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INTRODUCTION

1. LeComité permanent du droit des brevets (ci-aprés dénommé “ comité permanent” ou
“SCP”) atenu sa quatrieme session a Geneve du 6 au 10 novembre 2000.

2. LesEtats suivants, membres de|’OMPI ou de I’ Union de Paris, éaient représentés ala
session : Algérie, Allemagne, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bélarus, Belgique,
Botswana, Brésil, Canada, Chili, Chine, Cote d’ Ivoire, Croatie, Danemark, Egypte,

El Salvador, Espagne, Etats-Unis ' Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France,
Gabon, Ghana, Guatemala, Hongrie, Inde, Indonésie, Irag, Irlande, Jamaique, Japon, Jordanie,
Lettonie, Luxembourg, Malaisie, Maroc, Maurice, Mexique, Mongolie, Nigéria, Norvege,
Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, République de Corée, République
de Moldova, République dominicaine, République populaire démocratique de Corée,
République tchégue, Républigue-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Siege,
Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Suéde, Suisse, Swaziland, Trinité-et-Tobago,
Turquie, Ukraine, Uruguay et Venezuela (70).
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3.  Desreprésentants de |’ Organisation des Nations Unies, de I’ Organisation mondiale du
commerce (OMC), de |’ Office européen des brevets (OEB), de la Commission européenne
(CE), de I’ Organisation africaine de la propriéte intellectuelle (OAPI) et de I’ Organisation de
I”unité africaine (OUA) ont participé alasession en qualité d’ observateurs (6).

4.  Des représentants des organisations non gouvernemental es suivantes ont participé ala
session en qualité d observateurs : Associated Chambers of Commerce and Industry of India
(ASSOCHAM), Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA),
Association brésilienne de la propriété industrielle (ABPI), Association brésilienne des agents
de propriété industrielle (ABAPI), Association internationale pour la protection de la
propriété industrielle (A1PPI), Association japonaise des conseils en brevets (JPAA),
Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA), Fédération internationale des
associations d’'inventeurs (IFIA), Fédération international e des conseils en propriété
industrielle (FICPI), Institut des mandataires agréés pres |’ Office européen des brevets (EPI),
Intellectual Property Owners Association (1PO), Ligue internationale du droit de la
concurrence (LIDC) et Organisation des industries de biotechnologie (B1O) (13).

5.  Laliste des participants figure al’ annexe du présent rapport.

6. Lesdéibérationsont eu lieu sur la base des documents ci-apres, établis par |e Bureau
international de!’OMPI : “Ordre du jour” (SCP/4/1), “ Suggestions en vue de |a poursuite du
dével oppement du droit international des brevets’ (SCP/4/2), “ Texte de la proposition de base
concernant le traité et le reglement d’ exécution présentée ala Conférence diplomatique pour
la conclusion d’ un traité compl étant la Convention de Paris en ce qui concerne les brevets,
tenue aLaHayedu 3 au 28 juin 1991” (SCP/4/3), “Notes relatives ala proposition de base
concernant le traité et le reglement d’ exécution présentée ala Conférence diplomatique pour
la conclusion d’ un traité compl étant la Convention de Paris en ce qui concerne les brevets,
tenue aLaHaye du 3 au 28 juin 1991" (SCP/4/4) et “Ladivulgation d’'informations
techniques sur I’ Internet et son incidence sur la brevetabilité’ (SCP/4/5).

7.  LeSecrétariat apris note des interventions et les a enregistrées sur bande magnétique.
Le présent rapport résume les débats sans rendre compte de toutes les observations qui ont été
faites.

DEBAT GENERAL

Point 1 de !’ ordre du jour : ouverture delasession

8. Lasession aété ouverte par M. Shozo Uemura, vice-directeur général del’OMPI, qui a
souhaité la bienvenue aux participants et souligné I’importance que revét cette premiere
session du SCP aprés la conclusion du Traité sur le droit des brevets (PLT). Etant donnéle
grand nombre de systémes différents dont il faut tenir compte lorsqu’ on examine la question
de I’ harmonisation du droit matériel des brevets, M. Uemura a prié instamment les
délégations de traiter les questions al’ étude avec ouverture d esprit, mais aussi avec
prudence, en tenant compte de tous les intéréts en jeu, et de travailler en toute amitié et avec
bonne volonté.
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Point 2 de |’ ordre du jour : élection d' un président et de deux vice-présidents

9. Lecomité permanent aélu al’unanimité M. Dave Herald (Australie) président et
MM. Eugen Stashkov (République de Moldova) et Chaho Jung (République de Corée)
vice-présidents. M. Philippe Baechtold (OMPI) a assuré le secrétariat du comité permanent.

Point 3 de |’ ordre du jour : adoption de |’ ordre du jour

10. Leprojet d ordre du jour (document SCP/4/1) a été adopté sous laforme proposée.

11. Pour ce qui est de la procédure d' adoption du rapport, le SCP aretenu la suggestion du
Bureau international et décidé de procéder, des sa prochaine session, de la méme maniére que
le Comité permanent du droit des marques, des dessins industriels et des indications
geéographiques (SCT). Lerapport sur une session sera donc adopté ala session suivante. Le
Bureau international diffuserales versions francaise, anglaise et espagnole du projet de
rapport sur le forum éectronique du SCP des qu’ elles seront achevées. Laversion anglaise au
moins sera publiée sur le forum éectronique une semaine apres lasession. Ladate limite
pour la présentation d’ observations serafixée a deux semaines apres la date de diffusion des
versions francai se et espagnole du rapport.

Point 4 de |’ ordre du jour : poursuite du développement du droit international des brevets

12. Afinde structurer le débat, le président a suggéré de formuler dans un premier temps
des observations d’ ordre général sur les questions recensées dans le document SCP/4/2 et sur
d éventuelles questions suppl émentaires avant d’ examiner les différentes questions en détail
pour donner au Bureau international des orientations claires sur un premier projet de traité

d harmonisation. |l a déclaré que cette harmonisation devrait étre significative sans étre trop
poussée afin que les travaux puissent étre achevés dans les trois ou quatre ans a venir.

Questions d’ ordre général

13. Ladélégation des Etats-Unis d’ Amérique a déclaré que les efforts déployés en 1991
pour harmoniser le droit matériel des brevets sont allés trés loin, touchant presgue toutes les
guestions liées au processus d obtention et d’ exploitation des brevets, mais qu’ils ont
peut-étre été trop ambitieux. Ladélégation a également indiqué que la“ proposition de base
pour la conclusion d'un traité complétant |a Convention de Paris en ce qui concerne les
brevets’ (projet de 1991), si elle fournit un bon point de départ pour étudier les questions
spécifiques évoquées dans |e document SCP/4/2, n’ aurait pas débouché sur une véritable
harmonisation concernant I’ ensembl e des questions soulevées. Certaines dispositions du
projet de 1991 sont superficielles et n’auraient pas abouti a des critéres véritablement
harmonisés. Dans d’ autres cas, on a eu recours a des dérogations et a des adaptations en
raison de la disparité des lois et pratiques qui existent dans e monde.

14. Ladéégation agouté qu’il serait peut-étre bon que le SCP adopte une démarche
différente en matiere d’ harmonisation des questions de fond. Cette démarche devrait faire
fond sur le succes du Traité sur le droit des brevets (PLT) conclu récemment, sans essayer

d aller trop loin. Le SCP devrait donc aller de I’ avant avec moins de points atraiter que dans
le projet de 1991. Ces points devraient, pour I’'instant, ére limités alarédaction, au dépét et a
I examen des demandes de brevet. A cet égard, |e document SCP/4/2 donne un bon apercu de
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ce qu’ on pourrait considérer comme un sous-ensembl e satisfai sant des questions abordées
dansle projet de 1991. Le SCP devrait s efforcer de parvenir a une véritable harmonisation
sur ce nombre restreint de questions afin de favoriser le partage du travail, une confiance et
une crédibilité totale, une réduction des colts et ainsi de suite. Ladélégation asignalé qu’une
véritable harmonisation devrait étre axée sur des résultats sans dérogations. Les déposants

d’ une demande de brevet devraient étre en mesure de savoir d' avance aquoi s attendre d’un
office al’ autre pour toutes les questions liées a une demande donnée. |ls devraient pouvoir
rédiger une demande une fois pour toutes et s’ en servir sans avoir besoin d’ en modifier le
meémoire descriptif, les dessins ou les revendications en passant d’un pays al’ autre; ils
devraient pouvoir évaluer leurs chances de succes partout dans le monde. C’est pourquoi

I” harmonisation devrait mettre I’ accent sur les avantages économiques car un systeme
véritablement harmonisé offrira des avantages aussi bien aux utilisateurs qu’ au public et aux
offices de brevets. Enrésumé, la délégation est d’ avis de poursuivre, dans un premier temps,
" effort d’ harmonisation sur les questions présentées dans le document SCP/4/2. A pluslong
terme, elle pourrait également serallier al’ objectif d’ une harmonisation plus compléte qui
pourrait porter sur d autres questions, dont les points du projet de 1991 qui seront restés en
suspens.

15. Ladéeégation du Japon, soulignant I’importance de I’ harmonisation du droit matériel
des brevets dans |e contexte d’ une mondialisation rapide, a déclaré qu’ une telle harmonisation
pourrait offrir une infrastructure internationale a la recherche-dével oppement dans un
contexte économique mondial. Associée a une éventuelle réforme du Traité de coopération
en matiere de brevets (PCT), I’ harmonisation du droit matériel des brevets pourrait servir de
base a un futur systéme de brevets mondial.

16. Lapoursuite de I’ harmonisation devrait contribuer a réduire les colts de I’ obtention et
del’ exploitation des brevets. Lefait d atténuer les différences dans les procédures

d’ obtention des brevets entrainerait une réduction des colts directs liés ala nécessité de
rédiger des documents de brevet totalement différents pour des offices de brevets différents.
d utilisation des brevets d un pays al’ autre, réduisant ainsi les risques et, indirectement, les
colts afférents aux demandes de brevet. Enfin, I" harmonisation faciliterait |a reconnaissance
mutuelle des résultats de la recherche et de I’ examen entre les offices de brevets, ce qui
diminuerait leur charge de travail et, en définitive, les colts supportés par les utilisateurs.

17. Ladéégation du Japon est tout afait d’ avis que le SCP doit se pencher sur
I” harmonisation des six questions fondamental es recensees dans le document SCP/4/2 et a
proposé de rgjouter les points suivants.

18. Sagissant tout d abord de I” harmonisation des notions de nouveauté et d’ activité
inventive, il est nécessaire d’ examiner également les différences entre les | égislations qui
adoptent le systéme du premier déposant et celles qui adoptent le systeme du premier
inventeur. Un élément de |’ état de latechnique qui peut ne pas détruire la nouveauté et

I’ activité inventive d’ une invention dans un systeme ou I’ on applique le principe du premier
inventeur peut néanmoins étre considéré comme s’ opposant ala nouveauté et al’ activité
inventive dans un systeme ou I’ on applique le principe du premier déposant.

19. Ensuite, il convient de débattre la question de la publication des demandes de brevet
dansles 18 mois. Dans un pays ne disposant pas d’ un systéme de publication anticipée, un
déposant peut ne pas avoir connaissance de demandes antérieures portant sur des inventions
identiques ou similaires, ce qui risque donc de multiplier inutilement les travaux de
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recherche-dével oppement et |es dépbts de demandes de brevet, entrainant ainsi des colts
superflus. L’absence de publication anticipée pourrait également conduire a des brevets de
type “sous-marin”, qui font courir de sérieux risques aux utilisateurs du systéme des brevets.

