondent pas aux criteres nationaux de brétetthnt moins élevé, les
offices pourraient concentrer leurs ressources sur le nombre limité de demandes pour
lesquelles le rapport indique I'existence éventuelle d’une condition intéressant la législation
nationale.

23. Siun swteme formel de reconnaissance était adopté, il pourrait aussi étre utile
d’envisager I'introduction d’un systeme d’opposition internationale,8¢na aussi en
adoptant des protocoles. Cette possibilité n’est pas examinée en détail mais certains
avantags seraient similaires a ceux examinéd&ssus en ce qui concerne I'examen
international & un stade ultérieur des brevets délivrés (voir les paragréphes3
ci-dessous).

ACTIONS ACCOMPLIES DANS LE CADRE DE LA RECHERCHE ET DE L'EXAVIEN

24. Comme indiqué ecdessus, des changements pourraient étre introduits pour accroitre
I'utilité des résultats de la recherche internationale et de I'examen international. Certaines de
ces possibilités sont examinéegdeissous. S’il semble ques changements puissent, tout ou
moins en partie, étre mis en ceuvre en apportant des modifications au réglement d’exécution
du traité actuel, il n’est pour l'instant pas prévu d’introduire des propositions de modification
du reglement d’exécution uniquenteen particulier parce que cela entrainerait un surcroit de
travail pour les administrations internationales, ce que le Comité sur la réforme du PCT a jugé
inapproprié pour le moment, et que ces avantages peuvent étre obtenus plus efficacement,
simplememen travaillant en coopération a d’autres améliorations, qui nécessiteraient de
modifier le traité ou d’élaborer un protocole.

Recherches multiples; examen complémentaire

25. A sa premiére session, le Comité sur la réforme du B@Xaminé la question visant &
permettre aux déposants de demander des recherches a plusieurs administrations
internationales (voir les paragrapHe39 a 146 du document PCT/R/1/26). Bien que cette
proposition ait regu un certain appui, il a été conclung@ maniére générale qu’il en résulterait

une répétition indésirable et inappropriée des travaux, tout au moins tant que certaines
administrations chargées de la recherche internationale éprouvent des difficultés a faire face a
leur charge de travail actlle. Pour le moment, il serait préférable de s’attacher a améliorer

les outils de recherche disponibles et a promouvoir la cohérence. Il a été souligné que les
déposants sont libres de demander d’autres recherches en dehors du systeme du PCT s'ils le
sauhaitent.

26. Cependant, en ce qui concerne le long terme, un certain nombre d’Etats a souligné que
des systémes pourraient étre mis en place lorsque des recherches complémentaires présentent
clairement un intérét. Par exemplepéut parfois étre souhaitable que des recherches

effectuées par I'Office européen des brevets ou I'Office des brevets et des marques des
EtatsUnis d’Amérique soient complétées par une “recherche complémentaire” réalisée

I'Office japonais des brevets ou Bpatent sur les collections en japonais ou en russe. Siun

tel systeme était introduit, il serait peétre aussi souhaitable qu’'une administration réalisant

cette recherche complémentaire présente une opinion sur la facon dont les nouveaux
documents déaoverts, qui n'ont pas d’équivalent dans le rapport de recherche principal,
affectent la nouveauté ou I'activité inventive de la demande. Cette opinion pourrait ensuite
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étre jointe a celle rédigée par 'administration principale, en évitant le risquerdesion qui
existerait en cas d’opinion complétement nouvelle. Il est probable que ces recherches
complémentaires et ces opinions écrites pourraient étre prévues en modifiant le reglement
d’exécution du traité existant.

Recherches “complémentaires”

27. Ainsi gu'’il est souligné cidessus, la recherche internationale a I'heure actuelle est
généralement effectuée environ®is a compter de la date de priorité de la demande. Tant
que la date de priorité de la demande internatioratevalable, elle est généralement utile

pour déterminer la nouveauté et I'activité inventive en rapport avec I'état de la technique

défini dans la reglé4.1, puisque seul le matériel publié avant la “date pertinente” peut étre

pris en considération. Cepdant, dans la plupart des Etats, les documents de brevet publiés
apres cette date peuvent aussi étre utiles pour la détermination de la nouveauté ou de l'activité
inventive s’ils ont une date de priorité antérieure. Celagttd extrémement importaah ce

qui concerne de nombreuses technologies dont I'évolution est rapide.

28. Lesrégles 33, 64.3 et 70.10 prévoient I'introduction de ces documents dans les rapports.
Cependant, au moment ou la recherche internationale estusféeates documents peuvent ne

pas avoir encore été publiés ou, pour une autre raison, ne pas avoir été mis a la disposition de
I'administration internationale. Une recherche complémentaire a un stade ultérieur au cours
de la phase internationale peut stipyer la nécessité pour les différents Etats d’effectuer

cette vérification et permettre de porter les documents pertinents a I'attention des déposants a
un moment ou les modifications appropriées peuvent encore étre effectuées et examinées au
niveau centl, si cela est jugé souhaitable, rendant le rapport préliminaire international sur la
brevetabilité plus utile pour les déposants comme pour les offices des Etats élus, en particulier
les offices qui ne procedent pas a I'examen. Si la totalité de laerebh était effectuée a ce

stade, cela supprimerait bien sdr cette étape supplémentaire. Cependant, il convient de noter
que cela retarderait aussi le début de I'examen; de plus, de nombreux utilisateurs du systéme
apprécient que le rapport de rechersbé accessible au déposant avant la publication
internationale et qu’il fasse partie de cette publication internationale afin d'informer les tiers
(voir le paragraph86). L'utilisation croissante de la publitan électronique permettra dans
I'avenir de combiner plus facilement des recherches (qu’il s’agisse de recherches initiales ou
complémentaires) et des publications internationales intervenues ultérieurement.

