Exposé de la délégation française sur la pratique nationale en ce qui concerne le concept de nouveauté

(questionnaire SCP juillet 2004/INPI)

*

*     *

Lors de la 10ème réunion du Comité permanent du droit des brevets (SCP), qui a eu lieu du 10 au 14 mai 2004, il a été convenu que le Bureau International élaborera une étude sur le concept de la « nouveauté élargie », traitant de l’effet sur l’état de la technique des demandes déposées antérieurement, mais publiées ultérieurement, et prenant en compte également les incidences de l’extension de ce concept à la nouveauté en général (référence faite au § 14 du document SCP/10/10). Dans ce cadre, le Bureau International de l’OMPI demande aux Etats de lui fournir toutes informations quant à la condition de nouveauté telle qu’appliquée dans la pratique nationale/ régionale, y inclus les numéros d’articles de loi ou cas concrets ainsi que les directives relatives à l’examen. Ces informations doivent être soumises au plus tard le 31 juillet 2004.

Pour répondre à cette invitation, la délégation française souhaite présenter les informations suivantes.

1) Réponse de la France à la question de savoir comment l’exigence de nouveauté est déterminée par rapport à l’état de la technique selon l’article 8 (1) du projet de SPLT 

En France, le concept de nouveauté est régi par l’article L. 611-11 du Code de la propriété intellectuelle (CPI). Selon le droit français, article L. 611-11 alinéa 1, « une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique ». L’invention revendiquée doit être examinée et comparée avec ce qui est compris dans l’état de la technique au moment du dépôt de la demande de brevet. Il convient avant tout de définir ce que contient l’état de la technique. L’article L. 611-11 alinéa 2) dispose à cet égard que l’état de la technique englobe tout ce qui a été rendu « accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ». Ces dispositions correspondent à l’article 54 § 1) et 2) de la Convention sur le brevet européen.

Pour qu’elle soit considérée comme nouvelle au titre de l’article L. 611-11 alinéa 1 l’invention ne doit pas avoir été accessible au public avant la date de dépôt. L’article L. 611-11 alinéa 2 pose pour principe que la date de référence pour l’appréciation de la nouveauté est celle de la date de dépôt de la demande de brevet . Tout ce qui a été accessible au public avant cette date fait partie de l’état de la technique et peut être destructeur de nouveauté. 

Cependant, l’article L. 612-7 5) vient aménager le principe posé à l’article L. 611-11 CPI dans les cas où une priorité est revendiquée ; « pour l’effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article L.611-11 ». La date de référence pour la détermination du contenu de l’état de la technique devient, pour les cas où une priorité est revendiquée,  la date du dépôt initial, c’est à dire la date de priorité de la demande. C’est à partir de cette date que se fera l’appréciation de la nouveauté.

2) Réponse de la France à la question de savoir comment l’exigence de nouveauté (ou de nouveauté et d’activité inventive/ non évidence) est déterminée par rapport à l’état de la technique suivant l’article 8 (2) SPLT 

Tout d’abord il peut effectivement y avoir des cas où, à la date du dépôt de la demande de brevet, il existe une demande antérieure qui ne sera rendue accessible au public que postérieurement à cette date de dépôt. Le cas de ces demandes de brevet déposées antérieurement à la date de dépôt visée à l’article L. 611-11 alinéa 2 mais publiées postérieurement à cette date est réglé à l’article L.611-11 alinéa 3 CPI. En principe de telles demandes, non accessibles au public, ne devraient pas faire partie de l’état de la technique. Cependant la loi française intègre par « fiction » ces demandes dans l’état de la technique. Cela évite que deux brevets soient délivrés pour la même invention. 

A cet effet, selon l’article L. 611-11 alinéa 3, « est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou qu’à une date postérieure ». 

