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PROJET

NOTION DE NOUVEAUTE “ELARGIE” : ETUDE PRELIMINAIREEONCERNANT LA
NOUVEAUTE ET L'EFFET SUR L’ETAT DE LA TECHNIQUE DE CERTAINES
DEMANDESEN VERTU DU PROJET D’ARTICLE 8.2) DU SPLT

établi par le Bureau international

l. RESUME

1. Laprésente éude préliminaire, réalisée alademande du Comité permanent du droit des
brevets (SCP) a sa dixiéme session, tenue a Genéve du 10 au 14 mai 2004, vise aservir de
base al’ examen d’ une éventuelle nouvelle notion de nouveauté applicable al’ effet sur |’ état
de la technigque de demandes antérieures non publiées en vertu de |’ article 8.2) du projet de
traité sur le droit matériel des brevets (SPLT). L’ étude, qui a pour objectif de fournir des
renseignements d ordre général et de faciliter les futurs débats de fond dans le cadre du SCP,
prend en considération non seulement les lois et pratiques nationales et régional es concernant
I’ effet sur I’ éat de latechnique des demandes antérieures, mais aussi |es objectifs de politique
générale fondant ces différentes pratiques.

2. Lesdifférencesentreleslois et pratiques nationales en ce qui concerne |’ effet sur I’ état
de la technigque des demandes antérieures non publiées semblent témoigner des différents
principes et objectifs sous endant la prévention de la double délivrance de brevets. Apres
examen d’'un certain nombre de lois et pratiques nationales et régionales, il apparait que ces
différentes pratiques sont essentiellement fondées sur un ou plusieurs des trois modeles
suivants :

i) nouveauté stricte : si une invention revendiquée est expressément ou implicitement
divulguée dans une demande antérieure, cette demande antérieure fait obstacle ala
brevetabilité de I'invention revendigquée;

i) nouveauté éargie: mémes I'invention revendiquée n’ est pas intégralement
divulguée (expressement ou implicitement) dans la demande antérieure, cette demande
antérieure fait obstacle ala brevetabilité de I'invention revendiquée si les différences entre les
deux sont minimes (par exemple, remplacement par un éément équivalent notoirement
connu);

iii) nouveauté et activité inventive (non-évidence) : la demande antérieure fait obstacle
alabrevetabilité de I’invention revendiquée si cette derniére ne satisfait pas aux conditions de
nouveauté ou d’ activité inventive (non-évidence) par rapport ala demande antérieure.
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La présente étude préliminaire expose en détail les caractéristiques des différents modél es et
met en évidence les conséquences juridiques et pratiques susceptibles de découler de leur
application.

3.  Parailleurs, chaque modé e présentant implicitement des avantages et des
inconvénients, de nombreuses | égislations national es et régionales prévoient des mécanismes
supplémentaires en vue d’ atteindre leurs objectifs de politique général e sous-jacents, tels que
I’ élaboration de dispositions tendant a prévenir les cas d’identité de déposants ou d’inventeurs
(les demandes antérieures non publiées ne sont pas comprises dans|’ état de latechnique en ce
qui concerne les demandes déposées ultérieurement par le méme inventeur ou déposant) ou

d’ un mécanisme permettant de subordonner lavalidité du brevet ultérieur acelle du brevet
antérieur (renonciation au droit). L’étude examine les effets et |es possibilités d’ application
de ces mécanismes lorsgu’il's sont combinés avec les différents modéles. Etant donné que

I” adaptation de la durée de la protection en tant que telle n’est liée ni al’ état de la technique ni
alanouveauté, il est proposé de ne pas examiner cette question parallélement ala
détermination de I’ effet sur |’ état de la technigue des demandes antérieures.

4.  Conformément alademande présentée par le SCP, I’ é&ude préliminaire porte également
sur lesincidences de I’ extension de la notion de nouveauté éargie alaquestion de la
nouveauté en général. Il semble quel’ application d’ une reégle de nouveauté dargie al’ état de
la technique accessible au public ou I'imposition d’ une regle de nouveaute stricte en ce qui
concerne cet état de la technique ne pose pas de problémes pratiques importants. Dansle
premier cas, certaines inventions revendigquées peuvent étre refusées pour absence de
nouveauté et, dans le deuxieme cas, elles peuvent étre refusées pour absence d’ activité
inventive. En outre, bien qu’ une regle de nouveauteé stricte puisse étre appliquée dans

d autres cas impliquant la détermination de laméme invention, tels que lavalidité d' un droit
de priorité ou des demandes ou modifications divisionnaires, les objectifs fondant I’ exigence
de nouveauté sont différents de ceux visés dans ces autres cas. Une regle de nouveauté
élargie peut ne pas étre facilement applicable ou adaptée a ces autres cas pour lesquelsla
préservation du contenu initial de lademande est fondamentale.

5. L’éude préliminaire permet de constater que les diverses options relatives a |’ effet sur

I état de la technigue des demandes antérieures mettent en évidence des cultures en matiére de
brevets et des objectifs de société différents, ainsi que des moyens différents de concilier les
intéréts des parties concernées al’intérieur de chaque cadre juridique. C’est pourquoi, chacun
des différents systémes établit un fragile équilibre entre des facteurs sociaux, économiques et
juridiques. Le principa objectif visé dans |’ harmonisation de I’ effet sur I’ état de la technique
des demandes antérieures est d’ obtenir al’ échelle international e une base homogene de
détermination de I'état de latechnique, ce qui permettrait de garantir une plus grande sécurité
juridique et faciliterait le partage du travail entre les offices de brevets. A cette fin, une régle
internationale commune sur cette question devrait viser au moinslasimplicité, laclarté, la

......

1.  INTRODUCTION

6. A sadixiéme session, tenue & Genéve du 10 au 14 mai 2004, le Comité permanent du
droit des brevets (SCP) a demandé au Bureau international d’ élaborer une étude sur une
nouvelle notion de nouveauté applicable al’ effet sur I’ état de la technique des demandes
antérieures en vertu de |’ article 8.2) du projet de traité sur le droit matériel des brevets
(SPLT). Le SCP aégaement décidé que cette étude serait axée, dans un premier temps, sur le
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projet d article 8.2) du SPLT, maistiendrait aussi compte desincidences de |’ extension de
cette notion ala nouveauté en général (voir le paragraphe 94 du projet de rapport de la
dixieme session du SCP (document SCP/10/11 Prov. 2).

7.  Leprésent document s'inscrit dans le cadre des travaux du SCP relatifs al’ effet sur

I état de latechnique des demandes antérieures. Les demandes antérieures sont |es demandes
dont la date de dépbt ou de priorité est antérieure a la date de dépot (ou de priorité) dela
demande examinée et qui sont publiées ala date ou aprés la date de dépbt ( ou de priorité) de
la demande ultérieure. Bien que, au moment du dépdt de la demande, e déposant de la
demande ultérieure ne sache pas en regle générale gu’ une demande antérieure a été déposée
(lademande antérieure n’ ayant pas encore été mise aladisposition du public), dans de
nombreux ressorts juridiques, cette demande antérieure est comprise dans|’ état de la
technique en ce qui concerne la demande ultérieure.

8.  Depuislelancement des travaux relatifs au projet de SPLT en mai 2001, les projets de
documents présentés au SCP contiennent des dispositions sur | effet sur I’ état de la technique
des demandes antérieures’. En sus des autres questions examinées dans le cadre du comité,
telles que celle de I’ effet sur I état de la technique des demandes international es non publiées
déposeées antérieurement selon e Traité de coopération en matiere de brevets (PCT), la
guestion de la portée de I effet sur I’ état de la technique des demandes antérieures (a savoir, si
dans cet effet seule la nouveauté doit étre prise en considération ou bien s'il convient de tenir
compte alafois delanouveauté et de I’ activité inventive ou non-évidence) est examinée
depuis le début des délibérations sur ce sujet. Le rapport de la cinquiéme session du SCP rend
compte des divergences d opinions parmi les délégations sur cette question? qui était abordée
pour lapremiere fois, a un stade précoce des travaux sur le projet de SPLT.