20. Enfin, il faut débattre de I’ opposition apres délivrance car il arrive parfois gu’ un brevet
soit délivré par erreur pour une invention qui n’ était pas brevetable. Un systéme d’ opposition
apres délivrance pourrait remédier a cette situation et devrait, dans la mesure du possible,
permettre de prendre en considération les arguments qui pourraient avoir été avancés au cours
de la procédure d’ examen avant délivrance.

21. Parlasuite, I" harmonisation devrait traiter toutes les questions pertinentes en méme
temps afin de tenir ddment compte de tous les intéréts divergents et elle devrait se faire dans
le cadre d’ une convention international e juridiquement contraignante et non au moyen d’ une
résolution ou d’ une recommandation.

22. Ladéégation dela Fédération de Russie a soutenu la proposition d’ harmonisation des
questions figurant dans le document SCP/4/2 tout en faisant ressortir le besoin d’ établir des
priorités. Tout d’ abord, il convient d’ aborder toutes les questions qui pourraient faciliter le
dépdt des demandes. Parmi celles-ci figurent es normes minimales déterminant le caractere
suffisant de ladivulgation et la rédaction des revendications. L’ harmonisation devrait avoir
pour but de permettre aux déposants d’ utiliser |la méme demande dans plusieurs pays. Les
conditions de brevetabilité pourraient étre harmonisées par lasuite. On pourrait S intéresser
dans ce contexte aux brevets “non traditionnels’, comme | es brevets portant sur des méthodes
commerciaes. Les autres questions portent notamment sur la possibilité d'inclure plusieurs
inventions dans une seule demande, |afacilitation de la modification des demandes, |a
réduction proportionnelle des taxes dans |e cas ou e déposant afourni un rapport de recherche
internationale, I’ adoption du systeme du premier déposant en tant que norme pour le systéme
international des brevets et |I” harmonisation des modeles d’ utilité.

23. Ladéégation dela France amis en garde contre une conception trop ambitieuse de
I” harmonisation et recommandé de ne traiter que les questions figurant dans le document
SCP/4/2.

24. Ladéégation du Canada, tout en déclarant que I’ harmonisation ne devrait pas étre trop
ambitieuse, a soutenu la proposition de la délégation du Japon visant ainclure d’ autres points,
en particulier les questions relatives au systéme du premier déposant et ala publication
anticipée des demandes de brevet.

25. Ladéeégation du Brésil, faisant observer que certaines des questions figurant dans le
document SCP/4/2 seront également débattues au sein du Comité intergouvernemental sur la
propriéte intellectuelle en rapport avec les ressources genétiques, les savoirs traditionnels et le
folklore, adéclaré qu'il faudrait éviter les chevauchements d’ activités. Cette déclaration a
recu le soutien de la dé égation des Etats-Unis o Amérique. La déégation du Brésil a auss
appuyé cette proposition de la délégation du Japon.

26. Ladéégation delaHongrie s est déclarée favorable al” harmonisation du droit matériel
des brevets au niveau international car elle permettra de réduire les codts et de mieux évaluer
les chances d’ obtenir une protection par brevet dans plusieurs pays. Cette harmonisation
devrait étre ambitieuse et inclure toutes les questions importantes, mais aussi réaliste et laisser



SCP/4/6 Prov.
page 6

de coté les domaines dans lesquels il ne semble pas possible de progresser actuellement. La
délégation a proposé de commencer par les points figurant dans le document SCP/4/2 et de
revenir sur les autres questions a une date ultérieure.

27. Ladéeégationdel’ Australie, seraliant d une maniere générale al’ objectif d’ une plus
grande harmonisation du droit des brevets, a déclaré que le document SCP/4/2 constitue un
bon point de départ. Tout en mettant en garde contre une approche trop ambitieuse, la
délégation australienne a soutenu les délégations du Canada et du Japon qui ont proposé de
rajouter des questions al’ ordre du jour.

28. Ladéeégation del’ Allemagne a déclaré que |’ harmonisation quant au fond visée dansle
document SCP/4/2 a pour but de faciliter une reconnai ssance mutuelle des résultats de la
recherche et de |’ examen et de réduire les colts. Ladé égation arecommandé en lamatiere
une démarche prudente, qui serait une premiére étape nécessaire, et déclaré que la

reconnai ssance mutuelle ne pourrait étre qu’ une étape ultérieure de ce processus.

L’ harmonisation devrait fournir une base commune sans trop entrer dans les détails. La
délégation a souligné les limites d’ une harmonisation |égislative qui ne pourrait pas toujours
unifier les pratiques, comme dans le cas de “I’ activité inventive” ou la méme expression
renvoit a des réalités différentes selon les systemes juridiques. Par conséquent, certaines
questions peuvent et doivent demeurer du domaine de la pratique.

29. Encequi concernel’ objectif de réduction des codts, |a délégation a déclaré que les
colts afférents aux demandes de brevet ne sont qu’ un élément parmi d autres et que des faits
nouveaux se produisant en dehors du systéme des brevets peuvent aussi contribuer a accroitre
les codts d' utilisation de ce systeme. Le SCP et |e Bureau international devraient donc
surveiller les tendances actuelles et prendre part aux débats en cours. Toutefois, le SCP
devrait se concentrer sur les questions relatives aux brevets. Ladélégation adéclaré que les
points les plus importants sont énonceés dans le document SCP/4/2 et que le projet de 1991
constitue un point de départ utile pour les débats. Elle a également appuyé la proposition de
la délégation du Japon en faveur de I’ examen de guestions supplémentaires méme s'il est
peut-étre plus sage de le faire a un stade ultérieur.

30. Encequi concerne la proposition d examiner le principe du “premier déposant” par
opposition acelui du “premier inventeur”, la délégation des Etats-Unis d’ Amérique a déclaré
que cette question afait échouer la premiére tentative d’ harmonisation du droit matériel des
brevets en 1991 et qu’ elle est trés controversée aux Etats-Unis d’ Amérique. Un nombre
considérable d' utilisateurs américains sont tres attachés au systéme du premier inventeur. La
délégation a déclaré que cette question est examinée actuellement aux Etats-Unis et qu’elle
pourrait étre en mesure de déterminer s'il est possible d’inclure cette question dans |e débat
dans environ un an. La déégation adonc estimé préférable de donner la priorité aux
questions visées dans |e document SCP/4/2.

31. Ladéégation des Pays-Bas adéclaré qu’ elle atoujours été favorable al” harmonisation
du droit matériel. Elleafait remarquer que, bien que le processus d’ harmonisation ait été
interrompu en 1991, |les problemes des déposants de brevets ont persisté. Ladélégation a
indiqué qu’ aucune question ne devrait étre exclue dés le départ mais que les délibérations
devraient commencer par porter sur les questions visées dans le document SCP/4/2. Ellea
souscrit a1’ opinion de la délégation des Etats-Unis d Amérique, selon laquelleil est
nécessaire de parvenir a une harmonisation réelle et substantielle sur un petit nombre de
guestions, mais elle aaussi souligné la nécessité d étre al’ écoute des utilisateurs des systémes
de brevets et d’ examiner les questions supplémentaires qu’ils pourraient suggerer.
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32. Lereprésentant del’ OEB anoté que la protection par brevet prend de plus en plus

d’ importance, d’ ou une augmentation du nombre de demandes et des colts. |l adéclaré que
laréduction des codts passe par une harmonisation substantielle, qui constitue aussi une
condition indispensable & une reconnai ssance mutuelle des résultats de larecherche et de
I”’examen. Selon le représentant, le document SPC/4/2 met en lumiére les points essentiels.
Cependant, les délibérations ne devraient pas étre limitées & ces questions a ce stade. A
I"instar de la délégation du Japon, il a estimé que les questions relatives ala publication des
demandes apres |’ expiration d’ un délai de 18 mois et ala possibilité de former une opposition
apres ladéivrance du brevet sont trés importantes et a accueilli favorablement la déclaration
de la déégation des Etats-Unis d’ Amérique, selon laquelle elle pourrait prochainement
S'intéresser au principe du “premier déposant” par opposition a celui du “premier inventeur”.

33. Lereprésentant del’ AIPLA s est féicité de lareprise du débat sur I’ harmonisation du
droit matériel des brevets. 1l aindiqué gue des progrés évidents ont été réalisés depuis la
Conférence diplomatique qui S est tenue a LaHaye en 1991. Comme celaest indiqué dansle
document SCP/4/2, plusieurs dispositions de ce projet de traité ont été incorporées dans

I” Accord sur les ADPIC et d’ autres ont été prises en considération dansle PLT, qui aété
adopté en juin 2000. Le représentant aestimé qu'il faudrait tirer les enselgnements des
conférences diplomatiques de 1991 et 2000. Celle de 1991 a déemontré que toute tentative
allant dans le sens d’ une harmonisation a grande échelle comporte un risque élevé d’ échec.
La conférence diplomatique de 2000 a montré que I’ on peut obtenir des résultats concrets sur
lavoie de I’ harmonisation des | égislations relatives aux brevets a condition de fixer des buts
et des objectifsréalistes. Le représentant adit que son organisation est satisfaite de voir que
la question de savoir ce qui pourrait étre accompli dans le cadre des nouveaux efforts

d harmonisation fait I’ objet d’ une certaine attention. Selon I’ AIPLA, il s agit d’aléger la
charge supportée par les offices de brevets en relation avec le travail d’ examen et par les
inventeurs. Afin de réduire lacharge des premiers, I’ AIPLA demande instamment au SCP de
concentrer ses efforts sur la définition de I’ état de la technique et de critéres de brevetabilité
qui permettraient de partager le travail de maniére efficace et cohérente entre ces offices.
L"harmonisation requise pour atteindre cet objectif passe par lamise au point d’ une demande
de brevet unique et harmonisée qui pourrait étre utilisée dans tous les pays sans aucun
changement ou modification reflétant une pratique nationale différente. Une approche
totalement harmonisée au niveau de la rédaction de la description et des revendications, de
I”unité d’invention, du droit de déposer une demande, etc., serait trés avantageuse pour les
inventeurs désireux de faire breveter leurs inventions dans plusieurs pays ou régions. Le
projet de texte de 1991 comportait de nombreuses provisions qui, tout en éant importantes, ne
contribuaient pas alaréalisation de ces objectifs. Les dispositions relatives al’ harmonisation
des droits des utilisateurs antérieurs, al’ étendue de la protection et al’ interprétation des
revendications, alarévocation administrative ou aux délais pour larecherche et I’ examen
méritent d' étre examinées, mais pas dans |le cadre des travaux actuels. Le processus

d harmonisation qui va s engager doit viser des objectifs limités, a savoir faciliter le partage
du travail entre les offices des brevets et réduire les charges et les colts pour les inventeurs
qui veulent faire protéger leurs inventions dans plusieurs pays. Méme s son représentant a
préconisé un travail d’ harmonisation limité et ciblé, I’ AIPLA est parfaitement consciente des
difficultés présentées par cette approche. Une invention devrait pouvoir satisfaire a une seule
serie de regles pour étre brevetable. En d’ autres termes, il ne devrait y avoir aucune
disposition prévoyant, al’instar del’article 11.1) du projet de texte de 1991, qu’ une invention,
pour étre brevetable, “doit étre nouvelle, impliquer une activité inventive (ne pas étre
évidente) et étre, au choix de la partie contractante, utile ou susceptible d’ application
industrielle.” De méme, ladéfinition del’ é&at de latechnique et le principe de |’ unité de
I”invention ne devraient souffrir aucune exception ou aucune réserve. Cela ne signifie pas que
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la pratique d’ un pays ou d une région devrait prévaloir sur la pratique d’ un autre pays ou
d une autre région, mais qu’il est nécessaire de faire face ouvertement a des choix difficiles et
de trancher explicitement.