29. Il est probable quées recherches complémentaires pourraient aussi faire partie de la
procédure d’examen préliminaire international si I'on modifiait le reglement d’exécution du
traité existant. Ces modifications devraient étre accompagnées d’une révision des “autres
obsevations” qui peuvent accompagner le rapport d’examen préliminaire international
conformément au réglement d’exécution, en application de I'ai3isl2).

Portée des rapports d’examen

30. Le rapport d’'examen préliminaire internatadra pour rle essentiel de donner un avis

sur la nouveauté, I'activité inventive et I'application industrielle, tels qu’ils sont définis par le
traité. Siles tests applicables pour ces criteres différent Iégérement d’'un pays a I'autre, il
semblerait quén pratique les résultats de ces tests dans un cas donné présentent trés peu de
différences. Par ailleurs, il existe d’autres domaines dans lesquels les tests divergents, bien



PCT/RIWG/4]7
pagelO

gue pertinents pour une petite minorité de demandes de brevet seulememntigrtdes

différences trés importantes en ce qui concerne la brevetabilité dans plusieurs Etats. On
trouve des exemples dans les brevets relatifs a des méthodes chirurgicales, a des plantes ou a
des animaux et des opinions sur ce que représente la geehni

31. llestclair gu'une plus grande harmonisation des législations nationales en matiéere de
brevets faciliterait la tache deCT consistant a fournir des rapports d’examen correspondant
dans une large mesure aux criteres nation Cependant, en attendant, sans entrer dans le
détail de la |égislation de chaque pays, il peut étre souhaitable que les rapports d’examen
préliminaire contiennent des observations sur les aspects pour lesquels la pratique varie. Pour
l'instant, les egles39 et 67 indiquent certains éléments pour lesquels les administrations
internationales n’ont pas I'obligation de procéder a la recherche ou a I'examen, qui
correspondent a la plupart, si ce n’est a la totalité, des domaines pertinents. Lorsque
I'administration décide de ne pas procéder a la recherche ou a I'examen, une explication sera
fournie. Cependant, si la recherche ou I'examen est réalisé, il est possible que le rapport
préliminaire international sur la brevetabilité ne contienne aucune imaticsur le fait que la
demande peut étre considérée comme contenant ces éléments. Une indication facilement
identifiable selon laquelle le brevet ne se rapporte pas a un élément éventuellement exclu ne
représenterait pas forcément une charge importanielfadministration chargée de I'examen
préliminaire international et les Etats pourraient accorder une plus grande confiance aux
résultats de 'examen international et les utiliser directement ou, le cas échéant, déterminer les
cas pour lesquels un examplus précis de la demande pourrait étre nécessaire,

conformément a la |égislation nationale pertinente. Cette solution présenterait un net
avantage pour les Etats dans lesquels ces limites existent et dont les offices ne procédent pas a
I'examen, et lacharge pesant sur les offices qui procedent a I'examen pourrai€preudussi

étre réduite. Un tel changement peut étre effectué en modifiant simplement le reglement
d’exécution (essentiellement les régbsset 70).

A QUEL MOMENT LA RECHERCHE ET L'EXAMEN DEVRAIENT-ILS ETRE
EFFECTUES?

32. Le moment ou la recherche et 'examen sont réalisés n’est pas un principe fondamental
en droit des brevets, mais il est défini en fonction d’intéréts contradictoires qui doivent étre
envisagésampte tenu des circonstances du moment. Par conséquent, il serait souhaitable
que le traité révisé établisse simplement les criteres fondamentaux auxquels une demande
internationale de brevet est censée satisfaire, laissant au réeglement d’exécutiordkefear

le moment et la portée de I'examen de ces criteres au cours du traitement international de la
demande.

33. Les modifications adoptées par ’Assemblée de I'UniorP@il en2002 font apparaitre

gu'il est bien plus efficacde procéder au premiexamen d’'une demande de brevet au

moment de la recherche. Il est peu probable que I'évolution des méthodes de travail modifie
cette constatation dans I'avenir. Cependant, le choix du moment, en ce qui concerne le début
du processust le point de savoir si la recherche et 'examen doivent étre effectués en méme
temps, ou s'’ils ont une importance essentielle dans tous les cas, doit tenir compte de plusieurs
autres éléments, comme le soulignent les paragraptes €s.
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Chaque demaralde brevet doitlle faire I'objet d’'une recherche et d’'un examen?

34. ATlheure actuelle, une recherche internationale est effectuée sur chaque demande
internationale et, dans le cadre du systeme renforcé de recherche intetaatatiaxamen
préliminaire international, un premiespport d’examen sera en fait aussi établi pour chaque
demande. Cependant, toutes les demandes de brevet n'ont pas une valeur commerciale
importante et, pour celles qui ne présentent pas d’intérét amiat pour les titulaires des

brevets et les tiers, un grand volume de travail est donc accompli pour s’assurer que des
brevets portant sur des inventions qu’aucun concurrent ne souhaiterait de toute facon exploiter
sont valables. Les systémes des brevet certains Etats enregistrent des droits qui n’ont pas

été examineés car I'examen n’est effectué que si on souhaite appliquer les droits ou sur
demande d’un tiers qui veut connaitre avec certitude la portée de ces droits.