9. Siletextefigurant dansle projet de SPLT, relatif al’ effet sur |’ état de la technique des
demandes antérieures, a évolué tout au long des différentes sessions du SCP, la question
fondamentale de la portée de cet effet sur I’ état de latechnique n’ a pas encore été réglée
compte tenu des profondes divergences de vues entre les délégations. Bien que dansles
versions les plus récentes du projet de SPLT, seule la nouveauté soit prise en considération
dans | effet sur I’ état de |a technique des demandes antérieures®, le débat se poursit sur le
point de savoir S'il convient aussi de tenir compte a cet égard de I’ activité inventive ou
non-évidence”.

10. A lahuitiéme session du SCP, tenue en novembre 2002, certaines délégations ont
souligné que la question de la différence dans la pratique entre la prise en considération de la
nouveauté seulement dans |’ effet sur I état de latechnique des demandes antérieures et |la
prise en considération alafois de la nouveauté et de la non-évidence dépendrait des criteres
définis aux fins de la détermination de la nouveauté®. Des arguments similaires ont été

Voir, par exemple, le premier projet de SPLT, I’ article 9 du document SCP/5/2 et laregle 7 du
document SCP/5/3.

Voir, en particulier, le paragraphe 88 du document SCP/5/6.

L es textes des dispositions pertinentes du projet de SPLT sont reproduits dans les annexes |
etll.

Voir, par exemple, les paragraphes 136 et 137 du document SCP/6/9; |e paragraphe 74 ff. du
document SCP/7/8; les paragraphes 173 a 175 du document SCP/8/9; |e paragraphe 173 du
document SCP/9/8; |e paragraphe 88 du document SCP/10/11 Prov. 2.

> Voir les paragraphes 173 et 174 du document SCP/8/9.
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avancés ala neuviéme session du SCP, tenue en mai 2003°. A ladixiéme session du SCP, en
mai 2004, un certain nombre de dél égations ont proposé que, au lieu de tenir compte de

I’ activité inventive ou non-évidence dans I’ effet sur I’ état de la technique des demandes
antérieures, la notion de “nouveauté éargie”’ soit retenue atitre de compromis. En réponse a
une dél égation demandant des éclaircissements, le président a expliqué que la notion de
“nouveauté élargie” engloberait les dIVU| gationsi mpI icites et les équivalents en sus d’ une
notion strictement “ photographique” de lanouveauté’. A lasuite de cette proposition, le SCP
a souscrit a une proposition du président tendant a ce que le Bureau international élabore une
étude sur le sujet, centrée dans un premier temps sur I’ effet sur |’ état de latechnique des
demandes antérieures mais qui examine également les incidences de |’ extension de la notion
de “nouveauté élargie” alanouveauté en général. Le présent document traite d’ un certain
nombre de questions relatives a ce sujet et aborde également celle de |’ application de cette
notion alanouveauté en général.

11. Conformément au mandat qui lui a é&é confié par |le SCP, le Bureau international, par
I"intermédiaire du forum électronique du SCP, a demandé aux membres et aux observateurs
du SCP de fournir des informations sur le critére de “nouveauté’ et |’ effet sur I’ état de la
technique des demandes déposées antérieurement, mais publiées ultérieurement en vertu du
projet d article 8.2) du SPLT tel qu'il est appliqué selon les lois et pratiques des différents
pays. Lesindications fournies par les membres du SCP ont été prises en considération dans
I’ élaboration de |a présente étude.

12. Dans ce contexte, le présent document constitue une premiere réponse ala demande

du SCP et vise afournir des renseignements d’ ordre général et afaciliter les futurs débats de
fond dans le cadre du SCP. C’est pourquoi, €lle prend en considération non seulement leslois
et pratiques nationales et régionales concernant I’ effet sur I’ état de la technique des demandes
antérieures, mais aussi les objectifs de politique générale fondant ces différentes pratiques.

En premier lieu, le document décrit les régles géenérales régissant la nouveauté et I’ activité
inventive, avant de traiter de I’ effet sur I état de la technique des demandes antérieures ainsi
gue des objectifs de politique générale sous-tendant ces regles (chapitres 111 et V). Le
chapitre V est consacré au traitement dans différentes lois et pratiques nationales ou
régionales de la question de I’ effet sur I’ état de la technique des demandes antérieures,

I” accent étant mis sur la notion applicable de “nouveauté€’, tandis que le chapitre VI donne
une vue d ensembl e de la notion de “nouveauté élargie” décrite par Samson Helfgott,
directeur des brevets de KMZ Rosenman (New Y ork), Heinz Bardehle, conseil en brevets
européen chez Bardehle Pagenberg Dost Altenberg Geissler (Munich) et John Hornickel,
conseil en propriété intellectuelle chez PolyOne Corp. & Avon Lake (Ohio)®. Le chapitre VII
traite de la notion de nouveauté appliquée aux demandes antérieures selon le SPLT; le
chapitre V111 porte sur un éventail de notions différentes, notamment la possibilitée d élargir la
notion de “nouveauté”, et contient une analyse des éléments communs et des différences qui
les caractérisent; le chapitre IX expose un certain nombre d’incidences sur d autres questions
relatives alanouveauté; et le chapitre X tire provisoirement les conclusions découlant des
chapitres précédents.

Voir le paragraphe 173 du document SCP/9/8.
Voir |le paragraphe 89 du document SCP/10/11 Prov. 2. Voir aussi le chapitre V1.
Voir I'annexe 1.
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1. CONSIDERATIONS D'ORDRE GENERAL CONCERNANT LA NOUVEAUTE ET
L’ACTIVITE INVENTIVE

a)  Nouveauté

13. Lesystéme des brevets confére au titulaire d’ un brevet le droit exclusif d’empécher

I’ exploitation commerciale par destiers de |’ invention brevetée, en contrepartie de la
divulgation de son invention en vue d augmenter |a somme de connai ssances techniques
existant d§a dans le monde. Un objectif fondamental du systéme des brevets est que la
société ne perde rien de ce qui lui appartient d§a. Defait, délivrer un brevet pour une
invention déja connue reviendrait aimposer ala société des limites quant al’ utilisation

d informations connues sans lui offrir en retour aucune compensation ni avantage. Lanotion
de nouveauté permet, dans une large mesure, de distinguer ce qui appartient ala société de ce
qui peut lui étreretiré. En conséquence, I’ exigence de nouveauté est I’ un des principes du
droit des brevets les plus largement admis sur le plan international .

14. Leterme“nouveaut€” ne désigne pas nécessairement la notion généralement admise
dans le langage courant. En regle générale, le droit des brevets impose qu’ une invention soit
nouvelle en ce sensqu’ elle N’ est pas comprise dans |’ état de latechnique, I’ état de la
technique étant défini comme une information qui, sous une forme quelconque, aété mise ala
disposition du public (bien que toutes les formes sous lesquelles elle peut étre présentée ne
soient pas nécessairement considérées comme val ables dans tous | es ressorts juridiques).
Etant donné que la détermination de la nouveauté soul éve la question objective de savoir si la
méme invention a déja été mise ala disposition du public avant |a date de dép6t ou de priorité
de lademande, il n’est pas acceptable, en matiere de nouveaute, de combiner des € éments
distincts compris dans |’ état de latechnique. Deux questions se posent a cet égard :
premierement, qu’ est-ce qui constitue “I’ éat de latechnique’? Deuxiemement, qu’ entend-on
par “étre compris dans |’ é&at de latechnique’?