34. Ladéégation dela Suede est favorable al” harmonisation du droit matériel des brevets
et adéclaré gu’ elle attache une grande importance a cette question. |l existe actuellement un
besoin d’ harmonisation dans ce domaine et I’ industrie suédoise apporte son entier soutien a
cetteinitiative. Pour parvenir a une harmonisation efficace, il semble raisonnable de se
concentrer sur les questions évoqueées dans e document SCP/4/2. Certaines, comme la
publication des demandes de brevet al’ expiration d’un délai de 18 mois et I’ opposition aprés
ladélivrance du brevet, méritent une attention particuliére. Du point de vue des utilisateurs, il
est important que |I” harmonisation couvre le principe du premier déposant.

35. Ladéégationdel’Irlande adéclaré gu’ elle s est d§ja prononcée en faveur d' une
harmonisation sur le fond en matiére de droit des brevets lors de la conférence diplomatique
demai 2000 sur le PLT sur ledroit des brevets. Parmi les questions qui devraient étre
examineées en priorité figurent le colt de I’ obtention d’ un brevet et la reconnai ssance mutuelle
des résultats de larecherche et del’ examen. En ce qui concerne les six questions indiquées
dans le document SCP/4/2, |a délégation a rappel € que les points correspondants ont déja fait
I’ objet d’' une harmonisation dans le cadre de I’ Organisation européenne des brevets. Si des
progres sont réalisés sur ces questions au niveau multilatéral, les points proposés par la
délégation du Japon pourront étre examinés.

36. Lereprésentant del’ IFIA adéclaré que son organisation partage le point de vue d’ autres
délégations, selon lesquelles les questions évoguées dans |e document SCP/4/2 méritent toute
I attention du comité. Parmi les principales préoccupations de I’ IFIA figurent en particulier la
réduction du co(t de |’ obtention de la protection par brevet dans plusieurs pays et laréduction
du risque de perte de la protection du fait de I'insécurité juridique croissante. Avant de

S intéresser a ce dont réve la communauté des inventeurs, a savoir un brevet mondial, il est
nécessaire d’ cauvrer al” harmonisation du systeme des brevets. Laraison exige de limiter les
travaux a un certain nombre de questions d’ une importance fondamentale, car mieux vaut un
traité ala portée limitée que pas de traité du tout. Le représentant a rappel é que presque

10 ans se sont écoulés depuis |’ échec du projet de texte de 1991, qui était lui-méme une
continuation de la conférence sur larévision de la Convention de Paris. L’ harmonisation

N’ est pas le processus qui permet a un pays d’imposer ses regles aux autres; elle doit étre
obtenue gréce a de véritables compromis entre les pays. A cet égard, le représentant a
mentionné le principe du premier inventeur, qui N’ est utilisé actuellement qu’ aux Etats-Unis
d’ Amérique. Evoquant le solide soutien dont bénéficie ce principe parmi |es petits inventeurs
des Etats-Unis d’ Amérique, |e représentant aindiqué quel’ IFIA est préte & coopérer pour
trouver une solution acceptable sur cette question.

37. Ladéégation del’ Espagne s est déclarée favorable al” harmonisation du droit matériel
des brevets sur la base du document SCP/4/2. Elle aaussi appuyé la proposition visant a
donner la priorité alarecherche de moyens permettant de réduire le colt de |’ obtention d’un
brevet et alareconnaissance mutuelle des résultats de larecherche et de |’ examen effectués
par différents offices de brevets.

38. Lereprésentant dela JIPA adéclaré que, s agissant de I’ harmonisation du droit des
brevets, il est nécessaire de tenir compte de quatre points, a savoir laréduction des codts, la
rapidité, lasecurité juridique et la nécessité de parvenir a une harmonisation internationale
équitable quels que soient le pays ou lalangue. La JIPA ajugé les questions de sécurité
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juridique et d’ équité trés importantes pour le droit international des brevets. Le représentant a
rappelé les dispositions de I’ article 27.1 de I’ Accord sur les ADPIC qui prévoit que les brevets
doivent pouvoir étre obtenus et qu’il doit étre possible de jouir de droits de brevets sans
discrimination quant au lieu d origine de I’ invention.

39. Lereprésentant dela FICPI aindiqué que son organisation est, d’ une maniére générale,
favorable al” harmonisation des |égidlations rel atives ala propriété intellectuelle en tant que
moyen de parvenir a un systeme facile a utiliser et d’un bon rapport codt-efficacité. Dans une
perspective along terme, son organisation croit en un systeme de droit des brevets harmonisg,
correspondant, pour I’ essentiel, au projet de texte de 1991. Les utilisateurs bénéficieraient en
particulier d’ un systéme des brevets fondeé sur les principes du premier déposant et d'un délai
de gréce de 12 mois reconnu au niveau international. Le représentant a cependant suggéré de
se concentrer au départ sur certaines questions pratiques qui sont importantes pour les
utilisateurs, en particulier pour les rédacteurs de demandes internationales, qui, pour la
plupart, sont aujourd hui déposées selon le systeme du PCT. Un seul mémoire descriptif doit
étre déposé avec lademande selon le PCT. Il n’est pas aisé, voireimpossible, de rédiger un
tel mémoire pour un colt raisonnable tout en respectant |es différentes exigences national es.
Bien qu'il existe quelques regles générales dans le cadre du PCT en ce qui concerne la
description, les revendications et |es dessins, de nombreuses questions essentielles impliquent
des compromis lors de la rédaction de |a description et des revendications. Dans la pratique,

il convient de recourir au principe du plus petit dénominateur commun, des modifications
pouvant étre apportées au cours de la phase nationale et régionale. En ce qui concernela
description, certains pays exigent que la divulgation comporte au moins une maniere

d exécuter |’ invention pour permettre aux tiers d’ utiliser cette derniére au maximum de la
portée des revendications les plus larges. Dans d’ autres systemes de brevets nationaux, et
également en application de |’ actuelle régle 5.1.v) du PCT, la meilleure maniere envisagée par
le déposant doit étre indiquée. Concretement, et au regard de I’ évolution actuelle en matiére
d interprétation des revendications, cette exigence oblige les déposants a rédiger des
meémoires descriptifs tres longs en donnant des renselgnements trés précis, y compris sur des
aspects qui ne sont pas nécessairement liés al’ essence méme du concept inventif. La
longueur moyenne d’ un mémoire descriptif a augmenté de maniére considérable au cours des
derniéres décennies, et ¢’ est une des principal es raisons qui expliquent pourquoi les demandes
de brevet sont devenues trés colteuses. En outre, |a FICPI ne pense pas que I’ obligation
d’indiquer la meilleure maniére soit bénéfique pour le systéme. |l devrait étre suffisant

d exiger simplement une autorisation pour établir un équilibre raisonnable entre les droits des
titulaires de brevets et ceux destiers. Certaines |égidlations exigent que la description
contienne des informations techniques générales et tous les é éments de I’ état de latechnique
pertinent, et d’autres non. Cependant, cette exigence vaut pour une demande déposée selon le
PCT, et cesinformations doivent aussi étre en partie reprises au cours de la procédure
nationale lorsque des déclarations relatives a des divulgations d’ informations doivent étre
déposeées. Larédaction des revendications est une tache qui exige aussi beaucoup de travail et
d attention. Dans de nombreux systémes, des taxes supplémentaires doivent étre acquittées
pour toute revendication au-dela d’ un certain nombre, généralement 10. |l est courant

d’ utiliser des revendications dépendantes multiples pour limiter le nombre de revendications.
Cependant, dans certains pays, |es revendications dépendantes multiples ne sont pas
autorisées ou donnent lieu a une taxe supplémentaire. Pour le rédacteur d’ une revendication
correspondant a une demande déposée selon le PCT, il est presque impossible de parvenir a
une seule série de revendications offrant un bon rapport colt-efficacité et une bonne
protection. En ce qui concerne larédaction et la structure des revendications, certains pays
exigent un format en deux parties, d’ autres non. Dans certains pays, des numeéros de
référence doivent étre indiqués; dans d autres pays, ils ne sont pas autorisés. Certains pays
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exigent des caractéristiques techniques, d autres des caractéristiques économiques et autres.
Certains pays admettent des revendications indépendantes étroitement liées, d’ autres non.
Certains admettent e regroupement d’ objets, par exemple des produits, des procédés et des
appareils, d autres non. Des pays autorisent un langage fonctionnel, d’ autres non. Ainsi,
dans des demandes de brevet concernant plusieurs pays, qu’ €lles soient déposées selon le PCT
ou non, d’'importantes modifications doivent étre apportées au cours de la procédure devant
I” office des brevets national ou régional, entrainant des codts élevés pour le déposant. Les
possihilités d' apporter ces modifications varient elles aussi de maniere considérable. Dans
certains pays, les modifications peuvent étre apportées a tout moment pendant la durée de
validitéde la demande et du brevet, alors que dans d’ autres pays €elles ne peuvent étre
apportées que dans des délais limités. Par consequent, la FICPI accueillera avec satisfaction
toute modification du droit et de la pratique qui ssimplifieralarédaction et le traitement des
demandes de brevet.

40. En conséquence, pour favoriser un systéme de brevets plus performant, et celaméme a
court terme, ce représentant a proposé que le SCP traite des questions suivantes : suppression
de I’ exigence concernant le meilleur mode d’ exécution de |’ invention, autorisation des
revendications dépendantes multiples, autorisation de I’ insertion de signes de renvoi (entre
parentheses) dans les revendications et application de la méthode “ probleme et solution” en ce
qui concerne |’ exigence d’ activité inventive. Cette derniere méthode s’ est avérée tres efficace
chague fois qu’ elle a été appliquée. Ce méme représentant a aussi évoque laregle 5.1 du PCT
relative aladescription. Cette derniere est étroitement liée aux questions fondamentales de

I état de latechnigque, de lanouveauté et de |’ activité inventive mais elle offre aussi des
solutions satisfai santes a de nombreux problemes pratiques examinés précédemment, tels que
lesrenvois al’ éat de latechnique dans la description, le format des revendications, lalangue
des revendications, le fondement des revendications et méme I’ unité del’invention. Ces
questions devraient pouvoir étre réglées sans modifier fondamentalement la législation
nationale sur les brevets. Cela permettrait néanmoins de réduire les frais d’ obtention des
brevets et serait extrémement avantageux pour les utilisateurs du systeme. Une simplification
du systéme des brevets a aussi indirectement pour effet de réduire les frais, éant donné

qu’ elle permet d' accélérer le processus de délivrance des brevets ainsi que de faire gagner du
temps et d' épargner du travail atoutes les parties intéressées.

41. Lereprésentant delaBIO adit que son organisation est en tous points favorable a

I harmonisation du droit des brevets. |l acependant estimé qu’au delad’ un simple travail

d harmonisation il faut y voir I’ occasion de favoriser la reconnaissance mutuelle des résultats
delarecherche et de |’examen. Celle-ci permettrait en effet de réduire efficacement la
complexité des procédures de brevets. Ce méme représentant a néanmoins gjouté que les
normes international es en vigueur, notamment celles qui découlent de |’ Accord sur les
ADPIC, doivent étre respectées.

42. Lereprésentant del’IPO adit que son organisation se félicite de I” harmonisation du
droit matériel des brevets. 1l a cependant instamment demandé au comité de limiter le
nombre de questions qu’il entend aborder dans un premier temps. |l conviendrait notamment
d axer en priorité lestravaux sur les questions de brevetabilité et de validité et sur la
procédure de dépdt. Ce méme représentant a rappel é que le meilleur modéle pour une
conclusion favorable de ces travaux semble étre | adoption du principe du premier déposant,
complété par un délai de gréce général de 12 mois pour les divulgations de I'invention par
I’inventeur.
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43. Lereprésentant del’ AIPPI adit que son organisation est favorable al’ harmonisation du
droit matériel des brevets et que les six questions exposées dans e document SCP/4/2
semblent constituer une bonne base de discussion. 1l a cependant rappel€ que I’ examen de
guestions telles que la nouveauté, I’ éat de latechnique et |’ activité inventive dépend
directement de I’issue du débat opposant le principe du premier déposant a celui du premier
inventeur. |l apar conséquent proposé de commencer a débattre de cette question lorsgque la
position de la déégation des Etats-Unis d’ Amérique sera connue.