Les demandes visées dans cet article sont aussi bien les demandes de brevet français, que celles de brevet européen ou les demandes internationales, désignant la France. Il a été par exemple décidé que le contenu d’une demande de brevet français déposée à une date antérieure au dépôt d’un brevet européen mais publiée postérieurement faisait partie de l’état de la technique pour l’appréciation de la nouveauté du brevet européen. Dans ce cas d’espèce les juges ont apprécié la nouveauté du brevet européen au regard du contenu d’un état de la technique enrichi de la demande de brevet français ce qui a eu pour conséquence l’annulation de la partie française du brevet européen «  attendu que le texte du brevet européen déposé ultérieurement étant strictement identique à cette demande de brevet français, le brevet européen est dépourvu de toute nouveauté et doit être annulé, en sa partie française » (TGI Paris, 9 novembre 1994 PIBD 1994 III p.111). De la même manière s’agissant de l’appréciation de la nouveauté d’un brevet français les juges ont considéré qu’une demande de brevet français déposée antérieurement mais publiée postérieurement à la date de dépôt de l’invention revendiquée faisait partie de l’état de la technique opposable. Le brevet français n’a cependant pas été annulé au titre de cette antériorité car elle ne constituait pas une antériorité de toutes pièces (TGI Paris, 16 décembre 1998).

Le droit français applique les dispositions de l’article L. 611-11 alinéa 3 uniquement pour l’appréciation de la nouveauté et non pour celle de l’activité inventive. En effet suivant l’article L. 611-14 CPI, « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive ».

Ainsi la Cour d’appel de Paris a écarté de l’état de la technique opposable, pour l’appréciation de l’activité inventive, un brevet déposé antérieurement à l’invention revendiquée et publié postérieurement « Considérant que l’ensemble des antériorités (…) citées sont également invoquées pour contester l’activité inventive ; que sera toutefois écarté de l’état de la technique opposable le brevet [X] qui n’a été publié que postérieurement à la demande du brevet [Y] » (Cour d’appel de Paris 29 mars 2002 PIBD 2002 749 III p.389).

Par ailleurs, en ce qui concerne le cas des demandes qui ont une date de dépôt identique ou postérieure à la date de priorité d’une invention revendiquée mais qui revendiquent une date de priorité antérieure, tout d’abord l’article L. 612-7 2° CPI  dispose que « des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet, même si elles proviennent d’Etats différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de priorité la plus ancienne ».

Par ailleurs, comme nous l’avons déjà mentionné, pour ce qui concerne la nouveauté, l’article L. 612-7 5° prévoit que « pour l’effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article L.611-11 ». 

Il faudra donc se placer au jour de la demande prioritaire initiale pour l’appréciation de la nouveauté. Ainsi dans les cas de priorité multiples, c’est la date de priorité la plus ancienne qui sera retenue pour identifier le contenu de l’état de la technique.  

S’agissant des demandes internationales antérieures déposées selon le PCT et de leur effet sur l’état de la technique l’article L. 611-11 alinéa 3 précise qu’est pris en compte dans l’état de la technique le contenu des demandes internationales de brevet désignant la France sans que soit déterminé à quel moment ces demandes sont prises en considération pour la détermination du contenu de l’état de la technique. Dans le cadre de l’examen d’un brevet français, si une demande internationale était citée à titre d’antériorité dans le rapport de recherche préliminaire, la mention de cette demande serait maintenue dans le rapport de recherche définitif. Le juge déterminerait son effet sur l’état de la technique s’il avait à apprécier la brevetabilité de l’invention. Il n’existe pas de jurisprudence à ce jour.

3) Réponse de la France à la question de savoir quels sont les motifs sur lesquels se base la détermination de la nouveauté 

· L’appréciation par l’Office dans le cadre de l’examen
Il faut se reporter aux directives relatives à l’examen des demandes de brevet d’invention dans leur Titre I, Section C, Chapitre VIII p. 25-26. L’examinateur apprécie la nouveauté de l’invention revendiquée par rapport à l’état de la technique pertinent constitué par :

· les documents cités dans le rapport de recherche préliminaire éventuellement complété par un ou des rapport(s) de recherche préliminaire complémentaire(s) 

· les documents cités par les tiers en cas d’observations de tiers.