15. Lapremiére question comprend deux volets. Dans de nombreux systémes des brevets
nationaux ou régionaux, I’ état de latechnique en rapport avec le critere de la nouveauté
concerne toutes les informations mises ala disposition du public sous une forme quelconque
(divulgation écrite ou orale, usage, etc.) dans le monde entier avant la date de dépét (ou de
priorité) de la demande, aors que dans un certain nombre d’ autres systemes, les inventions
faisant I’ objet d’ une divulgation non écrite dans des pays étrangers ne sont pas considérées
comme étant comprises dans |’ état de latechnique. Par ailleurs, dans de nombreux pays et
régions, les demandes antérieures dont la date de dépot (ou de priorit€) est antérieure ala date
de dépbt (ou de priorité) del’invention revendiquée, mais qui sont publiées apres |a date
ultérieure, sont également comprises dans|’ éat de latechnique. Comme indiqué plus haut,

I’ effet sur I’ éat de latechnique de ces demandes antérieures sera examiné en détail dans les
chapitres ci-apres. Ladeuxieme question porte sur |la comparaison entre |’ invention
revendiquée et I’ é&at de latechnique. Elle aborde un point essentiel de la présente éude, a
savoir ladéermination de la portée de la divulgation par publication, divulgation orale, usage
ou par tout autre moyen, nécessaire pour donner effet al’ antériorité de I’invention
revendiquee.

b)  Activitéinventive (non-évidence)

16. Outrelanouveauté, I’ activité inventive (non-évidence) est un autre critere de
brevetabilité généralement admis sur le plan international en vertu du droit des brevets. Les
étres humains créent constamment de nouvellesinventions. Certaines sont réellement
novatrices. Toutefois, nombre d entre elles ne présentent que des différences minimes par
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rapport alatechnique connue et auraient trés bien pu avoir éé congues par d autres inventeurs
n’ ayant mené aucune activité inventive. C’est pourquoi, le critére relatif al’ activité inventive
(non-évidence) vise a éviter que des inventions ne portant que sur des réalisations dénuées

d intérét soient protégées par un brevet leur conférant le droit d’ empécher des tiers d’ exploiter
I"invention brevetée. En d’ autres termes, seules les réalisations impliquant véritablement une
activité inventive par rapport alatechnique existante, et non les améliorations qu’ une
personne possedant des compétences normales peut aisement déduire de la technique dga
existante, méritent d’ étre protégées par un droit exclusif.

17. Enregle générae, une invention est considérée comme impliquant une activité
inventive (non évidente) si, au regard de |’ état de latechnique, elle N’ est pas évidente pour un
homme du méter ala date du dépbt (ou de priorité) de lademande. Dansle cadredela
présente étude, la question de la définition du terme “état de latechnique” aux finsdela
détermination de I’ activité inventive (non-évidence) peut étre soulevée. Commeil est indiqué
plus en détail dans les paragraphes ci-apres, |’ une des principal es différences entre les lois
nationales et régionales réside dans le fait que, dans certains systémes, les demandes
antérieures non publiées sont également considérées comme étant comprises dans |’ état de la
technigue aux fins de la détermination de I’ activité inventive (non-évidence), alors que dans
d autres systémes, les demandes n’ ayant pas été mises ala disposition du public avant la date
de dépbt (ou de priorité) de la demande en cours d’ examen ne sont pas prises en considération
aux fins de ladétermination de I’ activité inventive (non-évidence).

IV. EFFET SURL’ETAT DE LA TECHNIQUE DES DEMANDES ANTERIEURES

a)  Aspects généraux

18. Lesconsidérations d ordre général sur |’ état de la technique énoncées plus haut sont
valables lorsgue |’ état de la technique a été publié avant la date de dépbt ou de priorité de la
demande en cours d’ examen. Lasituation est plus complexe lorsque différentes demandes
portant sur le méme objet (en totalité ou en partie) sont déposées a intervalles rel ativement
rapprochés, mais que la demande antérieure n’ a pas encore été publiée au moment du dépdét
de lademande ultérieure. Etant donné que, en régle générale, |es offices des brevets ne
publient pas les demandes aladate alaquelleils les recoivent, il existe inévitablement un
certain nombre de demandes antérieures dont la date de dépdbt (ou de priorité) est antérieure a
ladate de dépdt (ou de priorité) de I’invention revendiquée. Lesregles généralesrelativesa

I état de latechnique, selon lesguelles la somme de connaissances mise ala disposition du
public avant |a date de dép6t (ou de priorité) constitue I’ état de latechnique, ne traitent pas de
ce point particulier. En |’ absence de dispositions preécises, |es demandes antérieures

N’ auraient pas la priorité sur les demandes déposées ultérieurement, parce que les demandes
antérieures N’ auraient pas été mises aladisposition du public avant |a date de dépdt (ou de
priorité) de la demande déposée ultérieurement. Une telle situation pourrait avoir des
conséquences négatives, en particulier dans un systeme fonctionnant selon le principe du
premier déposant. Dans ce cas, le |égislateur est tenu de faire des choix. Ces choix peuvent
concerner un certain nombre de criteres différents, qui ne sont pas nécessairement
compatibles apremiere vue. Par exemple, il convient de préserver les intéréts des inventeurs
tout en tenant compte de ceux destiers et du public, et en veillant a garantir une certaine
sécuritéjuridique. En outre, il est également nécessaire de prévoir la possibilité de retards
dans la procédure de délivrance du brevet. L’un des principes les plus importants du droit des
brevets doit aussi étre pris en considération, a savoir éviter de délivrer plus d un brevet pour la
méme invention (double délivrance de brevets).
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19. Afin d éviter laddivrance de doubles brevets pour des inventions identiques’, il suffit, &
proprement parler, qu’ un brevet ne soit pas délivré ala suite de la demande ultérieure pour la
méme invention gque celle qui est revendiquée dans la demande antérieure pour laquelle un
brevet a été ddlivré (systeme dit du prior claim). Toutefois, ce systéme présente de nombreux
inconveénients, notamment : i) la demande ultérieure ne peut pas étre traitée (donc, un brevet
ne peut pas étre délivré) tant que le libellé définitif des revendications de la demande
antérieure n’ a pas été déterming; ii) si I’invention revendiquée dans la demande ultérieure
figurait uniguement dans la description de la demande antérieure, compte tenu des objectifs
du systéme des brevets, il peut ne pas étre approprié de délivrer un brevet ala suite de cette
demande ultérieure, parce que la publication de la demande ultérieure N’ augmenterait pas les
connaissances générales sur le sujet grace a une nouvelle contribution technique; iii) ce
systéme peut encourager le dépbt de demandes défensives, puisque des tiers peuvent déposer
ultérieurement des demandes visant a revendiquer une invention contenue uniquement dans la
description de lademande antérieure. Pour toutes ces raisons, dans de nombreuses
|égislations en matiere de brevets, | effet sur I’ éat de la technique des demandes antérieures
est déterminé en fonction du contenu intégral de ces demandes (systéme du contenu intégral).

20. Lesysteme du contenu intégral est fondé sur I hypothese selon laquelle la demande
antérieure dans son ensemble (C' est-a-dire avec I’ intégralité de la divul gation) est comprise
dans|’ état de latechnique. Un avantage présenté par ce systéme réside danslefait que la
matiere contenue dans une demande antérieure dont il est tenu compte en ce qui concerne une
demande déposee ultérieurement reste inchangée, ¢ est-a-dire que la divulgation de la
demande antérieure est prise en considération a compter de sa date de dép6t ou de priorité.
Ainsi, laprocédure suivie afin de déterminer 1a pertinence d’ une demande antérieure en vertu
du systéme du contenu intégral est, en principe, identique ala procédure suivie pour
déterminer la pertinence de tout autre document compris dans I’ état de la technique.

21. Afind'éviter ladéivrance éventuelle de doubles brevets, il est essentiel qu’ un brevet ne
soit pas délivré alasuite de la demande ultérieure si I'invention revendiguée est laméme que
celle qui fait I’ objet de lademande antérieure. Dans ce cas, |’ accent est mis sur la définition
d un juste équilibre entre les droits du déposant de la demande antérieure et ceux du déposant
de la demande ultérieure. Cependant, il ne s agit peut-étre pas du seul dément qu’il est
nécessaire de garder présent al’ esprit : il doit aussi étre tenu compte des droits du déposant de
la demande ultérieure et de ceux du public.