44. Lereprésentant dela JPAA adit qu en matiere d’ harmonisation il importe avant tout
d assurer ladélivrance des brevets a un colt raisonnable et de régler les questions touchant a
labrevetabilité et ala sécurité juridique. L’ examen des six questions exposées dans le
document SCP/4/2 semble constituer un bon point de départ. Cependant, le principe du
premier déposant, |’ opposition postérieure ala délivrance et 1a publication des demandes
aprés un délai de 18 mois sont les questions a examiner en priorité.

45. Enréponseal’intervention du représentant de I’ AIPPI, le Bureau international adit que,
bien que les questions telles que la définition de |’ état de la technique se rattachent a certains
égards au débat opposant le principe du premier déposant a celui du premier inventeur, elles
pourraient étre examinées séparement d’ autres questions telles que la priorité entre inventeurs
indépendants, qui pourraient étre abordées ultérieurement. En outre, le Bureau international a
dit que, si le comité permanent souhaite une totale harmonisation, aucune distinction
territoriale ne devra étre retenue dans le traité.

46. Ladéégation des Etats-Unis d’ Amérique a partagé le point de vue du Bureau
international en ce qui concerne la question du premier inventeur et a dit que I’ harmonisation
est possible sans aborder les délicats problémes que souléve cette question.

47. Leprésident, résumant le débat, a proposé les conclusions suivantes :

a)  au coursdesdeux prochaines sessions, qui setiendront en mai et en
novembre 2001, le SCP examineraen priorité les six questions décrites dans le document
SCP/4/2,

b) alaréunion de novembre 2001, le SCP étudierasi d’ autres questionstelles que le
principe du premier déposant, |a publication des demandes al’issue d' un délai de 18 mois et
I’ opposition postérieure ala délivrance doivent étre prises en considération,;

c) leprojet detraité ne comportera aucune restriction territoriale.

48. Ladéégation du Japon s est dite favorable ala décision de commencer par I’ étude des
SixX questions recensees dans le document SCP/4/2. Elle a constaté avec satisfaction que la

dél égation des Etats-Unis d’ Amérique est préte & examiner la question de |’ opposition entre le
principe du premier déposant et celui du premier inventeur, et s est dite décue de ce que

d  autres dél égations ne soient pas encore en mesure d’ aborder d’ autres questions. Elle a
instamment demandé que toute question complémentaire soit abordée des que possible, dans
la dynamique du processus d’ harmonisation.

49. Le président arépondu que ces autres questions restent inscrites al’ ordre du jour mais
que le SCP a déecidé de limiter le débat aux six questions recensees dans le SCP/4/2 au cours
des 12 prochains mois.
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Document SCP/4/2

50. Leprésident aouvert le débat sur les diff érentes questions soulevées dans le document
SCP/4/2.

Etat de la technique

51. Leprésident ademandé aux délégations de formuler leurs observations éventuelles sur
laquestion de|’* état de latechnique” (paragraphes 11 a 14 du document SCP/4/2).

52. Ladéégation des Etats-Unis d’ Amérique a estimé que le texte de I’ article 11.2)b) du
projet de 1991 pourrait étre retenu s'il est rendu généralement applicable. En outre, le SCP
devra préciser les criteres permettant de considérer qu’un éément d’information fait partie de
I état de latechnique. Cette délégation a notamment évoqué la vérification, I’ authentification,
la confirmation et I’incontestabilité de cet élément d’information ainsi que la possibilté de lui
donner date certaine. En ce qui concerne le délai de gréce, I’ article 12 du projet de 1991
constitue un bon point de départ. Cette méme délégation a gjouté qu’ elle est en mesure de
souscrire aun délai de grace rédllement international .

53. Ladéégation del’ Australie s est déclarée favorable al’introduction d’ un concept
international del’ état de latechnique. Elle aaussi souscrit au délai de grace de 12 moisa
condition qu’il s'integre dans un systéme international unifié. Cette méme délégation s est
dite en mesure d’ accepter lelibellé de |’ article 12 du projet de 1991.

54. Ladéégation du Canada a approuve les notions retenues dans le projet de 1991. Ellea
notamment mentionné |’ article 12, qui prévoit un délai de grace reconnu al’ échelle
internationale et |’ article 13.

55. Lereprésentant del’ OEB aapprouvé le principe énonce al’ article 12 du projet de 1991
atitre de point de départ mais agjouté qu’il devra étre adapté aux publications sur |’ Internet.
Cette dél égation S est demandé si |es éléments mentionnés par la délégation des Etats-Unis

d’ Amérique sont suffisants, notamment en ce qui concerne lanécessité de lapreuve. Elle

S est dite préte a accepter I’introduction d’'un délai de gréce et a signalé aux participants que
I’ OEB a commandé une étude sur cette question et qu’ un consensus est en train de se dégager
en lamatiere. Cette méme délégation sera donc en mesure de faire connaitre sa position d’ici
environ un an. Elle a cependant rappel € que le systéme du délai de gréce ne peut fonctionner
quesil estinstitué al’ échelle mondiale. En résumeé, lesarticles 11, 12 et 13 du projet de
1991 constituent un point de départ pour un examen plus approfondi de ces questions.

56. Lereprésentant del’ IFIA adit que les inventeurs appuient sans réserve un délai de
gréce général de 12 mois al’échelle mondiale. |l aprécisé que de plus en plus de pays
prévoient un délai de grace dans leur |égislation nationale mais que I’ état actuel de

I” harmonisation international e dans ce domaine, qui remonte a une centaine d’ annees, reste
insuffisant, et que cette situation est insupportable pour les inventeurs.

57. Ladéégation del’ Allemagne a approuvé les observations faites aux paragraphes 11 a
13 du document SCP/4/2 ainsi que les articles 11 et 12 du projet de 1991. Elle arappelé étre
en faveur d’ une nouveauté absolue, qui ne doit étre assortie d’ aucune exception telle que
celles qui sont actuellement prévues al’ article 11.2)c) du projet de 1991. Elle amis en doute
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lefait qu’un complément de définition puisse beaucoup aider a préciser cette notion, qu'il
serait par conséquent sans doute préférable de laisser al’ appréciation des tribunaux et des
offices.

58. Ladéeégation delaFranceadit que, bien qu elle ait émis des réserves concernant la
notion de délai de gréace dans le passé, €lle est désormais ouverte a un débat sur la question.
Elle asignalé au comité que, dans son pays, une conférence intergouvernemental e a conclu,
en 1999, qu’'un délai de gréce pourrait étre profitable. Cette méme délégation s est donc dite
en mesure d’ accepter un délai de grace de six a 12 mois, a condition gque cette notion recueille
un consensus al’ échelle mondiale.

59. Ladéégation del’Irlande S est dite favorable ala notion de nouveauté sans aucune
exception par rapport al’ état de latechnique. Elle agouté qu’ elle peut aussi appuyer
I"introduction d’un délai de gréce et que sa position définitive en la matiére dépendra de
I’ évolution future au sein de I’ OEB.

Nouveauté

60. Leprésident ademandé aux délégations de formuler leurs observations éventuelles sur
la question de la“ nouveauté’ (paragraphes 15 a 18 du document SCP/4/2).

61. Ladélégation des Etats-Unis d’ Amérique aestimé que |’ article 11.2) du projet de 1991
est un bon point de départ. Elle a souligné qu’ une réelle harmonisation de la notion de
nouveauté, et notamment de son application, est nécessaire car les pratiques pourraient
continuer adiverger malgré |I” harmonisation inhérente au texte du projet de 1991. Cette
méme dél égation a évoqué |e document PLT/DC/69, qui comporte des éléments
complémentaires concernant, notamment, la perte des droits.

62. Ladélégation delaFedération de Russie a appuyé la déclaration de |a délégation des
Etats Unis d’ Amérique et afait observer que le projet de 1991 doit é&re modifié de facon a
permettre une réelle harmonisation des pratiques en la matiére.

63. LeBureau internationa adit que, S'il est possible d’ harmoniser les|égislations dansle
cadre d'un traité, il est beaucoup plus difficile d’ harmoniser les diff érentes pratiques suivies
pour |’ application de ces |égislations. L’ harmonisation compléte de ces pratiques pourrait
exiger, along terme, la création, sous une forme ou une autre, d’ un organe de recours
commun, si tel est le vaau des Etats membres.

64. Lereprésentant del’ OEB aestimé quel’article 11.2)a) du projet de 1991 constitue un
bon point de départ. |l asignalé aux délégués qu’ une disposition de cette nature ne
permettrait plus al’ OEB de retenir I’ exception prévue al’ article 54.5) dela CBE. Etant
donné que les Parties contractantes de cette convention ont entameé un processus de révision
de cette disposition, le représentant de |’ OEB s’ est dit dans I’impossibilité de prendre
définitivement position sur cette question et s est réservé la possibilité de proposer une
modification a une session ultérieure.

Activité inventive (non-évidence)

65. Leprésident ademandé aux délégations de formuler leurs observations éventuelles sur
laquestion de I’ activité inventive” (paragraphes 19 a 22 du document SCP/4/2).
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66. Etant donné que les termes “activité inventive” et “non-évidence” ont déja un sens
distinct consacré dans diverses juridictions, le Bureau international a suggéré que soit étudiée
lapossibilité d utiliser plutdt une expression neutre, telle que “ progres brevetabl e par rapport
al’éat delatechnique’.

67. Ladé&égation des Etats-Unis d’ Amérique s est déclarée en faveur del’inclusion de la
question de |’ “activité inventive (non-évidence)” dans le débat et asouligné qu’il est
important de régler la question des différences conceptuelles entre “non-évidence” et “activité
inventive’. L’utilisation d’un terme neutre, comme I’ a suggére le Bureau international ,
pourrait étre une fagon d'y parvenir, mais la délégation préfére |’ expression “ différence
brevetable par rapport al’ éat de latechnique’. A cet égard, il est essentiel de préciser le
niveau d’ éat de latechnique requis. Ladélégation estime que |’ article 11.3) du projet de
1991 constitue un bon point de départ, bien qu’il convienne d'y gouter beaucoup d’ éléments
pour réaliser une harmonisation efficace.

68. Ladéégation del’ Australie aappuyé les déclarations faites par |a dél égation des
Etats Unis d’ Amérique et a gjouté que I’ article 11.3) du projet de 1991 ne suffit passi I’on
veut parvenir a une véritable harmonisation. Elle a déclaré accueillir favorablement la
suggestion du Bureau international préconisant I’ utilisation d’ un terme neutre mais a gjouté
gu'il convient d'y réfléchir plus avant.

69. Ladéégationdel’ Allemagne s est déclarée, pour |’ essentiel, en faveur del’ article 11.3)
du projet de 1991. Elle s est éevée contre la suggestion du Bureau international et a dit
préférer un terme ayant un sens clair et consacré dans le droit national et les traités
internationaux plutét qu’ un nouveau terme qui N’ aurait pas encore été utilisé dans certaines
juridictions et pourrait étre source de confusion.

70. Enréponse a cette intervention, le Bureau international a déclaré craindre que des pays
dans lesquels un terme a dga un sens consacré ne continuent tout simplement comme par le
passé, sans tenir compte de I’ harmonisation dont e sens du terme aura fait I’ objet al’ échelon
international .

71. Ladéégation du Maroc s est déclarée en faveur de I’ article 11.3) du projet de 1991.
Selon dlle, I" utilisation de nouveaux termes pourrait compliquer la situation, et ce d' autant
plus que I’ Accord sur les ADPIC utilise dgales termes consacreés.

