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21.1
Madame,
Monsieur,

1. Le présente circulaire est adressée a votre office en sa qualité d’office
récepteur ou d’office désigné ou €lu selon le Traité de coopération en maticre de
brevets (PCT). Elle concerne la restauration du droit de priorité et, en particulier,
les régles 26bis.3 et 49ter. Ces régles entreront en vigueur le 1% avril 2007,
comme il en a été décidé par 1’ Assemblée de 1’Union du PCT lors de sa trente-
quatriéme session (15° session ordinaire) tenue du 26 septembre au 5 octobre
2005.

2. L’objet de la présente circulaire est de demander aux offices récepteurs,
désignés et élus d’informer le Bureau international des critéres selon lesquels ils
accorderont aux déposants la restauration du droit de priorité (voir les
regles 26bis.3.1) et 49¢ter.2.g) du PCT), ainsi que de toute information utile
relative a une telle requéte en restauration (tels que les montants des taxes
applicables, des informations concernant des déclarations ou autre évidence qui
pourraient tre requises, etc.). Dans ce but, un questionnaire a été préparé et est
/. annex¢ a cette circulaire.

3. Il est fait référence a la possibilité d’une notification d’incompatibilité avec
la 1égislation nationale faite par certains offices récepteurs en vertu de la

regle 26bis.3.j) et certains offices désignés en vertu des regles 49ter.1.g) et
49ter.2.h). 1l est rappel€ que, selon ces reégles et avant le 5 avril 2006, les offices
récepteurs et les offices désignés avaient la possibilité¢ d’informer le Bureau
international que lesdites régles n’étaient pas compatibles avec la 1égislation
nationale. En conséquence, les paragraphes a) a 1) de la regle 26bis.3 ne
s’appliqueront pas aux offices récepteurs des Etats et des organisations
intergouvernementales suivants qui nous I’ont notifié¢ et ceci aussi longtemps que
ces paragraphes seront incompatibles avec leurs 1égislations : Algérie,
Allemagne, Belgique, Brésil, Colombie, Cuba, Espagne, France, Gréce, Hongrie,
Inde, Indonésie, Italie, Japon, Norvege, Organisation européenne des brevets,
Philippines, Portugal, République de Corée, République tcheque et Singapour.
De méme, les paragraphes a) a f) de la regle 49fer.1 et les paragraphes a) a g) de
la régle 49ter.2 ne s appliqueront pas aux offices désignés des Etats et des
organisations intergouvernementales suivants qui nous 1’ont notifié et ceci aussi
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longtemps que ces paragraphes seront incompatibles avec leurs législations :
Algérie, Allemagne, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Cuba, Espagne,
Etats-Unis d’ Amérique, Hongrie, Inde, Indonésie, Japon, Lituanie, Mexique,
Norvege, Organisation européenne des brevets, Philippines, Portugal,
République de Corée, République tcheéque, Singapour, Suede et Turquie.

4. 1l est également fait référence a la circulaire C.PCT 887, datée du

19 décembre 2002, qui a été envoyée aux offices suite a une demande faite par le
Groupe de travail sur la réforme du PCT lors de sa troisieme session. Le but de
cette circulaire était d’obtenir des informations concernant 1’application des
criteres de “diligence requise” et de “caractére non intentionnel”, dans le contexte
de la restauration du droit de priorité, selon les diverses 1égislations nationales et
les pratiques de tous les offices nationaux et régionaux de, ou agissant pour, un
Etat contractant du PCT. Les réponses  la circulaire C.PCT 887 ont fait 1’objet
du document PCT/R/WG/4/1 Add.1 (annexé par commodité).

5. Enfin, il est fait référence a I’annexe IV du document PCT/A/34/6 (rapport
adopté par I’Assemblée de I’Union du PCT lors de sa trente-quatriéme session)
concernant les “Accords de principe relatifs a certaines dispositions”, et
spécialement aux paragraphes 3 et 4 pour les offices récepteurs et aux
paragraphes 6 a 9 pour les offices désignés.

6. Il est demandé¢ a votre office d’informer le Bureau international des criteres
appliqués (en accord avec les regles 26bis.3.1) et 49¢er.2.g) du PCT), ainsi que de
notifier toute condition particuliere pour le dépot d’une requéte en restauration du
droit de priorité (voir le paragraphe 2). Cette information sera publiée dans le
Guide du déposant du PCT.

