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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.



PCT/R/IWG/4/1
pages

“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.



PCT/RIWG/4/1
Annexel, page2

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.
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[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]
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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).]
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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
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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



PCT/R/WG/4/1 Add.1
Annexe, pageo6

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. Dans le résumé de taoisiemesession du Groupe de travail sur la réforme Traité de
coopération en matiére de brevets établi par la présidence, il est écrit au par&g{pbie le
documenPCT/R/WG/3/5 :

“Questions relatives au droit dideur soulevées par la procédure de recherche
internationale et d’examen préliminaire international

“63. Deux délégations ont fait observer que I'établissement et I'envoi, par
'administration chargée de la recherche internationale, de copies des dosuitest
dans le rapport de recherche internationale, comme le prévoient I'@ic3eet la
regle44.3, pourraient donner lieu a des atteintes au droit d’auteur, s’agissant en
particulier de littérature nebrevet et de la premiére numérisation d’'un doeuan Le

Bureau international a indiqué que la profession des bibliothécaires pourrait rencontrer
des problémes similaires. Il a été convenu que le Bureau international étudiera cette

guestion, en coopération avec la délégation du Canada et d’autressidations, afin
de la renvoyer a I'organe ou aux organes compétents de 'OMPL.”
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2. Le présent document brosse un premier tableau de certaines questions juridiques que
souléve la mise a disposition de littérature fmevet par les offices daropriété industrielle
(ci-aprés “office”), en les placant dans le contexte ou elles pourraient se poser compte tenu
aussi de I'évolution probable des pratiques des offices dans I'environnement numérique.
Etant donné le but recherché, le document tradte seulement des questions soulevées par
I'application de I'article20.3) duPCT et de la regld4.3 de son réglement d’exécution,
évoquées dans le resumé dértasiemesession du groupe de travail établi par la présidence,
mais aussi de celles que poait soulever 'utilisation d’autres moyens, technologiquement
plus avancés, que les offices utiliseraient pour la mise a disposition de littératubzewat.

Ce document a été élaboré par le Bureau international apreés des consultations préliminaires
avec les délégations de I'Australie et du Canada, mais il ne représente pas une position
commune.

INTRODUCTION

3. L’examen quant a la nouveauté d’'une invention revendiguée suppose une étude de I'état
de la technique pertinente. Traditionnetient, cet examen s’effectuait pour I'essentiel au

moyen de sources d’'information technologique sur papier,-@-€kte de copies de

documents de brevet publiés et de littérature-hmevet (cette derniére incluant, par exemple,

les articles techniques ks manuels).

4. Depuis une dizaine d'années surtout, la méthode suivie pour effectuer la recherche
d’antériorités a été profondément affectée par les techniques de I'information, notamment
I'Internet. Des sources d’'information technique quétaient auparavant disponible que sur
papier existent maintenant aussi sous forme numérique. En outre, ces dernieres années, de
nombreuses bases de données qui ouvrent I'acces en ligne a une somme considérable
d’'informationbrevet et de littérature neorevet sont devenues disponibles et beaucoup
peuvent étre consultées via I'Internet. Il faut s’attendre a voir cette tendance s'’intensifier dans
I'avenir. Certaines de ces bases de données sont mises a disposition a titre commercial par
des entités privéesd’autres ont été établies par des administrations, des offices surtout. Leur
valeur est fonction de la richesse de leur contenu, ainsi que de leur facilité d’'emploi. Le
rassemblement dans des bases de données de ce type d’'une grande quantité ddnformat
commode a consulter et pertinentesompris de la littérature nebrevet, est une formule tres
séduisante pour les utilisateurs du systeme des brevets.

5. Dans le cadre de 'accomplissement de leurs fonctions, les offices mettent dessource
d’information technique, notamment de la littérature fwavet, a la disposition de personnes
et entités tres diverses, dont le personnel de I'officari@me, celui d’autres offices et les
déposants, mais également des tiers. Ce peut étre par difféneyens envoi postal ou
distribution de copies sur papier des documents pertinents, transmission de ces documents
sous forme électronique par des réseaux, dont I'lnternet (courrier €lectronique), mise a
disposition de bases de données permettant ddgcan ligne aux documents en question,

etc. Dans la mesure ou ces sources comprennent de la littératubeenat, leur mise a
disposition de cette maniere par les offices peut affecter les droits de tiers sur les ceuvres
concernées. Les offices doivgrdr conséquent étre conscients des incidences juridiques que
leurs pratiques peuvent avoir a I'égard de ces droits de tiers.
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MISE A DISPOSITION DE LITTERATURE NONBREVET PAR LES OFFICES
SCENARIOS

6. Comme il est expliqué plus haut, ledioés peuvent mettre de la littérature Rbrevet &

la disposition de différentes personnes ou entités par des moyens divers. Sans prétendre a
I'exhaustivité de la liste eapreés, il semblerait que classiqguement les pratiques actuelles et
futures des offies entrent dans une ou plusieurs des catégories suivantes

i) mise a disposition par les offices de copies sur papier ou de copies numériques de
littérature norbrevet, a I'usage exclusif du personnel des offices concernés (“scéi@rio

i) créatio par les offices de bases de données se prétant a la recherche qui
contiennent de la littérature ndarevet, a 'usage exclusif du personnel des offices concernés,
par numeérisation, reconnaissance optique des caracteres et chargement de la littérature
nonbrevet (“scénari®”)*;

iii) transmission par les offices de copies sur papier ou de copies numériques de
littérature norbrevet aux offices désignés ou aux déposants en vertu de I'&@€0c3eduPCT
(“scénarioC”);

iv) transmission par les adminiations compétentes de rapports de recherche
internationale et de rapports d’examen préliminaire international qui contiennent des liens
hypertexte pointant vers de la littérature Aarevet hébergée sur des sites Internet de sources
tierces (par exemplendien hypertexte pointant vers un article d’une revue technique affiché
sur le siteWeb d’un éditeur Internet) (“scénarid’);

v) création et mise a disposition par les offices de bases de données, accessibles au
public via I'Internet, qui contiennentes liens hypertexte pointant vers de la littérature
non-brevet hébergée sur des sites Internet de sources tierces (“sd&hario

vi) mise a disposition par les offices de bases de données décrites alii) point
accessibles au public via I'Internet (“sw@#io F”).

7. Aprés un énoncé général des principes juridigues pertinents, le présent document passe
succinctement en revue les questions juridiques que chacun des scéndessus est
susceptible de soulever.

PRINCIPES JURIDIQUES PERTINETS

8. Une bonne partie de la littérature nbrevet— il s’agit souvent de manuels techniques

ou d’articles de publications techniquesst objet de droits exclusifs conférés aux auteurs par
le systeme du droit d’auteur et peut aussi bémgfid’autres formes de protection analogues.
Ces droits exclusifs ou ces autres formes de protection mettent d'importantes restrictions a
I'utilisation que des tiers peuvent faire des ceuvres en question sans autorisation (licence) du
titulaire des droits.Les fondements juridiques de ces restrictions en droit international font
I'objet des paragraphes qui suivent.

! Voir la communication de Shigeo Takakura (Office des brevets du Japon), inftaléBatent

Document Database fdtxamination of Softwar&elated Invention&1 novembre 2002).
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Protection au titre du droit d’auteur

9. L’article 2 de la Convention de Berne pour la protection des ceuvres littéraires et
artistiques (Convention de Berne) stipule que “[lJes termes ‘ceuvres littéraires ou artistiques’
comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel gu’en
soit le mode ou la forme d’expression, telles que : les livredhleshures et autres écrits ...".

De nombreuses formes de littérature fevet, et a coup sdr les manuels techniques et les
articles de publications techniques, entrent dans la catégorie des “ceuvres littéraires et
artistigues” au sens de la Conventiongkrne. Les éléments essentiels de la Convention de
Berne ont été incorporés par renvoi dans I’Accord suAB®IC, qui stipule en son

article92.1 que “les [m]embres se conformeront aux artidfés21 de la Convention de

Berne.’

10. Le systéme du droit d’auteur confére aux auteurs d’ceuvres littéraires et artistiques un
ensemble de droits. Parmi les différents droits conférés, ceux qui intéressent le plus
directement notre sujet sont le droit de reproduction, le droit de distributiordetilede
communication au public.

11. Le droit de reproduction est consacré par I'artiglde la Convention de Berne, aux
termes duquel “[lJes auteurs d’ceuvres littéraires et artistiques protégés par la ... convention
jouissent du droit exchif d’autoriser la reproduction de ces ceuvres, de quelque maniére et
sous quelque forme que ce soit”. Pour I'application de ce droit dans I'environnement
numeérique, la déclaration commune concernant I'artict® du Traité de 'OMPI sur le droit
d’auteur(WCT)?® prévoit ceci:

“Le droit de reproduction énoncé a I'artictede la Convention de Berne et les
exceptions dont il peut étre assorti s’appliquent pleinement dans I'environnement
numérique, en particulier a l'utilisation des ceuvres sous forme ngoeril est

entendu que le stockage d’'une ceuvre protégée sous forme numérique sur un support
électronique constitue une reproduction au sens de I'afide la Convention de

Berne.”

12. Le droit de distribution est énoncé a I'artiddel) du WCT, en ces termes
“Les auteurs d’ceuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser la

mise a la disposition du public de l'original et d’exemplaires de leurs ceuvres par la
vente ou tout autre transfert de propriéte.”

Sauf pour ce qui est des droits conférés par I'arfitlis de la Convention de Berne.

3 Le WCT est I'un des deutraités qui ont été adoptés #896 par les Etats membres de 'OMPI
(dits ommunément “traités Internet de 'OMPI"), I'autre étant le Traité de 'OMPI sur les
interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT). Ayant chacun recueilli les
30adhésions ou ratifications nécessaires, ces traités sont tous deux entrés em Wg\WsDT

le 16 mars2002 et le WPPT le 2hai 2002. Les traités Internet de I'OMPI visent a actualiser
et compléter les traités internationaux existants sur le droit d’auteur et les droits connexes, a
savoir la Convention de Berne et la Convention denRo
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13. En ce qui concerne le droit de communication au public, 'ar@ctes WCT dispose

“Sans préjudice de [certaines dispositions de la Convention de Berne], les auteurs
d’ceuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser toute
communication au public de leurs ceuvres par fil ou sans fil, y compris la mise a la
disposition du public de leurs ceuvres de maniére que chacun puisse y avoir acces de
I'endroit et au moment qu’il choisit de maniere individualisée.”

Le libellé “la mise da disposition du public ... d’ceuvres de maniéere que chacun puisse y
avoir acces de I'endroit et au moment gu’il choisit de maniere individualisée” couvre
I'affichage d’ceuvres sur I'Internet en vue de permettre au public de consulter ou de
télécharger ces ceres.

Protection en vertu de droits analogues

14. Sil estvrai que le droit d’auteur est la base juridique la plus importante, et la mieux
harmonisée a I'’échelon international, des restrictions mises a l'utilisation par des tiers
d’ceuvregrotégées, ce n'est pas la seule. Selon la juridiction considérée, diverses restrictions
d’'usage comparables peuvent s’appuyer sur des fondements juridiques autres que le droit
d’auteur, dont en particulier I'appropriation illicite, la concurrence délewlla protection

des bases de données. Vu sa pertinence particuliere pour le sujet qui nous occupe, ce dernier
concept est précisé-apres.

15. Larégion du monde ou la protection des bases de données a trouvé son expression
juridique laplus explicite est I'Union européenne, au travers de la dire@8/6/CE du
Parlement européen et du Conseil duMdrs1996 concernant la protection juridique des
bases de données (directive relative aux bases de dohnEesyon articlepremier, alin@ 1),

la directive définit la “base de données” en ces ternfasa recueil d’ceuvres, de données ou
d’autres éléments indépendants, disposés de maniére systématique ou méthodique et
individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’'une autie e,

L’article 7.1) de la directive stipule que “les Etats membres prévoient pour le fabricant d’une
base de données le droit d’interdire I'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’'une
partie substantielle, évaluée de facon qualitativgj@antitative, du contenu de celtg

lorsque I'obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement
substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif’. L’arti@lé) dispose en outre que
“l'extraction et/ou la rétilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du
contenu de la base de données qui supposeraient des actes contraires a une exploitation
normale de cette base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intéréts légitimes du
fabricant de la base, ne sont pas autorisées”.

Pour une analyse approfondie des origines de cette disposition et de son rapport avec la
transmission interactive, a la demande, d’ceuvres sur les réseaux numériques, voir

Mihdly Ficsor,The Law of Copyright and the Intern@xford University Pres2002)

pagesl45 a 254. Pour un examen général des questions de droit d’auteur qui se posent dans
I'environnement numérique, voir le rapport de 'OMPI intituiéellectual property on the

Internet: A Survey of Issu¢décembre2002), page9 a 63, dispnible a I'adresse
http://fecommerce.wipo.int/survey/index.html

Cette directive est entrée en vigueudf&janvier 1998 et a depuis été transcrite dans la
législation nationale de tous les Etats membres de I'Union européenne.
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16. A léchelon international, il n’existe pas a I'heure actuelle de drsitiyenerig

comparable, tel que le prévoit I'articlede la directive relative aux bases de données, méme
si 'éventuelle nstauration d’'une protection internationale pour les bases de données qui, de
par leur nature, ne bénéficient pas de la protection au titre du droit d'auteurdaiast les

bases de données noriginales) est en discussion depuis plusieurs annéesradis€omité
permanent du droit d’auteur et des droits connexes de 'OMPI.

Exceptions d’ordre général

17. Le systéme du droit d’auteur a traditionnellement maintenu un équilibre entre la
protection des droits patrimoniaux des créateupsirle droit exclusif qui leur est conféré de
contrdler 'usage de leurs ceuvregt I'intérét public— par 'accés aux ceuvres et des
possibilités raisonnables d’utilisation de ces ceuvres. Les lois sur le droit d’auteur assortissent
ce droit d’exceptions afe limitations afin de maintenir cet équilibre. Aux Etatais
d’Amérique, par exemple, I'équilibre est assuré selon le principe de limitations pour “usage
loyal” qui sont mises aux droits des auteurs; dans d’autres pays, comme I'Australie et le
RoyaumeUni, cette notion se traduit par des exceptions réglementaires en faveur de
Iutilisation équitable” qui ne constitue pas atteinte au droit d’auteur. En France, il n’existe
pas de doctrine large régissant les exceptions (comme les principes d*usdfeloya
d“utilisation équitable”), mais la |égislation du droit d’auteur prévoit expressément une liste
d’exemptions précisés

18. L’étendue des exceptions admissibles releve dans une large mesure de la législation
nationale, méme si plusieuprincipes généraux existent a I'échelon international. En ce qui
concerne le droit de reproduction, I'artidede la Convention de Berne dispose ce qui suit

“Est réservée aux législations des pays de I'Union la faculté de permettre la
reproduction dsdites ceuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu’une telle
reproduction ne porte pas atteinte a I'exploitation normale de I'ceuvre ni ne cause un
préjudice injustifié aux intéréts légitimes de I'auteur.”

19. L’article 10 du WCT prévoit denéme que les Parties contractantes peuvent instaurer
des exceptions au droit de distribution et au droit de communication au public, sous réserve
gue les troizonditions énoncées a l'articiede la Convention de Berne soient remplies. La
déclaration comune concernant 'articl&0 duWCT précise en outre

“Il est entendu que les dispositions de l'article 10 permettent aux Parties contractantes
de maintenir et d’étendre de maniére adéquate dans I'environnement numérique les
limitations et exceptions pvées dans leurs Iégislations nationales qui ont été
considérées comme acceptables en vertu de la Convention de Berne. De méme, ces
dispositions doivent étre interprétées comme permettant aux Parties contractantes de
concevoir de nouvelles exceptions etil@ions qui soient appropriées dans
I'environnement des réseaux numériques.”

Voir Paul Edward Gellge International Copyright Law and Practiceolume |, n°14
(Lexis Nexis, 2002), par8 [2].
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20. Lalegislation du droit d’auteur, comme la Iégislation sur les brevets, est de caractere
territorial et ce caractére ne se fpgutétrenulle part plus vivemet sentir que dans le
domaine des exceptions et limitations. En effet, le type d’'usage qui entre dans le champ
d’'une exception varie notablement d’une juridiction a I'autre; souvent donc, analyser si
certaines utilisations transfrontieres d’ceuvres peulénéficier d’'une exception suppose que
I'on détermine le droit applicable. Et sil'utilisation est faite sur I'Internet, trouver le droit
applicable devient un exercice exceptionnellement difficile, ce média permettant
I'accomplissement simultané d’'ucta en plusieurs lieux, partout dans le mohde

21. L’article 9 de la directive relative aux bases de données prévoit aussi plusieurs
exceptions au droitsuigeneri$ qu’elle crée. Ces exceptions présentent certaines similarités
avec cellegjue I'on trouve dans le systeme du droit d’auteur.

Exceptions en faveur des pouvoirs publics

22. Plusieurs pays ont instauré des exceptions au droit d’auteur qui couvrent certaines
utilisations d’ceuvres protégées faites par les pouvoirs pubtes exemple, l'articld5 de la

loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur, les dessins et modeéles et les brevets dispose

“1) aucun acte accompli aux fins d’une procédure parlementaire ou judiciaire ne porte atteinte
au droit d'auteur et 2jucun acte @ompli en vue de rendre compte d’une telle procédure ne
porte atteinte au droit d’auteur; la présente disposition ne doit cependant pas étre interprétée
comme autorisant la reproduction d’'une ceuvre qui estreene un compte rendu publié des
débats®. Dans certains pays, les exceptions prévues en faveur des pouvoirs publics sont
congues de maniere plus large. Le Code de la propriété intellectuelle de la France, par
exemple, dispose en son artitle331-4 que “[les droits de I'auteur] ne peuvent fa&ehec

aux actes nécessaires a I'accomplissement d’une procédure juridictionnelle ou administrative
prévue par la loi, ou entreprise a des fins de sécurité publique”. En ce qui concerne la
législation des Etatblnis d’Amérique, dans une opinion du a0ril 1999 adressée a I'avocat
général du Département du commerce des Biais d’Amérique, le secrétaire adjoint a la
justice par intérim répondait comme suit a la question de savoir si la reproduction de
documents protégés par le droit d’auteur effectuéauparervice public était invariablement

un “usage loyal”

“I N’y a pas a proprement parler de regle voulant que la reproduction par un service
public de documents protégés par le droit d’auteem particulier la photocopie a usage
interne de documentwotégés par le droit d’autedrsoit automatiquement considérée
comme un usage loyal au sens de I'artit¥ de la loi sur le droit d’auteur de 1976.
Cependant, la photocopie effectuée par un service public sera dans de nombreuses

Pour un premier examen de l'interaction entre droit international privé, propriété intellectuelle
et Internet, voir le rapport de I'OMPI intituldfitellectualProperty on the Internet: A Survey of
Issues (décembre2002), paged13 a 131, disponible a I'adresse
http://fecommerce.wipo.int/survey/index.html

Des dispositions analogues existent, par exemple, dans la |égislation des pays suivants
Australie, Epagne, Gréce, Inde, Irlande et Singapour.
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situations considéecomme ne portant pas atteinte aux droits car il s’agira d’'un “usage
loyal”; il se justifierait donc que si un service public décide de négocier des accords de
licence pour photocopie, il cherche a limiter la portée d’un arrangement de ce type aux
seulespratiques internes en matiere de photocopie qui, dans tout autre contexte,
porteraient effectivement atteinte au droit d’autéur”

23. En ce qui concerne la situation au Japon, un commentaire de I'Office des brevets du
Japon (JPO) donne l'inditan suivante

“L’article 42 de la Loi japonaise sur le droit d’auteur stipule que le droit de reproduction
ne s’étend pas i) aux cas ou la reproduction est nécessaire aux fins d’'une procédure
judiciaire et ii) aux cas ou elle est nécessaire pour utisation interne au sein des
organes législatifs ou administratifs, pour autant qu’elle ne cause pas un préjudice
injustifié aux intéréts de I'auteur compte tenu du nombre d’exemplaires et de la nature
de la reproductiort®.

24. Dans la partie qusuit, nous allons considérer chacun des scénarios répertoriés au
paragraph& ala lumiére des principes juridigues susmentionnés.

APPLICATION DES PRINCIPES JURIDIQUES AUX DIFFERENTS SCENARIOS
Scénarios AetB

25. Plusieurs types d’actes s’icrdvant dans les scénarios A et B peuvent étre vus comme
mettant en jeu le droit de reproduction et le droit de distribution. Dans le scénario A, il s’agit
de la reproduction sur papier ou sous forme numérique de documents cités effectuée par
I'office (droit de reproduction) et de la transmission de copies de ces documents au personnel
de l'office (droit de distribution). Dans le scénario B, le droit de reproduction est mis en jeu,

a tout le moins, par la numérisation des ceuvres en question et leur iiegntggans la base de
données. En outre, le fait de mettre les ceuvres, via la base de données, a la disposition des
examinateurs de I'office peut aussi faire intervenir le droit de communication au public,
nonobstant le fait que ces ceuvres soient accessél personnel de I'office seulement et non

au public en général.

26. Toutefois, comme il est noté plus haut, certains pays admettent des exceptions en faveur
des pouvoirs publics et les actes accomplis par les offices dans les scénaridgpourront,

dans un certain nombre de pays, entrer dans le champ de ces exceptions. Par exemple, en ce
qui concerne la situation au Japon dans I'hypothése du sc@dioffice des brevets du

Japon note ceci

Le texte intégral de cette opinion est disponible a I'adresse
http://www.cybercrime.gov/fairuse.htm

Voir la communication de Shigeo Takakura (Office des brevets du Japon) infNoléPatent
Document Databse for Examination of SoftwaiRelated Invention&1 novembre 2002).

10
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“Etant entendu que la numérisation de docatadaux fins de leur insertion dans une

base de données mise a la disposition des examinateurs de I'Office des brevets du Japon
(JPO)] est un acte de reproduction admissible en vertu de 'adtit[de la loi du Japon

sur le droit d’auteur], IdPO contiue a numériser les documents pertinents, a usage
interne uniquement, sans conclure d’accord de licence avec les titulaires de Hroits.”

27. On estfondé a conclure que, dans un certain nombre de pays, les scAretr®s
posent probléme du pdide vue du droit d’auteur, sauf licence appropriée obtenue du
titulaire, ou sauf exception prévue par la loi nationale applicable.

Scénarios C et D
28. Le scénaridC est fondé sur l'articl0.3) duPCT, qui est ainsi libellé

“Sur requéte déoffice désigné ou du déposant, 'administration chargée de la
recherche internationale leur adresse, conformément au réglement d’exécution, copie
des documents cités dans le rapport de recherche internatichale.”

S’agissant du rapport d’examen préliraire international, I'article86.4) duPCT dispose en
outre que

“[lTarticle 20.3) s’appliquemutatismutandis aux copies de tout document qui est cité
dans le rapport d’examen préliminaire international et qui n'a pas été cité dans le
rapport de rechrche internationale.”

Les copies des documents cités que les administrations concernées envoient en application de
I'article 20.3) peuvent étre sur papier ou sous forme électronique {@'@ise des versions
numérisées du document source).

29. Le scénarid montre comment la pratique prévue a l'arti2le. 3) pourrait se

transformer dans I'environnement numérique. Au lieu d’envoyer des copies sur papier ou
sous forme électronique des documents, les administrations fourniraient simplemeensles li
hypertexte, imbriqués dans les versions électroniques des rapports de recherche et des
rapports d’examen, permettant au destinataire d’accéder en ligne aux documents cités,
euxmémes hébergés sur des sit@ernet de sources tierces.

30. Entermes de droits touchés, le scén&ifait intervenir le droit de reproduction, le
droit de distribution ainsi que le droit de communication au public.

1 Voir la communication de Shigebakakura (Office des brevets du Japon), intitNn-Patent

Document Database for Examination of Softw&elated Invention21 novembre2002).
Larégled4.3 prévoit les modalités de copie et de transmission des documents cités dans le
rapport de recherche internationale.

12
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31. En ce qui concerne le scénafig la question est de savoir si le fait de fournir umlie
hypertexte pointant vers une ceuvre protégée peut porter atteinte aux droits. Il n’existe pas de
regle harmonisée a I'’échelon international qui régisse spécifiquement les responsabilités en ce
qui concerne les liens dans les contenus accessibles eretiginééchelon national, la

guestion est le plus souvent laissée a I'appréciation des tribunaux. La jurisprudence a ce jour
est loin d’étre établie et il est par conséquent difficile de tirer la moindre conclusion générale,

si ce n'est la suivantg®

i) Lelien vers la page d’accueil d’'un sit¥eb pose normalement moins probleme
gue le “lien profond”, qui connecte l'utilisateur directement a une page secondaire d’'un autre
site sans passer par la page d’accueil de ce site. Les liens qui pourraidatire dans le
scénarid seraient tres probablement de I'ordre du lien profond, puisqu’en toute hypothése
ils aboutiraient a une ceuvre particuliere (par exemple, un article précis dans une revue
technique) hébergée sur le site d’un éditeur en lignepetsur la page d’accueil de cet
éditeur.

i)  L'utilisation de liens profonds pour accéder a des pages de la base de données du
site visé pourra, dans certaines juridictions, constituer atteinte aux droits sur la base de
données qui contient l'informatia secondaire. Comme expliqué plus haut, dans I'Union
européenne, l'articl@ de la directive relative aux bases de données fait obligation aux Etats
membres de prévoir une protection contre I'extraction et/ou la réutilisation “de la totalité ou
d’une parie substantielle du contenu d’une base de données”, ainsi que contre “I'extraction
et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la
base de données qui supposeraient des actes contraires a une exploitatale dercette
base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intéréts légitimes du fabricant de la base”.

32. S’il est clair que les scénarid@3etD soulévent des questions importantes sur le plan des
droits, pour évaluer correctement iedité de ces scénarios, il convient également de prendre
en compte les éléments suivants

i) Les actes accomplis par les offices dans le scémafiet, mutatismutandis
peutétre aussi ceux du scénaf) sont dictés par une disposition de traitéaaoir
I'article 20.3) duPCT. Si cette disposition n’exonére pas expressément les offices de leurs
obligations en matiere de droits d’auteur, le fait que la pratique considérée s’appuie sur une
regle de droit international n’est pas une considératioméénl’intérét. La relation entre
l'article 20.3) duPCT, les dispositions pertinentes de la Convention de Berne 8YG(,
ainsi que toute loi nationale applicable et les incidences éventuelles sur les droits et
obligations des administrations concernéase qui concerne la reproduction de littérature
non-brevet et sa communication a d’autres offices et aux déposants en véCildunéritent
un complément d’étude.

13 Pour un examen plus approfondi de la question des liens dans les contenus accessibles en ligne,

voir le rapport de I'OMPI intitlé Intellectual Property on the Internet: A Survey of Issues
(décembre2002), page$1 a 53, disponible a I'adresse
http://fecommerce.wipo.int/survey/index.html
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i) Envertu de l'article20.3), seuls l'office désigné et le déposant recevraient des
copies des documents en question (ou des liens hypertexte permettant d’accéder a ces
documents). Puisque ces documents seraient mis a la disposition d’'un nombre limité de
personnes ou d’entités seulement (et non du public), cette pratique pourrait ie¢mifice
exception dans un certain nombre de pays. Une réponse définitive a cette question appelle un
complément d’analyse de la Iégislation nationale applicable de la part de chaque office
concerné. Dans la mesure ou le déposant et/ou I'office désignagent situés dans un ressort
juridigue autre que celui de 'administration chargée de la recherche internationale ou de
I'administration chargée de I'examen préliminaire international, une telle analyse pourra
demander la prise en considération de @uss Iégislations nationales.

Scénarios E et F

33. Lesscénarios E et F, qui mettent en jeu le droit de reproduction, ainsi que le droit de
communication au public, soulevent d’encore plus sérieuses préoccupations du point de vue
du droit d'auteir et de la protection des bases des données, étant donné que les exceptions en
faveur des pouvoirs publics que la loi nationale applicable peut éventuellement prévoir ne
s’appliqueraient pas en I'occurrence, puisque le public serait le principal béréfubés

bases de données en question.

DEMARCHES POSSIBLES

34. Les paragraphes précédents montrent que, a des degrés divers, tous les scénarios
envisagés dans le présent document soulevent des questions délicates de droit d’auteur et
droits anabgues. Sur la maniére de procéder pour traiter ces questions, les observations
suivantes sont proposées au groupe de travail pour examen :

i) Comme indiqué plus haut, la relation entre I'article 20.3) du PCT, les dispositions
pertinentes de la Conventiae Berne et du WCT ainsi que toute |égislation nationale
applicable mérite un examen plus approfondi. Cela pourrait se faire dans le cadre de I'étude
que le Bureau international doit réaliser en coopération avec la délégation du Canada et
d’autres admirstrations, selon le résumé de la troisiesession du groupe de travail établi
par la présidence (voir le paragraphe 1).

i) Certains des scénarios envisagés dans le présent document pourraient bénéficier
d’exceptions en vertu de la Iégislation natiaales offices concernés devraient par
conséquent étudier ce que prévoit la législation dont ils relévent, en tenant compte aussi de
considérations de droit international privé dans la mesure ou les documents en cause seraient
mis a disposition dans d’awts ressorts juridiques, le cas échéant par I'Internet.

iv)  Une solution plus globale, systématique et compléte pourrait exiger la conclusion
d’accords de licence avec les titulaires de droits des principales sources de littérature
nonbrevet par les oftes, les administrations chargées de la recherche internationale et les
administrations chargées de I'examen préliminaire international, ainsi que par le Bureau
international. Il pourrait étre utile que le principe et les modalités de ces accordsrazelice
fassent aussi I'objet d’une réflexion plus approfondie dans le cadre de I'étude visée au
pointi).
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35. Les membres du Groupe de travail sont invités
a examiner le contenu du présent document et a
décider si le Bureau international, en coopéom

avec la délégation du Canada et d’autres
administrations, doit :

i) étudier plus avant la relation entre
I'article 20.3) du PCT, les dispositions pertinentes
de la Convention de Berne et du WCT, ainsi que
toute législation nationale applicable; et

i)  étudier plus avant le principe et les

modalités possibles des accords de licence évoqués
au paragraphe 34.iv).

[Fin du document]
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1. L’annexe du présent document contient des propositions visant a apporter de nouvelles
modifications aux regles b#s.2, 32.1, 44bis, 60.1 et 90.2 adoptées par I'Assemblée de

I'Union du PCT le 1* octobre2002 avec effet au®ljanvier2004 (voir 'annexe V du
documenPCT/A/31/10), ainsi qu’a la regle 90.5. Les modifications proposées sont soit des
rectificatifs soit des modifications découlant des modifications déja adoptées. Des
explications figurent dans I'annexe, dans la partie commentaire qui est associée aux
dispositions en question.