35. Le PCT doit offrir un moyen efficace d’accéder au systeme des brevets dans tous les
Etats contractants, en tenant compte des différentes formes de systémes qui existent. A
I'heure actuelle, I'exigence de recherche compléte et d’'examen dans tous les cas pour u
nombre considérable d’Etats suppose qu’un volume aussi important que possible de ces
travaux doit étre réalisé au cours de la phase internationale pour éviter toute répétition.
Cependant, dans le cadre d’'une révision plus large des procédures redatiagvets au

cours des prochaines années, les Etats voudron@peuéxaminer dans quelle mesure la
recherche compléte ou I'examen de chaque demande de brevet est essentiel avant la
délivrance du titre. Sans revenir dans le présent document surdesaqns relatives a
I'équilibre entre le traitement efficace et la sécurité pour les déposants et les tiers, ce qui aurait
un impact sur I'issue de tout examen national, il serait &g prudent d’établir un cadre
pouvant étre ajusté pour fournir le $§me international le mieux adapté dans I'ensemble aux
cadres nationaux dans lesquels il est incorporé, quels qu'ils soient a ce mament-

Importance d’une recherche précoce

36. Les utilisateurs soulignent que, pour les demand&snationales qui peuvent étre
intéressantes d’un point de vue commercial, il est particulierement important du point de vue
des déposants et des tiers de s’assurer qu’un rapport de recherche internationale de haute
qualité est établi avant la publicatiamternationale et que la publication en temps voulu du
rapport de recherche internationale n’est pas retardée par d’autres conditions relatives au
traitement de la demande.

L’examen international (complet) devraitétre obligatoire?

37. Actuellement, une partie importante des utilisateurs ne souhaite pas procéder a I'examen
international et a demandé que cette partie de la proc&iiifereste facultative au lieu de lier
davantage I'examen et la recherche internationale. Onglm@rver que les modifications du
systéme réecemment adoptées attribuent effectivement un caractére obligatoire au moins aux
premiéresttapes de I'examen international. Par ailleurs, de nombreux Etats, en particulier les
pays en développement et ceux diast offices (nationaux ou régionaux) ne procédent pas a
I'examen, souhaitent qu’une large part, voire la totalité, des demandes internationales fasse
I'objet d’'un examen international complet. Il semblerait plus approprié de régler ce conflit
apparent ditéréts en cherchant a renforcer la phase internationatenyris I'examen
international, plutdt qu’en I'affaiblissant, de telle facon que les Etats soient plus enclins a
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accepter les résultats de la procédure internationale sans procéder a unauga superflu

au cours de la phase nationale; I'utilisation du systemB@t avec une phase internationale
renforcée deviendrait alors pour les déposants le moyen le plus efficace et le plus souhaitable
d’obtenir des droits au niveau international.

Calendrier général de la phase internationale

38. Ladurée de la phase internationale avant que la demande internationale soit transformée
en demandes nationales représente aussi un compromis d’intéréts. L’'un des principaux
avantagesusysteme pour les déposants est qu'il prévoit une période bien plus longue que

la Convention de Paris pour évaluer 'importance de I'invention (en ce qui concerne la
nouveauté et I'activité inventive, les améliorations possibles et autres questionditigévia
commerciale) avant de s’attacher au moment et au codt de la préparation des demandes
nationales. Il faut aussi évaluer le temps nécessaire pour réaliser la recherche internationale et
I'examen international de maniére efficace. A l'inverse, lesstsouhaitent savoir le plus tot
possible quelle sera la portée de la protection et dans quels Etats elle sera accordée.

39. Etant donné que de nombreux Etats prévoient qu’un examen national doit avoir lieu

avant la délivrance d’ubrevet, il serait difficile de justifier un allongement important de la

phase internationale dans sa forme actuelle. Cependant, la situation pourrait changer si des
améliorations sont apportées a la procédure d’examen international de facon a rédhaire, vo
peutétre a supprimer, le temps consacré au traitement national, les brevets nationaux étant
délivrés aprés un examen national supplémentaire restreint, voire sans examen, comme il est
expliqgué dans le paragraph@ ci-dessus Si la phase internationale devait étre allongée pour
atteindre ce but, cela pourrait déboucher d’'une maniére générale sur une sécurité plus précoce
guant a la portée des droits accordés damadnde a la suite d’'une demande internationale.

La possibilité d’'un (ré)examen international au cours de la phase nationale

40. Les Etats souhaiteront peéire aussi examiner si, et le cas échéant dans quels cas, le
traité devrdi prévoir la possibilité d’'un examen international a un stade ultérieur, apres

I'entrée dans la phase nationale, par exemple aprés la découverte d’un élément de la technique
qui n’a pas été trouvé au cours de la recherche internationale. Il s’agiraétpgeshent d’'un

service facultatif, puisqu’il appartiendrait toujours aux différents Etats de décider d’avoir

recours a ce service ou non et de définir la valeur éventuelle qui devrait étre accordée aux
résultats de cet examen ultérieur.