7.  Le Bureau international souhaiterait recevoir le questionnaire compléte,
annex¢ a la présente circulaire, de préférence par télécopie au (+41-22) 338 71 50
ou par courrier ¢lectronique a Pct.OfficeSupport@wipo.int au plus tard le

1" février 2007. A noter que les offices ayant déja répondu a la circulaire

C.PCT 887, citée ci-dessus, pourront le cas échéant simplement indiquer une
référence a leur réponse précédente lors des réponses aux questions 3 a 7 du
questionnaire ci-joint.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, 1’assurance de ma considération

distinguee.

Francis Gurry
Vice-directeur général

Annexes: questionnaire relatif a la restauration du droit de priorité du déposant
pour ce qui concerne une demande internationale
circulaire C.PCT 887 et document PCT/R/WG/4/1 Add.1



Annexe de la circulaire C. PCT 1093

Questionnaire relatif a la restauration du droit de priorité du déposant en ce qui
concerne une demande internationale

Nom de I’office/de 1’organisation intergouvernementale :

Personne complétant le présent questionnaire :

Nom :

Prénom :
Titre :

Détails pour vous contacter :

1.  Envertu de la regle 26bis.3 du PCT, quelles sont les conditions appliquées
par votre office récepteur pour restaurer le droit de priorité?

1) Conformément a la regle 26bis.3.a), le déposant doit préciser dans sa
requéte en restauration du droit de priorité que :

[ ] toutretard dans le respect du délai applicable est non
intentionnel

[ 1 le manquement du respect du délai applicable s’est produit
malgré toute diligence requise

Tout office récepteur devra appliquer au moins 1’un de ces criteres et pourra
appliquer les deux (régle 26bis.3.a) du PCT)

i1) Conformément a la régle 26bis.3.d) ou f), votre office exige-t-il que le
déposant satisfasse tout autre condition additionnelle suivante?

[ ] paiement d’une taxe pour cette requéte (dans [ affirmative,
veuillez préciser la monnaie, le montant et le délai dans lequel
cette taxe devra étre payée)
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remise d’une déclaration ou de toute autre preuve a 1’appui de la
requéte (dans l’affirmative, veuillez préciser ce qu’il est
nécessaire de produire et dans quel délai)

[ ]

aucune des conditions précitées ne sont prévues par la législation
nationale

iii) Conformément a la régle 26bis.3.g) du PCT, quelle est la procédure
par laquelle votre office donne au déposant la possibilité de faire des
observations concernant le refus envisagé vis a vis de la requéte en
restauration du droit de priorité? (Veuillez préciser les détails, par
exemple si le déposant recevra une notification du refus envisagé et
quel délai sera donné au déposant pour faire des observations.)

2. Envertu de la régle 49ter.2 du PCT, quelles sont les conditions appliquées
par votre office désigné pour restaurer le droit de priorité?

1) Conformément a la reégle 49¢ter.2.a) du PCT, le déposant doit préciser
dans sa requéte en restauration du droit de priorité que:

[ ]

[ ]

tout retard dans le respect du délai applicable est non
intentionnel

le manquement du respect du délai applicable s’est produit
malgré toute diligence requise

Tout office désigné devra appliquer au moins 1’un de ces criteres et pourra
appliquer les deux (régle 49¢er.2.a) du PCT)
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i1) Conformément a la régle 49ter.2.d) ou c), votre office exige-t-il que le
déposant satisfasse tout autre condition additionnelle suivante?

[ ] paiementd’une taxe pour cette requéte (dans [’affirmative,
veuillez préciser la monnaie, le montant et le délai dans lequel
cette taxe devra étre payée)

[ ] remise d’une déclaration ou de toute autre preuve a I’appui de la
requéte (dans l’affirmative, veuillez préciser ce qu'il est
nécessaire de produire et dans quel délai)

[ 1] aucune des conditions précitées ne sont prévues par la législation
nationale

1i1) Conformément a la régle 49ter.2.e) du PCT, quelle est la procédure
par laquelle votre office donne au déposant la possibilité de faire des
observations concernant le refus envisagé vis a vis de la requéte en
restauration du droit de priorité? (Veuillez préciser les détails, par
exemple si le déposant recevra une notification du refus envisagé et
quel délai sera donné au déposant pour faire des observations.)
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3. Qu’entend-on par “diligence requise” et/ou “caractére non intentionnel”
selon la législation nationale applicable et/ou la pratique de votre
office? Comment est-ce interprété par la 1égislation applicable, dans le
reglement d’exécution, la jurisprudence pertinente, etc.?