22. Lorsquel’invention revendiquée dans la demande ultérieure n’ est pas la méme que celle
qui est contenue dans la demande antérieure, mais en constitue une variante évidente, il 'y a
pas, a proprement parler, de risgue de double délivrance de brevets découlant de la délivrance
d un brevet alasuite delademande ultérieure. Toutefois, certains font valoir que lefait de
conférer un droit exclusif au déposant de la demande ultérieure simplement pour une variante
évidente d’ une invention appartenant au déposant de la demande antérieure rompt le fragile
équilibre entre les intéréts du déposant de la demande antérieure et ceux du déposant de la
demande ultérieure et du public. En d autrestermes, délivrer un brevet alasuite d’ une
demande ultérieure peut avoir comme conséquence d’ empécher une invention sans valeur

Sauf indication contraire, dans le présent document, le terme “ double délivrance de brevets’ est
utilisé dans e contexte de la protection par brevet du méme objet. |l convient toutefois de ne
pas perdre de vue que dans certains systémes, ce terme est utilisé en rapport avec des inventions
qui sont différentes, mais évidentes |’ une par rapport al’ autre.
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gjoutée de tomber dans le domaine public. Dans cet ordre d’idées, certainsentirent la
conclusion selon laquelle une demande ultérieure portant sur une invention différente, mais
évidente (par rapport al’ objet d' une demande antérieure), ne doit pas étre brevetable par
rapport a cette demande antérieure.

b)  Description détaillée des principales options

Prise en considération de la nouveauté uniquement dans |’ effet sur |’ état de la technique

23. Comme indiqué plus haut, la prise en considération de la nouveauté uniquement dans

I’ effet sur I’ état de la technique des demandes antérieures vise essentiellement a éviter la
délivrance de deux ou plusieurs brevets pour |la méme invention, un principe directeur
commun a de nombreux systemes des brevets. S'il S agit [adu principal objectif, cette option
répond parfaitement aux préoccupations en lamatiéere. Elle permet, en particulier, d’ éviter de
délivrer plus d’un brevet pour laméme invention. Certains font valoir que, en ce qui
concerne |’ é&at de latechnique accessible au public, I’ invention du déposant ultérieur doit
impliquer une activité inventive pour justifier I’ octroi d’un droit exclusif. Toutefois,

S agissant des demandes antérieures non publiées qui sont déja en instance, |e déposant
ultérieur n’ est pas tenu d’ apporter une contribution novatrice par rapport ala premiére
invention pour gu’ une double délivrance de brevets puisse étre évitée. Par ailleurs,
I"interdiction de ladouble délivrance de brevets vise a éviter une extension injustifiée du droit
exclusif pour laméme invention. La conséguence de la prise en considération dela
nouveauté uniquement dans I’ effet sur |’ état de la technique est que, sans qu’ aucune regle
supplémentaire soit appliquée, tant le déposant de la demande antérieure contenant une
invention que lestiers y ayant apporté des améliorations ou ayant éaborée des variantes de
cette invention peuvent obtenir une brevet pour ces réalisations, méme si elles sont
considérées comme évidentes.

24. Cette option permet de breveter des améliorations, nouvelles mais évidentes, pendant un
temps limité, a savoir entre la date de dépét de |a demande antérieure et sa publication. Elle
est donc plutét favorable al’ octroi de droits pour des améliorations apportées aux inventions
antérieures, méme si ces améliorations portent sur des réalisations techniques mineures qui
sont évidentes. D’un autre coté, elle peut donner lieu aladélivrance d’ un certain nombre de
brevets pour des inventions qui, bien que n’ éant pas identiques, sont néanmoins évidentes.
Une telle série de revendications se recouvrant partiellement peut étre source de complexité
guant au nombre de droits coexistants et aux rapports entre ces différents droits, en particulier
lorsgu’ils sont détenus par plusieurs personnes. En conséquence, leur exploitation peut
devenir plus compliquée. En outre, il peut étre plus difficile pour destiers d’ obtenir la
concession de licences par les nombreux titulaires de brevets. Par ailleurs, un brevet délivré
pour une invention ultérieure ne contenant qu’ une variation mineure par rapport al’ invention
antérieure peut, dans la pratique, prolonger la durée de la protection par brevet de I’invention
antérieure.

Prise en considération de la nouveauté et de |’ activité inventive dans |’ effet sur |’ é&at de la
technique

25. Leprincipa objectif vise dans la prise en considération de la nouveauté et de I’ activité
inventive dans |’ effet sur I’ état de latechnique est, outre le fait d’ éviter la double délivrance
de brevets, d’ empécher |la multiplication de brevets pour des inventions nouvelles, mais
néanmoins similaires. Un autre argument avanceé parfois est qu’il n’existe aucune raison de
traiter différemment les aspects liés ala nouveauté et ceux relatifs al’ activité inventive ou
non-évidence, puisgue, une fois que le déposant d’ une demande antérieure a déposé sa
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demande aupres de I’ office, il aprisles mesures nécessaires pour communiquer son invention
au public. Aussi, doit-il pouvoir miser sur le dép6t de la demande antérieure pour empécher
tout déposant d’ une demande ultérieure d obtenir un brevet pour une invention ultérieure
évidente par rapport al’invention qu’il adivulguée (méme si cette derniére n’ a peut-étre pas
encore été publiée).

26. Cette deuxiéme option vise a empécher |a protection par brevet d améliorations
nouvelles et évidentes d' une invention contenue dans une demande antérieure, mémesi le
déposant de la demande ultérieure ne pouvait pas savoir qu’ une demande antérieure était en
instance au moment du dép6t de sademande. Elle vise également a empécher la prolongation
de la durée du brevet en proscrivant la présentation de revendications relatives aun

deuxieme brevet n’impliquant aucune activité inventive par rapport aux revendications
formulées dans le premier brevet. Cette option souléve par ailleurs certaines questions,
notamment quant au fait que, dans la pratique, les inventeurs déposent souvent une

premiere demande, puis apportent des améliorations al’ invention contenue dans cette
premiére demande. Lorsque ces améliorations sont évidentes par rapport al’ invention
contenue dans la demande déposée antérieurement, il N’ existe aucune possibilité pour
I’inventeur lui-méme d’ obtenir un brevet pour les amdiorations qu’il y alui-méme apportées.

27. L’undesargumentsinvoqués al’ encontre de la précédente conclusion selon laguelle les
inventions ultérieures évidentes ne devraient pas étre protégees par brevet eu égard aux
demandes antérieures brevetables est fondé sur le fait que, au moment du dépét de la demande
ultérieure, la demande antérieure n’ était pas encore aladisposition du public et donc, que le
déposant de la demande ultérieure a obtenu la variante évidente sans avoir eu préal ablement
connaissance de I’ invention contenue dans la demande antérieure. Mettant I’ accent sur la
réalisation individuelle et indépendante du déposant de la demande ultérieure, certains font
donc parfois valoir que cette derniere doit étre examinée alalumiére del’ état de latechnique
publié, accessible au moment du dép6t de la demande, et non pas d’'informations que le
déposant ne pouvait pas détenir auparavant.

28. En somme, cette option exclut la possibilité de protéger par brevet des améliorations
évidentes apportées a une invention contenue dans une demande antérieure, méme si elles
sont le résultat d’ une activité indépendante, qui ne découle pas de la premiere invention.

Mesures permettant d’ ajuster le systeme

29. Lesdeux options susmentionnées soulevent implicitement quel ques questions concretes
qui peuvent ne pas étre en conformité avec certains objectifs fondamentaux de politique
générale. Lapremiére question se rapporte au fait que ¢’ est le contenu intégral d’une
demande antérieure qui, en définitive, est compris dans |’ éat de latechnique. 1l peut advenir
que, abref délai aprés le dépdt de la demande antérieure, le déposant se rende compte qu’il
peut étre intéressant d’ obtenir la protection par brevet d’ un objet divulgué, mais non
revendique dans sa demande antérieure. Toutefois, dans le systéme du contenu intégral, si le
déposant a divulgué un objet dans la description mais nel’a pas revendiqué, il ne peut plus
revendiquer cet objet dans une demande ultérieure (notion communément dénommee
“identité de déposants ou d'inventeurs’). Dans ce cas, bien que le déposant ait |a possibilité
de déposer une demande divisionnaire fondée sur la demande antérieure ou de revendiquer
une priorité interne découlant de la demande antérieure, il doit satisfaire aux conditions de
forme et de fond en vertu de laloi en vigueur afin de pouvoir procéder au dépét de demandes
divisionnaires ou alarevendication d' une priorité interne. En outre, éant donné que |’ activité
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inventive est souvent réalisee au sein d' une société par un groupe d'inventeurs travaillant en
collaboration, la société peut déposer™® plusieurs demandes contenant la méme divulgation

d une invention déterminée, mais chacune d’ elles revendiquant une invention différente d’un
ou de plusieurs inventeurs différents. En particulier, lorsque la nouveauté et |’ activité
inventive sont prises en considération en ce qui concerne |’ effet sur I’ état de latechnique des
demandes antérieures, si un inventeur du groupe apporte une amélioration évidente a
I"invention faisant I’ objet de la demande antérieure, qui avait été réalisée par des collegues de
la méme entreprise, la société ne peut pas obtenir la protection par brevet de cette invention
ultérieure. Certains systémes des brevets prévoient donc des moyens de recours dans ces cas,
tels que des dispositions relatives ala prévention de I’ identité de déposants ou d’ inventeurs
(communément dénommees “ exception en cas d’identité de déposants ou d’'inventeurs’), en
vertu desguelles les demandes antérieures non publiées ne sont pas comprises dans |’ état de la
technique en ce qui concerne les demandes déposées ultérieurement par |le méme inventeur ou
déposant.