41. L’examen international des brevets délivrés, ou des demandes dont le traitement
national a déja commencé, mettrait un terme a I'organisation actuelle selon laguelle les phases
internationale et nationale sont, tout au moins pour une vaste majestdemandes
internationales, relativement distinctes. Correctement mis en ceuvre et utilisé, ce systéeme
pourrait présenter des avantages considérables pour les titulaires d’'un brevet et les tiers, en
permettant un réexamen des brevets compte tenu desréiede I'état de la technique qui
n'avaient pas été découverts auparavant et en offrant la possibilité d’apporter des
modifications appropriées au niveau central, évitant ainsi des procédures judiciaires
colteuses.
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42. De plus, untel systeme pourrait présenter un intérét particulier pour les pays en
développement et les petits offices qui n'ont pétre pas les moyens de réaliser ces

évaluations et il pourrait étre d’une grande aide pour les tribunaux nationaux en fournissant
uneopinion neutre sur la validité en cas de procédure judiciaire. Par ailleurs, cela supposerait
un changement important dans I'approche adoptée par certains Etats dont le systéme en place
prévoit généralement un examen important au cours de la phase igtleaalemandes

devant étre présentées sous une forme différente de celle de la demande internationale qui a
fait I'objet d’un rapport d’examen préliminaire international positif avant la délivrance d’'un
brevet. Il faudrait étudier attentivement si, etdas échéant comment, les systémes nationaux
et internationaux pourraient fonctionner en paralléle de fagon efficace. Il faudrait aussi tenir
compte d’autres facteurs de complication, comme le fait que les brevets peuvent avoir été
accordés dans plusieuEtats & des personnes différentes dont les points de vue sur la
nécessité d’un réexamen ou la fagon appropriée de surmonter les difficultés peuvent varier.

43. L’examen international a un stade ultérieur ne doit pas nécessairemimiter aux
demandes déposées en tant que demandes internationales. De méme qud Basicle

prévoit pour le moment la possibilité d’effectuer une “recherche de type international”, les
dispositions pourraient étre élargies pour permettre I'exategiype international des brevets
nationaux. Il en résulterait un traitement uniforme des brevets dans les Etats dont les offices
ne procédent pas a I'examen, que les demandes aient été déposées au niveau national ou
international.

Les moyens d’apportates changements en ce qui concerne le moment et le caractere
facultatif

44. Pour l'instant, le traité indique clairement que, sous réserve d’exceptions tres limitées,
une recherche internationale est obligatoire pour toutes lesraiaanternationales et qu’un
examen préliminaire international complet n’est effectué qu’a la demande du déposant. Tout
changement a cet égard nécessiterait une modification du traité. De plus, le choix du moment
ou il est procédé a la recherche intdroaale et, si une demande est présentée a cet effet, a
I'examen préliminaire international, est défini dans le reglement d’exécution et pourrait étre
facilement modifié, dans les limites fixées par le traité.

45. Deux moyens pouriant permettre d’introduire un (ré)examen international a un stade
ultérieur. Une modification pourrait étre apportée au traité a cet effet. Sinon, puisqu'’il
s’agirait nécessairement d’'un processus facultatif, comme il est noté plus haut, n’ayant pas
forcément d’effet dans tous les Etats contractants, le réexamen pourrait faire I'objet d’'un
protocole additionnel ratifié par les Etats qui souhaitent utiliser les résultats. Dans un cas
comme dans l'autre, il faudrait aussi modifier I'arrangement concledatBureau

international et au moins une administration internationale préte a accomplir cette nouvelle
tache.

QUALITE ET COHERENCEDE LA RECHERCHE INTERNATIONALE ET DE
L’EXAMEN INTERNATION AL

46. Il faudra aussi examiner si une révision du traité entrainerait une mise a jour des
dispositions relatives a la qualité et & la cohérence de la recherche internationale et de
I'examen international dans le cadre du system@@u, de fagcon a permettre I'application de
normes communes éélaboration ou I'utilisation d’outils et de bases de données communs

pour la recherche. Cependant, le présent document n’aborde pas ces questions en détail, dans
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I'attente du résultat d’initiatives connexes en cours, comme les travaux de I'équipe tkexper
“virtuelle” chargée du cadre qualitatif RCT, 'examen des conditions en matiére de
documentation minimale et du nouveau projet de directives concernant la recherche
internationale et I'examen préliminaire international dans le cadre de la Réunion des
administrations internationales instituées en vertie @ .

EXEMPLES DE SYSTEME®OSSIBLES

47. L’annexe du présent document contient un certain nombre d’exemples simples de
systemes possibles, illustrant différents moyens d’alvarei¢aines des questions présentées

dans le présent document. Chaque exemple part du principe que les demandes seront publiées
18 mois apres la date de priorité, ce qui peut bien sdr étre révisé dans le cadre de I'élaboration
d’un systéme révisé. Toued exemples portent sur une demande “typique”, fondée sur une
demande établissant la priorité dis avant la date de dépbt et ne tenant pas compte des
complications telles que les demandes divisionnaires. D’autres facteurs de ce type devraient
bien shrétre abordés parallélement a toutes les propositions détaillées concernant la révision

du systeme de recherche et d’examen.

48. Le groupe de travail est invité a

examiner les options pour le développement du
systeme de recherche émhationale et

d’examen international en tenant diment
compte des questions soulevées dans le présent
document.