72. Leprésident a gouté que la note accompagnant I’ article 27 de I’ Accord sur les ADPIC
permet aux membres de considérer comme synonymes les notions d’“ activité inventive” et de
“non-évidence’.

73. Ladéégation dela Roumanie a proposé que soit appliquée la méthode “probleme et
solution” qui s est avérée utile pour déterminer la portée des revendications de brevet. Si I’on
N’ applique pas cette méthode, il pourrait se produire que plusieurs inventions revendiquées
dans une méme demande ne soient pas liées par un concept inventif commun. Ladélégation a
également informe les délégués que, en vertu de lalégislation roumaine sur les brevets, un
seul document peut étre accepté aux fins de la détermination de la nouveauté, alors que la
détermination de I’ activité inventive peut étre fondée sur plusieurs documents.

74. Laddégation des Etats-Unis d’ Amérique aindiqué que la méthode “probléme et
solution” suscite de sérieuses préoccupations parmi les utilisateurs de son pays et devrait donc
étre évitée.
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75. Ladéégation du Japon adit que I’ article 11.3) du projet de 1991 constitue un bon point
de départ mais qu’il convient de choisir I’ un des deux termes, a savoir “activité inventive’” ou
“non-évidence’. Elle apropose que I’ effort de réflexion porte sur la méthode a appliquer
pour déterminer I’ activité inventive plutot que sur laterminologie.

76. Cette proposition a été appuyée par |a dél égation de la Fédération de Russie, qui a
déclaré gu’ elle peut souscrire an’importe lequel des termes et a demandé au Bureau
international de donner aux dél égations des précisions sur les différentes méthodes.

77. LeBureau international a accepté de présenter une analyse explicative pour la prochaine
session.

78. Ladéeégation des Pays-Bas a déclaré que I’ on ne peut guére espérer venir a bout des
différences de pratique en harmonisant une terminologie, et qu’il conviendrait de se
concentrer sur des questions de méthode, bien qu’ un traité ne soit pas forcément le contexte
idéal pour harmoniser des méthodes.

79. Ladéégation del’ Allemagne adit souscrire a cette opinion et adeclaré qu'il est
impossible de définir des méthodes de facon décisive dans le cadre d’ un traité. Comme il
peut s avérer nécessaire d’ appliquer des méthodes différentes selon les inventions, aucune
précision en lamatiere ne devrait figurer dans le traité.

80. Laddégation des Etats-Unis d’ Amérique estime qu'’il faut harmoniser les méthodes
pour guider les offices, et se doter d’ une doctrine qui garantisse le méme résultat dans le
monde entier. 1l N’ est pas nécessaire que les questions de méthode figurent dans le trait€; en
revanche, elles pourraient faire partie de lignes directrices ou d’ autres instruments anal ogues.

81. Lereprésentant del’ OEB amis | accent sur lanécessité d’ assurer la cohérence voulue
avec le PCT et, pour cette raison, s est élevé contre |’ utilisation de nouveaux termes ou d’ une
terminologie divergente. |1l a également souligné que la méthode a appliquer pour déterminer
I” activité inventive est d’ une importance fondamentale s agissant de |’ examen quant au fond
et devrait absolument étre précisée dans le traité.

82. Ladéégation delaHongrie aattiré |’ attention des participants sur le fait que les
questions de terminologie ne sont pas non plus tout afait dénuées d’ importance. Elle s est
dite préte a accepter aussi bien lestermes utilisés dans |’ article 27.1) de I’ Accord sur les
ADPIC que ceux qui figurent dans |’ article 11.3) du projet de 1991, ou un terme neutre.
Comme d’ autres délégations, elle est d’ avis que les questions de méthode sont de la plus
haute importance car elles permettent de garantir une application uniforme du traité. La
délégation estime que | un des concepts fondamentaux qui méritent d’ étre harmonisés est la
notion d’'*“homme du métier”.

Possihilité d’ application industrielle (utilité)

83. Leprésident ademandé aux délégations de formuler leurs observations éventuelles sur
laquestion de I’ applicabilité industrielle (utilité)” (paragraphes 23 & 25 du document
SCP/4/2).

84. Lesdélégations du Canada et des Etats Unis d’ Amérique ont demandé des précisions
sur le sens du membre de phrase “ou qui ne peuvent étre utilisées qu’ adesfins privees’, qui
figure alafin du paragraphe 23 du document SCP/4/2, tout en notant la différence de sens
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entre les termes “applicabilité industrielle” et “utilité’. Le Bureau international aexpliqué
gue ce membre de phrase se rapporte au terme “applicabilité industriell€” et non au terme
“utilité’.

85. Laddégation des Etats-Unis d’ Amérique a souligné qu’il est important de parvenir &
une véritable harmonisation sur ce point. En ce qui concerne I’instrument juridique, elle est
d avis que cette question peut figurer soit dans un traité, soit dans des lignes directrices. Elle
aen outre gjouté gque, quelles que soient les normes établies, elles ne devraient pas étre
interprétées de maniére a exclure certaines inventions de I’ objet brevetable.

86. Ladéeégationdel’Irlande aindiqué que, dans |’ article 27.1) de I’ Accord sur les ADPIC,
on autilisé |’ expression “ susceptible d’ application industrielle” mais non le terme “utilité’.
Le président a attiré I’ attention des participants sur le fait que la note relative a cette
disposition permet aux membres de considérer I’ expression “ susceptible d’ application
industrielle” comme synonyme du terme “utile”.

87. Ladéégation dela Fédération de Russie a explique que, selon sa pratique, le terme
“applicabilité industrielle” adeux sens. Premierement, I’invention dont la protection est
demandée devrait étre utilisée dans un certain but économique. Deuxiémement, afin

d exclure lesinventions qui ne sont que des idées, |a solution technique doit avoir été trouvée
et lafonction revendiquée doit étre effectivement remplie. Ladélégation a suggére que la
guestion de savoir comment cette exigence est appliquée en pratique dans différents pays soit
étudiée plus avant, et que d’ autres exemples que le mouvement perpétuel soient fournis.

88. A proposdel’intervention de la déégation de la Fédération de Russie, la délégation de
I’ Allemagne a dit que le terme “applicabilité industrielle” est lié alanotion d “invention”, qui
comprend I’ enseignement technique. Appuyée par la délégation de la France, elle a suggéré
I” utilisation du terme “applicabilité industrielle’ plutot qu’“utilité’. Ladéégation des

Etats Unis d’ Amérique a déclaré que, en ce qui concerne la définition du terme “invention”,

I’ exigence relative al’ enseignement technique constitue une limitation inutile.

89. Ladéégation du Maroc adéclaré souscrire al’ opinion exprimée par |a délégation des
Etats Unis d’ Amérique et adit préférer I’ utilisation du terme “ utilit€”, rappelant que la notion
recouverte par ce terme est expliquée au paragraphe 24.b) du document SCP/4/2.

90. Ladéégation du Japon a suggéré gu’ une définition soit fournie, adesfins

d harmonisation complete, et que, en tout état de cause, la discussion porte sur le fond plutét
gue sur des questions de terminologie. Elle a égaement relevé que I’ exigence de possibilité
d application industrielle est liée aux exigences relatives ala divulgation, qui sont énoncées

par exemple danslarégle 5.1.a)vi) du PCT.

91. Ladéégation delaFrance anoté que, dans letexte frangais, il conviendrait d’ utiliser le
terme “possibilité d’ application” au lieu d’“applicabilité industrielle’.

Suffisance de la divulgation

92. Leprésident ademandé aux délégations de formuler leurs observations éventuelles sur
la question de la“ suffisance de ladivulgation” (paragraphes 26 a 32 du document SCP/4/2).
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93. Laddégation des Etats-Unis d' Amérique a suggéré que la poursuite de |’ examen de ce
point soit basée sur I article 3.1) du projet de 1991 plutdt que sur I’ article 25, dont I’ objet est
traité dans |’ article 29.1) de I’ Accord sur les ADPIC.

94. Ladéegation del’ Allemagne adit que, selon son expérience, |’ exigence relative ala
meilleure maniére d’ exécuter I’ invention ne pose aucun probléme au cours de la procédure
devant I’ office des brevets, du fait que la divulgation de ladite meilleure maniere donnerales
meilleures chances d' obtenir un brevet. Au stade del’ action en justice, toutefois, |” auteur de
I” attei nte présumeée conteste souvent la validité du brevet en se fondant sur cette exigence.

95. Déclarant souscrire al’ observation formulée par la délégation de I’ Allemagne, la
délégation des Etats Unis d’ Amérique s est dite préte & envisager la suppression de |’ exigence
en question dans salégidation nationale. Elle aexpliqué que, tant en vertu de cette |égislation
gu’'en vertu del’article 29.1) de |’ Accord sur les ADPIC, I’ exigence relative alameilleure
maniére d’ exécuter I’ invention est une exigence subjective visant a prévenir une dissimulation
délibérée del’invention. Elle a également déclaré qu’il conviendrait d' éviter que, dans

d autres pays, cette exigence subjective ne devienne une exigence objective.

96. Lereprésentant del’ OAPI adit que, puisqu’ une divulgation suffisante sera une
condition préalable au transfert de technologie de I’ inventeur ala société, lameilleure
maniére d’ exécuter I’ invention devrait étre divulguée dans la description, ce qui est prescrit
dans salégidation régionae. Le président arappelé que, en vertu du Traité sur le droit des
brevets, il N’ est pas exigé de revendication aux fins de la détermination de la date de dépdt car
laportée de I’invention s en trouverait limitée a ce qui aurait été divulgué ala date de dépbt.

Il S'est demandé s'il sera prévu, en matiere de divulgation, différentes conditions s’ agissant
des exigences relatives, respectivement, ala date de dépbt et ala ddivrance d un brevet.

97. Ladéégation del’ Australie aindigué que, bien que sa légidation nationale comporte

I’ exigence relative alameilleure maniere d’ exécuter I’invention, elle est préte a supprimer
cette exigence, qui n’ a éé utilisée que rarement. L’ essentiel sera que ladivulgation soit
effectuée de telle fagcon que I’ invention puisse étre exécutée par un homme du métier, comme
le prévoit I’ article 3.1) du projet de 1991.

98. Ladéégation du Japon a suggéré gue la souplesse relative alamaniéere et al’ ordre des
éléments de la description — telle que prévue par larégle 5.1.b) du PCT — soit maintenue, dans
I”intérét des utilisateurs.

Rédaction et inter prétation des revendications

99. Leprésident ainvité les délégations a présenter leurs observations sur “larédaction et
I”interprétation des revendications’ (paragraphes 33 a 38 du document SCP/4/2).

100. Ladélégation des Etats-Unis d Amérique s est déclarée favorable al’inclusion des
questions relatives ala rédaction des revendications. Elle atoutefois réaffirmé son opposition
al’inclusion de tout aspect touchant au critére de “ caractéristique technique’. Ellea
également fait part de ses préoccupations en ce qui concerne la concision des revendications.
S agissant de |’ utilité de I’ invention, la dél égation a souscrit ala disposition figurant dans le
projet de 1991. Elleaindiqué par ailleurs que le secteur privé des Etats-Unis d’ Amérique
entend que les questions relatives aux revendications en deux parties et au baréeme des taxes
afférentes aux revendications dépendantes multiples soient résolues.
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101. En réponse & une préoccupation exprimée par |a délégation des Etats-Unis d’ Amérique
selon laquelle les questions relatives a |’ interprétation des revendications sont des questions
aprées délivrance qu'il conviendra d’ aborder ultérieurement, le Bureau international aexpliqué
gue certains aspects de I interprétation des revendications, touchant notamment la définition
de I’ &endue des revendications, le mémoire descriptif al’ appui des revendications et la
doctrine des équivalents dans |e contexte des droits conférés par une demande publiée avant la
délivrance du brevet, sont, en partie du moins, des questions avant délivrance.