2.  Le groupe de travail est invité a

examiner les propositions contenues dans
I'annexe du présent document.

[L'annexe sit]
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Regle 1is

Prorogation des délais de paiementes taxes

16bisl [Sans changement]

16bis2 Taxe pour paiement tardif

a) [Sans changement] Le paiement des taxes en réponse a une invitation adressée en
vertu de laréglel6bis1.a) peut étre soumis par I'office récepteur au versement, a son profit,

d’une taxe pour paiement tardif. Cette taxe s’éleve

i) a50% du montant des taxes impayées qui est précisé dans l'invitation, ou,

i) sile montant calculé selon le poiitest inférieur a la taxe de transmission, a

un montant égal a celei.

[COMMENTAIRE : il n’est pas proposé de modifier I'alingg actuel; le texte est reproduit
ci-dessus par souci de commodité.]

b) Cependant, le montant de la taxe pour paiement tardif ne doit pas étre supérieur
a50%25%du montant de la taxe internationale dgp6t mentionné au point 1 du baréme de
taxes, non compris toute taxe pour chaque feuille de la demande internationale a compter de

la trente et uniéme.

[COMMENTAIRE : sans préjudice de ce qui sera décidé concernant le montant de la taxe
internationale delépbt (voir le paragraphe 5 du document PCT/R/4/8), il semble, a la
réflexion, que le montant maximum de la taxe pour paiement tardif visé atéhle2.b)

adoptée par 'assemblée I€ dctobre2002 avec effet au®ljanvier2004 (25% de la taxe
internaionale de dép6t) soit trop faible au point d’étre considérablement inférieur au montant
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[Régle 16bis.2.b), suite]

maximum prévu par la regle b&.2.b) actuelle (selon cette regle, en effet, le montant de la
taxe pour paiement tardif ne doit pas dépasstui de la taxe de base qui est actuellement
fixée a 650francs suisses). En ce qui concerne certains offices récepteurs, la fixation du
montant maximum de la taxe pour paiement tardif a 25% de la taxe internationale de dépot
aurait méme pour effet dendre le montant minimum de cette taxe fixé conformément a la
regle 1@is.2.a)ii) supérieur au montant maximum de la taxe pour paiement tardif selon la
regle 1tis.2.b). Il est donc proposé de fixer le montant maximum de la taxe pour paiement
tardif viséa la regle 16is.2.b) a 50% de la taxe internationale de dép6t.]
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Regle 32
Extension des effets d’'une demande internationale

a certains Etats successeurs

32.1 Demande-dextensidBxtension d’une demande internationale & I'Etat successeur

[COMMENTAIRE : la modification qu’il est proposé d’apporter au titre de la r&3flel

découle de la modification de cette méme régle qui a été adoptée par I’Assemblée de I'Union
du PCTle 1* octobre2002 avec effet au®ljanvier2004. Conformément a la nouvelle

apprahe en matiére de désignations, la demande d’extension par le déposant n’est plus
nécessaire; les effets d’'une demande internationale sont automatiquement étendus a I'Etat
successeur qui a déposé une déclaration de continuation en vertu de la réglg 32.1.a

a) ac) [Sans changement]

d) [Reste supprimé]

32.2 [Sans changement]
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Regle 4bis
Rapport préliminaire international sur la brevetabilité établi

par I'administration chargée de la recherche internationale

44bis1 Etablissement du rapparttransmission au déposant

a) [Sans changement] Siun rapport d’'examen préliminaire international n’a pas été ou
ne doit pas étre établi, le Bureau international établit au nom de I'administration chargée de la
recherche internationale un rapport sur lesgjions indiquées a la regd@bis.1.a) (dénommé
“rapport” dans la présente regle). Le rapport a la méme teneur que I'opinion écrite établie

conformément a la regk3bis1.

b) [Sans changement] Le rapport porte le titre de “rapport préliminaire iatiemal
sur la brevetabilité (chapitdedu Traité de coopération en matiére de brevets)” ainsi qu'une
mention indiquant qu'il est établi en vertu de la présente regle par le Bureau international au

nom de I'administration chargée de la recherche intesnate.

[COMMENTAIRE : il n’est pas proposé de modifier les alinéas a) et b) tels qu’ils ont été
adoptés par I’Assemblée de I'Union du PCT fédctobre2002 avec effet au®ljanvier2004;
le texte est reproduit @lessus par souci de commodité.]

c) Le Bureau international transmet a bref délai au déposant une copie du rapport établi

conformément a I'alinéa a).

[COMMENTAIRE : il est proposé d’ajouter un aliné obligeant le Bureau international a
envoyer au déposant une copie du rapport préliminatexmational sur la brevetabilité
(chapitrel du Traité de coopération en matiére de brevets) des qu’il est établi.]

44bis2 a 4bis.4 [Sans changement]
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Regle 60

Irrégularités dans la demande d’examen préliminaire international

60.1 Irrégularités dars la demande d’examen préliminaire international

a) et abis) [Sans changement]

ater) [Sans changement] Aux fins de la re@.8, s’il y a plusieurs déposants, il

suffit que la demande d’examen préliminaire international soit signée par I'un d’eux.

[COMMENTAIRE : il n’est pas proposé de modifier les alinéateg et b) tels qu’ils ont été
adoptés par I’Assemblée de I'Union du PCT fédctobre2002 avec effet au®ljanvier2004;
le texte est reproduit @lessus par souci de commodité.]

b) et 9 [Sans changement]

d) [Supprimé]

[COMMENTAIRE : la proposition de suppression de I'alinéa d) découle de I'ajout de la
regle60.1.ater) (reproduite cidessus) adoptée par I'’Assemblée de I'Union du PCT le
1% octobre2002 aveeffet au £ janvier2004.]

e) a g) [Sans changement]

60.2 [Reste supprimée]
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Regle 90

Mandataires et représentants communs

90.1 [Sans changement]

90.2 Représentant commun

a) Lorsqu'’il y a plusieurs déposants et qu’ils n’ont pas désigné un ntaimeaour les
représenter tous (“mandataire commun”) en vertu de la regle 90.1.a), I'un des déposants qui
est habilité a déposer une demande internationale conformément a 'aftatla Bégard
duquelteutested indicatiors requise en vertu de la rgle 4.5.a)i) entaété donnég peut

étre désigné par les autres déposants comme leur représentant commun.

[COMMENTAIRE : bien que les mots “et a I'égard duquel toutes les indications requises en
vertu de la reglé.5.a) ont été données” aient été ajowtdslinéaa) dans le cadre d’'une
modification adoptée par I'assemblée fédctobre2002 avec effet au®ljanvier2004, il est
proposé de modifier a nouveau cet alinéa afin de ne plus exiger que seul un déposant pour
lequel toutes les indications reges en vertu de la régle 4.5.a) (nom, adresse, natioeélité
domicile) ont été fournies puisse étre désigné comme représentant commun. A la réflexion, il
semble suffisant que le nom, la nationabiéle domicile, et 'adresse du déposant soient
fournispour que ce dernier soit désigné comme représentant commun. Il convient de noter
que l'indication du nom et de la nationalivét du domicile du déposant est déja requise pour
déterminer si le déposant est habilité a déposer une demande internationatenéomént a

I'article 9, de sorte qu’il n’y a pas lieu de mentionner expressément la fourniture des
indications requises en vertu de la régl6.a)i) et iii). L'exigence proprement dite (“et a

I'égard duquel I'indication requise en vertu de la re4l8.3ii) a été donnée”) figure entre
crochets afin que le groupe de travail décide si I'indication de I'adresse doit étre une condition
de la désignation d’'un déposant comme représentant commun ou s'il convient de poursuivre
la pratique actuelle, qui consisddaisser a I'office récepteur le soin de gérer les situations

dans lesquelles I'adresse du déposant désigné comme représentant commun est manquante.]
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[Régle 90.2, suite]

b) Lorsqu’il y a plusieurs déposants et qu’ils n’ont pas tous désigné un mandataire
commun en vertu de la regle 90.1.a) ou un représentant commun en vertu de l'alinéa a), est
considéré comme le représentant commun de tous les déposants celui d’entre eux qui, parmi

ceux qui sont habilités, conformément a la regle 19.1, a déposer une demsernationale

aupres de l'office récepteur, est nommeé en premier dans la regu@teegard-duguel-toutes

les indicati . ||‘| sté d se5

[COMMENTAIRE : bien que les mots “et a I'égard duquel toutes les indicati@quises en

vertu de la reglé.5.a) ont été données” aient été ajoutés a I'alajédans le cadre d’'une
modification adoptée par I'assemblée fédctobre2002 avec effet au®ljanvier2004, il est
proposé de modifier a nouveau cet alinéa afin dplos exiger que seul un déposant pour

lequel toutes les indications requises en vertu de la régle 4.5.a) (nom, adresse, nagibnalité
domicile) ont été fournies puisse étre désigné comme représentant commun. A la réflexion, il
semble suffisant que, conet’est le cas aujourd’hui, le nom et la nationabitéle domicile

du déposant soient fournis pour que ce dernier soit considéré comme représentant commun. |l
convient de noter que l'indication du nom et de la nationalit&u domicile du déposant est

déja requise pour déterminer si le déposant est habilité a déposer, conformément a la
regle19.1, une demande internationale auprés de I'office récepteur, de sorte qu'’il n'y a pas
lieu de mentionner expressément la fourniture des indications requisegeded¢a

regle4.5.a)i) et iii). En ce qui concerne I'adresse du déposant devant étre considéré comme
représentant commun, il est proposé de poursuivre la pratique actuelle qui consiste a laisser a
I'office récepteur le soin de décider comment gérersiasations dans lesquelles I'adresse est
mangquante. Dans le cas contraire, caslire si la fourniture de I'adresse était une condition
pour considérer qu’un déposant est le représentant commun, il pourrait arriver qu’aucun des
déposants ne puisse étensidéré comme représentant commun (exemipldéposant qui

est nommé en premier dans la requéte est national d’un pays qui n'est pas un Etat contractant
du PCT; les déposants nommeés en deuxiéme et troisieme positions dans la requéte sont bien
des natnaux d'un Etat contractant du PCT mais toutes les indications les concernant
requises en vertu de laregle 4.5.a) n'ont pas été fournies.]

90.3 et 90.4 [Sans changement]
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90.5 Pouvoir général

a) [Sans changement] Pour désigner un mandataire aux’fin® demande
internationale donnée, le déposant peut renvoyer, dans la requéte, dans la demande d’examen
préliminaire international ou dans une déclaration séparée, a un pouvoir distinct existant par
lequel il a désigné ce mandataire pour le éspnteraux fins de toute demande internationale

gu'il pourrait déposer (“pouvoir général”), a condition

i) que le pouvoir général ait été déposé conformément a |'abhéet

i) qu’une copie en soit jointe a la requéte, a la demande d’examen préliminaire
intenational ou a la déclaration séparée, selon le cas; il n'est pas nécessaire que cette copie

soit signée.

b) [Sans changement] Le pouvoir général doit étre déposé aupres de I'office récepteur;
toutefois, lorsqu’il a trait a la désignation d’'un mandatan vertu de laagle 90.1.b), c) ou
d)ii), il doit étre dépose, selon le cas, aupres de I'administration chargée de la recherche

internationale ou de I'administration chargée de I'examen préliminaire international.

[COMMENTAIRE : il n’est pas proposé dmodifier les alinéas a) et b) actuels; le texte est
reproduit cidessus par souci de commodité.]

c) Sous réserve de I'alinéa d), tout office récepteur, toute administration chargée de la

recherche internationale et toute administration chargée de lexanmeliminaire

international peut renoncer a I'exigence visée a l'alinéa a)ii) selon laquelle une copie du

pouvoir général doit étre jointe, selon le cas, a la requéte, a la demande d’examen préliminaire

international ou a la déclaration séparée.
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[Régle 9.5, suite]

d) Sile mandataire remet une déclaration de retrait visée a la96blial a 9Mis.4,

I'exigence énoncée a I'alinéa a)ii) selon laguelle une copie du pouvoir général doit étre jointe,

selon le cas, a la requéte, a la demande d’examempnglire international ou a la déclaration

séparée, ne peut pas faire I'objet d'une renonciation selon 'alinéa c).

[COMMENTAIRE : a sa deuxieme session, le Comité sur la réforme du PCT est convenu
gu'il n’était pas nécessaire de modifier la regle 90.5 gmemmettre a un office récepteur ou a
une administration internationale de renoncer a I'exigence visée a la9@§la)ii) selon

laquelle une copie d’un pouvoir général doit étre jointe a la requéte, a la demande d’examen
préliminaire international ou la déclaration séparée (voir le paragraphe 71 du document
PCT/R/2/9). A la réflexion, il semble cependant contradictoire de permettre & un office de
renoncer a I'exigence relative a la fourniture d’'un pouvoir distinct tout en maintenant
I'exigence relatie a la fourniture d’une copie du pouvoir général déposé. |l est donc proposé
d’ajouter les alinéas) et d) afin de permettre (sans obligation) a tout office récepteur, a toute
administration chargée de la recherche internationale et a toute administiadigée de
I'examen préliminaire international de renoncer a I'exigence selon laquelle une copie du
pouvoir général déposé doit lui étre remise.]

90.6 [Sans changement]

[Fin de I'annexe et du document]
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(UNION DU PCT)
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Quatrieme session
Geneve, 19 — 23 mai 2003

POURSUITE DE LA RATONALISATION ET
DE LA SIMPLIFICATIONDES PROCEDURES DU PCT :

ANNEXES DU RAPPORT CEXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

Document établi par le Bureau internatial

RAPPEL

1. L'actuelle régle 70.16 du réglement d’exécution du P@voit que les modifications
apportées a la demande internationale durant la procédure d’examen préliminaire international
doivent étre annexées au rappoixhimen préliminaire international. Cependant, toute

feuille de remplacement ultérieurement remplacée par une ou plusieurs autres feuilles, ou par
des modifications ayant entrainé la suppression de feuilles entiéres conformément a la
regle66.8.b), n’a pas étre annexeée.

Dans le présent document, les termes “articles” et “régles” renvoient respectivement aux articles
du Traité de coopération en matiére de breve@I{Ret aux régles du reglement d’exécution du
PCT (ctaprés dénommé “reglement d’exécution”), ou aux dispositions qu'’il est proposé de
modifier ou d’ajouter, selon le cas.
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2. Dans le cas ou I'administration chargée de I'examen préliminaire international

considere que la ou les feuilles de remplacement ou modifications ultérieures contiennent une
modification qui va atdela I'expo® de I'invention figurant dans la demande internationale

telle gu’elle a été déposée, le rapport I'indigue conformément a la regle 70.2.c). Afin que le
rapport soit clair dans ce domaine, il serait préférable que la feuille de remplacement qui est
ultérieurement remplacée soit, aprés annotation appropriée, également annexée au rapport.

L’annexe du présent document contient une proposition visant a modifier la regle 70.16 en
conséguence.

3. Le groupe de travail est invité a
examner les propositions contenues dans
'annexe.

[L’annexe suit]
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Regle 70
Rapport préliminaire international sur la brevetabilité établi
par 'administration chargée de I'examen préliminaire international

(rapport d’examen préliminaire international)

70.1 & 70.15 [Sans changement]
70.16 Annexes du rapport

a) Chaque feuillade remplacement visée a la régle 66.8.a) ou b), chaque feuille de
remplacement contenant des modifications effectuées en vertu de l'article 19 et chaque feuille
de remplacement contenant des rectificatidiesreursévidentesautorisées en vertu de la
regle 91.1.b)iii) 94-1-e}i est, sauf si d'autres feuilles de remplacement lui ont été substituées
ultérieurement ou si les modifications entrainent la suppression de feuilles entiéres comme il
est prévu a la régle 66.8.b), annexée au rapport. Les modifisaeffectuées en vertu de
I'article 19 qui ont été considérées comme écartées par une modification effectuée en vertu de

Iarticle 34 et les lettres visées & la régle 66.8 ne sont pas annexées.

b) Nonobstant I'alinéa a), toute feuille de remplacenwritest ultérieurement

remplacée doit aussi étre annexée au rapport lorsque I'administration chargée de I'examen

préliminaire international considéere que la ou les feuilles de remplacement ou modifications

ultérieures contiennent une modification qui vadrla de I'exposé de l'invention figurant

dans la demande internationale telle gu’elle a été déposée, et le rapport doit I'indiquer

conformément a la regle 70.2.c). Dans ce cas, la feuille de remplacement qui est

ultérieurement remplacée doit étre annatépformément aux instructions administratives.

70.17 [Sans changement]

[Fin de I'annexe et du document]

Les propositions de modification indiquées a I'alinéa a) sont tirées du document
PCT/R/WG/4/4Add.2.
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(UNION DU PCT)

GROUPE DE TRAVAIL SU R LAREFORME DU TRAI TE DE
COOPERATION EN MATIERE D E BREVETS (PCT)

Quatrieme session
Geneve, 19 — 23 mai 2003

POURSUITE DE LA RATONALISATION ET
DE LA SIMPLIFICATIONDES PROCEDURES DU PCT :

MODIFICATION SUPPLENMENTAIRE
DECOULANT DES MODIFICATIONS DEJA ADOPTEB

Document établi par IBureau international

1. L’annexe du présent document contient une proposition de modification de la
regle60.1.b) découlant des modifications adoptées par I’Assemblée du PCT le
1% octobre2002 avec effet au®ljanvier2004 (voirlannexe V du documerPCT/A/31/10).

2. Le groupe de travail est invité a

examiner la proposition contenue dans
I'annexe.

[L’annexe suit]
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Regle 60

Irrégularités dans la demande d’examen préliminaire international

60.1 Irrégularités dans la demandéakamen préliminaire international

a)a ater) [Sans changement]

b) Sile déposant donne suite a I'invitation dans le délai visé a l'al)éa demande
d’examen préliminaire international est considérée comme ayant été recue a la date a laquelle
elle a effectivement été préseee, a condition que, telle qu’elle a été présentéegceli@enne
ad-meins-uhe-election permette d’identifier la demande internationale; sinon, la demande
d’examen préliminaire international est considérée comme ayant &t ada date de

réception de la correction par I'administration chargée de I'examen préliminaire international.

[COMMENTAIRE: La proposition de modification de I'alinéa b) découle des modifications
du réglement d’exécution adoptées par 'assemblé teciobre2002 avec effet au
1%"janvier2004. Selon la régle 53.7 telle qu’adoptée par 'assemblée avec effet au

1% janvier2004, le dép6t d’'une demande d’examen préliminaire international constitue
I'élection de tous les Etats contractants désignésantilgs au chapitre Il du traité.]

c) a g) [Sans changement]

60.2 [Reste supprimé]

[Fin de 'annexe et du document]
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Quatrieme session
Geneve, 19 — 23 mai 2003

POURSUITE DE LA RATONALISATION ET
DE LA SIMPLIFICATIONDES PROCEDURES DU PCT :

FORME DES MODIFICATONS

Propositions présentées par I'Office européen des brevets

1. Il est proposé de modifier la regle 66.8 afin de rendre obligatoire I'indication par les
déposants de chaque modification fondée sur les documents déposés initialement.
Actuellement, cette regle requiert seulement I'indication de ce qui a été modifigi¢ant

ressortir les différences entre la feuille initiale et la nouvelle feuille par exemple) et non du
texte de référence. Dans la mesure ou tout nouvel élément est source de tres importantes
objections de la part des administrations chargées dentiergréliminaire international (et

des offices nationaux) et ou I'accroissement de la charge de travail de 'examinateur, qui doit
trier toutes les modifications effectuées et trouver le texte de référence correspondant au sein
des documents déposés irlgiaent, n’est pas juste et prend beaucoup de temps (il est bien
plus difficile a 'examinateur de vérifier les modifications s'’il n’a pas connaissance de ce qui a
été modifié, des raisons de cette modification et du texte de référence, qu’au déposant de
rédiger une liste, vu que ce dernier est l'initiateur desdites modifications), nous pensons que la
présente proposition de modification de la regle 66.8 est fondée, rendra I'examen préliminaire
international plus efficace et renforcera la sécurité jurididestiers et du déposant.

2.  Legroupe de travail est invité a
examiner la proposition figurant dans
I'annexe du présent document.

[L’annexe suit]
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Regle 66

Procédureau sein de I'administration chargée

de I'examen préliminaire international

66.1 a 7 [Sans changement]

66.8 Forme des modifications

a) Sous réserve de l'alinéa b), le déposant doit soumettre une feuille de remplacement
pour chaque feuille de la demande internationale quiaeson d’'une modification, differe de
la feuille précédemment déposée. La lettre d’accompagnement des feuilles de remplacement
doit attirer I'attention sur les différences existant entre les feuilles remplacées et les feuilles de

remplacementndiquer oul’on peut retrouver le texte de référence de chaque modification au

sein des documents relatifs a la demande déposés initialeebelet préférence expliquer

aussi les raisons de la modificatidin cas d’inobservation de la présente régle, il n’est pas

nécessaire de prendre lesdites modifications en considération aux fins de 'examen

préliminaire international.

b) [Sans changement]

66.9 [Sans changement]

[Fin de 'annexe et du document]
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VERIFICATIONS QUANT A LA FORME DANS LE CADRE DU PCT

Document établi par le Bureau international

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 satroisiémesession, le groupe de travail est convenu que, en vue de faciliter le
traitement des listages des séquences aux fins des phases internationale et nationale de la
procédure selon le PCT, le Bureau international devrait étudier plus avant Iaifitgss

d’établir un systéme de dépbt central électronique pour ces listages (voir le pardsaphe
documenPCT/R/WG/3/5, résumé de la session établi par la présidence).

2. L’annexe du présent document contient des propastiassant a modifier le reglement
d’exécution du PCT afin de créer un systéme central de dépbt électronique des listages des
séquences aux fins de la divulgation de I'invention et a faciliter I'acces des offices et des
administrations, mais aussi des tieaax listages des séquences déposés. Les principales
caractéristiques du nouveau systeme propose sont présentées dans les paraggppdes ci

DEPOT DES LISTAGES EBS SEQUENCES

3. L’idée de créer un systeme central de dépéttbnique des listages des séquences
n'est pas nouvelle. L’examen de cette question dans les aBfaeété axé sur la nécessité
de constituer une banque de données contenant les listages des séquences de toutes les
demandes publiées dans une forme radisée adaptée a la recherche sur les brevets (cette
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guestion a été examinée, par exemple, a la cinqussssion de la Réunion des

administrations internationales du PCT; voir les paragra@iies32 du

documenPCT/MIA/V/3). A cette époque il était eisagé que, lorsque I'administration

chargée de la recherche internationale aurait regu du déposant un listage des séquences sous
une forme déchiffrable par ordinateur, elle mettrait ce listage des séquences, a bref délai aprés
la publication internationaj& la disposition de I'un des organismes existants de gestion de
bases de données de listages des séquences. Ces organismes auraient alors servi d’entrepots
de données en vue de I'acces futur aux listages des séquences, y compris par les
administrationghargées de I'examen préliminaire international, les offices désignés ou

offices élus, et les tiers. Aucune administration ou aucun office n’aurait pu demander au
déposant de lui remettre une copie du listage des séquences sous une forme déchiffrable par
ordinateur si ce dernier avait été disponible auprés d’un tel organisme. Toutefois, cette idée
n'a pas été mise en ceuvre des lors qu’il a été établi que les procédures appliquées par les
organismes concernés ne répondaient pas a certaines exigencekegéntatves a la

procédure en matiere de brevets (par exemple, en ce qui concerne la garantie de I'intégrité des
données des listages des séquences initialement déposés).

4. Dans la pratique, les offices de la coopération trid# par exemple, déposent
systématiquement des listages des séquences aupres d’organismes publics de gestion de bases
de donnéesl’Office européen des brevets auprés du European Bioinformatics Institute (EBI),
I'Office des brevets du Japon auprés deMNatabank of Japan (DDBJ), I'Office des brevets

et des marques des Etdiisis d’Amérique auprés du National Center for Biotechnology

Information (NCBI). C’est notamment le cas pour les séquences divulguées dans les brevets

et les demandes de brevet pélel, tant dans les demandes nationales ou régionales que dans

les demandes internationales pour lesquelles I'office concerné agit en qualité d’administration
chargée de la recherche internationale.

5. Il convient d’établir une ditinction entre trois objectifs connexes pour la réalisation
desquels il pourrait étre utile de déposer les listages des séquences sous forme électronique
auprés de banques de données

i) recherche internationale (et examen préliminaire international) listage des
séquences sous forme électronique est nécessaire afin de permettre a 'administration chargée
de la recherche internationale de procéder a la recherche internationale et la fourniture d’'un
listage sous une telle forme fait I'objet de la rgleSter actuellement en vigueur; a cette fin, il
est actuellement envisagé, bien que la rd@terne le mentionne pas expressément, qu’un
listage des séquences sous forme électronique fourni par le déposant a I'administration
chargée de la rechercha&érnationale soit déposé par cette derniére dans une base de données
de listages des séquences, de telle sorte qu'il puisse faire I'objet de recherches au moyen
d’algorithmes tres élaborés congus pour aider 'examinateur a décider si I'invention est
nouvdle et si elle implique une activité inventive; des considérations analogues s’appliquent
en ce qui concerne I'examen préliminaire international,

i) divulgation: un autre objectif, non encore pris en compte, serait de permettre au
déposant de divulger I'invention en faisant référence a un dép6t, de sorte qu'il ne serait pas
nécessaire de déposer, en tant que piece constitutive de la demande internationale, un listage
des séquences sur plusieurs milliers de feuilles de papier ou méme sur un CD, leomme
prévoit actuellement la huitienpartie (instruction800 a 806) des Instructions
administratives du PCT,;
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iii) acces les offices de brevets, les administrations PCT et les tiers peuvent devoir
ou souhaiter avoir accés aux listages de séquengeség a des fins diverses, dont la
recherche scientifique, I'information technique, la recherche internationale ou la vérification
de la nature exacte de la divulgation contenue dans une demande de brevet telle qu’elle a été
initialement déposée.

6. Les organismes de gestion de bases de données qui existent actuellement ne répondent
pas pleinement a tous ces objectifs. Leur fonctionnement est orienté vers la satisfaction de
besoins pratiques d’informations techniques a des #nedherche. S’ils sont certainement

utiles, voire essentiels, aux recherches sur I'état de la technique en rapport avec les demandes
de brevet, ils ne sont pas congus ou gérés de facon a répondre a certains besoins plus
spécifiques de la procédure en meat de brevets, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer la
nature exacte de la divulgation effectuée a une certaine date (normalement, dans le cas d’'une
demande de brevet, la date du dép6t) de maniere a satisfaire a I'exigence de preuves au cas ou
la naure ou la date de la divulgation seraient contestées dans le cadre d'une procédure
judiciaire. Les propositions présentées dans le présent document concernent un systeme de
dépobt visant a répondre a ces besoins plus spécifiques.

7. Il estdonc proposé de créer un systeme, analogue dans une certaine mesure au systeme
de dépot de matériel biologique aupres d’un organisme de dépét en vertu du Traité de
Budapest, dans lequel la référence a un listage des séquences sous formeadtieatépose

auprés d’'une banque de données de listages de séquences prescrite remplacerait la nécessité
d’intégrer ce listage dans la description eitéme. Pour autant que I'administration chargée

de la recherche internationale ait accés au listagedtpseences déposé, il ne serait alors pas
nécessaire que le déposant fournisse, aux fins de la recherche internationale, un listage distinct
sous forme électronique a I'administration chargée de la recherche internationale (des
considérations analogues s'digperaient en ce qui concerne la procédure aupres de
I'administration chargée de I'examen préliminaire international et des offices désignés ou
offices élus).

8. Etant donné que le listage des séquences déposé remplacersifge jue le Bureau
international aurait autrement a traiter, que ce soit en tant que partie de la description (sur
papier) ou sous une forme électronique s'il était fourni séparément en vertu de la

huitiemepartie des instructions administratives, et guis ce listage serait stocké dans la

banque de données a des fins de divulgation et de simplification de I'acces, plutét qu'a des

fins de recherche en général ou de recherche en matiére de brevets, il semblerait logique que

le Bureau international joue éle de banque de données, sans que la possibilité de prescrire
d’autres banques de données soit écartée. Une étude de faisabilité serait toutefois nécessaire a
cet égard.

9. Le systeme propose présenterait essentiellemenatastéristiques suivantes

i) le déposant aurait la possibilité, s'il le souhaitait, de déposer, aux fins de la
procédure du PCT en relation avec une demande internationale, un listage des séquences sous
forme électronique auprés d’une banque de dosidédistages des séquences prescrite
(y compris éventuellement le Bureau international, comme indiqué au para@aphe
ci-dessus);

i) envue de faciliter I'application des dispositions mentionnéegpois]e listage
des séquences devrait étre déposé a la date du dépdt international ou avant cette date et devrait
satisfaire a la norme prescrite dans les instructions administratives (voir les aghexes
et C-bis actuellement en vigueur, qui devraient étre nfiéds dans ce sens);
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iii) laréférence, dans la description, a un listage des séquences déeposé remplacerait la
nécessité d'intégrer ce listage dans la descriptionreBene (“partie de la description réservée
au listage des séquencesVoir la regle5.2.b) actuellement en vigueur);

iv) laréférence a un listage des séquences déposé remplacerait la nécessité de fournir,
aux fins de la recherche internationale, le listage sous forme électronique a I'administration
chargée de la recherche internati@en@insi qu’a I'administration chargée de I'examen
préliminaire international et aux offices désignés et offices élus) en vertu de ldl@gte
actuellement en vigueur,

v) le listage des séquences dépose serait publié uniqguement sous forme €leetroniq
comme le prévoit actuellement la huitiemartie (instructiorB05) des Instructions
administratives du PCT,;

vi) Il'acces au listage des séquences dépose serait limité, jusqu’a la publication
internationale de la demande internationale concernémathéere analogue a l'accés a la
demande ellenéme;

vii) les administrations et les offices pourraient accéder au listage des séquences
déposé, y compris aux fins de la recherche et de 'examen, de la méme maniére qu’'a la
demande internationale elfeémnn

viii)  les tiers pourraient accéder au listage des séquences déposé selon le méme
principe que pour I'acces a la demande internationalereiene (a savoir, en régle générale,
uniquement apres la publication internationale de la demande internatmraternée).

10. Des précisions concernant la procédure de dépoét (notamment des précisions sur la
remise de corrections en vertu de la ré@fe3, la rectification d’erreurs évidentes

conformément a la reglel et I'apport de maifications, selon 'article34, a un listage des
séquences déposeé), la prescription de banques de données, les obligations de ces banques de
données prescrites et les procédures qu’elles devraient suivre figureraient dans les instructions
administratives.