[L’annexe suit]
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ANNEXE

EXEMPLES DE SYSTEMES POSSIBLES

EXEMPLE A

SYSTEME AVEC RECHERCHE COMPLEMENTAIRE ET POURSUITE DE L’'EXAMEN

Dépot de la demande
internationale

Recherche et premier examen

Réexamen si nécessaire;
recherche complémentaire a
I'expiration d'un délai de 24 mois &
compter de la date de priorité

Ouverture de la phase nationale
36 mois apres la date de priorité

1) Cet exemple présente un systéme dans lequel la phase internationale est prolongée de
six mois. Ce délai serait utilisé pour poursuivre la recherche et 'examen au cours de la phase
internationale, et en particulier pour effectuer une recherche complémentairkeévoi
paragraphes 27 a 29 du document principal). Le rapport d’examen pourrait également étre
assorti de déclarations indiquant si tel ou tel objet a trait a un domaine dans lequel les
|égislations nationales varient considérablement, par exemple @iiitron revendiquée est

une méthode chirurgicale ou une plante (voir les paragraphes 30 a 31 du document principal).
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EXEMPLE B

SYSTEME PERMETTANT UN REEXAMEN POSTERIEUR A LA DELIVRANCE

Dépdt de la demande
internationale

A 4

Publication internationale,
recherche internationale et
examen international comme a
I'heure actuelle

Ouverture de la phase nationale
30 mois apres la date de priorité

Réexamen international sur
demande (si les conditions sont
remplies)

1) Dans cet exemple, le déroulement et la teneur de la phaseationale restent

inchangés, mais il est possible, dans certains cas, de demander ultérieurement un examen
international pour des demandes internationales qui ont déja donné lieu a la délivrance d’'un
brevet, par exemple lorsque la découverte d’'un noéléhent de I'état de la technique est
susceptible d’'influer sur la nouveauté de l'invention ou I'activité inventive qui s’y attache

(voir le paragraphe 41 du document principal). Cette possibilité devrait étre prévue y compris
apres I'expiration du brevéorsque les actions pour atteinte au brevet sont encore possibles.

2) Plusieurs possibilités peuvent étre envisagées en ce qui concerne les modalités relatives
a la demande de réexamen. Catupourrait étre autorisé uniguement a la demande d’un Etat
contractant, ou également sur demande directe du titulaire du brevet, voire d'un tiers.

3) Le titulaire du brevet aurait la possibilité d’apporter des modifications dans le cadre
d’'une procédure semblable a I'examen préalable a la délivrance mais int¢tdist

extension de la protection et prévoyant éventuellement des délais plus stricts pour la réponse.
Comme pour les rapports d’examen préliminaire international actuels, les Etats membres
devraient tenir compte de ce rapport aux fins des procédutemakes en matiere

d’annulation ou de modification mais ne seraient pas liés par-celui
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EXEMPLE C

SYSTEME AVEC POURSUITE FACULTATIVE DE L’'EXAMEN

Dépdt de la demande
internationale

Recherche et premier examen

Réexamen si nécessaire

ETATS NON PARTIES AU PROTOCOLE ETATS PARTIES AU PROTOCOLE
A\ 4
Etablissement du rapport d’examen Poursuite du réexamen si le rapport
préliminaire international dans un d’examen préliminaire international n'est
délai de 28 mois & compter de la pas positif mais que les réponses quant au
date de priorité fond ont été présentées dans les délais

\ 4 v
ouverture de la ph national Poursuite du réexamen si le rapport
uverture de 1a phase nationale d’examen préliminaire international n'est

dans un delai de 30 mois a pas positif mais que les réponses quant au
compter de la date de priorité fond ont été présentées dans les délais

Ouverture de la phase nationale
dans un délai de 36 mois a
compter de la date de priorité

1) Dans cet exemple, un protocole est ajouté au traité existant, afin de permettre la
poursuite du traitement au cours de la phase internationale. Sil’'examen préliminaire
international est effectué par une administration qui I'autorise, le déposant peut demander la
poursuite de I'examen et obtenir ainsi un délai supplémentaire pour une nouvellessérie d
modifications ou de discussions, afin d’établir une demande susceptible de déboucher sur un
rapport d’examen préliminaire international positif. Sila procédure n’est pas achevée dans un
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délai de 28 mois & compter de la date de priorité, un rapporad¥ex préliminaire

international est établi automatiquement sur la base de la derniére opinion écrite a I'intention
des Etats qui ne sont pas partie au protocole. Toutefois, la demande internationale n’entrera
pas encore dans la phase nationale dans ks Eui ont ratifié le protocole.

2) Deés lors que la demande internationale répond aux conditions de nouveaute, d’'activité
inventive et de possibilité d’application industrielle visées dans le reglement d’exécution, un
rapport d’examen final internationakt établi, si nécessaire assorti de commentaires indiquant
I'existence de certaines matieres pour lesquelles les conditions de brevetabilité varient
considérablement selon les pays (voir les paragraphes 30 et 31 du document principal). Ce
rapport devrainormalement donner lieu a la délivrance d’un brevet sans examen
supplémentaire dans tout pays partie au protocole.

3) Silademande ne satisfait toujours pas aux criteres de nouveauté, d’activité inventive et
de possibilité d’application industrielle daun délai de 34 mois a compter de la date de
priorité, un rapport final semblable au rapport d’examen préliminaire international sera établi
et la demande internationale entrera dans la phase nationale de la maniere habituelle. Pour
eviter que cette p@dure ne soit utilisée abusivement pour gagner du temps avant I'ouverture
de la phase nationale, I'établissement du rapport final et I'ouverture de la phase nationale
seront déclenchés de maniere anticipée dés lors que le déposant n'aura pas préskgé dans
délais prescrits une réponse quant au fond sur I'opinion écrite.

[Fin de I'annexe et du document]
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BACKGROUND

1.  Atitsthird session, the Working Group reviewed proposals for reform of the PCT
which had already been submitted to the Committee on Reform of the PCT or the Working
Group but not yet considered in detail and agreed on the priority of those proposals, with a
view to their inclusion in the work program of the Working Group. Among the proposals
reviewed by the Working Group were proposals related to PCT fees (see document
PCT/R/WG/3/1, Annex 1, items 15 (“Eliminate fee for each page in excess of 30 sheets’)
and 16 (“Reassess fees’)).