102. Ladéeégation du Japon afait observer que cette question est étroitement liée a celle de
I’ objet brevetable et aindiqué qu’ une étude sur les méthodes de travail appliquées aux Etats-
Unisd’ Amérique, al’ OEB et au Japon afait apparaitre des différences importantes. La
délégation arenvoyé alaregle 3.2) du projet de réglement d’ exécution de 1991 et ala

regle 6.3.a) du reglement d’ exécution du PCT, selon lesquelles larevendication doit étre
définie “en termes de caractéristiques techniques de |’ invention” et ainformé les délégués que
lalégidation japonaise définit I’ invention comme une “ création hautement évoluée d'idées
techniques utilisant uneloi de la nature’” mais qu’ elle ne contient pas de restriction de ce type
concernant les revendications. En droit japonais, le déposant peut donc décrire |’ invention
dans lestermes qu'’il souhaite, pour autant que | es revendications définissent I’idée technique
dans son ensemble. En outre, larégle 3.3)i) du projet de réglement d’ exécution de 1991 et la
regle 6.3.b) et ) du réglement d’ exécution du PCT imposent de rédiger les revendications en
deux parties, exigence qui ne figure pas dans lalégidation japonaise. Ladélégation aestime
que lefutur traité d’ harmonisation devralaisser aux déposants autant de liberté que possible
dans larédaction des revendications. Elle a également indigué que la question de
I”interprétation des revendications, avant la délivrance du moins, doit aussi étre débattue.

Projet de dispositions relatives a I’ harmonisation du droit matériel des brevets

103. Leprésident ainvité les délégations afaire des observations au sujet de |’ laboration

d un projet de dispositions sur I” harmonisation du droit matériel des brevets pour la prochaine
réunion, sur la base d’ un document informel établi par le Bureau international. Il adit queles
rapports existant entre les diverses questions al’ é&ude pourraient al’ avenir étre expliqués
dans les notes.

104. Ladéégation de la Fédération de Russie a demandé une explication quant au sens du
terme “historique de la procédure” et quant alasignification de I’ expression “homme du
métier” dans |le contexte de lanouveauté. Elle a précisé que la Fédération de Russie n’'a pas
recours ala définition de I’homme du métier dans ce contexte.

105. LeBureau international adit quel’ expression “historique de la procédure’ vise, entre
autres, toute modification apportée par le déposant au cours de I’ instruction de la demande qui
serait de nature arestreindre larevendication, et que la définition de | homme du métier par
rapport alanouveauté évoque le principe général selon lequel une invention doit étre
divulguée de telle sorte qu’ elle puisse étre réalisée et exploitée par un homme du métier.

106. Ladélégation des Etats-Unis d Amérique adit qu’elle ne voit aucune urgence a
examiner les questions qui se posent aprés ladélivrance du brevet, telles que celles qui se
rattachent al’interprétation des revendications, mais aadmis que d’ autres délégations
souhaitent un tel examen. Elle a gjouté que la définition de I’homme du métier peut aussi
amener aexaminer si lamention d une divulgation destructrice de nouveauté est suffisante en
SOi.
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107. Ladéeégation du Japon s est félicitée de la prise en compte de |’ effet sur I’ état de la
technique des demandes déposées antérieurement et a dit que I’ article 13 du projet de 1991
doit servir de point de départ pour I’ examen de cette question. Elle a gouté que

I’article 13.1)b) de ce projet prévoit que le contenu intégral d’ une demande antérieure doit
étre pris en considération du point de vue de I’ antériorité a partir de la date de priorité et non a
partir de la date de dép6t. Cette méme délégation a aussi relevé que les alinéas 1)a) et 4) de
I"article 13 du projet de 1991 offrent deux possibilités distinctes quant aux solutions pouvant
étre retenues au niveau national, situation alaquelleil convient de remédier. Elle agjouté
que, bien que la question de I’ interprétation des revendications semble se poser
essentiellement apres la délivrance, le comité doit aussi s'intéresser al’interprétation des
revendications avant la délivrance du brevet, étant donné que cela est extrémement important
pour |” harmonisation du processus de délivrance des brevets.

108. Le président ademandé aux délégations du Japon et des Etats-Unis d’ Amérique
d expliquer pourquoi I’ interprétation des revendications doit différer selon qu’ elle intervient
avant ou apres la délivrance du brevet.

109. Ladéégation du Japon acité, atitre d' exemple d interprétation des revendications
avant ladéivrance du brevet, celle des revendications portant alafois sur les moyens et la
fonction, des revendications portant sur un produit obtenu par un procédé d’ obtention
déterminé et des revendications portant sur une utilisation. Cette délégation adit qu’au Japon
les revendications portant alafois sur les moyens et |a fonction comprennent tout moyen
possible d’ exécution de cette fonction mais qu’ elles pourraient étre interprétées différemment
aux Etats-Unis d’ Amérique et en Europe.

110. Ladélégation des Etats-Unis d’ Amérique adit que I’ interprétation des revendications
portant sur les moyens et lafonction reléve des questions antérieures ala délivrance qu'il
serait intéressant d’ aborder et a précisé qu’ aux Etats-Unis d Amérique laloi exige que ces
revendications soient interprétées plus restrictivement qu’ on ne pourrait le penser. Cette
méme dél égation, répondant a la question du président concernant la distinction a opérer selon
que I’interprétation d’ une revendication intervient avant ou aprés ladélivrance du brevet, a dit
gue cette interprétation est trés différente d'un cas al’ autre. Elle aaussi relevé queles
questions relatives al’ historique de la procédure et aux équivalents n’ont aucune incidence
sur I'interprétation d’ une revendication avant ladélivrance et pourraient étre traitées
ultérieurement.

111. LeBureauinternational adit quel’ historique de la procédure et les équivaents
pourraient étre des questions antérieures ala déivrance par rapport aux droits afférents aune
demande publiée. En toute hypothese, il veillera, dans un premier temps, an’ établir de projet
de dispositions que pour les questions antérieures ala délivrance.

112. Ladéégation du Canada a noté, en ce qui concerne la définition de |’ invention, que s
I’on compare le libellé des revendications au Canada et aux Etats-Unis ' Amérique, qui est
souvent le méme dans les deux pays, les tribunaux interprétent I’ objet de la protection trés
différemment et leurs décisions ne sont généralement pas unanimes, bien que les deux pays
aient laméme définition dans leurslois. Cette méme délégation s est interrogée au sujet dela
portée envisagée des modifications de la description et des revendications par rapport a

I’ étendue de |a protection.
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113. Enréponseal’intervention de la délégation du Canada, e Bureau international a noté
que la définition de I’ invention peut étre retenue aux fins du projet de dispositions et que |’ on
pourra décider ultérieurement si elle doit étre incorporée dans letraité. Il agouté queles
modifications de la description et des revendications éaient prévues dans le projet de 1991, et
qu'il serait utile d éudier I’ opportunité de les conserver dansletraité.

114. Ladéégation des Pays-Bas a dit que |le débat entre les dél égations du Japon et des
Etats Unis d’ Amérique a permis de préciser pourquoi I’ interprétation des revendications est
une guestion se rapportant ala demande de brevet et non al’ enregistrement du brevet. De
I’ avis de cette délégation, I’ interprétation des revendications est normalement une question
qui se pose apres ladéivrance.

115. Lereprésentant de |’ OEB adit que pendant des années|’ OEB s est passé de toute
définition de I’invention dans sa convention, ce qui autorisait davantage de souplesse, mais
gu’ elle est préte a débattre de la question. Il agjouté que lanotion d’ unité de I’ invention a été
traitée dansle PLT compte tenu de la pratique bien éablie suivie dans le cadre du PCT, et
qu’il convient d’ en tenir compte. Ce méme représentant a gjouté que I’ interprétation des
revendications est une question importante apres la délivrance du brevet car les offices de
brevets doivent appliquer, pour déterminer si la modification d’ une revendication est de
nature a éendre la portée d' un brevet, les mémes critéres que ceux qu’ appliquent les
tribunaux en cas d’ atteinte aux brevets.

116. Leprésident arelevé que dans un pays au moins |’ unité del’invention est considérée
comme une question de droit matériel et non de procédure, de sorte qu’ elle doit étre abordée
dans les débats.

117. LeBureauinternational adit quel’interprétation des revendications s entend des
guestions se rapportant a I’ examen des revendications et a gjouté que, compte tenu du débat, il
serait peut-étre preférable de parler d’ examen plutdt que d’interprétation des revendications.

Il aauss relevé, cependant, que la question de |’ interprétation des revendications peut se
poser avant ladélivrance du brevet, de sorte qu’il peut étre préférable de conserver les

deux expressions.

118. Ladéégation de la Suede a dit que, éant donné que le comité attend que certaines

dél égations précisent leur position en ce qui concerne la question du premier déposant, il
serait peut-étre préférable de reporter aussi I’ examen d’ autres questions, par exemple de celle
del’ é&at de latechnique.

119. LeBureau international adit que le comité pourrait peut-étre poursuivre ses travaux en
ce qui concerne certaines questions, étant entendu que le texte final du traité devra pouvoir
étre accepté dans son ensembl e par toutes les dél égations.

120. Ladéeégation de la Chine a demandé des précisions d’ ordre général quant aux sources
extérieures servant a étayer les revendications ainsi qu’ au sujet de la méthode a suivre pour
déterminer I’ activité inventive ou lanon-évidence. Elle aaussi demandé s'il existe des
différences bien définies entre trois catégories de textes applicables, a savoir réglement,
principes directeurs et instructions administratives.

121. En réponse aux questions de la délégation de la Chine, le Bureau international adit que
les sources extérieures permettent de démontrer & un examinateur que des éléments
d information particuliers, s goutant a ceux qui sont divulgués dans le mémoire descriptif,
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sont généralement disponibles et seraient connus des personnes du métier qui mettent a
exécution I'invention divulguée. 1l aindiqué que cela serait précise dansle projet. En ce qui
concerne laméthode a suivre pour déterminer le niveau inventif ou la non-évidence, les
exemples donnés correspondent a différents instruments juridiques permettant de définir cette
méthode.

122. Ladéeégation de la Républigue de Corée afait observer, a propos du délai de gréce, que
le PCT fait état d’ exceptions au défaut de brevetabilité alors que certains pays ont recours a

I’ expression “ exceptions au défaut de nouveaut€”. 1l s ensuit une incertitude quant ala
terminologie aretenir en lamatiére. Cette méme dél égation a gjouté que le délai de gréace ne
concerne que le laps de temps qui S écoule entre ladivulgation et le dépdt de la demande, et
n'arien avoir avec le droit conféré.

123. LeBureau international a noté que leterme “délai de gréace” est utilisé dans le projet de
1991 maisqu’il n’est pas nécessaire de le retenir dans les dispositions finales. 1l afait
observer que |’ état de la technigue sera examiné par rapport alanouveauté et al’ activité
inventive ou non-évidence étant donné que, méme avec un délai de gréce, I’ état dela
technique pris en considération pour la nouveauté peut différer de celui qui est prisen
considération pour I’ activité inventive.

124. Ladéeégation del’ Australie adit avoir des réserves en ce qui concerne larestriction du
traité aux gquestions antérieures aladédivrance. Ellearelevé, plus particuliérement, que |’ état
de latechnique, la nouveauté, I activité inventive et la possibilité d’ application industrielle
sont examineés de fagcon générale et non dans le cadre de la procédure préalable ala
délivrance. Elle neformulera cependant pas d autres objections sur ce point.