L’Institut national de la propriété industrielle ne peut rejeter une demande que pour « absence manifeste de nouveauté ». En effet l’article L . 612-12-7° dispose « qu’est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet (…) 7° qui n’a pas été modifiée, après mise en demeure, alors que l’absence de nouveauté résultait manifestement du rapport de recherche ». 

Suivant ces directives d’examen l’absence manifeste de nouveauté peut être caractérisée dans le cas où « il y a identité entre les moyens de la revendication et ceux d’une antériorité, c’est à dire lorsqu’il y a copie conforme, l’antériorité étant flagrante et irréfutable. La divulgation d’un moyen technique particulier détruit de façon manifeste la nouveauté du moyen général correspondant. Le rejet pour absence de nouveauté peut s’appliquer à une ou plusieurs revendications d’une demande. Une mise en demeure adressée au demandeur invite ce dernier à modifier ses revendications afin d’échapper au défaut manifeste de nouveauté (article R.612-51 CPI). Dans le cas particulier d’une revendication comportant à la fois des  caractéristiques manifestement exclues de la brevetabilité conformément aux articles L.611-10-2 et L. 611-16 (par exemple, dans le cas d’une règle de jeu) et des caractéristiques relatives à des éléments matériels se retrouvant à l’identique dans une antériorité l’examinateur ne peut engager la procédure de rejet que si l’antériorité recouvre  l’objet revendiqué considéré comme un tout, avec ses éléments techniques comme ses éléments non brevetables ».

En revanche il y aura pas absence manifeste de nouveauté dans le cas où « les moyens revendiqués, bien que ne constituant pas exactement la copie de ceux de l’antériorité, ne s’en écartent que par des détails ou parce qu’ils font partie d’un ensemble plus complexe ou parce qu’il y a un doute sur l’identité entre les moyens revendiqués et ceux décrits dans l’antériorité. Dans ce cas, le brevet est délivré avec un rapport de recherche citant ce document ».

· L’appréciation de la nouveauté par les tribunaux,

La nouveauté d’une invention peut faire l’objet d’un examen soit à titre principal quand le tribunal est saisi d’une action en nullité soit à titre incident ou reconventionnel quand il est saisi par exemple d’une action en contrefaçon à titre principal.

L’appréciation de la nouveauté au titre de l’article L. 611-11 CPI se fera pour toutes les catégories d’inventions : de produits, de procédé, d’application ou de combinaison. 

En France les tribunaux font une appréciation stricte de la nouveauté. Pour être destructrice de nouveauté une antériorité doit être de toute pièce « une antériorité ne peut détruire la nouveauté d’une invention que si elle est de toutes pièces, ce qui veut dire que l’invention antérieure devrait se trouver toute entière dans le brevet » (TGI Toulouse, 31 octobre 1996, PIBD 1997 III, p.92).

Une antériorité qui ne contient pas tous les éléments du brevet n’est pas en principe destructrice de nouveauté dans la mesure où « pour être comprise dans l’état de la technique, l’invention doit se trouver toute entière dans une seule antériorité, au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique ; qu’une antériorité n’est destructrice de nouveauté que lorsque les caractéristiques essentielles de l’invention y figurent » (Cour de cassation 12 mars 1996, PIBD 1996 611 III p.273 ; CA Paris 28 février 1991, PIBD 1991 506 III p.497). 

En conséquence il ne suffit pas par exemple que le brevet reprenne une très grande partie de l’antériorité opposée pour caractériser l’absence de nouveauté (TGI Paris 19 mars 2002). Suivant cette décision, pour caractériser le défaut de nouveauté l’antériorité opposée devra antérioriser en totalité l’invention revendiquée.