2. During the discussions on those proposals by the Working Group, it was recalled that,
following the amendments of the Regulations adopted by the Assembly in October 2002 and
the introduction of the “flat” international filing fee, which would come into effect on
January 1, 2004, a process to determine the amount of that fee had already started in the
course of preparing WIPO' s Draft Program and Budget 2004-2005, taking into consideration
the proposed level of budgetary resources, including reserve requirements (see

document PCT/A/31/10, paragraphs 50 and 51, and the summary of the third Working Group
session by the Chair, document PCT/R/WG/3/5, paragraphs 44 and 45). As part of that
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process, the structure of fees payable for the benefit of the International Bureau has been
reviewed, including the need for a separate handling fee under Chapter I1.

3. Itisnoted that the handling fee is paid for the benefit of the International Bureau in
cases where the applicant files a demand for international preliminary examination. The work
undertaken by the International Bureau in connection with the processing of the demand
includes publication of information about the filing of the demand and, most notably, the
trandation (where necessary), and communication to elected Offices, of the international
preliminary examination report. Much of that work will, however, with the implementation
of the enhanced international search and international preliminary examination system with
effect from January 1, 2004, be performed in respect of the international preliminary report on
patentability under Chapter | of the PCT which will be established in respect of each and
every international application, irrespective of whether a demand isfiled. There istherefore
no longer any need to maintain the handling fee as a separate fee.

4.  The International Bureau therefore now proposes that the separate handling fee be
abolished and that it be incorporated into the new “flat” international filing fee that is to enter
into force on January 1, 2004. Annex | contains proposals for amendments to the Regulations
which would be consequential on the abolition of the handling fee.

5.  Theamount of 1,530 Swiss francs shown in the proposed amended Schedule of Feesin
Annex | is utilized for the calculation of the estimated income in the context of the WIPO'’s
proposed program and budget 2004-2005 presented in document WO/PBC/6/2. The amount
isrecaled in Appendix C of that document. Annex |l of the present document also contains
an extract from document WO/PBC/6/2 concerning fees and fee income in respect of
international applications under the PCT.

6. Itisto be noted that amendments to certain Rules dealing with fees, including the
handling fee, were adopted by the Assembly at its thirty-first session and are due to enter into
force on January 1, 2004 (see document PCT/A/31/10, Annex V). Consequential on the
proposal to abolish the handling fee, some of those Rules would have to be further amended.

7.  TheWorking Group isinvited to
consider the proposals contained in Annex .

[Annex | follows]
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INCLUSION OF THE HANDLING FEE
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Rule 57+

[Deleted] FheHandlingFee

[COMMENT: Asto the reasons for the proposed deletion of this Rule, see paragraph 3 under
“Background,” above.]

! The “present” text shown isthat of Rule 57 as amended by the Assembly on October 1, 2002
(see document PCT/A/31/10) and due to enter into force on January 1, 2004.
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[Rule 57.2(c), continued]

[COMMENT: The directives given by the Assembly would have to be modified
accordingly.]
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[Rule 57.6, continued)]
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Rule 58

The Preliminary Examination Fee

58.1 Right to Ask for a Fee

(& [No change]

(b) The amount of the preliminary examination fee, if any, shall be fixed by the

International Preliminary Examining Authority. Asto-thetimemitforpayment-of-the

[COMMENT: Proposed amendment consequential on proposed deletion of Rule 57.3, above.
See also proposed new Rule 58.2, below.]

(¢) [No change]

58.2 Time Limit for Payment; Amount Payable

(a) Subject to paragraphs (b) and (c), the preliminary examination fee shall be paid

within one month from the date on which the demand was submitted or 22 months from the

priority date, whichever expires later.

[COMMENT: Modeled after Rule 57.3(a) (as amended with effect from January 1, 2004), the
deletion of which is proposed above.]
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[Rule 58.2, continued]

(b) Subject to paragraph (c), where the demand was transmitted to the International

Preliminary Examining Authority under Rule 59.3, the preliminary examination fee shall be

paid within one month from the date of receipt by that Authority or 22 months from the

priority date, whichever expires later.

[COMMENT: Modeled after Rule 57.3(b) (as amended with effect from January 1, 2004),
the deletion of which is proposed above.]

(c) Where, in accordance with Rule 69.1(b), the International Preliminary Examining

Authority wishes to start the international preliminary examination at the same time as the

international search, that Authority shall invite the applicant to pay the preliminary

examination fee within one month from the date of the invitation.

[COMMENT: Modeled after Rule 57.3(c) (as amended with effect from January 1, 2004), the
deletion of which is proposed above.]

(d) The amount of the preliminary examination fee payable shall be the amount

applicable on the date of payment.

[COMMENT: Modeled after Rule 57.3(d) (as amended with effect from January 1, 2004),
the deletion of which is proposed above.]

58.3 [No change]
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Rule 58bi&

Extension of TimeLimit Lhmits for Payment of Preliminary Examination Fee Fees

[COMMENT: The proposed amendment is consequential on the proposed deletion of
Rule 57, above.]

58bis.1 Invitation by the International Preliminary Examining Authority

(8 Where the International Preliminary Examining Authority finds:

(i) that the amount paid to it is insufficient to cover the-handing-fee-and the

preliminary examination fee; or

(i) by thetime it isthey-are due under Rule 58.2 Rules 57.3-and-58-1(b), that no

preliminary examination fees was were paid to it;

the Authority shall invite the applicant to pay to it the amount required to cover that these
fees, together with, where applicable, the late payment fee under Rule 58bis.2, within atime

limit of one month from the date of the invitation.