125. LeBureau international aadmis que, s'il y aune différence entre |’ interprétation avant
et apres délivrance dans le cadre d’ un systéme mondia de brevets, celarisque d entrainer une
recherche de lajuridiction la plus avantageuse, a savoir que |’ on rechercherait I’ interprétation
avant délivrance la plus avantageuse lors de |’ examen et |’ interprétation apres délivrance
également la plus avantageuse lors de la commercialisation d’ un produit.

126. Le président, notant qu’ aucune autre dél égation ne souhaite prendre la parole, adéclaré
gue I’ orientation proposée par le Bureau international ne semble pas rencontrer d’ opposition.
Il ainvité les délégations aformuler, le cas échéant, leurs observations d’ ordre général au
sujet du style rédactionnel des dispositions.

127. Ladélégation des Etats-Unis d’ Amérique, précisant qu’ elle est disposée afaire preuve
de flexibilité quant & un certain nombre de points de désaccord importants aux Etats Unis,
notamment les exigences relatives au premier déposant et ala meilleure maniére d’ exécuter
I"invention, a dit espérer que toutes les dél égations manifestent également un esprit

d ouverture dans I’ optique de parvenir a une véritable harmonisation et sont prétes a modifier
leur systeme le cas échéant. Ladéégation adéclaré que, si le projet de 1991 constitue un bon
point de départ, les Etats-Unis d’ Amérique préférent que I’ on renonce a s attacher au libellé
de ce projet ou aux lois des Etats-Unis d’ Amérique, & la Convention sur le brevet européen,
au systéme japonais ou a tout autre systeme au monde, pour adopter plutét un nouveau libellé
alafoissimple, précis, neutre al’ égard des autres systeémes et de latechnologie, et direct de
facon abien rendre les concepts sur lesquelsil sembley avoir identité de vues.
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128. Le président a noté que chacun doit partir du principe que toutes les lois nationales
peuvent étre appelées achanger. |l aégaement déclaré qu'il est judicieux d essayer de
travailler sur une base nouvelle afin d’ utiliser une formulation claire et ssmple, et que toute
tentative visant as'inspirer de lalégislation d' un pays ou d'un groupe de pays frustrerait les
autres. 1l a gjouté que certaines formulations devraient étre conservees, par exemple les
termes généralement acceptés pour des notions de base.

129. LeBureau international a pris note des propositions formul ées par |a délégation des
Etats Unis d’ Amérique et le président & propos du style rédactionnel, et adéclaré qu'il est
dispose aaller del’avant sur cette base. 1l anoté que lestravaux relatifsau PLT ont été
guideés par des principes analogues. |l aen outre demandé s'il est également envisage de
S écarter du libellé du PCT.

130. Ladélégation des Etats-Unis d’ Amérique a déclaré que, S'il n’était pasjudicieux de

S écarter destermes utilisés dansle PCT lors de I’ adoption du PLT — et ce d  autant plus que
certaines dispositions du PCT sont incorporées dansle PLT —, tel n’est pas le cas pour le
nouveau traité envisagé. Ladélégation aaussi indiquée que son intention n’ était pas de
suggérer que des termes tels que “nouveaut€”, “activité inventive’ ou “non-évidence” soient
abandonnés, mais plutdt que I’ on utilise un langage simple et direct.

131. Lereprésentant de |’ OEB a propose une méthode différente de celle qu’ a exposée la
délégation des Etats Unis d’ Amérique, tout en reconnaissant |a nécessité de partir sur des
bases nouvelles. 1l adéclaré quele projet de 1991 constitue une base solide pour lancer le
débat et vérifier si les positions prises pendant |es années précédant la conférence
diplomatique de 1991 sont encore valables ou pas. Ladélégation a également declaré que le
SCP devrait examiner les dispositions du PCT et suivre laligne de raisonnement adoptée lors
del’éaboration du PLT. Le représentant, relevant que les milieux juridiques et politiques
changent trés rapidement, arecommandé que I’ on garde le traité actuel aussi souple que
possible en n'y incluant que les é éments essentiels et en réservant les détails pour le
reglement d’ exécution.

132. Ladéégation du Japon, tout en déclarant souscrire ala proposition de la dél égation des
Etats Unis d’ Amérique préconisant une formulation simple, précise et neutre en matiére de
territoire et de technologie, partage I’ avis du représentant de I’ OEB selon lequel le projet de
1991 devrait étre le point de départ de ladiscussion. Ladélégation a également déclaré quele
SCP devrait se montrer assez souple pour accepter des modifications de libellé a un stade
ultérieur.

133. Ladélégation des Etats-Unis d’ Amérique a noté que, Si les objectifs déclarés — a savoir
une reconnaissance mutuelle et une confiance totale (“accorder pleinement foi et crédit”)
entre les offices nationaux — peuvent étre atteints, peut-étre le réle du PCT changera-t-il a
I"avenir.

134. Ladéégation de |’ Espagne a déclaré qu’ elle présentera des propositions sur des points
de rédaction dans | e texte espagnol.

135. Ladéeégation del’ Allemagne a déclaré qu’il convient de rechercher une formulation
simple et claire et que, si unetelle formulation est trouvée, elle devrait étre adoptée ala place
du libellé existant.
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136. Le Bureau international, soucieux de tenir compte de tout I’ éventail des avis exprimés, a
proposé d’ établir un document contenant, en vis-a-vis, un texte utilisant un nouveau libellé et
un texte reprenant le libellé existant. Le Bureau international a souligné que ceci permettra au
SCP de comparer et de mettre en contraste les deux versions.

137. Leprésident adéclaré que la proposition du Bureau international semble tenir compte
toutes les préoccupations exprimeées.

138. Enréponseal’intervention d’ une délégation, le Bureau international adit que, alors
gu'il établissait le projet, la question de la date de priorité ou de la date de dépét d’ une
demande par opposition aux priorités multiples a été examinée et que, al’ avenir, il conviendra
de faire référence aladate de priorité ou ala date de dép6t de I’ invention dont la protection
est demandée dans une certaine revendication, et non de lademande. Il asignaléles
problemes épineux qui se poseront lorsgu’il s agira de tenir compte alafois du désir de
flexibilité et de larecherche d’ harmonisation, ou de répondre alafois au désir d utiliser une
formulation neutre et au souhait de conserver les anciennes normes que chacun savait

appliquer.

139. Lereprésentant de la JPAA adéclaré que les questions liées ala divulgation antérieure
sur I’ Internet peuvent s avérer extrémement difficiles, par exemple lorsgue des

rensei gnements concernant une invention ont été téléchargés et imprimes, ou lorsqu’ une
publication de |’ état de latechnique sur I’ Internet est ensuite retirée. |l ademandé
instamment que la discussion soit poussee plus avant pour préciser ladifférence entre

I’ environnement Internet et le support papier, et a suggéré que cette différence soit
explicitement mentionnée.

140. Ladéeégation de la Fédération de Russie a déclaré que, bien que le sens de |’ expression
“mise aladisposition du public” soit appelé a changer rapidement, il faudrait s efforcer

d expliquer de maniére générale ce qu’ elle signifie. Elle asuggeéré en particulier que le terme
“mise aladisposition” renvoie alamise aladisposition du public en général, comme dans la
|égislation japonaise, ou alamise aladisposition de personnes non precisees, et non pas

d’ une personne precise.

141. Ladéégation del’ Autriche anoté qu’ une disposition générale sur I’ éat de latechnique
devrait prendre en compte tous les types de publication possibles car il incombe a

I” examinateur — ou au tribunal — de décider, dans chague cas, S'il y a eu ou non publication
pertinente. Ladélégation arelevé que, bien que cela soit une question de preuve dans chague
cas, il n’est pas nécessaire de prévoir de régle concernant le moyen de preuve.

142. LeBureau international a noté que les dispositions doivent étre examinées alalumiére
de tous les systémes existants, dont bon nombre devront changer si I’ on veut parvenir a

I harmonisation recherchée. 1l adéclaré que, en ce qui concerne par exemple |’ acceptation de
I état de la technique divulgué verbalement, les praticiens et |es examinateurs des pays qui ne
reconnai ssent pas cette divulgation orale auront besoin de conseils quant ala méthode &
appliquer. Le Bureau international a également déclaré que |’ acceptation de ces décisions au
cas par cas en vertu de systemes et de traditions différentsira al’ encontre de I’ harmonisation
recherchée.
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143. Lereprésentant de |’ OEB a déclaré que les questions al’ étude, par exemple le sens de
“misaladisposition du public”, devraient étre traitées dans les regles et non dans les
articles — conception qui, selon ce représentant, correspond au but d’harmonisation vise. |l
faut veiller ane pas étre trop précis dans le traité car il faut laisser lalatitude nécessaire pour
le reglement des cas d’ espece.

144. Ladéeégation del’ Allemagne a appuye I’ intervention de la délégation de I’ Autriche.
Elle aattiré |’ attention des participants sur le risque de rédiger des dispositions trop
compliquées ou trop détaill ées par crainte d’ omettre un éément ou de ne pas prévoir de
nouveaux dével oppements.

145. LeBureau international a noté que le comité devra fixer lalimite entre ce qui doit étre
inclus dans letraité et ce qui doit étre laissé al’ interprétation de chague office, car des
dispositions faciles a comprendre peuvent néanmoins étre comprises différemment selon les
personnes. Le Bureau international a déclaré qu’il est peut-étre conseillé de commencer par
des dispositions détaillées qui pourront ensuite étre simplifiées, au lieu de commencer par des
dispositions simples donnant lieu a de multiples interprétations, qui risqueraient d’aller a

I’ encontre de |’ objectif de reconnai ssance mutuelle des résultats de larecherche et de
I’examen. Il anoté qu’un traité rédigé en termes généraux ne sera efficace que si chaque
office est assez souple pour accepter les résultats de larecherche et de I’ examen provenant

d un autre office si ceux-ci difféerent des résultats auxquelsil serait parvenu lui-méme.

146. Ladéeégation del’ Allemagne aindiqué que, ayant réfléchi aux observations du Bureau
international, elle souhaite déclarer que I’ harmonisation des pratiques ne peut étre réalisée
gu’ en une deuxieme étape, apres | harmonisation du droit.

147. LeBureau international a demandé au comité de fournir des précisions quant a ses buts
en ce qui concerne le présent traité, et de préciser si son intention est d’ harmoniser le droit
uniquement, ou le droit et la pratique. |l a également demandé si |a reconnai ssance mutuelle
serapossible des |’ entrée en vigueur d’un futur traité ou si elle exigera une étape ultérieure.
Dans ce dernier cas, cette deuxiéme étape revétira-t-elle laforme d'un autre traité, d'un
reglement d’ exécution ou d’instructions administratives relatives a ce traité, de

I établissement d’un tribunal commun pour interpréter les pratiques des offices ou les
décisions des tribunaux de chague pays, ou une autre forme?

148. Lereprésentant de |’ OEB a déclaré que le but consistant a parvenir aune

reconnai ssance mutuelle peu aprés la mise au point définitive de ce traité est ambitieux et
difficilement réalisable. 1l a ajouté que le souhait général semble étre de parvenir rapidement
ades résultats concrets, ce qui, comme |’ a déclaré la délégation de |’ Allemagne, signifie

I harmonisation du droit matériel des brevets, premiére éape nécessaire en vue d’' une
harmonisation ultérieure de la pratique régie par ce droit matériel. Le représentant del’ OEB a
cité |’ expérience de I’ Europe, qui amis 20 ans pour parvenir a une harmonisation
approximative, sinon compléete, des diverses |égislations national es européennes, mais sans
réussir a harmoniser totalement la pratique; il a suggéré par ailleurs que le comité utilise une
méthode analogue a celle qu’ achoisie |’ OEB avec les tables rondes sur la pratique en matiere
de brevets.