Au contraire une invention sera considérée comme nouvelle du seul fait, par exemple, qu’elle revendique une fonction différente de celle de l’antériorité opposée, même si sa structure, sa forme et son agencement sont identiques (Cour d’appel de Paris, 9 février 2001, PIBD 2001 725 III p.389). 

En revanche lorsque tous les éléments de l’antériorité et de l’invention brevetée sont identiques, la nouveauté du brevet n’est pas retenue. Par exemple la Cour d’appel de Paris a annulé pour défaut de nouveauté un brevet qui était identique à l’antériorité opposée dans sa forme, son agencement, son  fonctionnement ainsi que son résultat technique (Cour d’appel de Paris 2 mai 2003). 

Par ailleurs les juges ne pourront pas combiner plusieurs antériorités opposées pour établir l’absence ou non de nouveauté (Cour d’appel de Paris 14 juin 2002, PIBD 2002 751 III p.464 ; CA Paris 26 mars 1986, PIBD 1986 395 III p.265).  

S’agissant des antériorités plus complexes que le brevet revendiqué, il a été considéré « qu’il importe peu que l’antériorité invoquée soit plus complexe dès lors qu’elle enseigne les caractéristiques de la revendication opposée dans la même forme, le même agencement et dans le même fonctionnement » (TGI Paris 30 avril 2002, PIBD 2003 III p.1). A contrario une antériorité plus complexe qui ne reproduit pas les caractéristiques de l’invention brevetée ne sera pas destructrice de nouveauté. 

S’agissant de l’effet des moyens équivalents, l’ancienne loi française de 1844 les prenait en considération pour l’appréciation de la nouveauté. Ainsi la nullité d’un brevet pouvait être prononcée pour défaut de nouveauté si l’invention revendiquée se retrouvait de manière équivalente dans l’état de la technique. 

Cette pratique a été abandonnée depuis la loi du 2 janvier 1968 qui, intégrant au même titre que la condition de nouveauté et d’application industrielle, la condition d’activité inventive, a entraîné une appréciation plus stricte de la nouveauté. Désormais, pour l’examen de la nouveauté, il n’y a plus lieu de regarder si l’invention brevetée se retrouve de manière équivalente dans les antériorités opposées. Dans une décision du 1er  décembre 1993, la Cour d’appel de Paris a en effet considéré qu’un moyen équivalent était « comme tel insusceptible d’être retenu au titre de l’appréciation de la nouveauté » (Cour d’appel de Paris, 1 décembre 1993, PIBD 562 III p.139). Dans le même sens, dans une décision du 19 mars 2002, le tribunal de grande instance de Paris a constaté la nouveauté d’un brevet, rejetant l’argument selon lequel une partie du brevet se retrouvant de manière équivalente dans l’antériorité opposée, le brevet devait être annulé pour défaut de nouveauté. Il a en effet considéré qu’une «(…) antériorité doit présenter toutes les caractéristiques techniques de la revendication attaquée. La nouveauté de celle-ci doit s’apprécier strictement, l’équivalence invoquée par les demanderesses, ne pouvant être prise en compte que pour apprécier l’activité inventive des revendications » (TGI Paris, 19 mars 2002). 

Cette pratique semble donc être bien établie en droit français même si certaines décisions -isolées- appliquent encore les principes d’avant 1968. Par exemple dans une décision déjà ancienne du 29 septembre 1986, le tribunal de grande instance de Lyon avait annulé une revendication pour défaut de nouveauté au motif que  « le moyen contenu dans le brevet [X] n’est pas nouveau par rapport au moyen du brevet [Y] alors que ces deux moyens sont équivalents, remplissant les mêmes fonction en vue du même résultat » (TGI Lyon, 29 septembre 1986, PIBD  1986 405 III p.52). Plus récemment, la Cour d’appel de Lyon a annulé un brevet pour défaut de nouveauté en considérant que les quatre moyens de la revendication de l’invention étaient soit identiques soit équivalents aux antériorités opposées (Cour d’appel de Lyon, 10 septembre 1998, PIBD 1999 669 III p.42). 
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