30. Ladeuxieme guestion concerne les préoccupations relatives ala prolongation de la
durée de |la protection par brevet gréace ala délivrance d’ un deuxiéme brevet revendiquant une
variante ou une amélioration évidente du premier brevet. Dans certains systémes des brevets,
il est donc exigé que la durée du deuxiéme brevet ne dépasse pas celle du premier brevet et
gue les deux brevets soient détenus par le mémetitulaire (ou au moins des cotitulaires).
Parallelement al’ exception en cas d’identité de déposants ou d’ inventeurs, cette condition
vise aassurer que I'inventeur (ou le cessionnaire) du premier brevet ne prolonge pas en fait la
durée de ses droits exclusifs au moyen du deuxieme brevet.

Solution d' avenir éventuelle

31. Lesdeux options présentées, ainsi que les mesures visant a répondre a certaines
préoccupati ons susmentionnées mettent en évidence, du moins en partie, la nature
antagonique des objectifs fondamentaux de politique générale. Le systeme des brevets
devrait-il encourager |es demandes ultérieures contenant des variantes mineures ou évidentes,
admettant par-la méme une multiplication éventuelle des brevets liés a des inventions au
moins similaires, ou devrait-il plutét viser alimiter le nombre de brevets de ce type et
récompenser essentiellement le premier inventeur (le déposant de la demande antérieure) pour
sacontribution al’ état de latechnique? Les divergences d’ opinions au sein du SCP ont
démontré que ce probléme est profondément ancré dans la culture en matiére de brevets des
différents pays.

32. Commel’ont souligné, ajustetitre, certaines délégations participant au SCP (voir le
paragraphe 10), la question dépend aussi de la définition de la notion de “nouveauté’ par
rapport aux demandes antérieures non publiées. Une voie a explorer éventuellement pourrait
donc consister a expliciter davantage cette notion. L’ application de la notion de “nouveauté’
signifie-t-elle qu’ une invention revendiquée doit étre strictement identique a ce qui a été
expressément divulgueé dans la demande antérieure? Une invention implicitement ou
expressement divulguée dans la demande antérieure est-elle aussi considérée comme ayant été
“divulguée” dans la demande antérieure? Si ladifférence entre |’ invention revendiquée et

I’ objet de la divulgation dans la demande antérieure ne repose que sur un simple

10 Aux Etats-Unis d Amérique, étant donné que la demande doit étre déposée par I’ inventeur, les

droits conférés par le brevet doivent étre cédés a l'entreprise par chague inventeur.
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remplacement par un élément équivalent notoirement connu, le contenu de la demande
antérieure constitue-t-il une antériorité par rapport al’invention revendiquée? Le chapitre
ci-apres donne des indications sur les différentes pratiques nationales ou régionales
concernant |’ effet sur I’ é&at de la technique des demandes antérieures, |’ accent étant mis sur la
notion de “nouveaute” applicable.

V. EXEMPLESDE LOISET DE PRATIQUES NATIONALES ET REGIONALES
CONCERNANT L'EFFET DE DEMANDES ANTERIEURES SUR L’ETAT DE LA
TECHNIQUE

33. Cechapitre est essentiellement fondé sur les observations formul ées par 1es membres du
comité sur le forum éectronique du SCP, au sujet du critere de “nouveaute” et del’ effet de
demandes antérieures sur |’ éat de latechnique (voir le paragraphe 11). Toutes ces
observations peuvent étre consultées sur le site Web du forum.

a) Bulgarie

34. Aux fins de ladétermination de lanouveauté, I’ article 8 de laloi bulgare sur les brevets
de 1993 dispose que sont aussi comprises dans |’ état de la technique les demandes qui portent
une date de dépdt (ou date de priorité) antérieure a la date de dépdt (ou date de priorité) dela
demande al’ examen mais qui sont publiées aprés cette date (ou date de priorité). Ces
demandes antérieures englobent |es demandes antérieures national es, européennes et
international es désignant la République de Bulgarie. Selon la pratique de I’ Office des brevets
de la Républigue de Bulgarie en matiere d’ examen, il n’est possible de conclure au défaut de
nouveauté que si |’invention revendiquée et I’ objet de I’ état de la technique coincident
totalement. Outre |les particul arités expressément mentionnées dans |’ état de latechnique, les
caractéristiques implicites pour I’homme du métier sont également prises en considération.

b) France

35. Lanotion de nouveauté est définieal’ article L.611-11 du Code de la propriété
intellectuelle. L’alinéa 1) de cet article dispose qu’ une invention est considérée comme
nouvelle si elle N’ est pas comprise dans|’ éat de latechnique. L’ état de latechnique est
défini al’alinéa 2) comme constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la
date de dépét de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout
autre moyen. L’ainéa 3) dispose que, aux fins de |’ appréciation de lanouveauté, |’ état de la
technique est aussi constitué par certaines demandes antérieures (demandes de brevet national
et demandes de brevet européen et international selon le PCT désignant la France) dont les
dates de dépdt (dates de priorité) sont antérieures ala date de dépét (date de priorité) dela
demande al’ examen mais dont les dates de publication sont postérieures a cette date.

36. Encequi concerne lapratique de I’ Institut national de la propriété industrielle (INPI),

I’ absence de nouveauté peut étre appreéciée, conformément au chapitre VI de la Section C du
Titre | des Directives d’ examen des demandes de brevet, pp. 25 et 26, danslecasou “il y a
identité entre les moyens de larevendication et ceux d une antériorité, ¢’ est-a-direlorsqu’il y
acopie conforme, I’ antériorité étant flagrante et irréfutable. Ladivulgation d’ un moyen
technique particulier détruit de fagon manifeste la nouveauté du moyen général
correspondant”. Par ailleurs, il Ny a pas absence manifeste de nouveauté dansle cas ou “les
moyens revendiqués, bien gue ne constituant pas exactement la copie de ceux de I’ antériorité,
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ne s en écartent que par des détails ou parce qu’ils font partie d' un ensemble plus complexe
ou parce qu'il y aun doute sur |’ identité entre les moyens revendiqués et ceux décrits dans
I"antériorité. Dans ce cas, le brevet est délivré avec un rapport de recherche citant ce
document” .

37. Encequi concerne les décisions de justice en France, les tribunaux font une
appreciation stricte de la nouveauté. Une antériorité ne peut détruire la nouveauté que si elle
est de toutes pieces, ce qui veut dire que I’invention antérieure devrait se trouver entierement
dansle brevet (TGI Toulouse, 31 octobre 1996, PIBD 1997 |11, p. 92). En principe, une
antériorité doit contenir tous les é éments du brevet dans la mesure ou, pour étre comprise
dans|’ état de latechnique, I’invention doit se trouver toute entiére dans une seule antériorite,
au caractére certain, avec les ééments qui la constituent dans la méme forme, le méme
agencement, le méme fonctionnement en vue du méme résultat technique; une antériorité

N’ est destructrice de nouveauté que si les caractéristiques essentielles de I’invention y figurent
(Cour de cassation, 12 mars 1996, PIBD 1996 611 11, p. 273; Cour d’ appel de Paris,

28 février 1991, PIBD 1991 506 |11, p. 497). Par conséquent, aux fins de la caractérisation de
I” absence de nouveauté, il ne suffit pas que le brevet reprenne une grande partie de

I’ antériorité (TGI Paris, 19 mars 2002). Au contraire, une invention sera considérée comme
nouvelle du seul fait, par exemple, gu’ elle revendique une fonction différente de celle de

I’ antériorité opposée, méme si sa structure, sa forme et son agencement sont identiques (Cour
d appel de Paris, 9 février 2001, PIBD 2001 725 |11, p. 389).