11. L’adoption des propositions de modification du réglement d’exécution visant la mise en
place de ce systéme appellerait la modification des instructions administratives en vue
d’indiquer les procédures a suivre, ainsi que l'apggle modifications a la septienpartie et a
'annexeC des instructions. Les procédures énoncées dans la hupigrie et dans
I'annexeC-bis des instructions seraient probablement entierement remplacées par les
procédures prévues dans le nouveauésys, ou y seraient intégrées, et leur énoncé serait
donc supprimé.

8. Le groupe de travail est invité a

examiner les propositions contenues dans le
présent document.

[L'annexe suit]
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Regle5

Description

5.1 [Sans changement]

5.2 Divulgation de séquences de nucléotides ou d’acides aminés

a) Lorsque la demande internationale contient la divulgation d’'une ou plusieurs

séquences de nucléotides ou d’acides aminés, la desorgmibcomporterau choix du

déposant, soit

i) un listage des séquences établi conformément a la norme prévue dans les
instructions administratives et présenté dans une partie distincte de la description

conformément a cette nornfpartie de la descripbn réservée au listage des séqguences”);

soit

[COMMENTAIRE : uniquement a des fins de clarification; en ce qui concerne la norme
prévue dans les instructions administratives, voir I'instrucf08 et I'annexeC de ces
instructions.]

ii) une référenceselon la regld.3ter.2.a), a un listage des séguences sous forme

électronique, conforme a la norme prévue dans les instructions administratives, qui a été

déposé aupres d’'une banque de données de listages de séguences prescrite, conformément a la

reglel3terl (“listage des séquences déposé”) a la date du dépbt international ou avant cette

date

[COMMENTAIRE : voir les paragraphésiii), 7 et9 de I'introduction du pesent document.

Le groupe de travail souhaitera peiite étudier si une indication selon laquelle un listage des
séquences a été déposé conformément a la 5e@)la)ii) doit également figurer dans le
formulaire de requéte (la regledevrait alors étremodifiée dans ce sens).]
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[Régle5.2, suite]

b) Lorsque la partie de la description réservée au listage des séqueniedsstage des

séquences déposéntient du texte libre défini dans la norme prévue dans les instructions

administratives, ce texiéore doit également figurer dans la partie principale de la

description, dans la langue de cetie

[COMMENTAIRE : découle de la proposition de modification de la régi2.a).]
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Réglel3ter

Listage des séquences de nucléotides ou d’acides aminés

13ter1l Dépdbts de listages des séguences

Le dépbt d'un listage des séguences sous forme électronique aux fins de la

regle5.2.a)ii) est effectué conformément aux instructions administratives.

[COMMENTAIRE : voir les paragrapheB) et 11 de l'introduction du présent document.]

13ter2 Références a ddistages des séguencesontenu; omission de la référence ou

d’'une indication

a) Toute référence a un listagesiséquences déposé aux fins de la rBda)ii)

indique

i) le nom et d'adresse de la banque de données de listages des ségquences aupres

de laquelle le dépbt a été effectué;

i) la date du dépdt; et

i) le numéro attribué au dép6t par cette bande@elonnées de listages des

séquences.
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[Réglel3ter.2, suite]

b) Lorsque la demande internationale contient la divulgation d’'une ou de plusieurs

séquences de nucléotides ou d’acides aminés et que la description déposée

i) ne contient pas de parties@rvée au listage des séquences ni de référence a

un listage des séquences déposé; ou

i) contient une référence a un listage des séquences déposé mais que toutes les

indications visées a I'alinéa) n'y figurent pas,

'administration chargée de la feerche internationale invite le déposant a déposer une

correction en fournissant une référence a un listage des séquences déposé conforme a la

regle5.2.a)ii), ou l'indication manquante, dans un délai fixé dans l'invitation. La r26lé

s’appliguemutais mutandisa toute correction proposée par le déposant. L’administration

chargée de la recherche internationale transmet la correction a I'office récepteur et au Bureau

international. Toute référence ou indication fournie dans le délai fixé dans #tiofitest

considérée par tout office désigné comme ayant été fournie en temps voulu.

[COMMENTAIRE : comme dans la situation visée a la réfjBbis4 en ce qui concerne la
fourniture d’'une référence a du matériel, lorsque la demande internationale daposée
contiendrait pas une partie la description consacrée au listage des séquences

référence a un listage des séquences dépose, ou lorsque I'une quelconque des indications
requises en vertu de la redl8ter.2.a) serait omise dans une référencetenue dans la
demande internationale déposée, le déposant aurait la possibilité, sur invitation de
I'administration chargée de la recherche internationale, d’effectuer la correction requise en
fournissant cette référence ou l'indication manquante dadélé fixé dans l'invitation. Si

elle était fournie dans ce délai, tout office désigné serait tenu de considérer cette référence ou
cette indication comme ayant été fournie en temps voulu. Il convient de noter que, dans la
pratique, I'invitation visée & réglel3ter.2.b) serait combinée avec l'invitation en vertu de la
reglel3ter.3.a) (voir ctaprés). le déposant pourrait, au choix, soit répondre a l'invitation en
vertu de la regld 3ter.2.b), auquel cas le listage des séquences déposé mentionda dans
description serait utilisé aux fins de la divulgation, de la recherche internationale et de



PCT/RIWG/4/6
Annexe, pag®

[Réglel3ter.2.b), suite]

I'examen préliminaire international, ainsi que de I'accés a la demande (voir le paragrdphe
l'introduction du présent document); soit répondre a l'invitation visée a la &jk.3.a),

auquel cas le listage des séquences sous forme électronique fourni a I'administration chargée
de la recherche internationale serait utilisé aux fins dedaerche internationale uniquement.

Il convient de noter qu’un listage des séquences déposé apres la date du dépdt international ne
serait pas conforme aux exigences de la réf2ea)ii) et ne serait donc pas accepté comme

une correction en vertu de taglel3ter.2.b); un listage des séquences déposé apres la date

du dépdt international ne serait pas non plus pris en considération aux fins de la recherche
internationale (voir la réglé3ter.3.a).]

c) (A3ter-}d) Lorsque I'administration chargée tkerecherche internationale constate
gue la description n’est pas conforme a la regle 5.2.b), elle invite le déposant a déposer la

correction requisdans un délai fixé dans l'invitationLa régle 26.4 s’appliquemutatis

mutandisa toute correction proeée par le déposant. L'administration chargée de la

recherche internationale transmet la correction a I'office récepteur et au Bureau international.

[COMMENTAIRE : uniquement a des fins de clarification.]

13ter.3 13terl Listages des séquencesquis aux fins de la recherche internationale ou de

'examen préliminaire internationgdourles-administrations-internationales

a) Lorsque la demande internationale contient la divulgation d’'une ou de plusieurs

séguences de nucléotides ou d’acides amingaeta description ne contient pas de référence

a un listage des séquences déposé, ou gue la description contient une référence a un listage

des séquences déposé mais que azlniest pas conforme a la réede?.a)ii),

I'administration chargée de la rfeerche internationale peut exiger que le déposant lui

fournisse, aux fins de la recherche internationale, un listage des séquences sous forme
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[Réglel3ter.3.a), suite]

électronigue conforme a la norme prévue dans les instructions administratives. Logsque

listage est exigé mais n'a pas été fourni par le déposant, 'administration chargée de la

recherche internationale peut inviter le déposant a fournir ce listage dans un délai fixé dans

I'invitation.

[COMMENTAIRE : un listage des séquences sous foateetronique est nécessaire pour
permettre a 'administration chargée de la recherche internationale de procéder a la recherche
internationale. Pour autant que cette administration ait accés a un listage des séquences
déposé conforme a la norme prévue sibas instructions administratives, le déposant n’est

pas tenu de lui fournir un listage distinct sous forme électronique aux fins de la recherche
internationale. Dans tous les autres cas, a savoir les cas dans lesquels I'administration
chargée de la reenche internationale n’a pas acces a un listage des séquences déposé
conforme a la norme prévue dans les instructions administratives, cette administration
pourrait inviter le déposant a lui fournir un listage distinct sous forme électronique. Un
listagesous forme électronique fourni par le déposant dans ces circonstances ne ferait pas
partie de la demande internationale (voir la réber.3.d)). Dans la pratique, l'invitation

visée a la regld 3ter.3.a) serait combinée a l'invitation en vertu de lglesl3ter.2.b) (voir le
commentaire relatif & la régle3ter.2.b)). Il convient de noter que la nouvelle reg@ter.3.a)
proposée ne prévoirait plus d’invitation a fournir un listage des séquences sur papier (comme
le prévoit la reglel 3ter.1.a) actuellment en vigueur), compte tenu du fait que ce listage sur
papier ne permettrait pas a I'administration chargée de la recherche internationale d’effectuer
une recherche significative. Il convient de noter également que la nouvellel@ighs3.a)
proposéae prévoirait pas la fourniture par le déposant, en réponse a une invitation en vertu
de cette regle, d'une référence a un listage des séquences déposé aupres d’'une banque de
données de listages de séquences.]

e que

ycléotides
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[Réglel3ter.3.a), suite]

b) [A3ter-1e) Si, dans le délai fixé dans une invitation visée a I'alinéa a), le déposant ne

donne pas suite a cell@, I'administration chargée de la recherche internationale n’est pas
tenue de proader a la recherche a I'égard de la demande internationale dans la mesure ou le

défaut de réponse a pour effet d’'empécher la réalisation d’'une recherche significative.

c) [A3terdle) Les alinéas a) di)-<) s’appliquentmutatis mutandis la procédurea

sein de I'administration chargée de I'examen préliminaire international.

d) E3ter 1}ty Seousréserve-des-dispositions-de-larticle Bibut listage des séquences

sous forme électronique fourni conformément aux alir@asc)gui-ne-figure-pas-dada

demande-internationale-telle-gu'elle-a-été-dépomeit pas partie de la demande

internationale.

[COMMENTAIRE : la modification qu'il est proposé d’apporter a la rédlter.1.f)
actuellement en vigueur (le nouvel alinddd découle de la proposith de suppression de
I'actuelle réglel3ter.1.a) (voir cidessus) et du fait que la redl8ter.3.a) selon la

modification proposée ne prévoirait plus d’invitation a fournir un listage des séquences sur
papier (voir le commentaire relatif a la redl8ter.3.a)).]
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[Réglel3ter, suite]

13ter4 13ter.2 Listages des séquences powd-offices désigné

Des lors que le traitement de la demande internationale a commencé au sein d’un office

désignélestareégles 13ter.2.b) et 13er.3.a)i3ter-La)s’appliquat mutatis mutandia la

procédure au sein de cet office. Aucun office désigné ne peut exiger du déposant qu'il lui

fournisse

i) un listage des séquences lorstrdescription contient une référence a un

listage des séquences déposé conforme a la be?1a)ii)

ii)  unlistage des séquences autre qu’un listage des séquences conforme a la

norme prévue dans les instructions administratives.

[COMMENTAIRE : la proposition de modification de la regl&ter.2 actuellement en

vigueur (la nouvelle réglé3ter.4) découle de la proposition de création d’un systeme central

de dép6bt électronique des listages des séquences dans lequel une banque de données de
listages de séquences servirait d’entrepot de données en vue de I'acces futur aux listages des
séquenes, y compris par les offices désignés et les offices élus.]

13ter5 Banques de données de listages des séquences prescrites

Les instructions administratives indiquent les banques de données de listages de

séguences qui sont prescrites aux fins éegass.2.a)ii) et 13er.1 et les dispositions et

conditions relatives aux listages des séguences déposés, notamment, mais non exclusivement,

les dispositions et conditions relatives [au statut des banques de données de listages de

séguences, a la procéeuwte dépbt, a I'établissement de recus pour les dépébts, a la

reconnaissance et aux effets d’un dépdt, au stockage des listages de séquences déposes, a la

remise de copies de listages des séquences déposés et aux taxes].
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[Réglel3ter.5, suite]

[COMMENTAIRE : les instructions administrative pourraient, sous réserve d’'une autre étude
de faisabilité (voir le paragrapt&de I'introduction du présent document) prescrire le Bureau
international comme banque de donnéBsins ce cas, un dépot aupres du Bureau

international en tant que banque de données devrait pouvoir étre effectué par dépot du listage
des séquences sous forme électronique en méme temps que la demande internationale aupres
de l'office récepteur le listage serait alors considéré comme ayant été déposé aupres du
Bureau international a la date de sa réception par I'office récepteur.]

[Fin de I'annexe et du document]
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Document établi par le Bureau international

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
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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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Proposition présentée par les Etdttis d’Amérique

INTRODUCTION

1. Le présent document cbent une proposition de modification du bareme de taxes

annexé au reglement d’exécution du Traité de coopération en matiére de brevets (PCT). Cette
proposition a trait au principe d’'une taxe internationale de dép6t forfaitaire pour I'indication
automatige de toutes les désignations possibles en vertu du PCT approuvé par I'Assemblée
de 'Union du PCT en septemb2002 avec effet a compter d{ janvier2004 (voir le

paragraphd5 et I'annexe/ du document PCT/A/31/10).

2. ll est proposé gella taxe internationale de dépot soit fixée a 1#840cs suisses et que

la taxe de traitement de 23@ncs suisses reste une taxe distincte appliqguée uniquement a

I'égard des demandes contenant une demande d’examen préliminaire international. Cette
proposition vise a rendre compte de la réduction de taxes envisagée par I’Assemblée de

I'Union du PCT en 2001, comme indiquéapres, et a faire en sorte que les déposants qui
recourent uniguement a la procédure prévue au chdpidens le cadre du systersede la

structure de taxes actuels, ne soient pas défavorisés en étant assujettis a des taxes plus élevées
gue le montant actuellement prévu au titre du chagpitre
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RAPPEL

3. Lastructure actuelle des taxes du systeme du PCT prévotaxaale base, une taxe de
désignation et, pour les demandes internationales contenant une demande d’examen
préliminaire international selon le chapiftedlu PCT, une taxe de traitement. Par ailleurs, le
nombre maximum de taxes de désignation payablesocdséllement de cing. Pour 2003, le
montant des taxes est fixé a 6BAncs suisses pour la taxe de base, aftafics suisses pour

la taxe de désignation et & 2B8ancs suisses pour la taxe de traitement. Etant donné que les
déposants selon le PCT iigdient pour la plupart cingésignations au moins par demande, la
grande majorité d’entre eux acquitte la taxe maximum deffd@s suisses pour les
désignations. Par conséquent, selon la structure de taxes actuelle, la plupart des déposants
invoquant uniquement le chapitreu PCT payent une taxe maximum de 13g#fhcs suisses,
contre 1583rancs suisses pour ceux qui invoquent le chapitre

4.  Une réduction des taxes du PCT prévoyant de ramener a quatre a compter du

1% janvier2003 lenombre maximum de désignations a payer (voir le paragraphe 347 du
document WO/PBC/4/2 et le paragraphe 60 du document PCT/A/31/6) a été envisagée a la
session de 2001 de I'Assemblée de I'Union du PCT. En supposant que les autres taxes restent
au méme nieau, la structure des taxes aurait été la suivanie taxe de base de 6&5@ncs
suisses, une taxe de désignation maximum defi@#@s suisses (soit un total de 1Xténcs
suisses), plus une taxe de traitement def2&3cs suisses pour les demandesiportant une
demande d’examen préliminaire international. En d’autres termes, la réduction des taxes
envisagée, qui n'a pas été approuvée, aurait ramené a compterjdnvier2003 le montant
maximum des taxes au titre du chapitdu PCT a 1210rancs suisses, contre 144@&ncs
suisses pour les taxes payables au titre des chapétdk

REFORME DU PCT ET TAXES

5. A sasession de septemi2@02, I'Assemblée de I'Union du PCT a adopté a I'unanimité
de nouvelles regles (voir le docemt PCT/A/31/10) prévoyant notamment un systeme
associant la recherche et 'examen, ainsi que la désignation automatique de tous les Etats
contractants. Compte tenu de ces modifications, le systeme de taxes fondées sur les
désignations ne sera pas recahdwompter du I janvier2004. A la place, 'assemblée est
convenue d’instaurer une taxe internationale de dép6t forfaitaire (voir le paragiaghe
'annexeV du document PCT/A/31/10). Cette nouvelle taxe combinerait les taxes de base et
de désignaion existantes. Aux niveaux actuels, elle s’éleverait a 650 +700, soit ft&5¢€s
suisses, alors que les taxes payables selon la réduction envisagée au paragraphe
s’éleveraient & 650 + 560, soit 12fr@ncs suisses.

6. Plutét que de méte en ceuvre la réduction de taxes envisagée, le Bureau international a
proposé que, compte tenu des modifications importantes apportées au reglement d’exécution
du PCT, une révision de la structure des taxes et 'examen des possibilités de réduction des
taxes soient entrepris dans le cadre de la nécessaire détermination de la nouvelle taxe
internationale de dépot (paragra®edu document PCT/A/31/10). Bien que certaines
délégations aient, a la session de 2002 de I’Assemblée de I'Union du PCT, expemé de
préoccupations quant a cette démarche et des doutes quant a la perspective de parvenir a une
réduction des taxes par ce moyen, la solution préconisée par le Bureau international a
finalement été adoptée.

7. Le Bureau international soumepéésent dans le document PCT/R/WG/4/8 une
nouvelle proposition concernant les taxes du PCT pour examen par le Groupe de travail sur la
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réforme du PCT a sa session de 12@d3. Compte tenu du fait que toutes les demandes
donneront désormais lieu a un rapp(rapport préliminaire international sur la brevetabilité

selon le chapitré et rapport préliminaire international sur la brevetabilité selon le chalpjtre

le Bureau international propose d’incorporer la taxe de traitement dans la taxe intermational

de dépot. Ainsi, la taxe de traitement s’appliquerait a toutes les demandes internationales, par
opposition au systéme actuel dans lequel seules les demandes comportant une demande
d’examen préliminaire international donnent lieu au paiement de ladexitement.

8. Le Bureau international propose de fixer le montant de la nouvelle taxe afiEb®3
suisses, soit une taxe de 1268ancs suisses en plus du montant actuel def288&s suisses

pour la taxe de traitement. Cette propmsitaboutit & un montant supérieur deféancs

suisses par rapport a la réduction qu'il était initialement envisagé de mettre en ceuvre au
1*"janvier2003, comme indiqué alessus, et prévoit en outre que chaque demande
internationale donnera lieu au paient d’'une taxe de traitement. C’'&stlire que, outre

la question de la taxe de traitement, la proposition du Bureau international ne prévoit pas la
réduction de taxes de 8% promise précédemment ni aucune autre réduction destinée a
compenser le retardigrdans la mise en ceuvre de cette mesure. Le Bureau international
propose au contraire une augmentation substantielle des taxes internationales duaPCT.
indiqué que ses chiffres se fondent sur le calcul des recettes estimées dans le contexte du
progamme et budget proposé pour 288305, qui fait I'objet du document WO/PBC/6/2

(voir le paragraph& du document PCT/R/WG/4/8). Les taxes du PCT en vigueur en 2003,
le plan initial de réduction décrit au paragrapghéu présent document, les propositiaies
I'OMPI relatives aux taxes figurant dans les documents PCT/R/WG/4/8 et WO/PBC/6/2, et
les taxes découlant de la proposition exposée dans le présent document sont mis en parallele
dans I'annexél du présent document.

PROPOSITION

9. Il est proposé que le montant de la taxe internationale de dépot soit fixé drapté

suisses et que la taxe de traitement reste une taxe distincte appliquée uniguement aux
demandes qui comportent une demande d’examen préliminaire international, aficlde ren
compte de la réduction des taxes précédemment envisagée. En ce qui concerne en particulier
la taxe de traitement, bien que nous tenions compte de I'existence du nouveau rapport, le
Bureau international ne semble pas avoir justifié I'application detklité de la taxe de

traitement & toutes les demandes selon le PCT. Nous proposons par conséquent de maintenir
cette taxe en I'état.

10. Le Groupe de travail sur la réforme du
PCT est invité a recommander I'adoption par
I’Assemblée de I'Uion du PCT de la
modification qu'’il est proposé d’apporter au
baréme de taxes annexé au reglement
d’exécution du PCT telle qu’elle figure dans
I'annexe | du présent document, et a décider
que cette modification entrera en vigueur le
1% janvier 2004 et nes’appliquera qu’aux
demandes internationales déposeées a partir de
cette date.

[L’annexel suit]
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PROPOSITIONS DE MOHRICATION DU REGLEMENT D’EXECUTION DU PCT:

BAREME DE TAXES!

Taxes Montants
1. Taxe internationale de dépot 1210650francssuisses plus 1fancssuisses
(reglel5.2) par feuille de la demande internationale
a compter de la 31
2. Taxe de traitement 233 francssuisses
(regle57.2)
Réductions

3. Lataxe internationale de dép6t est réduite def280cs suisses si la dendm
internationale est, conformément aux instructions administratives et dans la mesure prévue
par cellesci, déposée :

a) sur papier avec une copie de la demande sous forme électronique ; ou
b) sous forme électronique.

4. Toutes les taxes payables (cot®tenu, le cas échéant, de la réduction prévue au

point 3) sont réduites de 75% pour les demandes internationales dont le déposant est une
personne physique qui est ressortissante d’un Etat, et est domiciliée dans un Etat, ol le
revenu national par hakibt (déterminé d’aprés le revenu national moyen par habitant retenu
par I'Organisation des Nations Unies pour arréter son baréme des contributions au titre des
années 1995, 1996 et 1997) est inférieur a Aa0@Grsdes Etatdnis ; s'il y a plusieurs
déposants, chacun d’eux doit satisfaire a ces critéres.

[L’'annexell suit]

! Le “présent” texte est celui du baréme de taxes modifié par I'assembl&mtdbre2002 (voir

le documenPCT/A/31/10) tel qu'il doit entrer en vigueur I€"Janvier2004.
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ANNEXE Il

COMPARAISON DES TAXES DU PCT
(montants indigqués en francs suisses)

Taxe de Taxe de Nombre Taxe Taxe maxiram
base désignation | maximum de | maximum | combinée plus
désignations | combinée | taxe de
traitement de
233francs
suisses
Taxes actuelles 650 140 5 1350 1583
duPCT (700francs
suisses)
Plan initial de 650 140 4 1210 1443
réduction (560francs
suisses)
Proposition de Taxe forfaitaire
'OMPI de 130francs
(PCT/RIWG/4/8 suisses pour
toutes les
demandes
Proposition Taxe Plus 233francs
figurant dans le forfaitaire suisses
présent de SEULEMENT
document 1210francs en cas de
suisses demande
d’examen
préliminaire
international

Il convient de noter que, selda proposition de I'OMPI indiquée dans le document
PCT/R/WG/4/8, |la taxe forfaitaire de 15&@ncs suisses représente dans TOUS les cas une
taxe maximum combinée de 128iancs suisses (153283 francs suisses de taxe de
traitement), montant qui est supgr de 87rancs suisses a la taxe prévue dans le plan initial
de réduction (soit 121ftancs suisses).

En ce qui concerne les raisons qui poussent a exiger le paiement systématique d’une taxe de
traitement, il convient d’avoir aussi a I'esprit que lages du PCT n’ont pas de rapport direct
avec les services fournis ou le travail exigé selon le PCT. On remarquera que dans le projet
de programme et budget 20@005, il est prévu que les revenus issus des taxes du PCT
financent 80% du budget global d&IMPI alors que le programme principal 3 (brevets et
systeme du PCT) ne compte que pour 21,5% du budget global de 'TOMPI (voir le tahleau
p.24). Il n'y adonc pas de relation entre les taxes du PCT et le travail effectué par le Bureau
international d&'OMPI pour le PCT, et il n’y a pas de justification pour généraliser le

paiement d’'une taxe de traitement a tous les cas du PCT.

[Fin de 'annexe Il et du document]
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DEMANDESDIVISIONNAIRES SELON LE PCT
Document établi par le Bureau international

RAPPEL

1. A satroiséme session, le groupe de travail a examiné les propositions de réforme du
PCT qui avaient d§ja été soumises au Comité sur la réforme du PCT ou au groupe lui-méme
mais n’ avaient pas encore été étudiées en détail, et est convenu du caractere prioritaire de ces
propositions, dans la perspective de leur intégration dans son programme de travail. L’une
des propositions examinées par le groupe de travail portait sur la possibilité de prévoir dans le
PCT le dépbt de demandes divisionnaires.

2.  Lesdéibérations du groupe de travail sur cette proposition figurent aux paragraphes 50
et 51 du document PCT/R/WG/3/5, résumé de la session établi par la présidence, qui

indiquent ce qui suit :
“Demandes divisionnaires

“50. Plusieurs délégations ont appuyé la proposition tendant a ce que soit examinée
plus avant la possibilité de prévoir, dans le PCT, le dépbt des demandes internationales
en tant que demandes divisionnaires de demandes internationales antérieures, afin de
profiter au maximum du traitement centralisé que permet la phase internationale, surtout
dansles casou il a été constaté une absence d' unité de I'invention. Toutefois, S cette
possibilité n’afait I’ objet d’ aucune objection de principe, il a été rappelé que lorsque
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cette méme proposition a été faite dans le passé, on a mis en évidence des problémes
tenant en particulier a une complexité accrue, ala difficulté que représenterait

I attribution d’ une date de dépét international conformément alafoisal article 11 et a
la Convention de Paris, et ala nécessité de respecter les délais pour la recherche
internationale et I’examen préliminaire international .

“51. 1l aété convenu que le Bureau international, en coopération avec la délégation des
Pays-Bas, devra examiner la question plus avant et que toute proposition qui se
dégagera sera examinée par le groupe de travail a une session ultérieure”.

3. LeBureau internationa et la délégation des Pays-Bas ont eu des discussions sur la
question depuis latroisieme session du groupe de travail. Le présent document, établi par le
Bureau international ala suite de ces discussions, ne rend pas compte d’ une position
commune.

Demandes divisionnaires selon la Convention de Paris

4.  Sdon I'article 4G de la Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle (ci-apres dénommeée “ Convention de Paris’), reproduit ci-aprés, les pays de
I”Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (ci-aprés dénommeée
“Union de Paris’) sont tenus de prévoir le dépbt de demandes divisionnaires:

“[4G] 1) S I'examen révele gu’ une demande de brevet est complexe, le demandeur
pourra diviser la demande en un certain nombre de demandes divisionnaires, en
conservant comme date de chacune la date de la demande initide e, S'il y alieu, le
bénéfice du droit de priorité.

“2) Ledemandeur pourraaussi, de sa propre initiative, diviser la demande de
brevet, en conservant comme date de chague demande divisionnaire la date de la
demandeinitide e, S'il y alieu, le bénéfice du droit de priorité. Chaque pays de
I”Union aura la faculté de déterminer les conditions auxquelles cette division sera
autorisée’.

Demandes divisionnaires selon les projets de PCT de 1968 a 1970

5. S, al’heure actuelle, le PCT ne prévoit pas le dépbt, au cours de la phase internationale,
de demandes divisionnaires, il convient de noter que le projet de PCT de 1968 contenait des
dispositions, tant dans le projet de traité que dans le projet de réglement d’ exécution de ce
traité, prévoyant de donner la possibilité au déposant, en cas d’ absence d’ unité de I’invention,
au choix, soit i) de limiter les revendications, soit ii) de payer des taxes additionnelles ou de
diviser la demande, ou d’ effectuer une combinaison des deux (voir les articles 17 (Procédure
au sein de I’ administration chargée de la recherche internationale) et 34 (Procédure au sein de
Iadministration chargée de |’ examen préliminaire international) du document PCT/I11/5
(projet de traité), ainsi que les regles 37 (Absence d’ unité de I’ invention (recherche)) et 62
(Absence d' unité de I’ invention (examen préliminaire)) du document PCT/I11/6 (projet de
reglement d’ exécution du PCT)). Des extraits des articles 11 (Date du dépét et effets de la
demande internationale), 17 et 34 du projet de traité de 1968, ainsi que des régles 37 et 62 du
projet de réglement d’ exécution de 1968, sont reproduits pour référence dans |’ annexe IV du
présent document.
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6. Toutefois, dansle projet de PCT de 1969, ces dispositions ont été supprimées et le texte
final du PCT signé ala Conférence diplomatique de Washington en juin 1970 ne contient
aucune disposition relative a la division de la demande internationale au cours de la phase
internationale. Le texte des actes de la Conférence diplomatique de Washington sur le PCT
(1970) ne donne aucune explication sur la suppression dans le projet de 1969 des dispositions
relatives aux demandes divisionnaires contenues dans le projet de 1968. Le paragraphe 31 du
document PCT/DC/3 (Principales différences entre le projet de 1968 et le projet de 1969)
indigue simplement ce qui suit :

“31. Division de la demande internationale. Contrairement au projet de 1968
(articles17.3)a)ii) et 34.3); regles 37.5, 37.7 et 62), I’ administration chargée de la
recherche internationale et I’ administration chargée de I’ examen préliminaire
international ne peuvent exiger, et le déposant ne peut provoquer, selon le projet de
1969, ladivision de la demande internationale au cours de la phase international e.
Toutefois, les offices désignés ou élus peuvent exiger ladivision si la demande
internationale ne remplit pas, a leur avis, la condition d' unité de I’ invention telle que
définie alaregle 13. En outre, le déposant peut diviser volontairement sa demande
international e auprés de tout office national dans la mesure admise par la légidation
nationale de cet office”.

7. Ainsi, comme indiqué plus haut, il N’ existe actuellement aucune disposition du PCT
prévoyant la possibilité de deposer au coursde laphasei nternatl onale, des demandes
divisionnaires fondées sur une “demande internationale initiale”. Si la demande
internationale ne remplit pas, de I’ avis de I’ office désigné ou é u, la condition d’ unité de
I"invention telle qu' elle est définie alaregle 13, parce qu’ elle contient plus d’ une invention
(comparer avec I’ article 4G.1) de la Convention de Paris), le déposant peut étre tenu, aupres
de chague office désigné ou élu, en vertu de lalégidation nationale applicable par cet office,
de limiter ses revendications a une invention unique ou de déposer une demande divisionnaire
distincte pour chagque invention additionnelle contenue dans la demande internationale.

8.  Detoute évidence, I'introduction d’ une procédure visant a donner au déposant la
possibilité de déposer une demande internationale sous la forme d’ une demande divisionnaire
d’ une demande internationale initiale (ci-apres dénommee “demande internationale
divisionnaire”) simplifierait considérablement, du point de vue du déposant, le traitement de
la demande internationale lorsque I’ administration chargée de la recherche internationale ou
I"administration chargée de I’ examen préliminaire international constate une absence d’ unité
de I’invention, en supprimant la nécessité de déposer individuellement, apres |’ ouverture de la
phase national e, des demandes divisionnaires (nationales) aupres de chaque office désigné ou
€élu concerné. Des considérations analogues s appliquent lorsque les déposants souhaitent
déposer, de leur propre initiative, une ou plusieurs demandes international es divisionnaires
(comme le prévoit I article 4G.2) de la Convention de Paris).