[COMMENT: The proposed amendments are consequential on the proposed deletion of
Rule 57, above.]

(b) [No change]

2

The “present” text shown isthat of Rule 58bis as amended by the Assembly on October 1, 2002
(see document PCT/A/31/10) and due to enter into force on January 1, 2004.
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[Rule 58his.1, continued]

(c) Any payment received by the International Preliminary Examining Authority before
that Authority sends the invitation under paragraph(a) shall be considered to have been
received before the expiration of the time limit under Rule 58.2 Rule 57.3-0r-58-1(b),-asthe
case-may-be.

[COMMENT: The proposed amendment is consequential on proposed deletion of Rule 57,
above.]

(d) [No change]

58bis.2 Late Payment Fee

(& The payment of the preliminary examination fees in response to an invitation under

Rule 58bis.1(a) may be subjected by the International Preliminary Examining Authority to the

payment to it, for its own benefit, of a late payment fee. The amount of that fee shall be:

(i) 50% of the amount of the unpaid fees which is specified in the invitation, or

(i) if the amount calculated under item (i) is less than [10%)] of the preliminary

examination the-handhng fee, an amount equal to [10%)] of the preliminary examination the

handling fee.
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[Rule 57.2, continued]

(b) The amount of the late payment fee shall not, however, exceed double the amount

of [20%] of the preliminary examination fee the-handHng-fee.

[COMMENT: The proposed amendments are consequential on the proposed deletion of
Rule 57, above.]
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Rule 69°

Start of and Time Limit for International Preliminary Examination

69.1 Sart of International Preliminary Examination

(& Subject to paragraphs (b) to (€), the International Preliminary Examining Authority

shall start the international preliminary examination when it isin possession of all of the

following:

(i) [nochange]

(i) the amount due (in full) for the-handHng-fee-and the preliminary examination

fee, including, where applicable, the late payment fee under Rule 58bis.2; and

(i) [no change]

provided that the International Preliminary Examination Authority shall not start the
international preliminary examination before the expiration of the applicable time limit under

Rule 54bis.1(a) unless the applicant expressly requests an earlier start.

[COMMENT: The proposed amendment is consequential on the proposed deletion of
Rule 57, above.]

3

The “present” text shown isthat of Rule 69 as amended by the Assembly on October 1, 2002
(see document PCT/A/31/10) and due to enter into force on January 1, 2004.
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[Rule 69.1, continued]

(b) to () [No change]

69.2 [No change]
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Rule 96

The Schedule of Fees

96.1 Schedule of Fees Annexed to Regulations

The amounts of the international filing fees referred to in Rules 15 and-57 shall be

expressed in Swiss currency. |t Fhaey shall be specified in the Schedule of Feeswhich is

annexed to these Regulations and forms an integral part thereof.

[COMMENT: The proposed amendment is consequential on the proposed deletion of
Rule 57, above.]
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SCHEDULE OF FEES*
Fees Amounts
1. International Filing Fee: 1,530 650 Swiss francs plus 15 Swiss francs
(Rule 15.2) for each sheet of the international
application in excess of 30 sheets
Rule 57.2)
Reductions

2.3: Theinternationa filing fee is reduced by 200 Swiss francs if the international
application is, in accordance with and to the extent provided for in the Administrative
Instructions, filed:

(& on paper together with a copy thereof in electronic form; or
(b) in éectronic form.

3.4. Theinternationa filing fee AH-feespayable (where applicable, as reduced under

item 2 3) is are reduced by 75% for international applications filed by any applicant who is a
natural person and who is a national of and resides in a State whose per capita national
income is below US$3,000 (according to the average per capita national income figures used
by the United Nations for determining its scale of assessments for the contributions payable
for the years 1995, 1996 and 1997); if there are several applicants, each must satisfy those
criteria.

[Annex Il follows]

4 The “present” text shown is that of the Schedule of Fees as amended by the Assembly on
October 1, 2002 (see document PCT/A/31/10) and due to enter into force on January 1, 2004.
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EXTRACT FROM DOCUMENT WO/PBC/6/2
(PROPOSED PROGRAM AND BUDGET 2004-2005)

PCT SYSTEM: INTERNATIONAL APPLICATIONS, FEES AND FEE INCOME

The estimated income from the PCT is elaborated as part of the biennial budget process
of WIPO. The Proposed Program and Budget 2004-2005 submitted in document
WO/PBC/6/2 contains detailed information and estimates for the period 1998 to 2009 on the
number of PCT international applications, average level of fee for each application and annual
PCT income. Asindicated in document WO/PBC/6/2, the proposed budget 2004-2005
amounts to Sfr655.4 million, funded by income of Sfr603.5 million and surplus resources of
SFr51.9 million. In order to illustrate the magnitude of PCT income in the context of the
WIPO operation, it is noted that PCT income accounts for approximately 80 per cent of total
WIPO income for the biennium 2004-2005. Moreover, an adjustment in the average PCT fee
by one percent is estimated to result in a change in the biennial income by Sfr4.7 million.

In the following, paragraphs 310 to 312 and Table 19 on PCT international applications,
fees and fee income for the period 1998-2009 as contained in Chapter C (Financia Indicators,
Income Estimates and Resource Plan) of document WO/PBC/6/2 are recalled for information.

“310. Income from PCT fees is anticipated to increase from Sfr123,881,000 in 1996 to
Sfr300,402,000 in 2009 as elaborated in Table 19. International applications are
anticipated to increase by 301.3 per cent, whereas average fee is being reduced by 36.9
per cent during that period.