38. Sagissant de |’ effet des moyens équivalents, laloi francaise de 1844 les prenait en
considération pour |’ appréciation de lanouveauté. Ainsi, lanullité d’un brevet pouvait étre
prononceée pour défaut de nouveauté si I’ invention revendiquée se retrouvait de maniére
équivalente dans |’ état de latechnique. Cette pratique a éé abandonnée depuislaloi du

2 janvier 1968 qui, intégrant au mémetitre que la condition de nouveauté et d application
industrielle, la condition d’ activité inventive, a entrainé une appréciation plus stricte de la
nouveauté. Dans une décision du 1% décembre 1993, la Cour d’ appel de Paris a considéré

gu’ un moyen équivalent éait comme tel insusceptible d’ étre retenu au titre de I’ appréciation
de la nouveauté (Cour d’ appel de Paris, 1% décembre 1993, PIBD 562 111, p. 139). Dansle
méme sens, dans une décision du 19 mars 2002, le tribunal de grande instance de Paris a
rejeté |’ argument selon lequel une partie du brevet se retrouvant de maniere équivalente dans
I”antériorité, le brevet devait étre annulé pour défaut de nouveauté. Le tribuna aconsidéré
que “I’ antériorité doit présenter toutes les caractéristiques techniques de larevendication
attaquée. Lanouveauté de celle-ci doit s apprécier strictement, I’ équivalence invoquée par les
demanderesses ne pouvant étre prise en compte que pour apprecier |’ activité inventive des
revendications’ (TGI de Paris, 19 mars 2002). Cette pratique semble donc étre bien établie en
droit francais méme si certaines décisions — isol ées — appliquent encore les principes d avant
1968 (par exemple, TGI Lyon, 29 septembre 1986, PIBD 1986 405 |11, p. 52 et Cour d appel
de Lyon, 10 septembre 1998, PIBD 1999 669 111, p. 42).

c) Allemagne

39. L’article3.2) delaloi alemande sur les brevets dispose que, aux fins de I’ appréciation
de la nouveauté, est également considéré comme compris dans |’ éat de latechniquele
contenu des demandes de brevet antérieures qui n’ ont été publiées qu’ ala date décisive pour
déterminer la priorité de la demande postérieure ou apres cette date. D’ apres les observations

1 L’ INPI rejette une demande de brevet sur la base de |’ absence de nouveauté, et non sur

|" absence d’ activité inventive.
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formul ées par la délégation de I’ Allemagne, cette disposition vise d’ une maniére générale a
empécher les doubles brevets. Cetterégle est dans|’intérét du public et du premier déposant
qui doit pouvair tenir pour acquis que les inventions qu’il a divulguées ne seront pas
protégées par une autre personne. Larestriction applicable al’ examen de la nouveauté
contribue aussi a préserver lesintéréts du second déposant : en principe, il ne peut pas avoir
connaissance du contenu de la demande antérieure qui n’est publiée qu’ apres la date de
priorité de la demande postérieure. Par consequent, il N’ est pas en mesure de prendre en
considération le contenu de la demande antérieure lorsqu’il développe |’ état de la technique
connu.

40. Encequi concernel’interprétation du terme “nouveaute” dans la jurisprudence
allemande le contenu de la divulgation d’ une citation écrite n’ est pas limité a son texte (ce que
I”on appelle 1a* nouveauté photographique”’). Au contraire, le critére pertinent pour la
compréhension de I’ invention est I’ ensembl e des connai ssances spécialisées de I’homme du
meétier qui examine lacitation. L’ état de latechnique d une citation est constitué par tout
—méme ce qui N’ est pas expressement mentionné — ce que la personne compétente, compte
tenu de ses connai ssances specialisées, juge évident ou presque indispensable pour mettre en
pratique les indications figurant dans le contenu tout entier du seul élément de |’ état dela
technique considéré. De méme, I’ état de latechnique englobe aussi |es variations, évidentes
d aprés le contexte général du document, qu’ une personne compétente effectuera
automatiquement et considérera comme lues, si elle étudie attentivement les documents et
concentre son attention sur leur signification perceptible plutot que sur leur texte. La Cour
fédérale de justice a expressément confirmé gue ces principes s appliquent aussi a

I’ appréciation de la nouveauté des documents rendus accessibles au public en vertu de
I"article 3.2) de laloi allemande sur les brevets.

d)  Japon

41. Danslaloi japonaise sur les brevets, la condition générale de nouveauté et I’ effet de
demandes antérieures sur |’ éat de la technique sont régis séparément. L’ article 29.1) traite de
la condition de nouveauté par rapport al’ état de latechnique accessible au public. L’ effet de
demandes antérieures sur I’ état de latechnique est décrit al’ article 29bis qui régit, en
combinaison avec I’ article 39, la question de la priorité s agissant de deux demandes
concurrentes ou plus. L’ article 29bis dispose, d’ une maniére générale, que lorsque I’ invention
revendiquée dans une demande de brevet est identique al’invention qui a été décrite dans le
meémoire descriptif ou les dessins initialement annexés a la requéte d’ une autre demande de
brevet ou d’ enregistrement de modéle d’ utilité déposée antérieurement (date de priorité) et qui
fait I’ objet d'une mise al’ inspection publique postérieurement au dépbt (date de priorité) de la
demande de brevet en cause, ladite invention ne peut pas étre brevetée.

42. Si I'inventeur ou le déposant de la demande antérieure est I’inventeur ou le déposant de
lademande al’ examen, I’ article 29bis ne s applique pas. En d’ autres termes, laregle dite de
I” exception en cas d’ identité de déposants ou d’ inventeurs s applique. Ainsi, lorsqu’ une
invention revendiquée dans la seconde demande est divulguée dans |a demande antérieure,
sans étre revendiqueée, et que |’ inventeur ou le déposant des deux demandes est |le méme,
I’invention revendiquée peut faire |’ objet d' un brevet, pour autant que les autres conditions de
brevetabilité soient aussi remplies.
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43. Selon lesdirectives d’ examen, I’ expression “une invention [...] qui a été décrit[e] dans
[...] uneautre demande”’, al’ article 29bis, vise une invention définie par les “matiéres
décrites’ ou “matieres essentiellement décrites, bien que de fagon non littérale” dans |’ autre
demande, &la date de dépot™2. 11 est expliqué qu’ on entend par “matiéres essentiellement
décrites, mais de fagon non littérale” les matiéres qui découlent directement des matiéres
décrites, compte tenu des connai ssances générales communes au moment du dép6t de |’ autre
demande. On entend par “connaissances générales communes’ |es technologies genéralement
connues de I’homme du métier ou les matieres qui ressortent clairement de regles empiriques.
L es connai ssances générales communes englobent “I’ art notoire”, qui est constitué des
technol ogies généralement connues dans le domaine technique considéré, par exemple

I existence de nombreux documents sur |’ état de |a technique décrivant ces technologies, les
technol ogies largement connues dans tout |e secteur, ou des technologies notoires qu’il n’est
pas nécessaire d’ expliquer en détail. Ces connaissances incluent aussi “I’ art communément
utilis€’, ¢’ est-a-dire |’ art notoire et largement utilisé. En bref, la portée de la divulgation dans
I” autre demande est déterminée par |’ objet que I’ homme du métier peut identifier sur la base
de ladivulgation expresse et implicite qui peut découler directement des matiéres décrites
dans |’ autre demande, compte tenu des connai ssances genérales communes de I’homme du
metier.