9.  Parailleurs, il convient de rappeler que le systéme actuel prévoit déa une procédure
permettant au déposant, en cas de constatation d’ une absence d’ unité de I’ invention par
I”administration chargée de la recherche internationale et I’ administration chargée de

I’ examen préliminaire international, d’ obtenir un rapport de recherche internationale et un
rapport d’examen préliminaire international sur toutes les parties de la demande
internationale, quel que soit le nombre d'inventions qu’ elle contient, contre le paiement de
taxes additionnelles (pour la recherche et I'examen préliminaire). L’introduction d’une
nouvelle procédure permettant au déposant de diviser la demande internationale initiale au
cours de la phase internationale, en déposant des demandes divisionnaires internationales, ne
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serait pas nécessairement souhaitable si elle a pour effet de rendre plus complexe le systeme
dans son ensemble, comme cela pourrait étre le cas s des modifications complexes du
reglement d’ exécution sont nécessaires.

DIVISION DES DEMANDES INTERNATIONALES AU COURS DE LA PHASE
INTERNATIONALE

10. Danslesannexes du présent document, trois possibilités distinctes sont présentées sous
laforme de propositions initiales, visant chacune a permettre la division des demandes
internationales grace a |’ adoption de mesures au cours de la phase internationale de la
procédure selon le PCT. On peut espérer que I’ examen de ces propositions faciliterales
discussions sur les travaux qu'’il conviendra éventuellement de mener sur la question dans
I"avenir. Les possibilités présentées concernent notamment :

i) larévision éventuelle du PCT (traité) en vue de prévoir expressement le dépot de
demandes internationales divisionnaires,

i)  lamodification du reglement d’ exécution afin de prévoir expressément le dépbt de
demandes internationales divisionnaires,

i)  lamodification du reglement d’ exécution afin de prévoir une nouvelle procédure
permettant une division “ interne” des demandes internationales au cours de la phase
internationale, suivie d’ une simplification de la procédure, les divisions de la demande
internationale constituant des demandes divisionnaires distinctes au cours de la phase
nationale.

REVISION EVENTUELLE DU PCT (TRAITE)

11. L’annexe | contient une proposition de nouvel article 17bis du traité qui prévoirait
expressément le dépbt de demandes internationales divisionnaires. |l conviendrait également
de modifier d’ autres articles en conséguence, notamment les articles 2 (Définitions),

8 (Revendication de priorité) et 11 (Date du dépét et effets de la demande internationale),
ains que les autres articles relatifs ala procédure en matiére de recherche internationale, la
publication internationale et la communication aux offices désignés, la procédure en matiére
d examen préliminaire international, et I’ ouverture de la phase nationale.

DEMANDES INTERNATIONALES DIVISIONNAIRES

12. L’annexe |l contient des propositions relatives a la modification du réglement

d’ exécution en vue de permettre au déposant de diviser une demande internationale initiale en
demandes internationales divisionnaires distinctes au cours de la phase internationale. Ces
propositions sont fondées sur le principe selon lequel le traité, tel qu’il est libellé
actuellement, permettrait une modification par I’ assemblée du reglement, aux fins de la
division des demandes internationales, en vue de le mettre en conformité avec I’ article 4G de
la Convention de Paris; il convient de noter que, selon I’ article 62.1) du PCT, tout Etat
contractant du PCT doit ére membre de I’ Union de Paris et doit donc appliquer toutes les
dispositions obligatoires de la Convention de Paris, y compris |’ obligation énoncée a

I’article 4G de ladite convention. Ainsi, la modification du réglement d’ exécution du PCT
afin de prévoir la division des demandes internationales, y compris la conservation de la date
(du dépdt) de la demande internationale initiale comme date (du dépét) d’ une demande
internationale divisionnaire, semblerait possible en vertu de |’ article 58.1)iii) car elle porterait
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sur des regles relatives “a tous détails utiles en vue de I’ exécution des dispositions du présent
traité’, y compris |’article 62.1). Si, contrairement a ce principe, le groupe de travail estime
que le traité tel gu’il est actuellement libellé ne permettrait pas une modification du réglement
d’ exécution dans ce sens, il ne semble pas possible de prévoir dans le PCT le dépbt de
demandes internationales divisionnaires jusgu’ a ce que le traité lui-méme ait été réviseé a cet
égard.

Dépdt de demandes internationales divisionnaires

13. Possibilité de déposer des demandes internationales divisionnaires : laregle 30bis.1
proposée donnerait effet aux dispositions générales de I’ article 4G.2) de la Convention de
Parisrelatif au dépdt de demandes internationales divisionnaires. |l est proposé de permettre
le dépbt de demandes internationales divisionnaires soit lorsqu’ une absence d’ unité de
I’invention a été constatée par |’ administration chargée de la recherche internationale, soit
lorsque e déposant agit de sa propre initiative.

14. S certaines conditions particulieres seraient applicables pour les demandes
internationales divisionnaires en ce qui concerne le dépbt, la recherche internationale et

I’ examen préliminaire international (voir ci-apres), chague demande internationale
divisonnaire serait traitée comme une demande internationale “ordinaire” (séparée et
distincte de la demande internationale initiale dont elle constitue une division) al’ égard de
laguelle il conviendrait d’ acquitter des taxes, d’ établir un rapport de recherche internationale,
d effectuer une publication internationale et, si le déposant en fait la demande en présentant
une demande d’ examen préliminaire international, d’ effectuer un examen préliminaire
international.

15. Date du dépdt international et droit de priorité: conformément al’ article 4G.2) dela
Convention de Paris, chague demande international e divisionnaire conserverait comme date
de dépbt international |a date du dépbt international de la demande internationale initiale et,
Sil y alieu, son droit de priorité, pour autant que les conditions énoncées aux alinéas a) et b)
soient réunies.

a)  Objet dela demande et exposé de I’ invention : I’ article 4G de la Convention de
Paris prévoit implicitement que, pour gu’ une demande international e divisionnaire conserve la
date du dépdt international de la demande internationale initiale comme sa date de dépot
international, I’ objet de la demande figurant dans la demande internationale divisionnaire doit
figurer intégralement dans la demande internationale initiale telle qu’ elle a été déposée.
Autrement dit, pour reprendre les termes utilisés dans laregle 66.2.a)iv) du PCT, I’ exposé de
I"invention figurant dans la demande internationale divisionnaire ne peut pas aller au-dela de
I’ exposé de I’ invention figurant dans la demande internationale initiale a la date de son dépot
international. 1l convient de noter que le point de vue suggéré ici est différent de celui adopté
dans le projet de 1968 du reglement d’ exécution du PCT (voir le projet de régle 37.5.8) dans
I’annexe IV du présent document).

b) Délai : puisque les demardes international es divisionnaires seront principal ement
(bien gue pas nécessairement) déposees en réponse a la constatation par I’ administration
chargée de larecherche internationale d’ une absence d’ unité de I'invention et al’invitation a
payer des taxes (de recherche) additionnelles, il semble nécessaire de donner au déposant
suffisamment de temps pour qu’il puisse examiner i) les résultats de la recherche
internationale, en particulier s une ou plusieurs taxes additionnelles mentionnées a
I’article 17.3)a) ont été payées, et ii) le résultat de toute procédure de réserve visée ala
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regle 40.2.c), avant de décider s'il dépose des demandes internationales divisionnaires.
Puisque les mémes considérations s appliquent en matiére de présentation d’ une demande

d examen préliminaire international, il est proposé que le délai pour le dépdt d’ une demande
internationale divisionnaire soit le méme que le délai pour la présentation d’ une demande

d examen préliminaire international en vertu de la régle 54bis.1 en ce qui concerne la
demande initiale, a savoir trois mois a compter de la date de réception du rapport de recherche
internationale sur la demande internationale initiale, ou 22 mois a compter de la date de
priorité de la demande internationale initiale, le délai qui expire le plus tot devant étre

appliqué.

16. Outre les questions susmentionnées, qui sont traitées dans la regle 30bis proposée, il
conviendrait d' examiner un certain nombre d’ autres questions dans le cadre de modifications
du reglement d’ exécution, S'il est décide de poursuivre sur cette voie. Certaines de ces
guestions sont exposées dans les paragraphes suivants.

Stuation juridique de la demande internationale initiale

17. |l peut étre souhaitable de préciser explicitement que la demande internationale initiale
doit étre en instance lorsqu’ une demande internationale divisionnaire établie a partir de
celle-ci est déposée.

Revendications de priorité

18. Tout délai calculé a compter de ladate de priorité (voir I’ article 2.xi)) serait calculé a
partir de la date de priorité de la demande internationale divisionnaire. Une demande
internationale divisionnaire conserverait le droit de priorité de la demande internationale
initiale, sans qu’il soit nécessaire que la demande international e divisionnaire comporte une
revendication expresse a cet égard. |l peut toutefois étre nécessaire de réglementer

I” établissement des revendications de priorité dans le contexte particulier de la procédure
selon le PCT, par exemple

i) en prévoyant expressément que les revendications de priorité formulées dans la
demande internationale initiale seraient considérées comme présentées dans la demande
internationale divisionnaire;

ii) envue defaire face a des situations dans lesquelles des revendications de priorité
sont gjoutées ou corrigees selon larégle 26bis.1 ou retirées selon la régle 90bis.3.

Office récepteur compétent

19. |l pourrait étre nécessaire d’introduire une disposition particuliére en vue de déterminer
les offices compétents pour recevoir des demandes internationales divisionnaires. Par
exemple, serait-ce laregle 19 existante qui, comme pour toute demande internationale, devrait
étre appliquée de facon atraiter cette question en fonction de la nationalité ou du domicile du
ou des déposants, ou serait-il préférable de prévoir le dépbt des demandes internationales
divisonnaires aupres de I’ administration chargée de la recherche internationale ou de
I"administration chargée de I’ examen préliminaire international qui a constaté le défaut

d unité de I’invention?
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Désignations

20. Ledépdt d’ une requéte en ce qui concerne une demande internationale divisionnaire
devrait étre présumé constituer la désignation de tous les Etats contractants qui sont désignés
dans la demande internationale initiadle a la date de la réception de la demande internationale
divisionnaire par I’ office récepteur. Il ne devrait pas étre possible, en déposant une demande
internationale divisionnaire, d’ gjouter la désignation d’un Etat contractant qui n’a pas été
désigné dans la demande internationale initiale a la date du dép6t de la demande
internationale divisionnaire.

Formulaire de requéte

21. Leformulaire de requéte devrait indiquer la demande internationale divisionnaire en
tant que telle et également la demande internationale initiale dont est issue la demande
internationale divisionnaire (voir lesregles4.1 et 4.11).

Langue

22. 1l peut étre souhaitable d’ exiger qu’ une demande internationale divisionnaire soit
déposée dans une langue dans laquelle la recherche internationale puisse étre effectuée et dans
laguelle la publication internationale puisse avoir lieu.

Recherche internationale

23. |l serapeut-étre nécessaire d' éaborer un certain nombre de dispositions précises en
relation avec la procédure de recherche internationale pour les demandes international es
divisonnaires, y compris en ce qui concerne les points évoqués dans les alinéas a) ac).

a  Administration chargée de la recherche internationale compétente : afin de
réduire le plus possible la répétition inutile de téches, il peut étre souhaitable de prévoir que
I administration chargée de la recherche internationale qui doit effectuer, ou a effectué, la
recherche internationale relative ala demande internationale initiale devrait auss étre I’ unique
administration chargée de la recherche internationale compétente pour toute demande
internationale divisionnaire.

b)  Remboursement destaxes de recherche : larégle 16.3 prévoit le remboursement
(partiel) de la taxe de recherche internationale lorsqu’ une demande internationale revendique
la priorité d’ une demande international e antérieure pour laguelle une recherche internationale
a été effectuée. Par souci de cohérence avec cette disposition, lataxe de recherche
international e payée en relation avec une demande internationale divisionnaire devrait étre
partiellement remboursée lorsque le rapport de recherche internationale relatif a cette
demande internationale divisionnaire peut étre entierement ou partiellement fondé sur les
résultats de la recherche international e effectuée a propos de la demande internationale
initiale, étant diment tenu compte de tout paiement de taxes additionnelles visées a
I’article 17.3)a) effectué par le déposant.

c¢) Remarquessur la délivrance éventuelle d un “ double brevet” : afin d’aider les
offices désignés et élus ainsi que les déposants, |’ opinion écrite établie par I’ administration
chargée de la recherche internationale (et, par conséquent, le rapport préliminaire international
sur la brevetabilité selon le chapitre I) pourrait comprendre des observations appropriées
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lorsque les revendications d’ une demande international e divisionnaire recoupent partiellement
les revendications de la demande internationale initiale ou d’ une autre demande internationale
divisionnaire issue de celle-ci.

La publication internationale

24. Selon laregle générale énoncée al’ article 21 du PCT, la demande internationale est
publiée abref délai apres|’ expiration d’un délai de 18 mois a compter de la date de priorité.
Cela ne serait pas possible pour une demande internationale divisionnaire lorsqu’ une telle
demande est déposée apres ce délai (voir le paragraphe 15.b) ci-dessus). 1l semblerait
conforme a |’ article 21.2)a) de prévoir qu’ une demande internationale divisionnaire sera
publiée a bref délai apres avoir été déposée, mais pas avant I’ expiration d’un délai de 18 mois
acompter de la date de priorité (une approche analogue a été retenue dans certaines
|égidations nationales et régionales, telles que la Convention sur le brevet européen).

L’ examen préliminaire international

25. Un certain nombre de dispositions particuliéres devront peut-étre élaborées en ce qui
concerne la procédure d’ examen préliminaire international pour les demandes internationales
divisionnaires, en rapport, par exemple, avec les points évoqués dans les alinéas a) ac).

a  Déai pour présenter une demande d’ examen préliminaire international : une
demande d’ examen préliminaire international portant sur une demande internationale
divisionnaire devrait, d’' une facon générale, étre présentée dans le délai applicable selon la
regle 54bis.1 eu égard ala demande internationale initiale si le délai prévu pour le rapport
d examen préliminaire international — 28 mois a compter de la date de priorité — doit étre
respecté. C'est-a-dire que, dans la pratique, la demande d’ examen préliminaire international
devrait, d une fagon générale, étre présentée en méme temps que la demande internationale
divisonnaire. Une attention particuliére pourrait étre accordée aux cas dans lesquels la
demande internationale initiale est retirée par la suite.

b)  Administration chargée de |’ examen préliminaire international compétente: afin
de réduire le plus possible larépétition inutile de taches, il peut étre souhaitable de prévoir
gue I’administration chargée de |’ examen préliminaire international qui doit effectuer, ou a
effectué, la recherche internationale relative ala demande internationale initiale devrait auss
étre I’ unique administration chargée de I’ examen préliminaire international compétente pour
toute demande internationale divisionnaire.

c) Remarquessur la délivrance d’'un “ double brevet” : afin d' aider les offices
désignés et élus ains que les déposants, le rapport préliminaire international sur la
brevetabilité selon le chapitre I pourrait comprendre des observations appropriées lorsque les
revendications d’ une demande international e divisionnaire recoupent partiellement les
revendications de la demande internationale initiale ou d’ une autre demande internationale
divisonnaire issue de celle-ci.

DIVISION “INTERNE” DES DEMANDES INTERNATIONALES PENDANT LA PHASE
INTERNATIONALE

26. L’annexe Il contient une proposition tendant a mettre en ceuvre une procédure qui
pourrait étre incorporée par voie de modification du reglement d’ exécution, dans |’ attente
d'une future révision du traité proposée dansI’annexe |; cette procédure permettrait la
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division “interne” des demandes internationales pendant la phase internationale selon le
chapitre |, avec pour corollaire une simplification de la suite de la procédure, les parties
divisées de la demande international e constituant des demandes divisionnaires distinctes dans
la phase nationale.

27. Laproposition est fondée sur le fait que le systéme actuel permet aux déposants, en cas
de constatation d’ un défaut d’ unité de I’ invention par I’ administration chargée de la recherche
internationale ou I’ administration chargée de |’ examen préliminaire international, d’ obtenir un
rapport de recherche internationale ou un rapport d’examen préliminaire international pour
toutes les parties de la demande internationale, quel que soit le nombre d’inventions qui y
figurent, a condition que les taxes additionnelles (recherche et examen préliminaire) soient

payées.

28. Selon cette proposition, au lieu de déposer une ou plusieurs demandes internationales
divisionnaires pendant la phase internationale, le déposant pourrait, apres avoir présenté une
demande d’ examen préliminaire international, modifier les revendications, la description et
les dessins d’ une demande internationale en vertu de |’ article 34.2)b) en divisant le corps de la
demande internationale sur le plan interne en au moins deux parties distinctes, chacune
contenant la description, les revendications et les dessins de la demande internationale
correspondant a une demande divisionnaire qui entrerait sous cette forme dans la phase
nationale.

29. Aprésladivison interne de la demande internationale, le rapport préliminaire
international sur la brevetabilité selon le chapitre |1 serait aussi divisé “sur le plan interne” en
plusieurs parties correspondantes, a condition que toutes les taxes additionnelles pour la
recherche et I’ examen préliminaire aient été payées.

30. Unefois effectuée la division interne pendant la procédure d’ examen préliminaire
international, le déposant disposera de demandes divisionnaires “toutes faites’ pour entrer
dans la phase nationale. S'il est vrai que le déposant pourrait obtenir ce résultat en abordant
la phase nationale avec une demande internationale initiale divisée sur le plan interne, qui
serait ensuite divisée indépendamment pendant la procédure engagée devant chaque office
national, il serait plus ssimple de permettre que la demande internationale initiale entre dans la
phase nationale, des le départ, sous la forme de demandes divisionnaires distinctes. Chacune
de ces demandes divisionnaires serait associée au rapport préliminaire international “divisé”
sur la brevetabilité selon le chapitre 1.

31. Legroupedetravail estinvitéa

examiner les propositions figurant dans ce
document.

[L"annexe | suit]
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REVISION EVENTUELLE DU PCT (TRAITE) :

DEMANDES INTERNATIONALES DIVISIONNAIRES

Article 17bis

Demandes inter nationales divisionnair es

Une demande international e (ci-aprés dénommée “ demande internationale initiale”)

peut, conformément au réglement d’ exécution, étre divisée en une ou plusieurs demandes

divisionnaires (ci-apres dénommeées “ demandes international es divisionnaires’)

conformément a |’ article 4G de la Convention de Paris pour la protection de |a propriété

industrielle. Nonobstant I’ article 11, une demande internationale divisionnaire conserve

comme date de dépbt international |a date du dépobt international de la demande internationale

initidle et, Sil y alieu, le bénéfice du droit de priorité.

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 11 de I’ introduction du présent document. Cette
disposition est inspirée de I’ article 4G de la Convention de Paris. Elle peut nécessiter

d’ apporter des modifications a d’ autres articles, comme les articles 2 (Définitions),

8 (Revendication de priorité) et 11 (Date du dépét et effets de la demande internationale) et
les articles concernant la procédure de recherche internationale, la publication internationale
et lacommunication aux offices désignés, la procédure d’ examen préliminaire international et
I’ ouverture de la phase nationale.]

[L’annexe I suit]
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REVISION EVENTUELLE DU REGLEMENT D’EXECUTION :

DEMANDES INTERNATIONALES DIVISIONNAIRES

Regle 30bis

Demandes inter nationales divisionnair es

30bis.1 Dépdt de demandes inter national es divisionnaires

a) Le déposant peut, sous réserve du présent reglement d’ exécution, diviser la demande

international e (ci-aprés dénommée “ demande internationale initial€”) en déposant auprées de

| office récepteur compétent une ou plusieurs demandes divisionnaires en tant que demandes

international es (ci-apres dénommées “ demandes internationales divisionnaires’).

b) Une demande internationale divisionnaire peut étre déposée lorsgue I’ administration

chargée de larecherche internationale a conclu al’ absence d' unité de I’invention a |’ égard de

la demande internationale initiale ou a I’ initiative du déposant.

[COMMENTAIRE : voir I’ article 4G de la Convention de Paris.]

30bis.2 Date du dépdt international; droit de priorité

Une demande international e divisionnaire conserve comme date de dépbt international

la date du dépdt international de la demande internationale initiale et, S'il v alieu, |e bénéfice

du droit de priorité, conformément al’ article 4 de I’ Acte de Stockholm de la Convention de

Paris pour la protection de la propriété industrielle, a condition que :
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[Régle 30bis.2, suite]

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 15 de I’ introduction du présent document et
I"article 4G de la Convention de Paris.]

i) lademande internationale divisionnaire parvienne a |’ office récepteur avant

I’expiration du délai applicable selon laregle 54bis.1 pour présenter une demande d’ examen

préliminaire international al’ égard de la demande internationale initiale;

[COMMENTAIRE : voir les paragraphes 15.b) et 19 de I’introduction du présent document.]

ii) la demande internationale initiale soit en instance a la date de réception de la

demande internationale divisionnaire par |’ office récepteur;

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 17 de I’ introduction du présent document.]

iii) I’exposé de I'invention figurant dans la demande internationale divisionnaire

n'aille pas aw-dela de I’ exposé de I’ invention figurant dans la demande internationale initiale

telle gu’ elle a été déposée.

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 15.a) de |’ introduction du présent document.]

[L’annexe I1 suit]
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REVISION EVENTUELLE DU REGLEMENT D’EXECUTION :

DIVISION “INTERNE” DE DEMANDES INTERNATIONALES
AU COURS DE LA PHASE INTERNATIONALE

TABLE DESMATIERES

Reégle 66 Procédure au sein de I’ administration chargée de I’ examen préliminaire
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66.1 [SanS ChaNQEMENL] ......ccoeiieeiece et esre e e enee s
66.2 Premiére opinion écrite de I’administration chargée de I’ examen préliminaire
L1 7= Ui 0] = TR
66.3 266.9 [SanS ChangemMENL] .......cccocriieriee e e 3

Regle 68 Absence d unité de I’invention (examen préliminaire internationa) .............c..oc.....
68.1 2A68.5 [Sans ChangemMEnt] .......cccoooi e e 4
68.6 Division interne de la demande internationale...........ccccveeereereereereeseseesessee e 4

Regle 70 Rapport d’ examen préliminaire international .............ccceeveveevesceeseece e
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Régle 66!
Procédure au sein de|’administration

chargée del’examen préiminaireinternational

66.1 [Sanschangement]

66.2 Premiére opinion écrite de I’administration chargée de I’ examen préliminaire

international

a) Si I’administration chargée de I’ examen préliminaire international

i) av) [Sans changement]

vi) considere qu’ une revendication porte sur une invention pour laquelle aucun
rapport de recherche internationale n’ a été établi et a décidé de ne pas effectuer

I’ examen préliminaire international pour cette revendication, ey

vii) considere gu’ elle ne dispose pas du listage d’ une sequence de nucléotides ou
d’ acides aminés sous une forme permettant d’ effectuer un examen préliminaire

international significatif, ou

! Letexte “actud” indiquéici est celui delarégle 66 modifiée par I’ assemblée le 1¥ octobre 2002

(voir le document PCT/A/31/10) avec effet au 1% janvier 2004.
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[Régle 66.2.a), suite]

viii) considére que, lorsgu’ une modification qui divise sur le plan interne la

demande international e en deux parties distinctes ou plus a été présentée

conformément alarégle 68.6, une ou plusieurs des revendications contenues

dans I’ une de ces parties définissent |’ objet de la protection demandée dans une

autre de ces parties,

ladite administration le notifie par écrit au déposant. Lorsque la légidation nationale de

I’ office national qui agit en qualité d’ administration chargée de I’ examen préliminaire
international ne permet pas que les revendications dépendantes multiples soient rédigées

d une maniere différente de celle qui est prévue dans les deuxiéme et troisieme phrases de la
regle 6.4.a), I’administration chargée de |’ examen préliminaire international peut, si des
revendications ne sont pas rédigées de cette maniere, appliquer I’ article 34.4)b). Dans ce cas,

elle le notifie par écrit au déposant.

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 25.c) de I’ introduction du présent document.]

b) ae) [Sans changement]

66.3a66.9 [Sanschangement]
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Régle 68

Absence d’unité del’invention (examen préliminaire international)

68.1 268.5 [Sanschangement]

68.6 Division interne de la demande internationale

[Lorsgue I’ administration chargée de I’ examen préliminaire international constate que

I’exigence d' unité de I’ invention n’ est pas observée et décide d’ envoyer au déposant une

invitation visée alaregle 68.2, ou al’initiative propre du déposant,] |e déposant peut diviser

sur le plan interne la demande internationale en présentant, conformément a larégle 66.1.b),

une modification selon I’ article 34 qui divise la description, les revendications et |es dessins

figurant dans la demande internationale en deux parties distinctes ou plus de la maniére

suivante :

i) une partie principale contenant |a description, les dessins et |es revendications

qui se rapportent al’invention principale;

ii) une ou plusieurs parties additionnelles contenant chacune la description, les

revendications et les dessins qui se rapportent a une invention additionnelle par rapport a

I’invention principale.

[COMMENTAIRE : voir les paragraphe 26 a 30 de I’ introduction du présent document.]
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Régle 707

Rapport d’examen préiminaire inter national

70.1a70.11 [Sanschangement]

70.12 Mention de certainesirrégularités et d autres éléments

Si I’administration chargée de I’ examen préliminaire international estime qu’au moment

ou €elle prépare le rapport

1) [Sans changement]

i) lademande internationale appelle I’ une des observations mentionnées ala régle

66.2.a)Vv) ou viii), ele peut I'indiquer dans le rapport et, s elle le fait, elle motive son opinion;

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 25.c) de I’ introduction du présent document et la
proposition de modification de larégle 66.2.]

i) etiv) [Sanschangement]

2 Letexte “actud” indiquéici est celui delarégle 70 modifiée par I’ assemblée le 1¥ octobre 2002

(voir le document PCT/A/31/10) avec effet au 1% janvier 2004.
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70.13 Remargues-concernantiuUnité de I’ invention

a) Lerapport indique s le déposant a payé des taxes additionnelles pour I’ examen
préliminaire international, ou si la demande internationale ou I’ examen préliminaire
international a été limité selon I’ article 34.3). En outre, lorsgue I’ examen préliminaire
international a été effectué sur la base de revendications limitées (article 34.3)a)) ou de
I’invention principal e seulement (article 34.3)c)), le rapport précise les parties de la demande
internationale sur lesquelles I’ examen préliminaire international a porté et celles sur lesquelles
il n”"apas porté. Le rapport contient les indications prévues alaregle 68.1, si I’administration
chargée de I’ examen préliminaire international a décide de ne pas inviter le déposant a limiter

les revendications ou a payer des taxes additionnelles.

b) Lorsgue |le déposant

i) aprésenté une modification qui divise la description, les revendications et les

dessins de la demande internationale en une partie principale et une ou

plusieurs parties additionnelles conformément alarégle 68.6 et

ii) aacquitté les taxes additionnelles pour |I' examen préliminaire international

le rapport est aussi divisé en une partie principale et autant de parties additionnelles que de

taxes additionnelles pour I’ examen préliminaire international ont é&é acquittées;, la partie

principale et chague partie additionnelle doivent étre conformes aux exigences énoncées ala

regle 70.

[COMMENTAIRE : voir les paragraphe 26 a 30 de I’ introduction du présent document.]

70.14 a70.17 [Sans changement]
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Regle 78bis

Traitement d’une demande inter nationale divisée sur le plan interne

comme demandes divisionnair es aupr es des offices élus

78his.1 Demandes divisionnaires distinctes

Lorsque |e déposant a, en vertu de larégle 68.6, divisé sur le plan interne la demande

international e (ci-aprés dénommée “ demande internationale initiale”’) en deux parties

distinctes ou plus, il peut choisir de poursuivre le traitement de [I’ une de] ces parties distinctes

comme demandes distinctes en ce qui concerne la procédure auprés de tout office élu, en

précisant que ces demandes distinctes doivent étre consi dérées comme des demandes

divisionnaires de la demande internationales initiale, et I’ office élu procéde en conséquence.

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 30 de I’ introduction du présent document.]

[L’annexe 1V suit]



ANNEXE IV
EXTRAITS DES PROJETS DE TRAITE
ET DE REGLEMENT D’EXECUTION DU PCT DE 1968

Article11
Date du dépot et effets de la demande internationale

1) L’Office récepteur accorde, en tant que date du dépbt international, la date de
réception de la demande internationale pour autant que, lors de cette réception, cet Office
constate que :

i) ledéposant n'est pas manifestement dépourvu pour des raisons de résidence ou de
nationalité du droit de déposer une demande internationale aupres de I’ Office récepteur ;

i) lademande est présentée dans la langue prescrite ;

iii) I'objet de lademande N’ est pas manifestement hors du cadre du présent Traité tel
gue défini dans le Réglement d’ exécution ;

iv) au moment de la réception, la demande contenait au moins les éléments suivants :

a) uneindication que la demande a été déposée dans |e but de constituer une
demande internationale,

b) lenom du déposant,
C) une partie qui, a premiere vue, semble constituer une description,

d) une partie qui, a premiéere vue, semble constituer une revendication ou des
revendications.

2) Toute demande internationale remplissant les conditions de I’dinéal) a les effets
d’ un dépbt national régulier dans chaque Etat désigné a compter de la date du depot
international.

3) Toute demande internationale remplissant les conditions des pointsi) aiv) de
I’alinéa 1) est considérée comme constituant un dépbt national régulier au sensde la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle .

Article17
Procédure au sein de I’ Administration chargée de la recherche

D[]
2) [..]

3)a) Si I’Administration chargée de la recherche est d’ avis que la demande
internationale ne satisfait pas aux exigences d unité de I’ invention telles qu’ elles sont établies
dans le Réglement d’ exécution, elle invite le déposant, au choix de ce dernier :
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i) soit alimiter les revendications,

ii) soit, conformément al’invitation de I’ Administration chargée de la recherche, a
payer des taxes additionnelles, a diviser la demande ou a procéder a ces deux opérations.

b) [...]

Article 34
Procédure au sein de I’ Administration chargée de |’examen préliminaire

D [..]

2) [...]

3) SiI’Administration chargée de |’ examen préliminaire est d’ avis que la demande
internationale ne satisfait pas aux exigences d’' unité de I’invention telle qu’ elles sont établies
dans le Réglement d’ exécution, elle peut inviter le déposant, au choix de ce dernier, soit a

limiter les revendications, soit a diviser la demande, de maniére a ce que la demande
international e satisfasse aux exigences susdites.