“311. The estimated 189,800 international applications for 2009 is 66.3 per cent higher
than the actual amount for 2002 of 114,100 applications. The projected number of
international applications have been discussed with the trilateral offices (USPTO, JPO,
EPO), and take into account the effects of the recent owdown on patent filings, and the
anticipated economic recovery. The actua level of PCT applicationsin 2002 wasin
line with the initial estimates, as it is expected will be the case for 2003, which
anticipates a 7 per cent rate of growth with respect to 2002. Future years are expected
to experience growth because of, on the one hand, higher levels of national patent
filings as the economy situation is expected to improve, and on the other hand, as higher
proportions of national filings choose the PCT-route to file internationally. This effect
will be supported by a user-friendlier PCT system, by sustained reductions in PCT fees
and by improved knowledge from potential applicants of the PCT System of the
advantages it provides. It isworth noting the steady increases that the proportion of
PCT international applications represent on national patent filings worldwide; however,
the degrees of penetration are very different across regions, with the United States of
America and Europe showing wider use of the PCT among their domestic patent
applicants, while Japan and other World regions show a higher potential for growth.
Due to the combined effect of economic evolution and regional factors, PCT
international applications are projected to continue increasing, but with a decelerated
rate of growth.

“312. The average fee per application in 2002 was Sfr1,626, a decrease of 7.5 per cent
with respect to the average feein 2001. This reduction is essentialy attributable to the
decrease in the maximum number of payable designations from six to five as of January
1, 2002. However, the reduction between 2001 and 2002 of the actual fee paid per
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application was in excess of 16 per cent due to the reversal in the result of exchange rate
fluctuations: PCT fees are set in Swiss francs and subsequently fixed in other
currencies through an adjustment mechanism which takes into account cumulative
changes in the exchange rate over time. While in 2000 and 2001 significant gains were
made benefiting from the position of a strong US dollar, the progressive weakening of
that currency relative to the Swiss franc during 2002, made the International Bureau to
incur losses because of these currency fluctuations. In order to separate these effects
from decisions made on fees by Member States, Table 19 shows the average fee
calculated in Swiss francs according to the profile of the average international
application, while estimating separately income from fees paid to the International
Bureau as a Receiving Office and fluctuations essentially due to the fact that payments
are made to national patent officesin their local currencies. Asof January 1, 2004, the
average feeis estimated at Sfr1,678. As of 2004, the average feeis calculated in
accordance with a flat international filing fee structure. This simplified structure takes
into account the processing by the International Bureau of a written opinion by the
International Searching Authority in respect of every application filed. Prior to 2004,
only applications for which an International Preliminary Examination Report was
sought were subject to this sort of processing. In absolute terms, the average fee
increases by 3.2 per cent between 2003 and 2004. Taking into account the increased
volume of processing as compared to 2003, a comparative average fee for 2004 would
amount to Sfr1,731. Against this amount, the indicative average 2004 fee of Sfrl1,678
represents a decrease of Sfr53 or 3.1 per cent. Detailed PCT fee schedule is provided to
this document. It has been indicated in the introduction to this section that following
the completion of mgjor infrastructure investments by the Secretariat, additional fee
reductions could be sought. The financia projections attached to this document
anticipate a further 6.0 per cent fee reduction as of January 1, 2007, which will
supplement the 3.1 per cent fee reduction currently proposed as of January 1, 2004.”
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Table19
PCT System 1996-2009: Volume, Average Fee and Income

Year | 1996| 1997| 1998| 1999| 200q 2001| 2002| 2003| 2004 | 2005| 2006| 2007| 2008| 2009|
International Applications
Volume 47,291 54,422 67,007 74,023 90,948 103,947 114,100 122,000 134,700 148,000 161,700 171,500 181,700 189,800
% Change 21.6% 151% 231% 10.5% 22.9% 14.3% 9.8% 6.9% 10.4% 9.9% 9.3% 6.1% 5.9% 4.5%
Average Fee Per Application
Fee 2,502 2,607 2,201 2,122 1,927 1,757 1,626 1,626 1,678 @ 1,678 1,678 1,578 1,578 1,578
% Change 17.6% 42% (156)% (36)% (9.1)% 88)% (7.5% -- 3.2% -- - (6.0)% - --
Income (in thousands of Swiss francs)
Fee Income 118,302 141,882 147,505 157,045 175,300 182,680 185527 198,372 226,027 248,344 271,333 270,627 286,723 299,504
WIPO RO Income 446 486 647 624 593 267 590 630 650 700 765 811 859 898
Fluctuations 5,133 9,631 (1,137) 1,387 13,663 7,404 (11,605) -- - -- -- - - --
Total, Income 123,881 151,999 147,015 159,056 189,556 190,351 174,512 199,002 226,677 249,044 272,098 271,438 287,582 300,402
% Change 49.7% 227% (3.3)% 8.2% 19.2% 04% (83)% 14.0% 13.9% 9.9% 93% (0.2)% 5.9% 4.5%

& As of 2004, the average feeis calculated in accordance with a flat international filing fee structure. This simplified structure takes into account the processing by the
International Bureau of a written opinion by the International Searching Authority in respect of every application filed. Prior to 2004, only applications for which an
International Preliminary Examination Report was sought were subject to this sort of processing. In absolute terms, the average fee increases by 3.2% between 2003 and 2004.
Taking into account the increased volume of processing as compared to 2003, a compar ative average fee for 2004 would amount to Sfr1,731. Against this amount, the indicative
average 2004 fee of Sr1,678 represents a decrease of Sr53 or 3.1%.
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