149. Ladélégation des Etats-Unis d’ Amérique, répondant & la question du Bureau
international, a déclaré comprendre que le comité cherche a atteindre I’ objectif d’ une
reconnai ssance mutuelle ou d’ une totale confiance, et qu’ elle préfére nettement que I’ on tente
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d harmoniser alafoisle droit et |a pratique dans le présent traité, afin de parvenir aune
véritable harmonisation ou, du moins, dejeter les bases trés solides d’ une reconnai ssance
mutuelle.

150. Ladéeégation du Japon a déclaré que les différences sur le plan de la pratique tiennent
aux différences au niveau du droit national, notamment de lajurisprudence. Elle afait
observer que les offices de la coopération trilatérale se sont accordés a reconnaitre que leur
coopération est limitée en raison des différences de pratique, qui découlent essentiellement de
différences au niveau du droit national et en particulier de lajurisprudence. Elle adit compter
gue les lois nationales et régional es changeront ala suite des efforts du comité. L’ objectif
final serabien lareconnaissance mutuelle mais, a défaut de consensus concernant cette
reconnai ssance mutuelle, I’ harmonisation du droit matériel constituerala premiére éape.

151. Leprésident adéclaré que s des pratiques différentes dans des offices différents
aboutissent au méme résultat, par exemple en ce qui concerne la question de savoir si un
brevet seradélivré et seravalable, il ne seraaors pas nécessaire de discuter de la pratique;
par contre, si des pratiques différentes aboutissent a des résultats différents concernant la
délivrance ou lavalidité des brevets, |a divergence de ces pratiques supposera alors

I’ existence d’ un élément de droit matériel a examiner.

152. Ladéeégation de la Fédération de Russie adéclaré qu'il est prématuré et irréaliste

d espérer atteindre I’ objectif d’ une reconnaissance mutuelle. Elle a émis des doutes sur la
question de savoir si un brevet qui a été délivré sans recherche ni examen doit étre approuveé
et reconnu par un autre systeme dans lequel cet examen est obligatoire. Quant a savoir ce qui,
de la pratique ou du droit, doit ére harmonisg, il est difficile d’ établir une démarcation entre
les deux. Il conviendra de rechercher un certain degré d’ harmonisation en ce qui concerne les
Six points visés dans le document SCP/4/2.

153. En réponse aux observations de la délégation de |a Fédération de Russie, |e Bureau
international afait observer que par reconnaissance mutuelleil faut entendre une

reconnai ssance mutuelle des résultats de I’ examen de fond, et non de I’ enregistrement des
brevets. |l asuggéré, acet égard, de considérer un office nationa “harmonisé€’, du point de
vue de I’ utilisateur, comme une “boite noire” avec une porte d entrée et une porte de sortie :
la porte d’ entrée représenterait |a possibilité de déposer une demande unique comportant une
série unique de revendications pouvant étre déposées en toute confiance aupres de I’ office de
n’importe quel pays partie au traité. Cela nécessiterait une harmonisation des principes
juridiques. Quant alaporte de sortie, elle représenterait |’ uniformité des résultats de la
recherche et de |’ examen, qui supposerait I’ harmonisation des pratiques. Le Bureau
international a proposé que pour faire progresser les travaux relatifs au traité on puisse
travailler sur trois niveaux : larédaction d'un traité, qui devrait étre aussi court que possible;
celle d’un réglement d’ exécution, qui pourrait é&tre modifié par |’ assemblée au fil du temps; et
celle des directives concernant la pratique, qui donneraient des orientations sur la maniere
dont les offices devraient traiter les demandes. Letraité et le reglement d’ exécution seraient
rédigés de maniére a harmoniser le droit et a permettre la rédaction d’ une demande de brevet
et des revendications de maniére qu’ elles soient acceptabl es dans tous les offices ayant adhéré
au traité. Quant aux directives, elles pourraient, progressivement, étre éaborées de maniére a
suggérer des solutions d’ harmonisation au niveau des pratiques des offices. Ultérieurement,
le comité pourrait décider si ces directives doivent faire partie du traité ou faire |’ objet d’un
document a part mis ajour et diffuse par |’ assembl ée en tant qu’ instrument juridiquement
contraignant, ou en tant que supplément non contraignant.
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154. Les délégations du Japon et des Etats-Unis d’ Amérique et |e représentant de I’ OEB ont
déclaré souscrire pleinement ala proposition du Bureau international .

155. Le président a noté que le comité a accepté la proposition du Bureau international et
déclaré gue le comité procédera de cette maniere.

Point 5 de !’ ordre du jour : divulgation d'informations sur |’ Internet

156. Lesdéibérationsont eu lieu sur la base du document SCP/4/5.

157. Ladéégation du Japon a expliqué qu’ une révision delaloi japonaise sur les brevets
destinée principalement a élargir la portée du délai de gréce a été entreprise recemment mais
que les divulgations effectuées sur I’ Internet n’ ont pas été prises en considération. Par
ailleurs, les divulgations sur I’ Internet ne sont pas non plus abordées dans les dispositions de
laloi japonaise sur les brevetsrelatives al’ état de latechnique. Cela étant, dans la pratique,
ces divulgations sont rarement destructrices de nouveauté ou d’ activité inventive. La
délégation aindiqué gu’ a son avis les divulgations effectuées sur I’ Internet devraient étre
traitées de maniere générale conformément al’ article 11.2)b) du projet de 1991 et ne
devraient pas faire I’ objet de dispositions particuliéres.

158. Ladélégation des Etats-Unis d Amérique afait valoir lanécessité d’ appliquer les
principes de ladétermination de |’ état de latechnique aux divulgations sous forme
éectronique. Dans ce contexte, la détermination de la date de mise aladisposition du public
revét une importance capitale. Ladélégation aannonce qu’ elle travaille actuellement a

I’ élaboration de principes directeurs sur cette question al’ intention de |’ office de son pays et
que ces principes directeurs seront publiés des leur adoption.

159. Lereprésentant de |’ OEB adit que, dans |’ application des pratiques traditionnelles aux
divulgations sur I’ Internet, trois questions principales sont & prendre en considération : I’ objet
deladivulgation, sa date et |la maniére dont elle a été effectuée. Des problemes analogues se
posent dans le cadre des procédures d’ opposition et de la détermination de I’ utilisation
antérieure. Dans lapratique de I’ OEB, pour qu’ une information soit considérée comme ayant
fait I’objet d'une divulgation, il suffit qu’un homme du métier ait pu y avoir acces sur
I”Internet, méme si personne ne |’ a effectivement consultée.

160. Ladéeégation de la Suede a déclaré que, bien que les divulgations sur I’ Internet posent
des problemes en matiére de recherche et d’ examen, il n’est pas nécessaire d’ adopter de
nouveaux principes juridiques ou de modifier les principes existants. Les questions a
examiner d’un point de vue concret sont celles de lavalidité d’ une citation d’ un document
non-brevet, de |’ authenticité des documents et du droit d auteur, lorsque la copie d’ une
citation est annexée au rapport de recherche.

161. Ladéégation del’ Allemagne a déclaré qu’ elle ne considére pas comme nécessaire
d élaborer des dispositions conventionnelles traitant expressément des divulgations sur
I"Internet. |l serait plus approprié de traiter cette question dans des directives.

162. Ladéégation del’ Australie adit que le principal aspect semble étre la question de
savoir a quelle exigence doivent répondre |es citations des divul gations effectuées sur
I"Internet a faire figurer dans les rapports de recherche. A cet égard, la question de lacharge
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de lapreuve est également importante. La délégation a expliqué que, dans son pays, la charge
de la preuve joue en faveur du déposant dans les cas ou I’ office ne peut pas éablir une date de
publication effective.

163. Ladéeégation de |’ Uruguay aindiqué que, avant que les travaux relatifs a cette question
puissent progresser, il serait utile d’ éudier les différents types et catégories de documents qui
sont publiés sur I’ Internet, tels que bases de données ou documents de brevet. Cela pourrait
faciliter la définition de normes minimales applicables aux fins de déterminer une date de
publication.

164. Notant que les directives de I’ Office japonais des brevets s appliquent a une ligne de
transmission bidirectionnelle mais pas alaradiodiffusion, le représentant de laFICPI s est
demandé si des problemes d’ ordre général se posent également en ce qui concerne une
divulgation effectuée au moyen de laradiodiffusion. La dé égation du Japon arépondu que
les divulgations effectuées au moyen de laradiodiffusion sont traitées sous la rubrique
“connaissances publiques’ ou “usage public” et que le terme “ligne de télécommunication” a
été choisi de préférence & Internet”, terme plus restrictif.

165. Ladéeégation des Pays-Bas adit que, bien qu’ elle n’ ait pas de données d’ expérience
précises sur les divulgations effectuées sur I’ Internet, elle estime qu’il est utile d’ harmoniser
ladéfinition de |’ état de latechnique d’ une fagon qui soit applicable aux documents existant
dans un format é ectronique.

166. Le président asuggéré que le Bureau international éabore un questionnaire al’intention
des Etats membres pour rassembler des informations sur |es praticues correspondant &
différents scénarios envisageables dans |’ environnement de I’ Internet et les comparer avec les
pratiques existantes.

167. Lereprésentant de |’ OEB a appuye la suggestion du président en ce qui concerne

I’ élaboration d’ un questionnaire. 1l a suggéré en outre de procéder d’ abord al’ élaboration
d un projet de dispositions conventionnelles sur I’ état de latechnique avant d' aborder les
guestions pratiques a un stade ultérieur.

168. Leprésident ainvité les délégations a se demander s'il convient d’inclure dans les
travaux du comité d  autres questions en rapport avec les brevets et I’ Internet.

169. Ladéeégation du Japon adéclaré qu'il existe deux catégories de questions dans ce
domaine. Lapremiére catégorie comprend des questions relatives alajuridiction et ala
|égislation applicable et devrait, compte tenu de salarge portée, étre traitée dans une instance
horizontale. La seconde catégorie comprend des questions touchant véritablement aux
brevets, telles que les atteintes aux brevets sur I’ Internet. Ces questions devraient étre traitées
dans le cadre du SCP. Une bonne fagon d’ aler de I’ avant consisterait, tout d’ abord, a cerner
les questions, puis a examiner au sein du SCP si elles nécessitent de modifier le cadre
juridique international, tout en tenant diment compte des questions de portée plus large.

170. Leprésident aconclu en indiquant qu’ une majorité des délégations considerent la
publication sur |” Internet simplement comme un type particulier de publication susceptible

d’ étre couvert par les principes traditionnels du droit. Toutefois, il est nécessaire de s assurer,
en permanence, que tous les critéres énoncés dans le projet de traité en relation avec |’ état de
latechnique tiendront compte des progres récents et avenir del’informatique. Le Bureau
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international diffusera un questionnaire qui portera sur les pratiques nationales et régionaes
en ce qui concerne les questions liées al’ Internet, et plus particulierement aux publications
sur I’ Internet, y compris celles qui touchent aux atteintes aux brevets sur I’ Internet.

CONCLUSION DE LA REUNION

Point 6 de |’ ordre du jour : travaux futurs

171. LeBureauinternational aindiqué que le principal point qui figureraal’ ordre du jour
des prochaines session sera |’ harmonisation des dispositions de fond du droit des brevets.
Selon le calendrier établi provisoirement, la prochaine session setiendradu 14 au 18 mai
2001; elle consisteraen cing jours detravail complets. A lafin delasession, un résumé du
président contenant uniquement les résultats des délibérations sera adopté. Le Bureau
international diffusera, des que possible, et de préférence dans la semaine qui suivrala
réunion, un projet de rapport en anglais. Les versions francaise et espagnole seront diffusees
des qu’ elles seront disponibles. Le délai accordé aux membres pour qu’ils présentent leurs
commentaires commencera a courir dés que toutes les versions linguistiques auront été
diffusées. Tout commentaire recu pendant la période correspondante seraintégré dansle
rapport final, qui sera adopté ala session suivante.

[L’annexe suit]