4) [...] _ N
Disposition 37
Absence d’unité del'invention (Recherche)

37.1 Invitation alimiter, a diviser ou a payer
a) L’invitation alimiter les revendications ou a diviser la demande internationale,

prévue al’article 17.3)a), doit indiquer au moins une possibilité de limitation ou de division
qui, de I’avis de I’ Administration chargée de la recherche, satisfait aux exigences applicables.

b) [...]
372 [..]
37.3 Dédai

Le délai prévu al’article 17.3)b) est fixé, dans chaque cas et selon les circonstances du
cas d’ espece, par I’ Administration chargée de larecherche; il ne peut étre inférieur a un mois
ni supérieur a deux mois a compter de la date de I’ invitation
374 [..]
37.5 Procédure en cas de division de la demande internationale

a) S le déposant choisit de diviser la demande internationale, ni la description ni les

dessins ne peuvent étre modifiés. 1ls demeurent les mémes pour la demande principale (¢’ est-
a-dire la demande internationale telle que limitée) et les demandes divisionnaires.
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b)  Pour lademande principale, le déposant doit préciser les revendications
maintenues ou déposer des revendications limitées, et doit soumettre un nouvel abrégé lorsgue
cela est nécessaire.

c)  Pour chague demande divisionnaire, le déposant doit déposer une requéte, une
revendication ou des revendications et un abrégé. L’ Office récepteur attache lui-méme a ces
documents une copie de la demande internationale dans sa forme originale ; la description et
lesdessins (S'il y en @) y relatifs constituent également la description et les dessins de chaque
demande divisionnaire. La requéte de chague demande divisionnaire doit identifier la
demande internationale originale par son numero et, lorsqu’ une partie seulement de la
description concerne la demande divisionnaire, une déclaration distincte, présentée en méme
temps que la requéte, doit identifier les parties de la description qui concernent la demande
divisionnaire.

d) Chague demande divisionnaire doit étre traitée comme une demande
internationale nouvelle et indépendante, sauf que :

i) ladate de laréception effective de chague demande divisionnaire par I’ Office
récepteur doit étre certifiée par cet Office sur I'’exemplaire original et sur la copie de
recherche de cette demande ;

ii) ladate du dépdt international de la demande originale constitue également la
date du dépét international de la demande divisionnaire, pour autant que cette derniére soit
déposée aupres de I’ Office récepteur dans le délai fixé ala disposition 37.3 et dans la mesure
ou cette demande divisionnaire ne contient aucun éément nouveav.

€) S lademande principale ou une demande divisionnaire quelconque ne remplit pas
I’ exigence d'unité de I’invention, I’ Administration chargée de la recherche procede de la
maniére prévue al’ article 17.3)b).

376 [...]
37.7 Division volontaire

a) Sousréserve de ladisposition 62.4, le déposant peut diviser la demande
internationale de sa propre initiative, a tout moment avant |’ expiration d’ un délai de 16 mois a
compter de ladate de priorité. Si ladivision alieu aprés |’ établissement du rapport de
recherche, la communication du rapport de recherche et toute publication de ce dernier
mentionnent ce fait.

b) Laprocédure prévue aladisposition 37.5 s applique également en cas de division
volontaire.
Disposition 62
Absence d’unité del’invention (Examen preliminaire)

62.1 Pasdinvitation alimiter ou a diviser

Si I’ Administration chargée de I’ examen préliminaire est d’ avis qu’il N’ est pas satisfait
al’exigence d'unité de I'invention et décide de ne pas inviter le déposant a limiter les
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revendications ou a diviser la demande internationale, elle établit le rapport d’ examen
préliminaire, sous réserve de |’ article 34.4)b), pour la demande internationale entiére, mais
indique, dans ce rapport, qu’a son opinion, il N’ est pas satisfait al’ exigence d unité de
I"invention et précise brievement les motifs de son opinion.

62.2 Invitation alimiter ou a diviser

Si I’ Administration chargée de I’ examen préliminaire est d’ avis qu’il n’est pas satisfait
al’exigence d' unité de I’invention et décide d'inviter le déposant, au choix de ce dernier, a
limiter les revendications ou a diviser la demande internationale, elle indique au moins une
possibilité de limitation ou de division qui, a son opinion, satisfait al’ exigence applicable.
Elle fixe en méme temps un délai, qui tient compte des circonstances d’ espéce, pour donner
suite al’invitation; ce délai ne peut étre inférieur & un Mois ni sUpérieur a deux Mois a
compter de la date de I’ invitation.

62.3 Procédure en casdedivision

Si le déposant choisit de diviser la demande internationale, la procédure prévue ala
disposition 37.5 s applique, al’ exception de I’ alinéa €) de cette disposition.

62.4 Division volontaire
a)  Ledéposant peut diviser la demande internationale de sa propre initiative, atout
moment avant le début de I’ examen préliminaire, mais en aucun cas aprés |’ expiration d’ un

délai de 16 mois a compter de la date de priorité.

b) Laprocédure prévue aladisposition 37.5 s applique, al’ exception de |’ alinéa e)
de cette disposition, également en cas de division volontaire effectuée selon I’ alinéa a).

[Fin del’annexe IV et du document]
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DELAI POUR LA RECHERCHE INTERNATIONALE

Proposition présentée par les Etdttis d’Amérique

RAPPEL

1. Dans de précédentes propositions relatives a I'natitign des phases de recherche et
d’examen de la procédure du PCT, les Etdtss d’Amérique ont fait valoir que le délai pour
I'établissement du rapport de recherche internationale et de I'opinion écrite de
I'administration chargée de la recherche int¢iorzale devrait étre assoupli (voir les

documents PCT/R/WG/1/3 et PCT/R/WG/2/9). Cette proposition répond a I'allongement du
délai prévu a l'article22 pour I'ouverture de la phase nationale, qui est porté de 20naoss)

et au souci d'utiliser plus effacement la totalité du délai désormais prévu pour la procédure
visée au chapitré Le délai pour I'établissement du rapport de recherche internationale et de
I'opinion écrite de I'administration chargée de la recherche internationale doit étre assoupli
I'on veut que le systeme du PCT fonctionne de la maniére envisagée. Des préoccupations se
sont fait jour dans les trois domaines suivart} traitement des revendications de priorité,

2) unité de l'invention et 3) traitement des listages de séqusence

QUESTIONS CONCERNANT LES REVENDICATIONS DE PRIORITE

2. llyaactuellement un conflit entre le délai prévu pour la recherche et les délais relatifs
aux revendications de priorité. Ce conflit a été mis en évidence a la ssitgbdervations

faites par la délégation du Japon a la deuxiéme session du comité, er2dizt Ces
observations se rapportaient au conflit entre le délai prévu a la I&dlepour la présentation
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d’'un document de priorité et le délai prévu a la regffel pour I'établissement de I'opinion

écrite de 'administration chargée de la recherche internationale et au fait que le déposant
pourrait éprouver des difficultés a produire une copie du document de priorité a temps afin
gue I'administration chargée die recherche internationale puisse le prendre en considération
pour I'établissement du rapport de recherche internationale. Plutot que de raccourcir le délai
octroyé au déposant pour la présentation d’une copie du document de priorité, mesure
considéreeomme préjudiciable au déposant, le comité a décidé de résoudre ce conflit en
faisant en sorte que la reghé.7 s’appliquenutantis mutandia I'établissement de 'opinion
ecrite de I'administration chargée de la recherche internationale (voir les palnagid 3 a

115 du document PCT/R/9).

3.  Toutefois, un conflit sans doute plus profond est apparu entre le délai prévu a la
regle42.1 et celui prévu a la regi6bispour la correction ou I'adjonction d’'une

revendication de priot. Plus précisément, selon la rég21, le rapport de recherche
internationale et I'opinion écrite de I'administration chargée de la recherche internationale
doivent étre établis au plus tard dans un délai de trmgs a compter de la réception de la

copie de recherche par I'administration chargée de la recherche internationale ou derseuf

a compter de la date de priorité, soit entre neuf etnbés a compter de la date de priorité (le
délai de 16mois étant fondé sur un délai moyen d’un mois pautrditement de la copie de
recherche par I'office récepteur). Or, en vertu de la r@@leis les déposants bénéficient

d’un délai de 16mois a compter de la date de priorité pour présenter toute correction ou
adjonction a I'office récepteur. En prendifitypothése d’'un délai moyen d’umois pour le
traitement par I'office récepteur de toute requéte visée a la B&jlis 'administration

chargée de la recherche internationale sera tenue de procéder a la recherche internationale et
d’établir I'opinion érite au cours d’une période pouvant aller de 1rad@s avant d’avoir
connaissance de I'existence d’une revendication de priorité. Etant donné que, en vertu des
regles43bis1.b) et 64.1, I'administration chargée de la recherche internationale doitrprend

en considération toute revendication de priorité aux fins de I'établissement de I'opinion écrite,
un assouplissement du délai prévu a la réd@lel semble s’imposer pour préserver les droits
des déposants en matiére de prise en considération de tesirevéndications autorisées par

le traité lors de I'établissement de I'opinion écrite de 'administration chargée de la recherche
internationale.

QUESTIONS CONCERNANT L'UNITE DE L'INVENTION

4. A saderniére session, le groupetdvail a examiné plusieurs propositions se

rapportant a I'unité de I'invention, dont certaines visaient a simplifier ou a supprimer
purement et simplement le mécanisme des réserves. Le représentant de 'OEB, appuyé par
plusieurs délégations, a fait val@jue la procédure des réserves était longue et qu’elle se
traduisait souvent, lorsqu’elle était invoquée par un déposant, par des difficultés pour
respecter le délai prévu a larédi2.1. Les EtatdJnis d’Amérique soulignent qu’un
assouplissement du @élisé a la reglel2.1 permettrait, dans la plupart des cas, de remédier a
ce probléme en laissant suffisamment de temps pour régler la question des réSettes.
mesure serait avantageuse pour les déposants au sens ou elle laisserait, avantdiegpirati
délai pour I'établissement du rapport de recherche internationale et de I'opinion écrite de
I'administration chargée de la recherche internationale, un délai amplement suffisant pour
examiner toute réserve avec le soin nécessaire.
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QUESTIONS CONCERNAT LES LISTAGES DES SEQUENCES

5. Le groupe de travail a également examiné a sa derniére session la question des listages
des séquences. Au cours des délibérations, le représentant de 'OEB a indiqué qu’environ la
moitié des demares internationales contenant la divulgation de séquences de nucléotides ou
d’acides aminés ne sont pas accompagnées d’un listage des séquences acceptable sous forme
déchiffrable par ordinateur. Il a €également été souligné que, dans de nombreux cas, de
multiples invitations doivent étre envoyées avant qu’un listage acceptable soit fourni. Par
conséquent, pour un grand nombre de demandes nécessitant un listage des séquences, il est
difficile, voire impossible, pour I'administration chargée de la recherotegmationale

d’effectuer une recherche internationale valable dans le délai visé a |ad@&gleompte tenu

du temps nécessaire pour obtenir un listage des séquences acceptable. Comme dans le cas de
I'unité de l'invention, les EtatéJnis d’Amérique sontonvaincus qu’un assouplissement du

délai visé a larégld2.1 permettrait, dans la plupart des cas, de remédier a ce probleme en
laissant suffisamment de temps pour la présentation des listages des sé@ieteenesure

serait avantageuse pour les dg@ats au sens ou elle laisserait un délai amplement suffisant

pour le dépo6t d’un listage des séquences acceptable sous forme déchiffrable par ordinateur, ce
qui permettrait a 'administration chargée de la recherche internationale de procéder a une
recherbie aussi compléte et précise que possible.

PROPOSITION

6. Le délai actuellement prévu a la redl2.1 pour la recherche internationale est source de
conflits dans I'instruction des demandes. Etant donné que le délai prévudd’ag pour
I'ouverture de la phase nationale a été porté &®is a compter de la date de priorité, il
conviendrait de prolonger également le délai prévu a la #jle pour I'établissement du

rapport de recherche internationale et de I'opinion ecl&&administration chargée de la
recherche internationale. Cela permettrait aux administrations de tirer pleinement parti de la
totalité du délai disponible pour la procédure au titre de la phase internationale afin de
résoudre ces conflits.

7.  C’est pourquoi les Etat®nis d’Amérique proposent d’apporter les modifications
suivantes a lareglé2.1:

i) porter a 22mois a compter de la date de priorité le délai au cours duquel
'administration chargée de la recherche internale est censée établir le rapport de
recherche internationale et I'opinion écrite, ce qui laisserait suffisamment de temps pour
examiner tous les problemes a régler avant la recherche internationale; et

i) prévoir un délai minimum de 1/mois a comptede la date de priorité pour
I'établissement du rapport de recherche internationale et de I'opinion écrite de
I'administration chargée de la recherche internationale afin de faire en sorte que les déposants
disposent de la totalité du délai qui leur estroyé en vertu de la rég@6bis pour apporter
des modifications ou des adjonctions a la revendication de priorité et s’assurer que ces
modifications ou adjonctions seront prises en considération par I'administration chargée de la
recherche internationa@nformément aux reglek3bis1.b) et 64.1.

8. Le délai maximum de 2&hois a été retenu pour laisser suffisamment de temps en vue

de la résolution des problemes susceptibles d’influer sur la recherche et pour la présentation
d’'uneréponse par le déposant et la publication du rapport de recherche internationale dans un
délai de 28mois. Le délai minimum de 1Tois a été obtenu par I'addition du délai de
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16 mois prévu a la réglg6biset d’'un mois supplémentaire pour permettre &tément par

I'office récepteur de toute requéte de ce type et sa transmission a 'administration chargée de
la recherche internationaldnfin, la disposition actuelle selon laquelle le rapport de

recherche internationale et I'opinion écrite de I'adntirsison chargée de la recherche
internationale doivent étre établis dans un délai decd a compter de la date de réception de

la copie de recherche a été maintenue pour dégager I'administration chargée de la recherche
internationale de toute responséRilquant aux retards imputables a I'office récepteur qui
compromettraient la recherche.

9. L’examen des régles existantes et de celles qui entreront en vigueljaevier 2004
fait apparaitre que les seules régles a modifiegtaégard sont les reglé®.1, 46.1 et 69.2.

10. Le groupe de travail est invité a

examiner les propositions contenues dans
I'annexe du présent document.

[L’annexe suit]
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Régle 42
Délai pour la recherche internationale

42.1 Délai pour la recherche internationale

Le délai pour I'établissement du rapport de recherche internationale ou de la déclaration

mentionnée a l'article 17.2)a) est

i) au maximunde trois mois a compter de la réception dedaie de recherche par

'administration chargée de la recherchesintitionale ou d@2 neufmois a compter de la date

de priorité-le-délai-gui-expire-le plus-tard- devant-étre-appligeé

i) au minimum de 1™ois a compter de la date de priorité
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Régle46

Modification des revendications aupres du Bureau international

46.1 Délai

Le délai mentionné a I'article 19 est de deux mois a compter de la date de transmission du
rapport de recherche internationale au Bureau international et au déposandipamistration

chargée de la recherche internatio

expire-le-plus-tard-devant-etre-appligt@utefois, toute modification effectuée en vertu de

I'article 19 qui parvient au Bureau internatidragores I'expiration du délai applicable est réputée
avoir été recue par le Bureau international le dernier jour de ce délai si elle lui parvient avant

'achévement de la préparation technique de la publication internationale.

46.2a 46.5 [Sans changemén
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Reégle 69

Examen préliminaire international - commencement et délai

69.1 [Sans changement]

69.2 Délai pour 'examen préliminaire international

Le délai pour I'établissement du rapport d’examen préliminaire international est celui des

délais ctapres qui expire le plus tard

i) 28 mois a compter de la date de priorité; ou

i) troissix mois a compter du moment prévu a la rég®1 pour le commencement

de I'examen préliminaire international; ou

iii) troissix mois a compter de la date de rétiep par I'administration chargée de

I'examen préliminaire international de la traduction remise en vertu de la régle 55.2.

[Fin de 'annexe et du document]
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Rapport initial de I'équipe d’experts chargée de la qualité établi fgaRoyaumeJni

INTRODUCTION

1. Alatroisiémesession du Groupe de travail sur la réforme du PCT, tenue & Genéve du
18 au 22novembre2002, il a été décidé de créer une équipe d’experts “virtuelle” pour
examiner les propositionmésentées par le Royauskai concernant une approche commune
quant a la qualité (PCT/R/WG/3/4) et d’autres points soulevés au cours de I'examen de ces
propositions. Il a été demandé au Royatidre de coordonner les travaux de I'équipe
d’experts et de grsenter un rapport initial au groupe de travail et a la réunion des
administrations internationales avant la fin du mois d’a2@i03.

2.  Envue de faciliter 'examen de cette question, le Royaidumea établi un document de
traval qui a été publié pour observations sur le forum électronique que le Bureau international
a créé sur son sitd/eb a I'intention de I'équipe d’experts. Toutes les réponses recues
concernant ce document de travail peuvent étre consultées sur le forurorétpet a
I'adressehttp://www.wipo.int/pct/reform/qualityframewark

3. Le présent document constitue le rapport initial de I'équipe d’experts. Il contient un
récaitulatif des observations formulées sur le document de travail ainsi qu’un résumé
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succinct établi par le Royauriéni. L’annexel contient un document cadre qui prend en
considération les observations formulées sur le document de travail et énoncenlestslé
essentiels d’'une approche commune quant a la qualité visant a présenter un modele sur lequel
chaque administration puisse fonder son propre systeme détaillé de gestion de la qualité.
Dans I'annexdl sont reproduites les observations formulées sardutres points soulevés

lors de 'examen du documeRCT/R/WG/3/4. Le Royaum®ni est reconnaissant des
observations détaillées et constructives recues et remercie tous ceux qui les ont formulées.

4. Il convient de préciser dde début que, compte tenu de la vive opposition exprimée par

les administrations a I'idée d’un mécanisme d’évaluation indépendant proposé dans le
document de travail, cette proposition a été remplacée dans le document cadre par un systeme
d’auto-évaluationinterne.

SYSTEME DE GESTION [E LA QUALITE

5. Cette partie du document cadre énonce les caractéristiqgues essentielles d’'un systeme de
gestion considéré comme nécessaire en vue d’appuyer la procédure de recherche
internationale £d’examen préliminaire international.

6. Une proposition des PayRas visant a restructurer cette partie en groupant dans deux
grandes catégories les critéres relatifs aux exigences applicables, a dasaompétences
techngues des personnes chargées de la recherche et des examinateles, ®tdt¢mes de

gestion et d’administration, n’a pas été adoptée a ce stade mais le document peut étre remanié
en tenant compte de cette proposition si les autres membres le jugeniuppdén outre, les

criteres supplémentaires relatifs aux exigences applicables, énoncés dans |adedae
proposition des PayBas, pourraient étre trop normatifs pour un document visant a présenter

un ensemble de criteres généraux relatifs aux exige applicables sur lequel chaque
administration puisse fonder son systeme de gestion de la qualité. Toutefois, ces critéres
peuvent étre ajoutés si les autres membres le jugent nécessaire.

7. Engénéral, les Etatgnis d’Amérique ont estimé qu'il conviendrait de faire preuve de
souplesse en ce qui concerne I'exigence relative au respect des délais d’établissement des
rapports de recherche internationale et d’'examen préliminaire international et que ces délais
devraient étre ré@alués. Toutefois, ils ont fait observer que cette question ne reléve pas du
domaine de compétence de I'équipe d’experts.

8. Le Japon a posé la question de savoir qui jugerait de I'efficacité et de I'opportunité des
mesures priss par les administrations pour satisfaire aux critéres relatifs aux exigences
applicables, tandis que les Etdigis d’Amérique ont indiqué que chaque administration
devrait décider de I'opportunité des mesures. Afin de prendre ces observations en
consideration, il est clairement indiqué dans le document cadre gu’il incombe a chaque
administration de juger de ces questions.

Ressources

9. Singapour a déclaré que les ressources indiguées dans cette section constituaient un
élémen essentiel pour I'instauration et le maintien de la qualité. L’Autriche, appuyant cette
proposition, a indiqué qu’elle disposait déja sur place des ressources mentionnées. Toutefois,
le Japon s’est demandé si certaines des ressources mentionnéesptaigntiées alors que

selon 'Espagne, la Suede et I'Office européen des brevets (OEB), une administration ne
devrait pas étre liée a une liste type. Pour répondre a ces préoccupations, les ressources
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recensées sont présentées comme des “exemples’pbssdy ressources qu’'une
administration devrait envisager de mettre en place en vue d’appuyer les procédures de
recherche et d’examen.

10. Le Canada et les Etatsnis d’Amérique, convenant que chaque administration devrait

se dote de ressources suffisantes et assurer leur fonctionnement, ont estimé qu'il devrait étre
du ressort des différentes administrations, et non d’'un organisme extérieur, de déterminer le
nombre d’effectifs suffisant ainsi que le matériel et les équipementssséires. Ce point a

éte pris en considération avec le remplacement de I'idée de mécanisme d’évaluation
indépendant par des systémes d’évaluation internes au sein de chaque administration.

11. La Suéde a demandé s'il était erag® de mettre en place des administrations chargées

de la recherche internationale dont la responsabilité ne porte pas sur tous les domaines
techniques. La Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) a
proposeé que les ressoercet compétences complémentaires des administrations soient mises

en commun de sorte que les différentes administrations puissent effectuer des recherches
paralleles, complémentaires, ne se chevauchant pas, dont les résultats seraient regroupés dans
un rgoport final de recherche internationale mixte. Le Royatuneestime qu’il est plus

approprié que le groupe de travail examine cette question dans le cadre des discussions
générales sur la réforme du PCT.

12. La Fédération de Rsg a suggéré la création, a I'intention de tous les agents chargés de
la recherche et de I'examen, d’un cours centralisé d’enseignement a distance et de formation,
analogue au “Cours général de propriété intellectuelle” dispensé par I’Académie mondiale
del'OMPI.

Administration

13. Le Canada, 'Espagne, la Suéde et 'OEB, faisant référence aux mécanismes de contrble
envisagés sous ce point, ont indiqué gu’il était impossible de garantir que les rapports de
recherche et d’examemmaient toujours établis en temps voulu et que les retards seraient
réduits au minimum. lls préféreraient donc une méthode moins rigide. Le Japon s’est
également interrogé sur la possibilité d'imposer une exigence stricte quant au mécanisme de
contrble oncernant les retards. Ces préoccupations ont été prises en considération dans le
document cadre dans lequel un critere d’administration plus souple a été proposeé.

14. L’Australie a suggéré que les systémes d’administration peévé@galement des
mesures préventives et une amélioration continue des procédures. Il a été tenu compte de ces
suggestions dans le documenjant.

15. Singapour, appuyant le principe d’'un mécanisme de contrdle, a suggécbamee
administration présente un rapport sur les retards au groupe d’évaluation externe propose.
Bien qu'il soit proposé a présent d’abandonner I'idée de créer un groupe d’évaluation externe,
un rapport sur les retards devrait figurer dans le mécanistemie d’établissement de

rapports de chaque administration. Ce point a été pris en considération dans le document
cadre.
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16. Les EtatsUnis d’Amérique ont appuyé le principe de la mise en place par chaque
administration d’'un mémisme de contréle, mais ils ont estimé qu'il devrait incomber aux
administrations ellemmémes de déterminer comment régler le probleme des retards. Ce sera
possible dans le cadre des dispositions relatives a I'évaluation proposées.

17. Le Canada également a estimé que la mise en place d’'une procédure de prise en
considération de I'opinion des utilisateurs présenterait un intérét limite.

Garantie de la qualité

18. L’OEB a déclaré que chaque administratidevrait étre libre de décider quelles

procédures appliguer en matiére de garantie de la qualité, plutét que d’étre soumise a un
ensemble de procédures normalisées. Le Canada, 'Espagne et la Suede ont également estimé
gue les propositions étaient trop rigides et devraient étre assouplies. Pour répondre a ces
préoccupations, le document cadrgant énonce les aspects que devrait couvrir un systeme

de garantie de la qualité, notamment la vérification, la validation et le suivi des activités de
rechercle et d’'examen, les différentes administrations étant chargées de prendre les
dispositions appropriées.

19. L’Australie a estimé que les procédures de garantie de la qualité devraient également
viser a vérifier les mesures prisearpune administration en vue de corriger les défaillances et
éviter la répétition des problémes. Cette suggestion a été prise en considération dans le
document cadre.

20. Le Japon a exprimé sa préoccupation quant a I'utilisadiestermes “efficace,”
“convenablement” et “fiable” qui, a son avis, ne sont pas clairs. Les termes
“convenablement” et “fiable” ont été supprimés et il est précisé dans le document cadre qu'il
incombe a chaque administration de déterminer si les mequtelfe adopte en vue de

satisfaire aux critéres relatifs aux exigences applicables dans le cadre du systéme de gestion
de la qualité sont efficaces et appropriées.

21. Le Japon s’est également interrogé sur la possibilité diattelsl respect des normes
prescrites, tandis que les Etdlsis se sont opposés a ce qu'il soit attesté du respect de ces
normes en dehors de I'administration. Pour surmonter ces difficultés, il n'a pas été fait
mention dans le document cadre de I'obligatd’attester du respect des normes.

22. Singapour a appuyeé la proposition relative a la garantie de la qualité, gu’elle a considéré
comme un moyen permettant de répondre aux attentes des utilisateurs.

23. L’Autriche a déclaré qu’un langage plus pratique devrait étre utilisé afin de préciser ce
gu’il convient de mettre en ceuvre en matieére de mesure, d’enregistrement, de suivi et
d’analyse du fonctionnement d’un systéme de gestion de la qualité. A aet éganme

indigqué plus haut, le document cadre a présent énonce uniguement les critéres essentiels
relatifs aux exigences applicables dans le cadre d’un systeme de gestion de la qualité, les
différentes administrations étant libres de décider de la madigt&grer ces exigences dans
leur propre systeme de gestion de la qualité.
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Dispositions relatives a la communication d’informations en retour

24. Compte tenu de leur opposition a la création d’'un groupe d’évaluation externe,

I’ Australie, le Canada, le Japon, I'Espagne, la Suéde, les-Btass’ Amérique et 'OEB

n’'ont pu appuyer la proposition relative a I'adoption par chaque administration de dispositions
pour permettre la communication, par cet organe, d’informations enrretou

25. Toutefois, le Canada a indiqué qu’il appuierait le partage de données sur les pratiques
recommandeées entre les administrations, chaque administration étant libre de réagir s’ily a
lieu. Il a également fait valoir qu’un ngédnisme de communication d’informations en retour
fonctionnant bien était un élément essentiel de I'approche commune quant a la qualité
proposée, qui nécessite un moyen permettant aux utilisateurs d’exprimer leurs opinions et
grace auquel il serait poss#btle prendre leurs points de vue en considération. L'OEAB a
estimé que le mécanisme de communication d’informations en retour pourrait comprendre des
dispositions relatives a I'organisation de réunions et de séminaires.

26. La Faération de Russie a suggeéré qu’il serait utile de créer une base de données
centrale contenant des informations sur les demandes déposées en vertu du PCT, afin de
permettre une évaluation de la qualité des recherches internationales et des examens
préliminaires internationaux en comparaison avec la phase nationale. Ces informations
permettraient aux examinateurs d’évaluer la qualité de leur travail et de recenser les erreurs
gu’ils pourraient avoir commises.

27. Le Japon a fait grt de sa préoccupation quant a l'utilisation d’'indicateurs subjectifs tels
que la satisfaction et I'opinion des utilisateurs, compte tenu de la variation, d’'un pays a
l'autre, des caractéristiques des utilisateurs et des stratégies de dép6t. Singapoarcdté,

a déclaré que des dispositions relatives a la communication et au retour d’informations dans
les deux sens devraient permettre de lever les doutes et les réserves, tandis que la FICPI a
estimé gu'il était important de recueillir I'avis des igateurs.

28. Le RoyaumeUni est conscient du fait qu'il peut exister des variations, d'un pays a

l'autre, mais elle estime que les points de vue des utilisateurs sur le service dont ils

bénéficient est un élément central de teygstéme de gestion de la qualité afin que

I'organisme fournissant le service soit en mesure de comprendre les besoins et attentes de ses
clients et de les satisfaire.

29. Le Japon s’estinterrogé sur la signification des terméactions constructives”,

estimant que les réactions des offices nationaux et régionaux devraient étre envoyées de facon
souple et volontaire. Le terme “constructive” a, par conséquent, été supprimé du document
cadre, chaque administration étant libre ééeiminer comment recevoir les informations en

retour communiquées par les offices nationaux et régionaux.

30. Le Canada a également fait part de sa préoccupation quant a la nature des observations
formulées par les offices natianx et régionaux et a suggéré de créer un dépot centralisé
d’informations en retour, supervisé par le Bureau international.

31. L’Autriche a estimé que le terme “mécanisme”, lorsqu’il est utilisé en rapport avec la
communication dinformations en retour par les offices nationaux et régionaux, devrait étre
remplacé par un autre terme plus précis. En conséquence, le terme “mécanisme” n’est plus
utilisé a présent dans le document cadre et le passage en question a été révise.
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Commuication avec les utilisateurs et conseils aux utilisateurs

32. Le Japon, Singapour, I'Espagne et 'TOEB ont considéré comme acceptables les
propositions figurant sous ce point, bien que I'OEB ait exprimé une préférence pour
I'utilis ation du terme “communication” a la place de “dialogue.” L’Autriche également a
déclaré qu’elle préfére le terme “communication.”

33. LaFICPI asouligné gu’il était important que les administrations mettent en garde les
déposard contre 'engagement d’'une procédure sans aide professionnelle.

EVALUATION INTERNE

34. Singapour a appuyé le principe du mécanisme d’évaluation proposé dans le document
de travail, qui nécessite le recours a un groupe d’évanatidépendant, et il a formulé

plusieurs recommandations. Les P&gas sont convenus qu’une approche commune quant a
la qualité devrait étre appuyée par un groupe d’évaluation de la qualité offrant, dans un
premier temps, un cadre permettant de diffussipratiques recommandées, d’assurer le suivi
des progreés réalisés et de fournir des conseils et, par la suite, agissant en tant qu’organe
d’évaluation. La Hongrie a suggéré que, outre la création d'un groupe indépendant, la
possibilité de mettre en plaain systeme uniforme de validation interne soit étudiée.

La NouvelleZélande a déclaré que, si elle pouvait admettre que la publication du nom d’'une
administration ne répondant pas aux normes de qualité puisse heurter certaines sensibilités, il
serait ekémement utile pour les offices nationaux de savoir quelle crédibilité accorder aux
rapports de recherche et d’examen établis par les différentes administrations. La FICPI,
appuyant I'idée d’un mécanisme d’évaluation indépendant, a indiqué que lest®sult
devraient étre publiés afin d’assurer la transparence.

35. L’Autriche a également estimé qu’un certain suivi extérieur du travail fourni par les
administrations pourrait aider a garantir la qualité des rapports de rechebragnen

mais, compte tenu des conséquences pratiques et en matiere de codts, elle s’est interrogée sur
la possibilité de créer un groupe d’évaluation indépendant.