44. Si I'autre demande décrit une notion particuliére, €lle suppose ou suggere
nécessairement une notion générique qui présente des caractéristiques appartenant au méme
genre ou des caractéristiques communes. Par ailleurs, si |’ autre demande décrit une notion
genérigue, elle ne suppose ni ne suggere un objet de fagon spécifique (sauf si cette notion
particuliére peut découler directement de la notion générique, compte tenu des connai ssances
générales communes) ™.

45. Lesdirectives d’ examen précisent aussi que, aux fins de ladétermination de |’ identité
entre I’invention revendiquée et une invention divulguée dans la demande antérieure, elles
sont identiques si rien ne les différencie. En outre, méme s'il existe une différence entre les
deux inventions, €lle est considérée comme trés mineure si cette différence prend laforme
d une adjonction, d’ une suppression ou du remplacement de la technique notoire ou
communément utilisée et ne produit aucun nouvel effet sur les moyens consacrés pour
résoudre un probléme (les inventions sont donc sensiblement identiques)**. Cetterégle

S écarte considérablement de la méthode appliquée pour déterminer “I’identité’ entre
I"invention revendiquée et I’ objet décrit dans une publication sur I’ état de la technique
accessible au public. Aux finsde I’ appréciation de la nouveauté par rapport a des
publications rendues accessibles au public, s'il existe une différence entre I’ invention
revendiquée et I’ objet divulgué dans la publication, I’ invention est nouvelle.

46. Lorsgu’uneinvention revendiquée est définie dans la variante, si |’ une des options est
identique al’ invention divulguée dans |la demande antérieure, I’ invention revendiquée est
considérée comme identique al’ invention divulguée.

12
13

Directives d examen, chapitre 11-3, 2.3.
Directives d examen, chapitre 11-3, 2.4.3).
" Directives d’ examen, chapitre |1-3, 2.4 et 3.4.
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e) PaysBas

47. Aux Pays-Bas, I’ état de latechnique englobe les demandes qui sont déposées avant et
publiées aprés la date de dépdt (ou date de priorité) de la publication al’ examen aux fins de la
détermination de lanouveauté. 1l s agit d’ une exception alaregle générale selon laguelle
I"information sur I’ éat de latechnique doit étre rendue accessible au public. Le motif est

d empécher gu’ une invention fasse |’ objet d' un double brevet.

48. Lapratigue nationale montre que non seulement le texte littéral de la demande
antérieure mais aussi tout ce que I’homme du métier percoit immeédiatement alalecture du
texte est pris en considération. Par ailleurs, si I’homme du métier estime que I’invention
revendiquée n’ est rien d’ autre qu’ une utilisation normale de I'invention figurant dans la
demande antérieure, elle ne sera pas considérée comme nouvelle. Dans d’ autres cas, il a été
considéré que si les différences entre |’ invention revendiquée et |’ objet divulgué dans la
demande antérieure ne portaient que sur des équivalents bien connus de I’ homme du métier,
I”invention revendiquée N’ était pas nouvelle.

49. Sagissant de ladéermination de I’ effet de demandes antérieures sur I’ état de la
technique, peu importe que les deux demandes émanent de la méme personne ou non. De
méme, la cession ou le transfert a un tiers des droits sur la demande antérieure ne porte pas
atteinte |’ effet de cette demande antérieure sur |’ état de la technique.

50. Toutefois, d apres les observations formulées sur le forum du SCP par I’ Office
néerlandais de la propriété industrielle I approche actuelle n’ a pas encore permis d' éiminer
les doubles brevets a 100%. Bien que le second brevet puisse étre nouveau par rapport au
premier, les portées des deux brevets peuvent malgré tout se recouper partiellement en raison
des modes de réalisation équivalents des inventions.

f)  Fédération de Russie

51. L'article4 delaLoi sur les brevets de la Fédération de Russie™ régit la condition de
nouveauté. Aux fins de la détermination de la nouveauté de I’ invention, sont incluses dans
I état de la technique toutes les demandes de brevet d'invention et de modéle d’ utilité
déposées par destiers dans la Fédération de Russie, a condition que leur date de priorité soit
antérieure, toute personne pouvant se familiariser avec la documentation qui S'y rapporte™.

15
16

http: //imaw.fips.ru/ruptoen2/law/patent_law.htm.

L’ article 21.6) delaloi sur les brevets prévoit la publication, par I office des brevets, des
données sur lademande, al’ expiration d’'un délai de 18 mois a compter de la date de dép6t ou
plustét (s le déposant en fait la demande selon les modalités appropriées), et le droit de toute
personne de se familiariser avec la demande aprés cette publication. Lesinformations relatives
a une demande ne sont pas publiées si lademande est retirée ou s un brevet est délivré sur la
base de cette demande avant |’ expiration d’ un délai de 12 mois a compter de la date de dépbt de
lademande. La seconde partie del’article 25 prévoit la publication d' informations sur la
délivrance d'un brevet ainsi que le droit de toute personne de se familiariser avec la demande
aprés cette publication. La publication vise les données bibliographi ques fondamentales et les
revendications.
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52. Selon le paragraphe 19.5.2 des regles publiées par I’ office sur la compilation, le dépot et
" examen d’ une demande de brevet’, une invention est considérée comme anticipée par I’ éat
de latechnique et ne remplissant pas la condition de nouveauté si |’ état de latechnique
divulgue par sa nature méme un moyen comportant des caractéristiques identiques a toutes les
caractéristiques figurant dans les revendications de la demande, notamment |a caractérisation
delafindité del’invention®®,

53. Aux fins de ladéermination de la nouveauté de I’invention, les inventions et les
modeles d’ utilité brevetés dans |la Fédération de Russie sont aussi inclus dans |’ état de la
technique, a condition que leur date de priorité soit antérieure. Etant donné que cette régle a
pour objet d’ empécher |es doubles brevets, |es brevets antérieurs détenus par |e déposant

d une demande al’ examen sont aussi compris dans |’ état de latechnique et seulesles
informations figurant dans les revendications du brevet correspondant sont prises en
considération.

9) Espagne

54. L’article6 delaloi espagnole sur les brevets (1oi n° 11/1986 du 20 mars 1985) régit la
condition de nouveauté, en vertu de laguelle une invention est considérée comme nouvelle si
elle n’est pas comprise dans |’ état de latechnique. Outre tout ce qui a été rendu accessible au
public (article 6.2)), est également compris dans|’ état de la technique le contenu des
demandes espagnoles de brevet ou de modéle d' utilité telles qu’ elles ont été initialement
déposees, dont |a date de dépbt (ou date de priorité) est antérieure ala date de dépbt (ou date
de priorité) de lademande de brevet al’ examen et qui ont été publiées a cette date ou aune
date ultérieure.

55. En cequi concerne la pratique suivie par I’ Office espagnol des brevets et des marques
(OEPM) en matiere d appréciation de la nouveauté d’ une invention qui fait I’ objet d’ une
demande de brevet, |es aspects suivants sont pris en considération :

— lanouveauté de I’invention telle qu’ elle est revendiquée est examinée, contrairement a
la nouveauté des différents modes de réalisation;

— uneinvention n’est pas nouvelle si |’ état de la technique (un seul document) contient
toutes les caractéristiques techniques de la demande et peut permettre de résoudre le méme
probleme que celui visé par I'invention al’ examen.

56. Enbref, lalégidation et la pratique espagnoles établissent la condition de nouveauté
comme une condition absolue :

— auniveau genéral;

" http://mww.fips.ru/npdoc/VEDOM/PR_isO0.HTM.
8 Lacaractérisation de lafinalité de |’ invention ne peut faire défaut que dans les revendications
portant sur un composé chimique.
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— du point de vue de l’identité : si un document antérieur contient les mémes
caractéristiques que I’invention revendiqueée, que ce soit de fagon expresse ou implicite, il
détruit la nouveauté. En cas de différence mineure entre les caractéristiques des
deux documents, I” invention revendiquée est considérée comme nouvelle, sauf si ces
différences techniques mineures sont sans conséquence, évidentes ou ont trait a des questions
de détail;

— un mode de réalisation particulier détruit la nouveauté du concept général mais
I"inverse n’ est pas vrai, principalement en ce qui concerne des valeurs ou des parametres.