4. Siles deux criteres sont utilisés en vertu de la l1égislation nationale
applicable et/ou dans la pratique de votre office, quelles sont les
différences entre ces deux critéres? Est-il possible selon votre
l1égislation nationale de demander la restauration sur la base des deux
criteres dans la méme requéte ou 1’un des critere s’applique-t’il
seulement apres refus selon 1’autre critere (Veuillez donner les détails
pertinents)?
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5. Existe-t-il des directives qui définissent les deux criteres de maniere
plus précise et expliquent comment les appliquer? Dans I’affirmative,
veuillez reproduire ici ces directives ou en joindre un exemplaire au
présent questionnaire.

6. Quels sont, le cas échéant, les principaux problémes que souléve
I’application de ces deux critéres?

7.  Autres commentaires que vous jugerez utiles:

[Fin de I’annexe et de la circulaire]
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21.1
Madame,
Monsieur,

Questionnaire sur l’application des criteres de “diligence requise”
et de “caractere non intentionnel” pour le rétablissement de droits

1. Laprésente circulaire est adressée a votre office en sa qualité d’office
national ou régional d’un Etat partie au Traité de coopération en matiére de
brevet (PCT) ou agissant pour un tel Etat. Elle concerne des propositions de
modification du Réglement d’exécution du PCT qui consisteraient a inclure des
dispositions relatives a la restauration du droit de priorité similaires a celles du
Traité sur le droit des brevets (PLT).

2. A satroisiéme session, tenue a3 Genéve du 18 au 22 novembre 2002, le
Groupe de travail sur la réforme du PCT a examiné des propositions de
modification du Réglement d’exécution du PCT portant sur la restauration du
droit de priorité. Etant donné que I’accord ne s’est pas fait au sein du groupe de
travail sur le point de savoir lequel des deux criteres de restauration prévus dans
le PLT — celui de la “diligence requise” ou celui du “caractére non
intentionnel” — un office récepteur appelé a statuer devrait appliquer dans le
cadre du PCT, il a été convenu que le Bureau international enverrait un
questionnaire a tous les offices et a toutes les administrations du PCT afin de
recueillir des informations sur I’application de ces critéres dans les différentes
l1égislations et pratiques nationales. Il a été consigné ce qui suit dans le résumé
de la session établi par la présidence, aux paragraphes 20 et 27 du document
PCT/R/WG/3/5 :

“20. Plusieurs délégations ont suggéré que des directives sur I’application
des deux critéres soient données dans le contexte du 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.

/...

34, chemin des Colombettes, 1211 GENEVEQ (SUISSE); tél. +41 22 338 91 11; fac-similé +41 22 733 54 28
Chéques postaux: OMPI N° 12-5000-8, Geneve / Internet: http://www.ompi.int ou http://www.wipo.int / e-mail: wipo.mail@wipo.int
Banque: Crédit Suisse, CH-1211 Genéve 70, Swift CRESCHZZ12A, compte OMPI N° CH35 0425 1048 7080 8100 0



C. PCT 887 2.

3.

-21.1

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 administrations du PCT. Cette enquéte devrait viser a recueillir
des informations sur 1’application des criteres de la “diligence requise” et
du “caractere non intentionnel” en général, ¢’est-a-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 deux criteres et d’aider a
I’établissement de principes directeurs. Le questionnaire devrait également
comporter des questions relatives aux preuves exigées.

[...]

“27. 11 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 1’application de ces critéres dans les
différentes législations et pratiques nationales.”

Afin de recueillir des informations sur I’expérience des offices nationaux et

des administrations du PCT en ce qui concerne I’application des criteres de
“diligence requise” et de “caractere non intentionnel” dans les différentes
l1égislations et pratiques nationales et en particulier sur les différences entre ces
deux criteres, et dans I’optique de 1’établissement de directives, nous vous
demandons de bien vouloir remplir le questionnaire ci-joint. Le Bureau
international vous saurait gré de lui faire parvenir votre réponse le

24 janvier 2003 au plus tard, de préférence par courrier électronique a I’adresse
pct.reform@wipo.int ou par télécopie au numéro (+41-22) 338 8780.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, 1’assurance de ma considération

distinguee.
Francis Gurry
Sous-directeur général
Piece jointe :  Questionnaire sur I’application des criteres de “diligence

requise” et de “caractere non intentionnel” pour le rétablissement
de droits
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QUESTIONNAIRE"