36. Le Canada, 'Espagne et 'OEB ont déclaré qu’ils ne pouvagpuyer le principe d’'un
mécanisme d’évaluation externe. La Suede aussi a manifesté du scepticisme et a évoqué les
difficultés posées par la détermination et la sélection de candidats compétents pour ce groupe,
ainsi que les incidences en matiére de buzatie et de colts. Le Japon également a fait
référence aux conséquences pratiques et a I'atteinte a la liberté d’action d’'une administration,
et a indiqué qu’un mécanisme d’évaluation devrait étre envisagé dans le cadre de
l'auto-évaluation.

37. Les EtatsUnis d’Amérique ont admis qu'il existait des avantages dans le partage
d’informations entre les administrations sur la maniere dont elles avaient réussi a se mettre en
conformité avec les normes de qualité et a en assurente mais ils n’ont vu que peu

d’avantages, voire aucun, a ce qu’une administration divulgue les résultats de sa propre
évaluation interne a d’autres organes. lls se sont vivement opposés au principe d’'un groupe
d’évaluation indépendant et ont exprimauis que chaque administration devait conserver le

droit de déterminer comment affecter ses ressources. lls ont également émis des doutes sur la
capacité d’'un groupe externe de fournir des conseils a une administration sans avoir
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connaissance des contrtgs de cette administration en matiere de ressources, et de définir et
d’évaluer la qualité sans disposer de statistiques objectives. Comme d’autres membres,

les EtatsUnis d’Amérique ont également exprimé leur préoccupation quant aux ressources
nécessaes au fonctionnement d’un tel groupe.

38. L’Australie a proposé une autre méthode selon laquelle les résultats d'une évaluation
interne du fonctionnement et d’'une évaluation du systeme devraient étre publiés ou au moins
mis a ladisposition des autres offices au moyen d’'un modele d’établissement de rapports
normalisé. Cette méthodet-alle déclare, garantirait aux offices que le systéme de gestion

de la qualité serait opérationnel et efficace et constituerait un moyen deediffsspratiques
recommandeées.

39. Compte tenu des réserves émises par les administrations a I'’égard du principe d’'un
groupe d’évaluation indépendant, I'idée initiale de mécanisme d’évaluation a été remplacée
dans le document caglcijoint par une formule recommandant que chague administration
crée son propre systeme d’évaluation interne en vue d’'uneésaloation. Le document
présente un modele de mécanisme d’évaluation sur lequel les différentes administrations
devraient fondr leur propre systeme interne.

40. Le document cadre propose également que chaque administration présente un rapport
annuel a la Réunion des administrations internationales du PCT et que cette derniére présente
a son tour un rapgrt de situation général a I'Assemblée de I'Union du PCT. Cela permettrait

de diffuser les pratiques recommandées parmi les administrations et de renforcer la confiance
des offices nationaux et régionaux dans le travail accompli par ces administratisns et

possible, d’'empécher la répétition des activités dans les phases nationale et régionale. |l
conviendra d’examiner dans I'avenir si les résultats particuliers de I'évaluation interne de
chaque administration seront mis a la disposition des autresadrations et des offices

nationaux et régionaux.

MISE EN EUVRE

41. Sil'approche commune quant a la qualité présentée dans le docunrjeint est

acceptée, il conviendra de déterminer comment elle sera mise en ceuvre. rRpleexe
faudrat-il I'intégrer dans les accords conclus entre les administrations internationales et le
Bureau international, dans les directives concernant la recherche internationale et I'examen
préliminaire international, dans les directives administestj\dans le reglement d’exécution
du PCT, ou faudrd-il la mettre en ceuvre par d’autres moyens? L’Australie a estimé qu’elle
devrait faire partie des accords conclus entre une administration et le Bureau international,
alors que, selon I'OEB la questiale la qualité doit relever de chaque administration et il ne
serait pas approprié de I'inclure dans ces accords. LesPaysouhaiteraient que

I'approche commune soit initialement incorporée aux directives du PCT mais qu’elle soit
ultérieurement présed¢ dans un document plus général.
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OBSERVATIONS FORMULES PAR LES MEMBRES [E L'EQUIPE D’EXPERTSSUR
D’AUTRES SUGGESTIONSRESENTEES PAR DESELEGATIONS LORS DE
L’EXAMEN DU DOCUMENT PCT/R/WG/3/4 A LA TROISIEME SESSION DU GROUPE
DE TRAVAIL SUR LA REFORME DU PCT

42. Les observations détaillées formulées par les membres qui sont intervenus sur le forum
électronique de I'équipe d’experts sur les autres suggestions présentées par le groupe de
travail lors de I'examen du documeRCT/R/WG3/4 sont reproduites dans I'annebe On
trouvera ciaprés un résume de ces observations.

Une base de données centrale commune contenant toute la documentation minimale du PCT
et accessible a toutes les administrations permettrait une meilleure @atedes travaux

43. Le Canada, le Japon, la Fédération de Russie, la Suéde, ledJBiats Amérique et

la FICPI ont appuyé cette proposition, bien que les Bthts d’Amérique aient exprimé leur
préoccupation quant au financemiet a la tenue a jour de cette base de données. L’Australie
et la Suede également se sont interrogées sur le point de savoir comment elle permettrait
d’améliorer la cohérence des citations. L'Autriche, 'Espagne et 'OEB ont estimé que la
guestion de’établissement d’'une base de données centrale relevait davantage du Comité de
coopération technique du PCT.

Il serait utile de prévoir des mécanismes qui permettent de recueillir les réactions des offices
désignés et élus ainsi que des déposants oews Feprésentants ayant recu des recherches
menées par différents offices sur la base de demandes d’'une méme famille de brevets

44. Cette proposition a été généralement appuyée, bien que I'Australie, I’Autriche et 'OEB
aient indigé que les réactions devraient étre communiguées aux administrations uniquement.
La Suéde a demandé a quelles instances les réactions seraient communiquées, tandis que
les EtatsUnis d’Amérique et le Canada ont estimé que cette question devrait étre mieux
définie.

Il pourrait étre utile que le Bureau international organise des réunions ou séminaires au
cours desquels les offices puissent échanger des données d’expérience en matiere de controle
de la qualité

45. Cette idée a étéaméralement appuyée, bien que I’Autriche ait soulevé la question des
colts, alors que la Suéde a estimé que des visites bilatérales seraient probablement plus utiles
gue des réunions.

Un programme intensif d’échange d’examinateurs pourrait encourageéveloppement de
normes et de pratiques uniformes

46. Cette proposition a recueilli 'adhésion générale, bien que des réserves aient été émises
guant a la mise en ceuvre d’'un programme “intensif” d’échange, compte tenu des insidence
en matiére de ressources pour les administrations. LesBtéssl’ Amérique ont suggéré

gu'il pourrait étre intéressant d’étudier d’autres moyens d’améliorer la communication et la
coopération entre les administrations pour assurer la cohérencedasdtrd.a FICPI a

€galement suggéré de compléter un programme d’échange par un programme de formation
commun a l'intention des examinateurs.
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Des recherches complémentaires pourraient étre prévues dans le systeme du PCT, qui
consisteraient & effectuer, a la fin de la phase internationale, une recherche additionnelle
pour retrouver les documents éventuellement pertinents qui n’auraient pas encore éteé inclus
dans les bases de données considérées a la date de la recherche internationale principale

47. Les avis étaient partagés sur cette proposition. L'Australie et la Suede n’étaient pas
favorables a des recherches complémentaires qui, selon la Suéde, se traduiraient par un
chevauchement des activités alors que I'’Autriche a égaleexgmimé sa préoccupation et

s’est demandé si ces recherches donneraient lieu a I'établissement d’une nouvelle taxe et si les
résultats seraient publiés. Le Canada également a estimé que la proposition n’était pas
réalisable compte tenu du surcroit de &iha I'heure actuelle. L’'OEB également a émis des
réserves en ce qui concerne la réalisation des recherches complémentaires dans la phase
internationale, alors que les Etatis d’Amérique ont déclaré que ces recherches ne

devraient étre effectuées qdans le cadre du rapport d’examen préliminaire international.

Selon Singapour, les recherches complémentaires pourraient étre utiles mais une analyse
détaillée tempsoltsavantages devrait étre effectuée. La Fédération de Russie également a
estimé que es recherches pourraient étre utiles, mais elle a fait part de sa préoccupation quant
aux conséquences sur les délais et a suggéré gu’elles devraient étre réalisées parallelement a
I'élaboration d’'un rapport d’examen préliminaire international. La FICPvament appuye

la proposition.

En ce qui concerne la mention des “concepts inventifs” au nombre des critéres de qualité
proposés dans I'appendice, la recherche pourrait porter sur les limitations de chaque
revendication plutdt que sur un concept intiegénéral

48. L’Espagne etla Suéde se sont opposées a cette proposition, alors que 'OEB ne I'a pas
considérée comme possible. Le Canada également a estimé qu’elle n’apporterait rien, les
revendications étant susceptibles dengex au cours de la phase internationale et de la phase
nationale. Les Etatbnis d’Amérique, en revanche, ont appuyé la proposition au motif

gu’elle augmenterait I'utilité du rapport préliminaire sur la brevetabilité pour les offices
nationaux et régions.

La question de la définition et du suivi de la qualité pourrait éventuellement étre réglée dans
le cadre des accords conclus entre le Bureau international et les diverses administrations

49. Le Canada et 'OEB n’ont pas congiré comme approprié d’'inclure la qualité dans les
accords conclus entre les administrations et le Bureau international, tandis que I'Australie, au
contraire, a estimé qu’elle devrait faire partie de ces accords. Selon le Canada, une approche
commune quara la qualité devrait étre intégrée dans les directives concernant la recherche et
'examen. L’Autriche s’est interrogée sur le réle du Bureau international si la qualité était
intégrée dans ces accords.

[L’annexel suit]
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APPROCHE COMMUNE QUAT A LA QUALITE EN CE QUI
CONCERNE LARECHERCHE INTERNATIONALE ET L'EXAMEN
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

INTRODUCTION

1. Le présent document expose les principales caractéristiques d’'une approche commune
guant a la qualité en caugconcerne la recherche internationale et I'examen préliminaire
international. Il présente un ensemble minimal de critéres que chaque administration
internationale (capres dénommeée “administration”) devrait prendre comme modeéle pour
mettre en place sgoropre mécanisme de gestion de la qualité.

SYSTEME DE GESTION [E LA QUALITE

2. Chaque administration devrait créer et assurer le fonctionnement d’un systéme de

gestion de la qualité énoncant les exigences essentielles enamiiggssources, de

procédures administratives, de retours d’information et de canaux de communication
nécessaires pour soutenir la recherche et 'examen. Le systéme de gestion de la qualité mis en
place par chaque administration devrait également compontmécanisme de garantie de la
qualité visant a assurer le respect des exigences essentielles et des directives concernant la
recherche internationale et 'examen préliminaire international.

3. L'adoption par les administratias d’exigences communes applicables dans le cadre du
systéme de gestion de la qualité, qui soient reconnues par I'ensemble des administrations et
offices nationaux et régionaux, devrait permettre de définir une approche cohérente. Cela
devrait, a son toyifavoriser la confiance des offices nationaux et régionaux dans le travail
accompli par les administrations. Il incombera a chaque administration d’assurer que les
mesures prises pour satisfaire aux exigences applicables sont efficaces et appropriées.

Ressources

4. Une administration devrait étre en mesure de s’adapter a des changements dans le
volume de travail et devrait disposer d’une infrastructure adéquate pour réaliser le travail de
recherche et d’examen et satisfaire axigences applicables dans le cadre du systéme de
gestion de la qualité et aux directives concernant la recherche internationale et I'examen
préliminaire international. On trouveraapres des exemples des types de ressources et
d’infrastructures qu’'unadministration devrait envisager de mettre en ptace

a) un personnel suffisamment nombreux pour faire face a I'apport de travail et
disposant des compétences techniques nécessaires pour procéder aux recherches et aux
examens voulus dans les domainestegues en question ainsi que des connaissances
linguistiques lui permettant de comprendre au moins les langues dans lesquelles la
documentation minimale mentionnée a la regdedu réglement d’exécution du PCT est écrite
ou est traduite;

b)  un personneadministratif possédant la formation et les compétences appropriées,
des ressources suffisantes pour répondre aux besoins du personnel techniquement qualifié et
faciliter le travail de recherche et d’'examen;
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c) un matériel et des installations appri@sy, tels que matériel informatique et
logiciels, pour permettre de réaliser le travail de recherche et d’examen;

d) lapossession au moins de la documentation minimale dont il est question a la
regle34 du réglement d’exécution du PCT, ou I'acces daecdbcumentation; en outre, cette
derniere devra étre correctement organisée sur support papier ou sur microforme, ou stockée
sur support électronique en vue de la recherche et de 'examen,;

e) des manuels complets et a jour mis a la disposition dwperd afin de lui
permettre de comprendre et de respecter les critéeres et les normes de qualité et de suivre les
méthodes de travail exactement et systématiquement;

f)  unprogramme de formation et de perfectionnement efficace destiné a tout le
personneparticipant au travail de recherche et d’examen afin de lui permettre d’acquérir et
de conserver I'expérience et les compétences nécessaires et de garantir qu’il soit pleinement
conscient de I'importance de respecter les criteres et les normes de qualité;

g) un mécanisme d’évaluation périodique des connaissances de tout le personnel en
ce qui concerne les exigences applicables et les normes en matiere de recherche et d’examen;

h)  un systéme visant a suivre et a recenser en permanence les resséuesssines
pour faire face a la demande et respecter les normes de qualité en matiére de recherche et
d’examen.

Administration

5.  Une administration devrait recourir, au minimum, aux pratiques et aux méthodes
mentionnées eapres en ce qui concerne le traitement des demandes de recherche et d’examen
et 'accomplissement des fonctions connexes telles que I'entrée de données et le classement

a) mise en place de mécanismes de contrfle efficaces en ce qui concerne
I'établissementans les délais impartis de rapports de recherche et d’examen satisfaisant aux
normes de qualité déterminées dans les directives concernant la recherche internationale et
I'examen préliminaire international;

b) mise en place de mécanismes de contrplaapriés des fluctuations de la
demande et de gestion des retards;

c) mise en place d’'un systéme approprié pour traiter les réclamations et prendre les
mesures correctives et préventives nécessaires, le cas échéant, et application de procédures de
suivi pour évaluer la satisfaction des utilisateurs et connaitre leur opinion ainsi que pour
veiller a ce qu'il soit répondu a leurs besoins et leurs attentes légitimes;

d) mise en place d'un systeme efficace pour assurer 'amélioration continue des
procédues mises en place.
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Garantie de la qualité

6. Une administration devrait mettre en place des procédures relatives a I'établissement
dans les délais impartis de rapports de recherche et d’examen satisfaisant aux normes de
qualitedéterminées dans les directives concernant la recherche internationale et 'examen
préliminaire international. Ces procédures devraient notamment s’appuyer sur les éléments
suivants.

a) unsysteme interne efficace de garantie de la qualité permettant
auto-évaluation, qui comprenne des procédures de vérification, de validation et de suivi des
travaux de recherche et d’examen visant a garantir leur conformité avec les directives
concernant la recherche internationale et I'examen préliminaire inienahtet la
transmission au personnel des informations en retour;

b) un systeme permettant de mesurer, d’enregistrer, d’assurer le suivi et d'analyser le
fonctionnement du systeme de gestion de la qualité afin d’évaluer le degré de conformité avec
lesexigences applicables; et

C) un systeme permettant de veérifier I'efficacité des mesures prises pour corriger les
défaillances et éviter la répétition des probléemes.

Dispositions relatives a la communication d’informations en retour

7.  Afin d’assurer un meilleur fonctionnement des opérations et favoriser leur amélioration
continue, chaque administration devrait adopter les mesures suivantes

a) communiquer a son personnel les résultats de sa procédure interne de garantie de
la qualité en vue d’assurer que toute correction nécessaire sera apportée et de permettre la
diffusion et I'adoption de pratiques recommandées; et

b) mettre en place des moyens efficaces de communication avec 'OMPI et les
offices désignés et offices élg afin d’assurer la fourniture a bref délai par ces derniers
d’informations en retour, de sorte que les problémes systémiques éventuels puissent étre
évalués et réglés.

Communication avec les utilisateurs et conseils aux utilisateurs

8.  Une administration devrait prendre les dispositionammies en vue d’assurer une
communication efficace avec les utilisateurs

a) mise en place d’'un systeme de communication efficace afin que les demandes de
renseignement soient traitées rapitent et que les déposants et les examinateurs puissent
établir une communication appropriée dans les d&ns;

b)  fourniture aux utilisateurs (en particulier les déposants non représentés) de
conseils et d’'informations clairs, concis et approfondisiauecherche et I'examen, qui
pourraient figurer sur le sitd/eb de chaque administration, ainsi que dans les guides.
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EVALUATION INTERNE

9. Outre la création d’'un systeme de garantie de la qualité permettant de vérifier et

d’asaurer le respect des exigences énoncées dans son systéme de gestion de la qualité, chaque
administration devrait prendre ses propres dispositions internes en matiére d’évaluation afin

de déterminer jusqu’a quel point son systéme de gestion de la quaig@isd du modeéle

précité et jusqu’a quel point il satisfait aux exigences applicables dans le cadre du systéme de
gestion de la qualité et est conforme aux directives concernant la recherche internationale et
I'examen préliminaire international. Cette &vation, qui devrait étre objective et

transparente de maniére a indiquer si les exigences directives précitées sont appliquées de
fagon cohérente et efficace, devrait étre effectuéefaisgar année.

10. Ilincombera a chaquedaninistration de prendre ses propres dispositions mais les
propositions ciaprés visent a donner des indications sur les éléments essentiels d’'un
mécanisme d’évaluation interne et d’'un systéeme d’établissement de rapports.

Suivi et mesure

11. Les données contenues dans I'évaluation devraient fournir des informations sur les
points suivants

a) respect des exigences applicables dans le cadre du systéme de gestion de la qualité
et des directives concernant la recherche internakioet I'examen préliminaire international;

b) toute mesure corrective et préventive prise pour remédier aux causes du
non{espect de ces exigences et directives;

c) toute suite donnée aux résultats des évaluations antérieures;

d) efficacité du sgteme de gestion de la qualité et des procédures applicables en la
matiére;

e) réactions des utilisateurs, y compris les offices désignés et offices élus et les
déposants; et

f) recommandations visant a apporter des améliorations.

12. Des dispositions appropriées devraient étre prises afin de suivre, d’enregistrer et de
mesurer le respect des exigences applicables dans le cadre du systéme de gestion de la qualité
et des directives concernant la recherche internationalexetrfien préliminaire international.

Des dispositions devraient également étre prises afin d’évaluer la satisfaction des utilisateurs

et notamment de connaitre I'opinion des offices désignés et offices élus ainsi que celle des
déposants et de leurs représants.

Analyse

13. Les données recueillies devraient étre analysées afin de déterminer dans quelle mesure
les exigences applicables dans le cadre du systeme de gestion de la qualité et les directives
concernant la recherche intationale et I'examen préliminaire international sont respectées.
Les résultats de I'évaluation interne devraient étre présentés a la haute direction de



PCT/R/WG/4/12
Annexel, page5

I'administration de sorte qu’elle puisse juger objectivement des résultats a la lumiére des
exigencs et directives susmentionnées et déterminer s'il serait possible d’apporter des
améliorations et si des modifications seraient nécessaires.

Amélioration
14. Chaque administration devrait

a) disposer d'un systéeme établi en viliaméliorer en permanence son
fonctionnement a la lumiére des exigences applicables dans le cadre du systéme de gestion de
la qualité et d’évaluer I'efficacité de son systeme de gestion de la qualité; et

b) déterminer la cause du noaspect des exigens applicables dans le cadre du
systéme de gestion de la qualité et des directives concernant la recherche internationale et
I'examen préliminaire international et y remédier.

DISPOSITIONS RELATINES A L'ETABLISSEMENT DE RAPPORTS

15. Les dispositions relatives a I'établissement de rapports devraient comporter
deuxphases.

Premiére phase

16. Il devrait étre demandé a chaque administration de présenter a la Réunion des
administrations internationales du P@n rapport initial indiquant les mesures qu’elle aurait
prises pour mettre en place un systéme de gestion de la qualité fondé dans I'ensemble sur les
exigences énoncées dans le présent document. Cela permettrait de recenser les pratiques
recommandées ek les diffuser parmi les administrations. La Réunion des administrations
internationales du PCT présenterait alors un rapport de situation général initial a I’Assemblée
de 'Union du PCT.

Deuxieme phase

17. Ala suite de I'étalissement du rapport initial au cours de la premjgitase, chaque
administration établirait un rapport annuel sur les résultats de son évaluation interne. Ce
rapport serait présenté a la Réunion des administrations internationales du PCT selon un
modelenormalisé. Sans désigner les administrations en particulier, la Réunion des
administrations internationales du PCT présenterait a son tour, chaque année, un rapport de
situation général a ’Assemblée de I'Union du PCT.

[L'annexell suit]
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OBSERVATIONS FORMULEES PAR LESMEMBRES DE L'EQUIPED’EXPERTS
SUR D’AUTRES SUGGESIONS PRESENTEES PARDES DELEGATIONS LORS
DE L'EXAMEN DU DOCUENT PCT/R/WG/3/4 A LA TROISIEME SESSION
DU GROUPE DE TRAVAIL SR LA REFORME DU PCT

A) UNE BASE DE DONNEESCENTRALE COMMUNE GONTENANT TOUTE LA
DOCUMENTATION MINIMA LE DU PCT ET ACCESSLE A TOUTES LES
ADMINISTRATIONS PERMETTRAIT UNE MEILLEURE COHERENCE
DESTRAVAUX

Observation formulée par I'Australie“Nous comprenons que cela découle du

mécontentement des utilisateurs lorsges citations parfois différentes ont été mentionnées

par différents offices pour la méme invention. Toutefois, nous ne pensons pas que la création
d’'une base de données centrale commune résoudrait ce probléme.”

Observation formulée par I'Autriche” Cette question a déja été examinée a la derniere
réunion et il a été estimé qu’elle devrait étre examinée dans le cadre du Comité de coopération
technique du PCT.”

Observation formulée par le CanaddL’OPIC appuie pleinement la création d’'une base de
données centrale commune contenant toute la documentation minimale du PCT qui
constituerait un moyen d’assurer une meilleure cohérence des travaux des administrations
internationales.”

Observation formulée par 'OEB“Cette question devrait étre souraiau Comité de
coopération technique du PCT.”

Observation formulée par le JaporiNous appuyons la proposition.”

Observation formulée par la Fédération de RussiRospatent appuie la création d’une base
de données centrale commune contenant toudedamentation minimale du PCT.”

Observation formulée par 'EspagnéCette question devrait étre étudiée par le Comité de
coopération technique du PCT.”

Observation formulée par la Suéd&Nous nous demandons de quelle maniere une “base de
donnéegentrale commune ...” permettrait d’assurer une meilleure cohérence des travaux et
qui financerait 'hébergement de la base de données, sa mise a jour et I'établissement des
connexions a grande vitesse nécessaires.”

Observation formulée par les Etaltsnis d’Amérique: “Cette proposition souléve la question

de la création d’une base de données centrale commune. LedJaiats Amérique appuient

cette proposition en principe, mais ont des préoccupations quant au financement et a la tenue
a jour de cettdase de données.”
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Observation formulée par la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle
(FICPI) : “... I'établissement d'une base de données commune est une corgiliteoqua non

de la réalisation de I'objectif visant & assuneie meilleure cohérence des travaux. Il est tout
aussi important que les examinateurs en général ou examinateurs de brevets interrogent la
base de données de la méme maniere et disposent des mémes outils de recherche et d’'un
manuel d’utilisation commun.”

B) IL SERAIT UTILE DE PREVOIR DES MECANISME QUI PERMETTENT DE
RECUEILLIR LES REACTONS DES OFFICES DESNES ET ELUS AINSIQUE
DES DEPOSANTS OU DEEURS REPRESENTANTAYANT RECU DES
RECHERCHES MENEES PR DIFFERENTS OFFICESUR LA BASE DE
DEMANDES D'UNE MEME FAMILLE DE BREVETS

Observation formulée par I'’Autriche”ll est évident que cette proposition ne concerne que
les réactions communiquées aux administrations et non a un groupe d’évaluation de la
qualite.”

Observation formulée par I'’Australie®Nous appuyons cette proposition parce que la
communication des réactions fait partie intégrante d’'un systéme de gestion de la qualité.
Toutefois, nous estimons que les réactions devraient étre communiquées directement a
'administration internationale.”

Observation formulée par le CanaddSi, en général, 'OPIC appuie la mise en place d’'un
mécanisme de communication de réactions, une fois encore nous souhaiterions disposer d’'une
description plus détaillée du mécanisme propose.”

Observation formulé par 'OEB: “Proposition appuyée; toutefois, les réactions ne devraient
étre communiquées qu’aux administrations internationaleselé@aes et non a un organe
externe.”

Observation formulée par 'EspagnéNous sommes en mesure d’appuyer la proposi”

Observation formulée par la Suéd&_es instances auxquelles seront communiquées les
réactions n’'ont pas été clairement indiquées.”

Observation formulée par les Etaltsnis d’ Amérique: “Les EtatsUnis d’Amérique sont en

mesure d’appuyer la pposition relative a la mise en place d’'un systeme qui permettrait aux
offices nationaux et régionaux de communiquer des réactions aux administrations. Toutefois,
la nature des réactions communiquées doit étre mieux définie, comme nous l'indiquons au
pararaphe6.d)ii).”

C) ILPOURRAIT ETRE UTLE QUE LE BUREAU INTERNATIONAL ORGANISE
DES REUNIONS OU SEMMNAIRES AU COURS DESQ@ELS LES OFFICES
PUISSENT ECHANGER DE DONNEES D’EXPERIENCE EN MATIERE DE
CONTROLE DE LA QUALITE

Observation formulée par I'Austlie : “Nous estimons que cela renforcerait la
compréhension entre les offices et permettrait a tous les offices d’acquérir des connaissances
et d’apporter leur contribution.”
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Observation formulée par I'Autriche“L’Office autrichien des brevets est enasure
d’appuyer cette proposition; toutefois, dans ce contexte également, nous souhaiterions
soulever la question des codts.”

Observation formulée par le CanaddL’OPIC appuie pleinement la mise en place d’'un
cadre plus grand pour I'échange d’'idées ke contrdle de la qualité.”

Observation formulée par 'OEB“Proposition appuyée.”
Observation formulée par le JaporiNous appuyons la proposition.”

Observation formulée par les Paas: “L’organisation de réunions et de séminaires en vue
d’échanger des données d’expérience sera trés utile. Il pourrait également étre intéressant
d’organiser des conférences sur les aspects essentiels du systéme de gestion de la qualité.”

Observation formulée par la Suéd&_'organisation de visites bili#&rales serait probablement
plus utile que les réunions internationales proposées.”

Observation formulée par 'EspagnéNous sommes en mesure d’appuyer la proposition.”

D) UNPROGRAMME INTENSF D’ECHANGE D'’EXAMIN ATEURS POURRAIT
ENCOURAGER LE DEVEIOPPEMENT DE NORMES E DE PRATIQUES
UNIFORMES

Observation formulée par I'Australie“Nous appuyons cette proposition, mais émettons des
réserves quant a I'élaboration d’'un programme “intensif”, la possibilité de mettre en ceuvre un
tel programme dépendant des ressources humaines et financieres dont disposeraient les
diverses administrations internationales.”

Observation formulée par I’Autriche“En principe, I'Office autrichien des brevets est en
mesure d’appuyer cette proposition; toutefois, comgiel tde la charge de travail actuelle,
nous ne sommes pas favorables a la mise en ceuvre d’'un programme d’échange intensif.”

Observation formulée par le CanaddSi les incidences quant a la productivité et les
implications financieres liées a la mise @uvre d’un programme d’échanigeensifsuscitent
des inquiétudes, 'OPIC appuie en général ce type d'initiative.”

Observation formulée par 'OEB“Proposition appuyée; toutefois, le terme “intensif”
devrait étre supprimé, car il ne serait pétitepas réaliste compte tenu de la situation actuelle
en ce qui concerne la charge de travail.”

Observation formulée par le JaporiNous appuyons la proposition.”
Observation formulée par 'EspagnéNous sommes en mesure d’appuyer la proposition.”

Observation formulée par la Sueddl serait tres intéressant de mettre en ceuvre cette
proposition, puisqu’elle constitue un moyen efficace d’assurer I’harmonisation. Toutefois,
pour des raisons économiques et liées a la production, nous ne sommagguablés a
I'élaboration d’'un programme “intensif” d’échange d’examinateurs, mais nous avons une
bonne expérience d’'un programme plus limité d’échange d’examinateurs.”
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Observation formulée par les Etalténis d’Amérique: “Cette proposition concerne la mise en
ceuvre d’'un programme intensif d’échange d’examinateurs. Si nous partageons I'objectif
visant a encourager le développement de normes et de pratiques uniformes, nous émettons
quelgues réserves en ce qui concerne l'efficacité d’'un tel programmeatieiundre cet

objectif. S'’il est possible qu’un programme d’échange limité, volontaire, présente un certain
intérét, un programme intensif tel qu’il est proposé donnerait probablement peu de résultats
par rapport aux montants dépenseés. |l pourrait &tle diétudier d’autres moyens de

renforcer la communication et la coopération entre les offices pour atteindre I'objectif
annoncé de cohérence de facon plus efficace.”

Observation formulée par la FICRI“... les examinateurs devraient bénéficier d’'une
formation commune, de préférence sous la direction d’'un organe central ... complétée par un
échange systématique et intensif d’examinateurs entre les offices.”

E) DES RECHERCHES COMAEMENTAIRES POURRAIEN ETRE PREVUES
DANS LE SYSTEME DU PCT, QUI CONSTERAIENT A EFFECTUR, A LA FIN
DE LA PHASE INTERNATIONALE, UNE RECHERCH ADDITIONNELLE POUR
RETROUVER LES DOCUMBTS EVENTUELLEMENT FERTINENTS QUI
N’AURAIENT PAS ENCORE ETE INCLUS DANS LES BASES DE DONNEES
CONSIDEREES A LA DATE DE LA RECHERCHE INNERNATIONALE
PRINCIPALE

Observation formulée par I'Australie“Nous n’appuyons pas le principe de la réalisation
systématique de recherches complémentaires parce que nous estimons que cela aboutirait
largement & une répétition des activités. Toutefois, nouswregssons qu’'a de rares
occasions, une recherche complémentaire peut étre nécessaire.”

Observation formulée par I’Autriche“Nous avons des préoccupations en ce qui concerne
cette proposition. A I'heure actuelle, les régles du PCT actuellement eawigien

prévoient pas la possibilité. En outre, nous nous demandons si cela ne donnera pas lieu a
I'établissement d’une nouvelle taxe pour les déposants. Comment seraient publiés les
résultats des recherches complémentaires?”

Observation formulée pde Canada “Il n’est pas possible de mettre en ceuvre cette
proposition dans le contexte actuel de croissance sans précédent et d’'accumulation des
retards.”

Observation formulée par 'OEB“Cette proposition a été présentée par certains délégués a

la derniére réunion du Groupe de travail sur la réforme du PCT; toutefois, nous émettons des
réserves quant a la possibilité de mettre en place un tel systéme et, dans tous les cas, nous
nous opposerons a toute tentative de limiter la possibilité des offiesignés d’établir leur

propre rapport de recherche complémentaire apres I'ouverture de la phase nationale ou
régionale.”

Observation formulée par la Fédération de RussiPes recherches complémentaires
pourraient étre utiles, mais nous avons des@eépations quant aux délais impartis. Il nous
semble que ces recherches devraient étre effectuées parallelement a I'établissement d’'un
rapport d’examen préliminaire international.”
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Observation formulée par SingapoutLa proposition relative aux reanches

complémentaires, telle que nous I'entendons dans les précédents documents du PCT, vise &
donner aux déposants la possibilité de déposer des requétes dans ce sens auprés d’'une autre
administration (une administration distincte de celle qui a rédisécherche internationale)

si le temps le permet et que le déposant acquitte les taxes nécessaires. On pourrait S’appuyer
sur les résultats de ces recherches au cours de la phase nationale ou régionale et des
réductions éventuelles des taxes seraiecb@@®es, si nécessaire. Ces recherches
complémentaires pourraient présenter des avantages, mais il conviendrait d’effectuer une
analyse plus détaillée tempsltsavantages de cette possibilité au cours de la phase
internationale du PCT.”

Observationdrmulée par la Suéde“Au cours des années, diverses propositions ont été
présentées, relatives notamment a des recherches additionnelles, des recherches paralleles, des
recherches mémorisées et, maintenant, des recherches complémentaires. La recherche
internationale est effectuée normalement dans un délai deita compter de la date de

priorité et, dans ce cas, de quatneis a compter de la date du dépdt international. A ce
moment, les bases de données documentaires devraient étre mises a jo@sal@uments
pertinents. Les codts relatifs a I'établissement d’'une nouvelle base de données de recherche
doivent étre mis en balance avec la possibilité de trouver aprés la recherche ordinaire des
documents pertinents inclus dans la base de donnéass Ppensons que ce service peut étre
fourni par un organe autre que I'administration chargée de la recherche internationale. C’est
pourquoi nous nous opposons a l'introduction des recherches complémentaires proposées.”

Observation formulée par les Egtnis d’Amérique: “Le principe d’une recherche
complémentaire ou actualisée peut présenter certains avantages tant qu’il est envisagé
d’effectuer cette recherchmiquemenparallélement a I'établissement d’'un rapport d’examen
préliminaire internationala savoir pas avant I'expiration d’un délai de B0is lorsque

aucune demande d’examen préliminaire international n'a été déposée ou lorsque le rapport
d’examen préliminaire international a été établi sensiblement avant I'expiration du délai de
30mois).”

Observation formulée par la FICRI“Le systeme actuel de recherche en vertu du PCT
présente I'inconvénient de ne pas permettre de déterminer I'état de la technique, notamment
les demandes de brevet antérieures déposées a bref délai avant la date chtet@pdipnal.

C’est pourquoi, la FICPI appuie pleinement la proposition visant a prévoir une recherche
complémentaire ultérieurement au cours de la phase internationale.”

F) EN CE QUI CONCERNE A MENTION DES “CONCEPTS INVENTIFS” AU
NOMBRE DES CRITERE®DE QUALITE PROPOSE®ANS L’APPENDICE,
LA RECHERCHE POURRAIT PRTER SUR LES LIMITAIONS DE CHAQUE
REVENDICATION PLUTOTQUE SUR UN CONCEPTINVENTIF GENERAL

Observation formulée par I'Autriche“Nous ne comprenons pas le sens de cette proposition.
Toutebis, nous avons vaguement I'impression que cela n’a rien a voir avec la question de la
qualite.”

Observation formulée par le CanaddL’OPIC ne croit pas que cette suggestion ajouterait un
intérét quelconque a la procédure, les revendications étardstitdes de changer tant au
cours de la phase internationale, qu’au cours de la phase nationale.”
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Observation formulée par I'OEB“Impossible a réaliser.”

Observation formulée par 'EspagnéNous ne sommes pas en mesure d’appuyer cette
propositia.”

Observation formulée par la Suéd&Nous n’appuyons pas cette proposition. La qualité de

la recherche et de 'examen dans le cadre du PCT est définie par les articles du PCT, les régles
du reglement d’exécution, les instructions administrativéssetlirectives concernant la

recherche et 'examen. Dans les accords conclus entre les administrations chargées de la
recherche internationale et administrations chargées de I'examen préliminaire international et
I'OMPI, il est déclaré que dans le cadie la recherche et de 'examen, ces administrations
doivent appliquer et respecter toutes les regles communes en matiére de recherche et
d’examen.”

Observation formulée par les Etaténis d’Amérique: “Les EtatsUnis d’Amérique appuient
cette propositin. Nous pensons que cela augmenterait I'utilité des rapports préliminaires sur
la brevetabilité pour tous les offices nationaux et régionaux.”

G) LA QUESTION DE LA DEFINITION ET DU SUIVI DE LA QUALITE POURRAIT
EVENTUELLEMENT ETREREGLEE DANS LE CADREDES ACCORDS
CONCLUS ENTRE LE BUREAU INTERNATIONAL ET LES DIVERSES
ADMINISTRATIONS

Observation formulée par I'Australie“A supposer que le systéme de gestion de la qualité

soit mis en place de maniére appropriée, nous pensons que cela entreraitcdains te

I'accord conclu entre une administration et 'OMPI et que cette exigence devrait étre satisfaite
par toutes les nouvelles administrations.”

Observation formulée par I'Autriche“Nous ne comprenons pas non plus le sens de cette
proposition. Cha signifie-t-il que le Bureau international devrait superviser le travail de
'administration? Toutefois, dans ce cas, cela signifierait que seuls les aspects des rapports
relatifs a la forme seraient examinés parce que le Bureau international ne gisgate
personnel technique et des connaissances nécessaires pour examiner le contenu de ces
rapports.”

Observation formulée par le CanaddL’OPIC estime que le mécanisme de garantie de la
qualité et les normes y relatives devraient figurer dansitestives concernant la recherche
internationale et 'examen préliminaire international et non dans les accords conclus entre
le Bureau international et les administrations respectives.”

Observation formulée par 'OEB“Une fois encore, nous sommes d'ajue la question de

la qualité doit relever de chague administration internationale et qu’il ne serait pas approprié
de l'inclure dans les accords conclus entre les administrations concernées et le Bureau
international.”

[Fin de 'annexdl et du domwment]
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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 BREVETS (PCT)

Quatrieme session
Geneve, 19 — 23 mai 2003

APPROCHE COMMUNE QUAT A LA QUALITE DE L A RECHERCHE
INTERNATIONALE ET DE L'EXAMEN PRELIMINAI RE INTERNATIONAL :

PROPOSITIONS DE MOHICATIONS

Propositions de I'Office des breteedu Royaumé&Jni

INTRODUCTION

1. Lorsde la huitieme session de la Réunion des administrations internationales du PCT
(ci-aprés nommeée “le MIA”), tenue a Washington, D.C., dau® mai 2003, I'Office des

brevets du Royaum#ni a, en tant que coorditeur du groupe de travail en ligne en charge
d’établir un cadre relatif a la qualité des travaux, présenté au MIA le rapport initial dudit
groupe de travail (voir le documeRCT/MIA/8/5, dont le contenu est identique a celui du
documenPCT/R/WG/4/12). Aa suite de cette présentation, I'Office des brevets du
RoyaumeUni souhaiterait apporter les modifications suivantes a I'approche commune quant
a la qualité, qui figure a 'annexe | du document PCT/R/WG/4/12.
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MODIFICATIONS PROPOSEES DU PROJET DE CARE COMMUN

2. Dans la version anglaise, le mot “testing”, au paragraphe 4.9), doit étre remplacé par
“assessing” afin de donner plus de flexibilité aux administrations pour parvenir a répondre a
cette exigence.

3. Le paragraphe 5.d), a 'image du parggra 6.d), doit étre transféré de la partie relative
aux ressources a celle relative a la garantie de la qualité.

4. Le paragraphe 17, qui concerne la deuxiéme phase des dispositions relatives a
I'établissement de rapports, a besoin d’étre clarifié afidatitifier le cadre général
d’établissement des rapports. Le paragraphe tel que modifié devrait se lire comme suit

“A la suite de I'établissement du rapport initial au cours de la premiére phase, chaque
administration établirait un rapport annuel gaentifierait I'expérience acquise et les actions
mises en ceuvre, et qui proposerait des recommandations en fonction de I'évaluation.”

5. Il est primordial que le développement futur de I'approche commune quant a la qualité
des travaux effectués dans kdee du PCT ait une portée aussi large que possible,
conformément aux principes de base de la consultation qui a été effectuée pour préparer le
rapport du groupe de travail sur la qualité. Un nouveau paragraphe 18 intitulé
“Développements futurs” devraionc étre ajouté et son contenu se lirait comme:sili¢

Bureau international devrait soumettre a consultation les propositions portant sur des
modifications futures de la présente approche commune avant leur adoption.”

6. Le groupe de travail est invéta

examiner les propositions contenues dans les
paragraphes 2 a 5.

[Fin du document]

! Ne concerne pas la version francaise.
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OMPI

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
GENEVE

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

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA REFORME DU TRAI TE DE
COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

Quatrieme session
Geneve, 19 — 23 mai 2003

UN CADRE COMMUN POURLA RECHERCHE INTERMTIONALE
ET L'EXAMEN PRELIMIN AIRE INTERNATIONAL

RAPPORT SUR LA HUITEME SESSION DE LA REINION DES ADMINISTRATIONS
INTERNATIONALES INSTITUEES EN VERTU DU ET

Document établi par le Bureau international

1. A sa huitiéme session tenue & Washington du 5 eiaB003, la Réunion des
administrations internationales instituées en vertu du PGadi@s dénommée “réunigra
examiné un rapport sur les résultats du travail accompli jusqu’ici par I'équipe d’experts
“virtuelle’ sur un cadre de qualité pour le PCT établie a l'issue de la troisgaasion du

groupe de travail (voir le paragraph&l du document PCT/R/WG/3/%le paragraph@&5 du
document PCT/MIA/7/5). Ce rapport, qui fait I'objet du document PCT/R/WG/4/12 (et a été
soumis a la réunion sous la cote PCT/MIA/8/5), a été présenté par les représentants de
I'Office des brevets du Royaurrgni, en sa qualité de codonnateur de I'équipe d’experts.

2. Laquestion de la qualité a également été soulevée dans le cadre de 'examen par la
réunion du projet de directives révisées concernant la recherche internationale et I'examen
préliminaire interational selon le PCT, figurant dans le document PCT/MIA/8/2 (voir en
particulier le chapitr@3, intitulé “Standards for Quality Assurance”).

3. Les extraits ciapres du rapport sur la session de la réunion concernant la quédstian
qualité (paragraphekd5 a 115 et 118 a 121 du document PCT/MIA/8/6) sont portés a
I'attention du groupe de travail
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“PROPOSITION DE REVISION DES DIRECTIVES CONCERNANT LA
RECHERCHE INTERNATIONALE ET L’'EXAMEN PRELIMINAIRE
INTERNATIONAL SELON LE PCT

“Chapitre 23

“105. Lors de I'examen du chapiti@3, il a été tenu compte des résultats obtenus
jusqu’ici par I'équipe d’experts de la garantie de la qualité, tels qu’ils ont été présentés a
la session par les représentants de I'Office des breve®ogilaumeUni, et des

discussions qui ont suivi (voir le document PCT/MIA/8/5 et les paragraph@s 121
ci-apres).

“106. L’Office des brevets du Japon a estimé que la question des systémes de garantie
de la qualité relevait des responsables de la geslgs administrations et n’avait pas sa
place dans les directives, qui sont destinées avant tout aux examinateurs. Cette question
devrait étre examinée dans une instance plus large au sein de laquelle les offices
désignés et les offices élus pourraienpemer leurs points de vue, comme le groupe de
travail, bien que I'office ne soit pas opposé a son examen par la réunion.

“107. L’'Office coréen de la propriété intellectuelle s’est associé a la déclaration de
I'Office des brevets du Japon et a estimé bedinviendrait de revenir sur cette question
a la prochaine session de la réunion.

“108. L’'Office européen des brevets a considéré que les normes de qualité et la
garantie de la qualité devraient étre traitées dans les directives. |l a fait obserles que
directives font partie des regles communes applicables a la recherche internationale et a
I'examen préliminaire international que les administrations, en vertu des accords avec le
Bureau international qui régissent I'exercice de leurs activités, saoes d’appliquer

et d’'observer, de sorte que leur statut juridique est clair. L’incorporation des questions
relatives a la gestion de la qualité dans les directives soulignerait I'engagement des
administrations dans ce domaine et favoriserait leur msaavre rapide. Le projet de
cadre commun pour la recherche internationale et I'examen préliminaire international
contenu dans le rapport intérimaire de I'équipe d’experts (voir 'anhexedocument
PCT/MIA/8/5) constitue un bon point de départ pour lapoursuite des discussions et
devrait étre incorporé dans la prochaine version du projet de directives.

“109. L’Office espagnol des brevets et des marques, I'Office suédois des brevets et de
I'enregistrement, I'Office des brevets et des marques des-Biaitsd’Amérique,

I'Office autrichien des brevets, I'Office de la propriété intellectuelle du Canada et

IP Australia ont souscrit d'une maniere générale a I'opinion de I'Office européen des
brevets sur cette question.

“110. L'Office des brevets et des maregsides Etattnis d’Amérique a indiqué qu'il
insisterait sur un certain nombre de principes généraux supplémentaires relatifs aux
normes de qualité lors de la révision des directives.
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“111. Le président aindiqué que la majorité des administrations reésea la

session, non compris I'Office des brevets du Japon et I'Office coréen de la propriété
intellectuelle, sont convenues de traiter dans les directives la gestion de la qualité
(c’esta-dire, les normes de qualité et la garantie de la qualité)cenalu que le projet

de cadre commun suggeéré par I'équipe d’experts devrait étre incorporé dans le prochain
projet de directives, au chapit®® ou dans une annexe, pour examen par la réunion a sa
prochaine session, sous réserve d’éventuelles modificatioasljonctions. Les

résultats de I'examen de cette question par la réunion devraient étre portés a l'attention
du groupe de travail a sa quatriesession, prévue en mad03.

“112. Pendant la session en cours, il a été suggéré d’apporter les modifgati
suivantes au projet de cadre commun

“a) Au paragraphd.g), le terme “testing” devrait étre remplacé par le terme
“assessing”.

“b) Le paragraph®&.d) devrait étre renuméroté 6.d).

“c) Le paragraph@?7 devrait étre réexaminé afin d’éviter d’imger aux
administrations des obligations trop lourdes en matiére d’établissement de rapports.

“113. Les représentants de I'Office des brevets du Royaumieont offert leur
coopération pour apporter d’éventuelles modifications ou adjonctions au projetide c
commun.

“114. En ce qui concerne le paragraph&du projet de cadre commun, I'Office des
brevets et des marques des Eddtss d’Amérique a formulé des objections quant &
I'établissement de rapports sur les résultats de ses propres évaluatiomss tar
opposition a I'établissement des rapports sur les pratiques efficaces du point de vue de
la qualité. L’Office européen des brevets s’est demandé s'il serait utile de recourir a un
modéle pour I'établissement des rapports sur les résultats demtoak internes.

“115. Il a été indiqué que, bien que les directives s’adressent spécifiquement aux
administrations dans le contexte de la recherche internationale et de I'examen
préliminaire international selon le PCT, la partie concernant la gestitanaigalité,
comme le reste des directives, constituerait un modele utile pour tous les offices qui
effectuent des travaux de recherche et d’examen.

‘RAPPORT DE L’EQUII?E D’EXPERTS “VIRTUELLE” SUR UN CADRE
COMMUN DE QUALITE POUR LE PCT

“118. Comme erétait convenue la réunion a sa précédente session, un rapport sur les
résultats des travaux accomplis jusqu’ici par I'équipe d’experts “virtuelle” sur un cadre
commun de qualité pour le PCT établie par le groupe de travail a été présenté a la
réunion pates représentants de I'Office des brevets du RoyaUmieen sa qualité de
coordonnateur de I'équipe d’experts (voir le paragraph® du document

PCT/R/WG/3/5 et le paragrapfi® du document PCT/MIA/7/5). A cet effet, I'office

était représenté par NRonMarchant, directeur des brevets, et Mike Wright,

directeur adjoint de la Division juridique des brevets.
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“119. Au cours de la présentation du rapport, figurant dans le document PCT/MIA/8/5,
les représentants de I'Office des brevets du RoyaUimieont insisté sur les points
suivants.

“a) L'un des objectifs importants consiste a mettre en place des systemes
permettant d’éviter la répétition au cours de la phase nationale des travaux déja
effectués au cours de la phase internationale.

“b) Les proposibns élaborées par I'équipe d’experts ont été appuyées par un
certain nombre de représentants des utilisateurs.

“c) Le rapporttient compte d’un certain nombre de préoccupations des
participants aux travaux de I'équipe d’experts, dont celles de certadrmamistrations.
Ces préoccupations, ainsi que les autres vues qui ont été exprimées, sont récapitulées
dans le document PCT/MIA/8/5.

“d) Une proposition en faveur d’un groupe d’évaluation indépendant a été
examinée par I'équipe d’experts mais n'a gis retenue.

“e) Le cadre proposé est congcu de maniére a fonctionner de maniere aussi
simple et é&conomique que possible, en épargnant aux administrations les taches
administratives inutiles.

“f)  Un systéme de gestion de la qualité doit non seulemeabtiéties normes
de qualité mais également prévoir les moyens de les observer et de les actualiser,
compte tenu du retour d’information des utilisateurs (y compris les déposants et les
offices).

“120. Les représentants de I'Office des brevets du RoyaUmieont également
souligné certaines caractéristiques du cadre proposé dans I'draiexecument
PCT/MIA/8/5.

“121. Le président, au nom de la réunion, a remercié les représentants de I'Office des
brevets du RoyaumBni pour leur contribution aux travaide I'équipe d’experts et
leur présentation du rapport a la session en cours.”

4.  Le groupe de travail est invité a prendre
note des extraits edlessus du rapport sur la
huitiemesession de la Réunion des
administrations internatinales instituées en
vertu du PCT.

[Fin du document]
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PROPOSITIONS DE LA SISSE EN CE QUI CONERNE LA DECLARATION
DE LA SOURCE DES RESOURCES GENETIQUES
ET DES SAVOIRS TRADTIONNELS DANS LES DBMANDES DE BREVET

RESUME

Le présent document contient les propositions de la Suisse concernant la déctieddion

source des ressources génétiques et des savoirs, des innovations et des pratiques des
communautés autochtones et locales (savoirs traditionnels), dans les demandes de brevet, dans
le cas ou une invention est directement basée sur de telles ressowgaeirs traditionnels.

Ces propositions s’inscrivent dans le contexte plus large des efforts entrepris dans divers fora
internationaux au sujet de I'acces aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels et du
partage juste et équitable des awzayes découlant de leur exploitation. Il s’agit en particulier

de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), de I'Organisation pour I'alimentation et
I'agriculture (FAO), du “Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative

aux resources géenétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore” (Comité
intergouvernemental) de I'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et du
Conseil sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(Consd ADPIC) de I'Organisation mondiale du commerce (OMC). Les propositions ont

pour but de renforcer la coopération entre ces fora internationaux et le support mutuel des
accords internationaux applicables.

En ce qui concerne les questions sfatentes,d Suisse est d’avis qu’une approche équitable

et équilibrée doit étre suivied'une part, la Suisse est en faveur d’'une protection efficace des
innovations biotechnologiques par les droits de propriété intellectuelle, en particulier par les
brevets. D’atre part, une approche équitable et équilibrée nécessite des solutions efficaces,
concréetes, pratiques et intervenant dans un délai opportun. Diverses approches sont
actuellement discutées au niveau international, dont la réalisation de mesures augiamentant
transparence dans le contexte de I'accés et du partage des avantages, en particulier en relation
avec les obligations des utilisateurs des ressources génétiques et/ou savoirs traditionnels
(mesures de transparence). La Suisse a considéré en détgutitass disponibles et les

modalités possibles, ainsi que les conséquences de telles mesures de transparence. A I'appui
de ces considérations, la Suisse soumet les propositions suivantes

La Suisse propose de permettre explicitement a la l1égislatibonade sur les brevets d’exiger
gue la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels soit déclarée dans les
demandes de brevet. Plus particulierement, la Suisse propose de modifier le Réglement
d’exécution du Traité de coopération en raedi de brevets (PCT) afin de donner

explicitement la possibilité aux parties contractantes du PCT d’exiger des déposants de
demandes de brevet lors de I'entrée du dépbt international en phase nationale de la procédure
du PCT, ou apres, de déclarer la saudes ressources génétiques et/ou savoirs traditionnels,
dans le cas ou une invention est directement basée sur de telles ressources ou savoirs. De
plus, la Suisse propose de laisser aux déposants la possibilité de satisfaire a cette exigence
déja au momet du dépot de la demande internationale de brevet ou ultérieurement, au cours
de la phase internationale. Pour le cas ou une demande internationale de brevet ne
contiendrait pas la déclaration requise, la loi nationale pourrait prévoir sa suspenstwmsen p
nationale, aussi longtemps que le déposant du brevet n'aura pas fourni la déclaration exigée.



PCT/R/WG/4/13
Annexe, page

La modification proposée du PCT s’appliquerait explicitement aussi au Traité sur le droit des
brevets (PLT). Par conséquent, les parties contractantesTauraient la possibilité

d’exiger dans leur loi nationale sur les brevets la déclaration de la source des ressources
génétiques et/ou des savoirs traditionnels dans les demandes nationales de brevet. D’apres
le PLT, la loi nationale peut prévoir que Validité des brevets délivrés sera affectée par
I'absence de déclaration ou par une déclaration incorrecte de la source, si ces manquements
relévent d’'une intention frauduleuse.

Aux yeux de la Suisse, les modifications qu’il est proposé d’apporter dategkeement

d’exécution du PCT constituent une solution simple et pratique aux questions relatives a
I'accés aux ressources geneétiques et aux savoirs traditionnels et au partage juste et équitable
des avantages découlant de leur exploitation. Ces modifitsapourraient étre introduites

dans un délai convenable et ne requerraient pas de changements excessifs dans les
dispositions des accords internationaux pertinents.
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l. VUE D’ENSEMBLE

1. Le présent document contient des propositions de la Suisse en ce qui concerne la
déclaration de la source des ressources génétiques et des savoirs, innovations et pratiques des
communautés daachtones et locales (savoirs traditionnels) dans les demandes de brevet
lorsque I'invention est directement fondée sur ces ressources ou savoirs traditionnels.

2. Ladeuxiémepartie présente dans ses grandes lignes la facon dont il faudlait,|ge

Suisse, aborder les questions de fond (voir les paragraphes 3 et 4). La trqisigimeésume

les faits nouveaux intervenus au niveau international qui sont importants dans I'optique de
I'adoption de mesures de transparence en droit des brexgitdgs paragraphes 5 a 11), et la
quatriemepartie contient une synthese du cadre juridique international actuel ayant une
incidence sur la forme, la structure et le contenu de ces mesures (voir les paradfaphes

al9). La cinquiemepartie présente lespropositions de la Suisse en ce qui concerne la
déclaration de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels dans les
demandes de brevet (voir les paragraphes 20 a 29) : la Suisse propose de modifier les
reglesblbisl et 4.17 du Régleant d’exécution du Traité de coopération en matiere de

brevets (PCT) pour que les Iégislations nationales sur les brevets puissent expressément
exiger une déclaration de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels dans
les demandes iatnationales de brevet lorsque 'invention est directement fondée sur ces
ressources ou ces savoirs. Ces modifications s’appliqueraient explicitement aussi aux
demandes nationales de brevet qui sont conformes aux dispositions du Traité sur le droit des
brevets (PLT). Enfin, dans la sixiénpartie, la Suisse invite I'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI) a envisager, en collaboration étroite avec la Convention sur la
diversité biologique, I'établissement d’une liste d’organismes gmeraentaux chargés de
recevoir les informations sur les demandes de brevet contenant une déclaration de la source
des ressources génétigues et des savoirs traditionnels (voir les paragraphes 30 a 32).

ll.  UNE APPROCHE EQUITABLE ET HARMONIEUSE

3. Ence qui concerne les questions traitées dans le présent document, la Suisse estime
qu’il faut opter pour une approche équitable et harmonieuse. D’une part, la Suisse est
favorable a une protection efficace des innovations biotechnologiques paritssigro

propriété intellectuelle, les brevets en particulier. D’autre part, une approche équitable et
harmonieuse nécessite que des solutions efficaces, pratiques et opportunes soient apportées
aux problémes liés a I'acces aux ressources génétiques saaoixs traditionnels et au

partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. C’est la raison pour
laquelle la Suisse appuie activement les efforts déployés dans ce sens dans diverses instances
internationales, y compris la CDR'Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et

La Suisse a soumis a la CDB un document intitulé “Projet de lignes directrices sur I'acces aux
ressources génétiques et sur le partage des avantages”, qui a largementaasj@tibérations

ayant conduit & I'adoption ddsgnes directrices de Bonn sur I'accés aux ressources génétiques

et le partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisatesixiemeréunion

de la Conférence des Parties a la Convensur la diversité biologique, tenue en a2@02. A

cette méme réunion de la Conférence des Parties, la Suisse a en outre présenté une étude sur la
certification des activités de bioprospection (voir Lyle Glowka, Towards a Certification System

for Bioprospecting Activities (document UNEP/CBD/COP/6/CH/RPT); ce document se trouve

a l'adresse suivantehttp://www.biodiv.org/doc/meetings/cop/edf/other/cop06-ch-rpt-en.pdf
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I'agriculture (FAO), le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux
ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore de I@¥RIConseil des
aspects desrdits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Conseil des ABPIC)

4.  Une question fondamentale que ces instances internationales ont abordée est la nécessité
de mettre en ceuvre des mesures permettant d’accroitre la transpareeagenoncerne

I'accés aux ressources genétiques et aux savoirs traditionnels et le partage des avantages
découlant de leur utilisation, en particulier sous I'angle des obligations des utilisateurs de
ressources génétiques et de savoirs traditionnel$fesures de transparence”). Ces

mesures, qui permettront de renforcer la complémentarité des accords internationaux
applicables, ne pourront étre mises en ceuvre avec succes que si toutes les instances
internationales pertinentes coordonnent étroitenaurslefforts et font tout leur possible pour
parvenir a des résultats cohérents. La Suisse estime que les mesures de transparence
constituent une composante importante de I'approche équitable et harmonieuse évoquée
precédemment. C’est la raison pour latie elle a examiné de fagon approfondie les

différentes options possibles en ce qui concerne ces mesures et leurs éventuelles modalités de
mise en ceuvre et incidences. A partir de cet examen, la Suisse a élaboré des propositions sur
la déclaration de laource des ressources genétiques et des savoirs traditionnels dans les
demandes de brevet, qui figurent dans la cinquiparéie cidessous.

lll.  FAITS NOUVEAUX AU NIVEAU INTERNATIONAL

5. Lorsqu’on examine la question des mesures de transpadans le cadre du droit des
brevets, il faut tenir compte des faits nouveaux intervenus au sein de plusieurs instances
internationales. Au nombre de ceux qui revétent un caractere essentiel, on peut citer les
suivants :

6. LePLT, adopté le Tjuin 2000 a I'issue d’'une conférence diplomatique convoquée par
I'OMPI, vise a harmoniser certaines conditions de forme énoncées dans les Iégislations
nationales sur les brevets en ce qui concerne I'acquisition et le maintien en vigueur des
brevets. llcontient notamment des dispositions sur les conditions de forme auxquelles les
déposants doivent satisfaire dans leurs demandes de brevet et limite la liberté de ses Parties
contractantes en ce qui concerne I'introduction de conditions supplémentaisdedian
législation nationale sur les brevets.

7. La 31 session de la Conférence de la FAO a adoptériev&mbre2001 le Traité
international sur les ressources phytogénétiques pour I'alimentation et I'agriculture. Ce traité
contient notammerdes dispositions sur I'acces aux ressources phytogénétiques pour
I'alimentation et I'agriculture et sur le partage des avantages découlant de leur utilisation.

8. La Déclaration ministérielle de Doha, adoptée lenbdembre2001, prévoit dansa
paragraphd9 que le Conseil des ADPIC a pour instruction “dans la poursuite de son
programme de travail, y compris au titre du réexamen de 'ar®¢l8.b), de I'examen de la

2 Pendant les réunions de ce comité, la Suisse a proposé plusieurs mesurgasgratiques

et concretes en rapport avec les questions inscrites a I'ordre du jour du comité. En outre, la
Suisse a appuyé une proposition tendant a ce que I'OMPI fournisse davantage de moyens

financiers pour que les communautés autochtones ee®gpalrticipent davantage aux réunions
a venir du comité.

La Suisse a notamment proposé la création d’une base de données internationale pour les

savoirs traditionnels (voir les paragraphes 16 a 19 du document IP/C/W/284).
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mise en ceuvre de I’Accord sur les ADPIC au titre de I'arti¢lel et des avaux prévus
conformément au paragraph2 de la présente déclaration, d’examiner, entre autres choses, la
relation entre I’Accord sur les ADPIC et la Convention sur la diversité biologique, la
protection des savoirs traditionnels et du folklore et aut#s nouveaux pertinents relevés

par les Membres conformément a I'article 71.1.”

9. Lasixieme réunion de la Conférence des Parties a la Convention sur la diversité
biologique s’est tenue en avlD02. Elle a notamment adopté legnes diretrices de Bonn

sur I'acces aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages résultant
de leur utilisation(ci-apres dénommées “Lignes directrices de Bonn”). En vertu de son
premierparagraphe, cet instrument volontaire peut “foudds éléments pour la mise au

point et I'élaboration de mesures |égislatives, administratives ou de politique générale sur
I'acceés et le partage des avantages eu égard en particulier aux dispositions des articles 8.)),
10.c), 15, 16 et 19, ainsi que dentmts et autres arrangements a des conditions convenues
d’'un commun accord pour I'accés et le partage des avantages”. En ce qui concerne les
mesures de transparence, les Lignes directrices de Bonn prévoient ce qui suit dans leur
paragraphd6.d):

“Les Parties contractantes ayant sous leur juridiction des utilisateurs de ressources
génétiques devraient prendre les mesures législatives, administratives ou de politique
générale appropriées selon qu'il conviendra, afin de favoriser le respect du
consentemdrpréalable donné en connaissance de cause de la Partie contractante
fournissant ces ressources ainsi que des conditions convenues d’'un commun accord
auxquelles I'accés a été accordé. Ces pays devraient envisager notamment les mesures
suivantes :

[..]