APPLICATION DES CRITERES DE “DILIGENCE REQUISE”
ET DE “CARACTERE NON INTENTIONNEL”
POUR LE RETABLISSEMENT DE DROITS

INOML e IOffICE oottt e et e e e et ae e e ta e e s st e e ssbeeessseeessseeennsaeenns
PAYS 1 ettt st e et e e e aaaes

Personne qui remplit ce questionnaire :

INOIIL © ettt ettt e ettt e ettt e st e e st e e eab e e e bt e e e nbbeeeanteeeaae
QUALIEE & .ottt ettt e et e e e ta e e e ba e e eabeeeeaaeeeeareeeans
DEPAITEMENT/SEIVICE I ..vieeiiiieeiiiieeiieeeiee et ee et e e et e e eteeesaeeesareeesaeeesseeesaeesnseeessseeessseeennees
TEIEPROMNE ...ttt ettt ettt e et e e st e e bt e s saeenbe e saeebeenseeenseeneeans
B ] (o0 o) (PP RTRT
1 (] OO OSSOSO UPURROPRUPOIO

Application des criteres de “diligence requise” et de “caractere non intentionnel” dans
la législation nationale applicable et la pratique

Question n° I : La législation 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 de priorité est demandée, ni a la procédure en matiere de
brevets) prévoient-elles 1’application du critere de “diligence requise” et/ou de
“caractere non intentionnel”? Si tel est le cas, dans quelles circonstances?

Veuillez remplir ce questionnaire et le renvoyer au Bureau international pour le

24 janvier 2003 au plus tard, de préférence par courrier électronique a I’adresse
pct.reform@wipo.int ou par télécopie au numéro (+41-22) 338 87 80. Si vous souhaitez
recevoir ce questionnaire par courrier €lectronique (pour le renvoyer de méme), ou
désirez des informations complémentaires, veuillez vous adresser a M. Claus C. Matthes,
chef de la Section de la réforme du PCT, Département des politiques en maticre de
brevets, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ; tél. : (+41-22) 338 98 09;
télécopie : (+41-22) 338 8780; mél : claus.matthes@wipo.int.
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Question n° 2 (si la réponse a la question n° 1 est affirmative) : Qu’entend-on par
“diligence requise” et/ou par “caracteére non intentionnel” selon la Iégislation nationale
applicable et/ou la pratique de votre office?

Question n° 3 (si la réponse a la question n° 1 est affirmative) : Si les deux critéres sont
utilisés en vertu de la Iégislation nationale applicable et/ou dans la pratique de votre
office, quelles sont les différences entre ces deux critéres?

Question n° 4 (si la réponse a la question n° 1 est affirmative) : Existe-t-il des directives
qui définissent les deux critéres de maniere plus précise et expliquent comment les
appliquer? Dans I’affirmative, veuillez reproduire ici ces directives ou en joindre un
exemplaire au présent questionnaire.
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Question n° 5 (si la réponse a la question n° 1 est affirmative) : Quels sont, le cas
échéant, les principaux problémes que souléve I’application de ces deux criteres?

[Fin de I’annexe et de la circulaire]
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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 SU R LAREFORME DU TRAI TE DE
COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

Quatrieme session
Geneve, 19 — 23 mai 2003

APPLICATION DES CRITERES DE “DILIGENCE REQUISE”
ET DE “CARACTERE NONINTENTIONNEL” POUR LE RETABLISSEMENT DE
DROITS DANS LE CADREDE LA PRATIQUE NATIONALE :

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 :“Lorsque les droits de brevet s’éteignent pour-paiement des annuités et que
le titulaire du brevet prouve que le ngaiement est di a un cas aede majeure, le brevet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

due a une erreur humaine malgré le systéme existant

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Réponse de I'AllemagneQn entend normalemenapdiligence requise la diligence

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

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

exercé la diligence requise



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

intentionnel ou non.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

raisonnablement prudente” pour déterminer si le retard dans la présentatioréegerise

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le défaut de caractere intentionnel ne suffira pas.”

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

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

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

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

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

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

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

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

nonintentionnel”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

du critére ‘d’excuse légitime’.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Réponse de la Nouvelléélande :Aucun probleme n’a été constaté en ce qui concerne
I'application de ces critéres. L’application de la loi de 1953 sur les brevets et des décisions
des commissaires simplifie ce domaine dans une certaingrenes



PCT/R/WG/4/1 Add.1
Annexe, page9

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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