“il)  Mesures visant a encourager la divulgation du pays d’origine des ressources
génétiques, I'origine des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles
des communautés autochtones et locales dans les demandes de droits de propriété
intellectuele [.]"*

Les décisions eaprés adoptéea la sixieme réunion de la Conférence des Parties évoquent aussi
la divulgation de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels dans les
demandes de brevet. Dans le premier paragraphe de la section C de la décision V1/24 (intitulée
“Acces et partage des avantages associés aux ressources génétiques”), la Conférence des Parties
“[lInvite les Parties et les gouvernements a encourager la divulgation du pays d’origine
des ressources génétiques dans les demandes d’octroi de droits dét@iapellectuelle
guand 'objet de la demande concerne ou utilise des ressources génétiques dans son
développement, en tant que contribution possible au suivi du respect du consentement
préalable donné en connaissance de cause et des conditions cord’enwesnmun
accord sur la base desquelles I'accés a ces ressources a été accordé[.]”
En outre, dans le paragraphe 46 de la décision VI/10 (intitulée “Article 8.j) et dispositions
connexes”), la Conférence des Parties
“[lInvite les Parties et les gouvernems a encourager la divulgation de 'origine des
connaissances, innovations et pratiques traditionnelles des communautés autochtones et
locales présentant un intérét pour la conservation et I'utilisation durable de la diversité
biologique dans les demand#attribution de droits de propriété intellectuelle lorsque
I'objet des demandes concerne ces connaissances ou repose sur elles|.]”
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10. Le comité intergouvernemental de 'OMPI a décidé, a sa troisession tenue en
juin 2002, de procéder a I'étude technique mentionnée dans le paragrdpha sectiorC de
la décision VI1/24, adoptée pendant la sixieréanion dda Conférence des Parties a la
Convention sur la diversité biologique. Dans ce paragraphe, 'OMPI est invitée

“a établir une étude technique, et a en communiquer les résultats a la Conférence des
Parties a sa septiennéunion, au sujet des méthodes cotiipas avec les obligations
découlant des traités administrés par I'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle pour requérir la divulgation dans les demandes d’obtention de brevets,
concernant notamment :

“a) Lesressources génétiques utilisdass la réalisation des inventions
revendiquées;

“b) Le pays d'origine des ressources génétiques utilisées dans les inventions
revendiquées;

“c) Les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles associées, utilisées
dans la réalisation des inni&ons revendiqueées;

“d) La source des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles associées;
“e) La preuve du consentement préalable donné en connaissance de cause [.]”

11. Le plan d’application adopté par le Sommet mondial suldeeloppement durable, tenu

en aolt/septembi2002, demande aux Etats, dans son paragrdpim, de “négocier dans le
contexte de la Convention sur la diversité biologique, compte étant tenu des principes
directeurs de Bonn, un régime international peo@ipromouvoir et a assurer un partage juste

et équitable des bénéfices découlant de I'utilisation des ressources génétiques”. L’Assemblée
générale des Nations Unies, dans le paragr8udela résolution A/Res/57/269 adoptée a sa

57° session, invite la Gnférence des Parties a la Convention sur la diversité biologique “a
prendre les mesures voulues a cet égard”. Il est prévu que la Conférence des Parties a la
Convention sur la diversité biologique étudiera la question d’'un régime international a sa
septémeréunion qui se tiendra en avetD04.

IV. CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL ACTUEL

12. S’agissant de la question des mesures d’amélioration de la transparence dans le cadre du
droit des brevets, les dispositions de plusieurs arrangements ieaw doivent étre prises

en considération. Il s’agit en particulier ®&CT, duPLT (une fois qu'il sera entré en

vigueur), de I'’Accord sur leADPIC, de |aCBD et du traité international de la FAO (une fois

gu'il sera entré en vigueur).

1) Traité de oopération en matiére de brevets (PCT)

13. Le PCT met en place un systéme centralisé largement utilisé pour la réception des
demandes internationales de brevet et la recherche se rapportant a ces demandes. Selon
l'article 27.1, “[AJucune |égisltion nationale ne peut exiger que la demande internationale
satisfasse, quant a sa forme ou son contenu, a des exigences différentes de celles qui sont
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prévues dans le présent traité et dans le reglement d’exécution ou a des exigences
supplémentaires”A cet égard, les reglet 1 et 5bis.1 du réglement d’exécution RCT
revétent une importance particuliere

. La regle4.1 énumere les éléments que doit et peut comporter la requéte d’une
demande internationale. Selon la rédl&.c)iii), la requéte pewtontenir des
“déclarations prévues a lareglel7”. Larégle4.17 porte sur certaines
déclarations qui sont exigées par les législations nationales conformément a la
regle5lbisa). Laréegled.17 autorise les déposants a faire figurer dans la requéte
certaines déclarations correspondant aux éléments mentionnés dans la
regle51bis1.a)i) av), pour lesquelles les offices désignés peuvent exiger des
preuves ou des documents. Selon la rdgle3.a), “[L]a requéte ne doit pas
contenir des éléments autraseqceux qui sont mentionnés aux reglesa 4.17
[...]"; enoutre, lareglet.18.b) exige que I'office récepteur biffe d’office les
éléments supplémentaires.

. Dans son texte actuel, la redgiébis1 indique dans ses scatinéasa) a f) un
certain nombre ‘@éléments a I'égard desquels le déposant peut étre tenu de fournir
des documents ou des justifications en vertu de la Iégislation nationale applicable
par I'office désigné. Cette régle indique clairement, a I'intention des déposants et
des offices désigrsé que le déposant peut étre tenu de fournir ces éléments en
vertu de la législation nationale applicable par I'office désigné.

14. Dans son texte actuel, la regledu Réglement d’exécution du PCT n’exige pas la
communication de la source desseurces génétiques et des savoirs traditionnels dans les
demandes internationales de brevet. Par ailleurs, en vertu de latréggedéposants d’'une
demande internationale de brevet ne peuvent pas inclure volontairement ce type d’information
dans le cdre de la procédure deCT, sauf dans le mémoire descriptif, c‘@ddire la

description de I'invention. En outre, la réediébis1, telle qu’elle est actuellement rédigée, ne
mentionne pas expressément la possibilité pour les offices désignés d’exigpakant qu'il
fournisse des informations sur la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels
en vertu de la |égislation nationale applicable par I'office désigné.

2) Traité sur le droit des brevets (PLT)

15. L’article 6.1) duPLT, qui traite de la forme et du contenu des demandes nationales de
brevet, contient les dispositions suivantes

“[S]auf disposition contraire du présent traité, aucune Partie contractante ne peut exiger
gu’'une demande remplisse, quant a sa forme ou a ®n contenu, des conditions
différentes

“i)  des conditions relatives a la forme ou au contenu qui sont prévues en ce qui
concerne les demandes internationales déposées en vertu du Traité de coopération
en matiére de brevets;
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“ii) des conditions relatiwea la forme ou au contenu qui, en vertu du Traité de
coopération en matiére de brevets, peuvent étre requises par I'office d’un Etat
partie audit traité, ou par I'office agissant pour cet Etat, une fois engagé le
traitement ou I'examen de la demande intgronale en vertu de l'articl23 ou40
de ce traite; ...

ou des conditions qui S’y ajouteraient.”

A cet égard, les régles 4.1 et 518islu Réglement d’exécution du PCT revétent une
importance particuliere.

16. L’article 10 du PLT prévoit qué[L]'inobservation d’'une ou plusieurs des conditions de
forme relatives a une demande, énoncées aux aréiclgs...] ne peut pas constituer un motif
de révocation ou d’annulation du brevet, dans sa totalité ou en partie, sauf lorsque
I'inobservation dea condition de forme résulte d’une intention frauduleuse”. La validité des
brevets délivrés n’est donc pas remise en cause si le déposant de la demande de brevet
n'observe pas les conditions de forme énumeérées a I'aBlitle Il est seulement dérogé a
cette regle générale lorsque 'inobservation de la condition de forme résulte d’'une intention
frauduleuse. Toutefois, I'articl&0 duPLT ne s’applique que lorsqu’un brevet est délivre,
mais il ne s’applique pas a la procédure de délivrance d’un brevienahen tant que telle.
L’article 10 n"'empéche donc pas les Partie contractanteldude prévoir des sanctions pour
inobservation des conditions de forme avant la délivrance d’un brevet (voir I'afti&le
duPLT).

3) Accord sur les ADPIC

17. VL’article 27.1 del’Accord sur lesADPIC n’autorise comme seules conditions de
brevetabilité quant au fond que [B)nouveauté, 2)activité inventive ou la norévidence et

3) I'application industrielle ou I'utilité. Il est donc interdit aux membreswposer, sur le

fond, des conditions de brevetabilité différentes ou supplémentaires. En outre, selon

I'article 29, les déposants d’une demande de brevet doivent divulguer “l'invention d’'une
maniere suffisamment claire et compléte pour qu’une personnaétier puisse I'exécuter

[...]". Enfin, selon I'article62.1, seules sont autorisées des “procédures et formalités
raisonnables” ce qui exclut que les Etats membres imposent aux déposants de demandes de
brevet des procédures et des formalités qui ne sp@mraisonnables au sens de l'arti@i]l.

L'article 62.1 del’Accord sur lesADPIC précise que “[L]Jes membres pourront exiger, comme
condition de I'acquisition odu maintien des droits de propriété intellectuelle prévus aux
section2 a 6 de la partiél, que soient respectées des procédures et formalités raisonnables.
Ces procédures et formalités seront compatibles avec les dispositions du présent accord”.
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4)  Convention sur la diversité biologique (CDB)

18. En ce qui concerne I'accés aux ressources geneétiques et aux savoirs traditionnels et le
partage des avantages découlant de leur utilisation, ieteaB.j)®, 10.c), 15.4, 15.515.7

et16.5 de [aCDB présentent un intérét particulier. GDB ne prescrit pas de mesure

précise que les Parties contractantes devraient introduire dans leur Iégislation nationale pour
favoriser la transparence. Caesures sont traitées plus en détail dans les Lignes directrices
de Bonn et dans dewécisions adoptées a la sixiem@inion de la Conférence des Partiés
paragraphé.d) des Lignes directrices de Bdfiminsi que le paragraphs de la

DécisionV1/10 et le paragraph# de la SectiorC de la DécisiorV1/24** mentionnent tous la
divulgation de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels dans les
demandes de brevet.

5) Traité international de I&FAQO sur les ressources phytogénétiqpesr I'alimentation
et 'agriculture (traité international de la FAO)

19. En ce qui concerne l'acces aux ressources phytogénétiques pour I'alimentation et
I'agriculture et le partage des avantages découlant de leur utilisation, les atfic?e$2.3)b),
12.4, 12.5 et 13.2 du traité international dd-k&O présentent un intérét particulier. Ce traité
prévoit une mesure précise visant a améliorer la transparenceaal@stun accord type de
transfert de matériel (ATM) convenu au niveau intéioral. Cette mesure n’a toutefois
aucun lien avec le systéme international des droits de propriété intellectuelle.

En vertu de l'article8.j) de laCDB, chaque Partie contractante “respecte, préserve et maintient
les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui
incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérét pour & aticn et

I'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise I'application sur une plus grande
échelle, avec I'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et
pratiques et encourage le partage équitable dastages découlant de I'utilisation de ces
connaissances, innovations et pratiques”.

Il est précisé a I'articld5.5 de 1aCDB que “[L’]Jaccés aux ressources génétiques est soumis au
consentement préalable donné en connaissance de cause de la Pad@aruatgui fournit
lesdites ressources, sauf décision contraire de cette Partie”.

En vertu de l'articlel5.7 de [aCDB, “[C]haque Partie contractante prend les mesures
|égislatives, administratives ou de politique générale appropriées, [...] pourrdequagtage

juste et équitable des résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que des avantages
résultant de I'utilisation commerciale et autre des ressources génétigues avec la Partie
contractante qui fournit ces ressources. Ce partagiestaé selon des modalités mutuellement
convenues”.

Selon l'articlel6.5 de [aCDB, en rapport avec I'accés a la technologie et le transfert de
technologie, “[L]es Parties contractantes, reconnaissant que les brevets et autres droits de
propriété intelletuelle peuvent avoir une influence sur I'application de la Convention,
coopérent a cet égard sans préjudice des |législations nationales et du droit international pour
assurer que ces droits s’exercent a I'appui et non a I'encontre de ses objectifs”.

Voir le paragraph® ci-dessus.

Voir la note 4 de bas de pageaéssus.

10
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V. PROSITIONS DE LA SUSSE CONCERNANT LA DEELARATION
DE LA SOURCE DES RESOURCES GENETIQUESEDES SAVOIRS
TRADITIONNELS DANS LES DEMANDESDE BREVET

20. Compte tenu des éléments nouveaux intervenus au niveau international évoqués dans
les paragraphes qui précedent, ainsi que des dispositions applicables des accords
internationaux pertinents, la Suisse a examiné de facon approfesdidférentes options

possibles en matiére de mesures de transparence, ainsi qu’en ce qui concerne les modalités de
ces mesures et leurs incidences éventuelles. Cet examen a été effectué en fonction des
principes suivants. Premiérement, toute mesereedgenre devrait permettre d’atteindre la
transparence souhaitée de facon efficace. Deuxiemement, toute mesure visant a améliorer la
transparence devrait garantir la certitude juridique, étre facile a appliquer et ne pas entrainer
de taches et de dépassadministratives inutiles pour les déposants de demandes de brevet et
les administrations chargées des brevets. Troisiemement, les mesures devraient laisser aux
Etats une liberté aussi grande que possible, et leur permettre d’adopter, au niveau, msonal
solutions qui tiennent compte des besoins et des intéréts nationaux. Quatriemement, la
mesure de transparence devrait se conjuguer aux obligations existantes découlant des accords
internationaux pertinents. A partir de 13, la Suisse présente ¢gmpitions ciaprés a la
quatriemesession du Groupe de travail sur la réformePd@iir.

1) Proposition de modification de la régilbis.1 du reglement d’exécution BCT

21. La Suisse propose d’introduire un nouveau salirséag) dans la régl&1bis.1 du
Réglement d’exécution daCT dont le texte serait le suivant

“g) Lalégislation nationale applicable par I'office désigné peut, conformément a
I'article 27, exiger que le déposant

“i)  déclare la source d’'une ressource génétique détermilaggi@lle I'inventeur a eu
acces, si une invention est directement fondée sur cette ressource; si cette source
n’est pas connue, il en sera fait état;

“ii) déclare la source des savoirs, des innovations et des pratiques des communautés
autochtones et tles utiles pour la conservation et I'utilisation durable de la
diversité biologique, si I'inventeur sait qu’une invention est directement fondée
Sur ces connaissances, ces innovations et ces pratiques; si cette source n’est pas
connue, il en est fait ét.”

22. Lestermes utilisés dans cette proposition appellent les observations suivantes

. Premiérement, c’est le terme relativement général “source” qui a été utilisé dans la
proposition. Ce terme doit étre compris dans son sens le plusgasgle: il
couvre non seulement d’autres termes utilisés dans ce contexte tels que “origine”,
“origine géographiqué?, “pays d’origine des ressources génétiqidets “Partie

12 Ce terme est utilisé au vingeptiemeconsidérant de la directiv@éB/44/CE du Parlement

européen et du Conseil dyudillet 1998 relative a la protection juridique des inventions
biotechnologiques.

Ce terme est utilisé a I'article5.3 de la CDB. |l est défini a I'articl@ de cette convention
comme “tout pays qui posséde ces ressources génétiques dans des canditiahs

13
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contractante qui fournit les ressources génétiqiiestais aussi toute autre sae

telle que les publications dans des revues ou des livres scientifiglessbases de
données sur les savoirs traditionnels ou les collecxsstu de ressources
génétiques. Le choix d'un terme aussi large contribuera a éviter les difficultés et
les incertitudes qui pourraient étre associées a d’autres termes utilisés dans ce
contexte. En outre, le mot “source” permet d’indiquer si la ressource génétique en
guestion a été obtenue dans le cadre du systeme multilatéral créé en vertu de traité
international de la FAO ou selon des conditions convenues d’'un commun accord
en vertu de la CDB. Cela a son importance étant donné que les régles du traité
international de la FAO quant a I'accés aux ressources phytogénétiques pour
I'alimentation et I'agricultwe ainsi que le partage des avantages découlant de leur
utilisation différent des regles correspondantes de la CDB. En outre, le terme
“source” permet de déclarer en particulier la région, la communauté ou la
personne physique qui a fourni les savoirs,ifeovations et les pratiques. Enfin,

si les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels ont plusieurs sources, il
peut en étre fait état. Tel peut par exemple étre le cas pour des savoirs
traditionnels d’'une communauté locale qui sont décritssdae revue

scientifique. La déclaration de la source secondaire, “revue scientifique”, serait
insuffisante en I'occurrence; il faudra aussi déclarer la communauté locale
comme source premiere.

. Deuxiemement, le terme “ressource génétique” a été utlass la proposition de
préférence a des termes tels que “matiére biologitfins un souci
d’homogénéité avec la CDB et le traité international de la FAO. L’arfalke la
CDB définit le terme “ressources génétiques” comme “le matériel génétique ayant
une valeur effective ou potentielle” et le terme “matériel génétique” comme “le
matériel d’origine végétal, animal, microbienne ou autre, contenant des unités
fonctionnelles de I'hérédité”. Ces définitions sont en harmonie avec les
définitions des expressons “ressources phytogénétiques pour I'alimentation et
I'agriculture™’ et “matériel génétiqué® dans I'article? du traité international de
la FAO.

14

15

16

17

18

Cette expression est utilisée dans les articles é61%.7 de la CDB. L’articl de la CDB

définit le terme “pays fournisseur des ressources génétigues” comme “tout pays qui fournit des
ressources génétiques récoltées auprés de sanrsiig y compris les populations d’espéces
sauvages ou domestiqeeeu prélevées auprés de soureesitu, qu’elles soient ou non
originaires de ce pays”.

Cela peutétre le cas, par exemple, lorsque les savoirs, les innovations et les pratiques de
communautés autochtones et locales ont été trouvés dans une rewntiécpose

Ce terme est utilisé au vingeptiemeconsidérant de la directiv@éB/44/CE du Parlement
européen et du Conseil dydillet 1998 relative a la protection juridique des inventions
biotechnologiques.

L’article 2 du traité international de |a4© définit I'expression “ressources phytogénétiques
pour I'alimentation et I'agriculture” comme “le matériel génétique d’origine végétale ayant une
valeur effective ou potentielle pour I'alimentation et I'agriculture”.

L’article 2 du traité internationale la FAO définit I'expression “matériel génétique” comme “le
matériel d’origine végétale, gompris le matériel de reproduction et de multiplication
végétative, contenant des unités fonctionnelles de I'hérédité”.
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. Troisiemement, la proposition contient les termes “des savoirs, des innovations et
des pratiques des commautés autochtones et locales utiles pour la conservation
et I'utilisation durable de la diversité biologique” au lieu de I'expression “savoirs
traditionnels”. L’objectif est d’assurer la cohérence avec l'artic]jgde la CDB
et d’éviter des difficultégjue pourrait soulever 'utilisation de I'expression
“savoirs traditionnels”, pour laquelle il n’existe actuellement aucune définition
internationalement reconntie La proposition visant & faire figurer la source des
savoirs, des innovations et des pratg des communautés autochtones et locales
concernant le droit des brevets, il va de soi que I'accent sera mis sur les aspects
techniques de ces savoirs, innovations et pratiques.

23. Laregle 5bis.1g) ne s’appliquerait que si la lIégislation ioatale d’'une Partie

contractante d&CT exigeait que les déposants qui déposent une demande internationale de
brevet déclarent la source des ressources génétiques et des savoirs, innovations et pratiques
dans leur demande. C’est donc au |égislateur natiqu’il appartient de décider si une telle
déclaration est nécessaire ou non. Si une demande ne contient pas la déclaration requise, la
|égislation nationale peut prévoir que le traitement de cette demande sera suspendu tant que le
déposant naura pasudoni la déclaration en question; la législation nationale peut aussi

prévoir que le défaut de déclaration sera sans incidence sur le traitement des démandes

24. Il ressort clairement du texte proposé, “si une invention est directement fondéguse
la condition est remplie si une invention utilise directement la ressource génétique ou les
savoirs, les innovations et les pratiques.

25. Les déposants ne pourront déclarer la source des ressources génétiques et des savoirs,
des innovabns et des pratiques que s'ils disposent effectivement des informations relatives a
cette source. Toutefois, les déposants qui ne disposent pas de ces informations ne devraient
étre libérés d’aucune obligation. C’est pourquoi il est proposé que lesadgiisgpeuvent étre
tenus de déclarer que la source ne leur est pas connue. Par conséquent, si une invention
remplie les conditions énoncées dans la nouvelle retiisg), le texte proposé permettrait

19 La définition ciaprés de I'expressidisavoirs traditionnels”, par exemple, semble beaucoup

trop générale aux fins du nouveau s@linéag) qu'il est proposé d’inclure dans la

regle51bis.1. Cette expression est définie comme englobant “les ceuvres littéraires, artistiques
ou scientifiques aditionnelles ou fondées sur la tradition; les interprétations et exécutions; les
inventions; les découvertes scientifiques; les dessins et modéles; les marques; les noms et les
symboles; les informations nafivulguées; et toutes les autres inntiwas et créations
traditionnelles ou fondées sur la tradition qui sont le fruit de I'activité intellectuelle dans le
domaine industriel, scientifique, littéraire ou artistique” (voir le paragrdhéu document
WIPO/GRTKF/IC/Q.2 intitulé “Questionnairaisles pratiques et clauses contractuelles

relatives a la propriété intellectuelle, a I'acces aux ressources génétiques et au partage des
avantages”).

Cela est par exemple le cas en ce qui concerne la directive de I'Union européenne sur la
protection jurdique des inventions biotechnologiques; Le visgptiemeconsidérant de cette
directive est ainsi rédigé‘considérant que, si une invention porte sur une matiére biologique
d’origine végétale ou animale ou utilise une telle matiére, la demande det ldexrait, le cas
échéant, comporter une information concernant le lieu géographique d’origine de cette matiére,
si celuici est connu; que ceci est sans préjudice de I'examen des demandes de brevet et de la
validité des droits résultant des brevetswaés [.]".

20
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expressément au législateur national d’exiger dgmdants qu'’ils déclarent la source de la
ressource genétique ou des savoirs, des innovations et des pratiques ou qu’ils déclarent que
cette source ne leur est pas connue.

2) Proposition de modification de la regte17 du Réglement d’exécution du PCT

26. En complément du nouveau seaitnéag) de la regléblbisl, la Suisse propose
d’introduire un nouveau sotainéavi) dans la reglel.17 du Reglement d’exécution ®CT,
dont le texte pourrait étre le suivant

“vi) une déclaration, visée atagle51bis1g), relative a la source d’une ressource
génétique et de savoirs, innovations et pratiques déterminés de communautés
autochtones et locales utiles pour la conservation et I'utilisation durable de la diversité
biologique”.

27. Cetteproposition donnerait aux déposants de demandes de brevet la possibilité de
satisfaire a I'exigence imposée par la Iégislation nationale relative aux brevets en ce qui
concerne la fourniture d’une déclaration conformément a la nouvelle 5&gie1g) propsée

au moment du dép6t de la demande internationale de brevet ou ultérieurement pendant la
phase internationale. Cela simplifierait encore les procédures relatives a la déclaration de la
source des ressources génétiques et des savoirs, innovatiornsgetgs;en ce qui concerne

les demandes internationales de brevet.

28. Le texte correspondant des instructions administratives devrait étre modifié en
conséquence en relation avec ce type de déclaration.

3) Effet des propositions relatives au Plprésentées par la Suisse

29. En ce qui concerne les conditions relatives a la forme ou au contenu de la demande,
I'article 6.1) du PLT mentionne les dispositions CT, en patrticulier les regles1 et 5bis

du Reglement d’exécution du PCT.ofpte tenu de cette mention du PCT dans l'art&cte

du PLT, la nouvelle régl&1bis.1g) qu'il est proposé d’introduire dans le PCT s’appliquerait
aussi au PLT. Les Parties contractantes du PLT pourraient donc exiger dans leur législation
nationale relive aux brevets la fourniture d’'une déclaration en relation avec les demandes
nationales de brevet. Compte tenu de l'artitledu PLT, la |égislation nationale relative aux
brevets peut prévoir que la validité d’'un brevet délivré est remise en calasgosirce n’est

pas déclarée ou I'est incorrectement, et si ces manquements relévent d’'une “intention
frauduleuse”. Cela pourrait étre le cas si le déposant déclare, dans I'intention de nuire, que la
source n'est pas connue.

VI. ETABLISSEMENT D'UNE LISTE D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX
COMPETENTS POUR REC¥OIR DES INFORMATIONS SUR LA
DECLARATION

30. Plusieurs facteurs nuisent a I'efficacité de I'obligation proposée de déclarer la source

d’'une ressource génétique et de savoirs, d’'innovations ptatigues dans les demandes de

brevet. Sila source d’'une ressource génétique et de savoirs, d’'innovations et de pratiques est
simplement déclarée dans les demandes de brevet, les Etats et les autres parties intéressées qui
souhaitent vérifier s’ils somhentionnés dans ces demandes devront passer en revue le grand
nombre de demandes de brevet déposées chaque année dans le monde entier. En outre,
certains offices de brevet ne publient pas du tout les demandes de brevet ou ne les publient
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gu’apres I'expiréion d’un délai déterminé; par ailleurs, il peut s’écouler plusieurs années
entre la date du dépo6t d’'une demande de brevet et la délivrance d’un brevet et sa publication.
Par conséquent, si les demandes de brevet ne sont pas publiées, la déclaratgpudeelne

sera accessible publiguement qu’une fois le brevet délivré et publié.

31. Cette situation pourrait changer si I'office qui recoit une demande de brevet contenant
une déclaration de la source d’'une ressource génétique ou des saa®irgyavations et des
pratiques, informait un organisme gouvernemental de I'Etat indiqué comme source de la
déclaration en question. Il semblerait que le correspondant national pour I'accés et le partage
des avantages, dont le role est indiqué au par&grap des Lignes directrices de Bonn, serait
particulierement bien placé pour exécuter cette tache. La Suisse invite donc 'TOMPI a
envisager, en étroite collaboration avec la CDB, la création d’une liste d’'organismes
gouvernementaux compétents pour receve type d'information. Cette liste pourrait étre
mise a disposition par I'intermédiaire de 'OMPI et du Centre d’échange de la CDB. Les
Etats souhaitant recevoir ce type d’'information pourraient indiquer I'organisme
gouvernemental compétent, qui semisuite intégré dans la liste proposée.

32. Lesinformations contenues dans la déclaration pourraient étre fournies dans une lettre
type envoyée a 'organisme gouvernemental compétent de I'Etat indiqué dans la demande de
brevet. Cette lettrenformerait cet organisme que I'Etat en question a été indiqué dans la
déclaration comme source de la ressource génétique ou des savoirs, des innovations et des
pratiques et contiendrait le nom et I'adresse du déposant de la demande de brevet.

VIl. CONCLUSONS

33. Les propositions présentées par la Suisse permettraient expressément aux Parties
contractantes des arrangements internationaux pertinents, parmi lesquels le PICT, le
I’Accord sur lesADPIC, laCDB et le traité international de BAQde remplir leurs

obligations respectives. Cela vaut en particulier pour I'ar@3dlel du PCT, qui exclut toute
exigence supplémentaire en ce qui concerne la forme et le contenu des demandes
internationales de brevet, I'artice1) duPLT, qui interditdes conditions supplémentaires
guant a la forme et au contenu des demandes nationales de brevet, les2i#ticiets62.1 de
I’Accord sur lesADPIC, qui excluent respectivement des conditions supplémentaires de
brevetabilité et des procédures et des faliths qui ne seraient pas raisonnables, ainsi que les
articles8.j), 15.4, 15.5, 15.7 et 16.5 de la CDB.

34. Les propositions présentées par la Suisse fournissent en outre le moyen de garantir que
les arrangements internationaux pertinents motar la propriété intellectuelle, 2aDB et le

traité international de I&AO puissent étre mises en ceuvre de fagcon complémentaire. En
outre, les propositions permettront aux Parties contractantesGl2Bade mettre en ceuvre les
dispositions des Lignedirectrices de Bonn, en particulier leur paragrafpBel), ainsi que le
paragraphd6 de la décisioVI/10 et le paragraphe 1 de la sectiGrde la décisioVI/24

adoptés par la Conférence des parties a sa sixiéargon.

35. Il a été demandéue soient prises des mesures visant a améliorer la transparence pour
permettre aux Parties contractantes de la CDB de vérifier si leur systeme national de
consentement préalable donné en connaissance de cause a été respecté et si les avantages qui
en décolent sont partagés de maniere juste et équitable. Du point de vue de la Suisse, la

Partie contractante qui fournit les ressources génétiques conformément a |kGticke la

CDB est tout indiquée pour exécuter ce travail. Afin de lui faciliter la éa¢h Suisse propose

de permettre explicitement aux législations nationales relatives aux brevets d’exiger que soit
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déclarée la source des ressources génétiques dans les demandes tle Erevetre, la

Suisse invite 'OMPI a envisager, en étroite cotbadition avec 1a&CDB, la création d’une liste
d’organismes gouvernementaux qui seraient habilités a recevoir des informations sur les
demandes de brevet contenant une déclaration de la source. La divulgation et les informations
connexes permettraient aPartie contractante qui fournit les ressources génétiques de

vérifier si le déposant a respecter les conditions et les procédures de son systeme national de
consentement préalable donné en connaissance de cause et si des dispositions ont été prises en
vued’un partage juste et équitable des avantages.

[Fin de I'annexe et du document]

21 Cela est reconnu dans le paragraphe 1 de la seCtitenla décisioV1/24 adoptée par la

Conférence des Parties de la CDB a leur sixiééwion, selon laquelle la divulgation de la

source des ressources génétiques dans les demandes dledalroits de propriété intellectuelle
constitue une “contribution possible au suivi du respect du consentement préalable donné en
connaissance de cause et des conditions convenues d’'un commun accord sur la base desquelles
I'acces a ces ressources a étéade”.
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