L’ OEPM indique que, en tout état de cause, il asuivi lapratique et les directives de |’ Office
européen des brevets, essentiellement dans le but de parvenir a une harmonisation en Europe.

h)  Royaume-Uni

57. Danslalégidation du Royaume-Uni sur les brevets, la condition de nouveauté est
définie par I’ article 2 de laloi de 1977 sur les brevets, qui se rapproche beaucoup de

I’ article 54 de la Convention sur le brevet européen (CBE). L’article 130.7) delaloi énonce
que I’ article 2 fait partie des dispositions qui sont concues de maniére a produire dans la toute
la mesure du possible les mémes effets, au Royaume-Uni, que les dispositions
correspondantes de la CBE. Les considérations d ordre géenéral qui ont inspiré cet article et la
jurisprudence des chambres de recours de I’ Office européen des brevets (OEB) sont donc
aussi utiles pour |’ application de la condition de nouveauté en droit britannique.

58. L’article2.3) delaloi définit I’ état de latechnique comme incluant aussi les éléments
contenus dans une autre demande de brevet qui porte une date de priorité anté&ieure a celle de
lademande al’ examen mais qui a été publiée a cette date ou ultérieurement. Pour étre
comprisdans |’ état de latechnique au sens de |’ article 2.3), les éléments doivent étre contenus
dans cette autre demande de brevet telle qu’ elle a été déposée et publiée et |a date de priorité
doit étre antérieure a celle de I'invention revendiquée dans la demande al’ examen.

59. Lesdétailsdelaméthode prévue par laloi de 1977 sur les brevets pour évaluer la
nouveauté d’ une demande de brevet sont énoncés dans les paragraphes 2.01 a 2.56 du Manual
of Patent Practice (Guide de |a pratique en matiére de brevets)™®. Outre lesindications qui
sont expressément divulguées, les indications implicites figurant dans la publication
antérieure peuvent étre prises en considération pour la détermination de la nouveauté ou de

I” absence de nouveauté d’ une revendication de brevet. En d autres termes, I’ homme du
métier peut se servir de ses connaissances générales communes pour parvenir ala conclusion
que certaines caractéristiques standard d’ un systéeme, d’ un produit ou d’ une méthode, etc.
doivent nécessairement étre divulguées et ressortent donc implicitement du document. La
notion de nouveauté a donc une portée plus large que celle de “nouveauté photographique”.
Toutefois, I"homme du métier ne peut pas aller jusqu’ a présumer |’ existence de certaines
caractéristiques communes mais non universelles, celareléve du critererelatif al’ évidence.
Cette distinction est mise en évidence dans |’ affaire General Tire c. Firestone [1972]

RPC 457, qui consacre le principe généralement admis en droit britannique des brevets selon
lequel une divulgation qui porterait atteinte a une revendication figurant dans une demande de
brevet S'il était fait droit a cette demande fera apparaitre |e défaut de nouveauté de cette
revendication avant ladélivrance du brevet (test “post-infringement” ou “right to work”).
Dans cette décision, on peut lire aux pages 485 et 486 : “Si la publication de I’ inventeur

9 http://mww.patent.gov.uk/patent/r efer ence/mpp/index.htm.



page 18

antérieur contient une description claire d un élément qui porterait atteinte alarevendication
du titulaire du brevet s'il éait exécuté apres la délivrance de ce brevet, ou des instructions
claires concernant saréalisation, il apparaitra que larevendication du titulaire du brevet

N’ aura pas la nouveauté requise, ¢’ est-a-dire gu’ elle aura été anticipée. Toutefois, I'inventeur
antérieur et letitulaire du brevet peuvent avoir créé le méme mécanisme avec des points de
départ différents ... mais, si lefait de suivre lesinstructions figurant dans la publication de
I"inventeur antérieur débouche inévitablement sur laréalisation d’ un élément portant atteinte a
sarevendication, si le brevet du titulaire est valable, cela prouve que cette revendication aen
fait é&é anticipée. Par ailleurs, si la publication antérieure contient une instruction susceptible
d’ étre mise en cauvre d’' une maniére qui portera atteinte ala revendication du titulaire du
brevet, mais qui serait au moins tout aussi susceptible d’ étre mise en cauvre d’ une maniére qui
N’ aurait pas cette conséquence, la revendication du titulaire du brevet n’ aura pas été anticipée,
méme S'il est possible gu’ €lle ne réponde pas au critéere en matiere d’ évidence”.

60. Ladécision General Tire énonce ensuite : “Pour anticiper larevendication d’un titulaire
de brevet, une publication antérieure doit contenir des instructions claires et sans ambiguité
sur ce que letitulaire prétend avoir inventé ... uneindication, aussi claire soit-elle, sur lavoie
del’invention du titulaire ne sera pas suffisante. 1l doit apparaitre clairement que |’ inventeur
antérieur a planté son drapeau dans cette direction précise avant letitulaire du brevet”. Cette
condition a été appliquée dans |’ affaire Asahi’ s Application [1991] RPC 485, dans laqudlleil
a été considéré qu’ une divulgation antérieure doit créer des conditions favorables pour
anticiper une invention. Uneinvention n’est pas rendue accessible au public par lasimple
publication d’un avis annongant son existence, sauf si laméthode d’ exploitation de
I"invention est si évidente qu’ elle ne nécessite aucune explication.

61. Letest visant adéerminer si I’ objet d’ une demande de brevet non publiée aladate de
priorité de lademande al’ examen est compris dans |’ état de latechnique au sens de
I"article 2.3) delaloi est le méme que celui qui a pour but de savoir si I’ objet d’ une
publication antérieure qui a été rendue accessible au public est compris dans |’ état de la
technique au sensdel’ article 2.2) delaloi, comme cela a été considéré dans |’ affaire Asahi.
Dans les deux cas, |’ objet doit offrir des conditions favorables. De plus, lorsdela
détermination de la nouveauté, I’ objet qui est compris dans |’ état de latechnique au sens de
I"article 2.3) est pris en considération exactement de la méme maniere que |’ objet qui est
comprisdans |’ état de latechnique au sens de I’ article 2.2), comme cela a été confirmé dans
I” affaire SmithKline Beecham' s Patent [2003] RPC 6.

i)  Etats-Unisd Amérique

62. Aux Etats Unis d’ Amérique, la détermination de la nouveauté et de la non-évidence est
régie par les articles 102 et 103, respectivement, du titre 35 du code des Etats-Unis

d Amérique®. De plus, les chapitres 700 et 2100 du Manuel relatif &la procédure o examen
des demandes de brevets (MPEP) de I’ USPTO contiennent des indications sur la pratique a
suivre en matiéere de nouveauté et de non-évidence dans le traitement des demandes de brevet
par |’ Office des brevets et des marques des Etats-Unis d’ Amérique®.

20

http: //www.uspto.gov/web/offi ces/pac/mpep/consolidates_|aws.pdf.
21

http: //immw. uspto.goviweb/offi ces/pac/mpep/index.html .
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63. L'effet sur I’état de latechnique de demandes déposees antérieurement mais publiées
postérieurement est défini al’article 102.€) du titre 35 du Code des Etats Unis d’ Amérique,
qui dispose ce qui suit :

“Une personne a droit a un brevet

“I..]

“e) sauf s I'invention est décrite 1) dans une demande de brevet, publiée
conformément &’ article 122.b), déposée par un tiers aux Etats Unis d’ Amérique avant
le dépbt de la demande revendiquant I’ invention par |e déposant ou 2) dans un brevet
délivré sur labase d’ une demande déposée par un tiers aux Etats Unis d’ Amérique
avant le dépbt de la demande revendiquant I’ invention par |e déposant a ceci prés que,
aux fins de cet alinéa, une demande international e déposée selon le traité, au sens de
I’ article 351.a), ne produit les effets d’ une demande déposée aux Etats Unis d’ Amérique
que si lademande internationale désigne les Etats Unis d’ Amérique et a été publiée en
anglais selon I’ article 21.2) de cetraité; ou

“I...1

Selon la section 2136.04 du MPEP, on entend par “tiers’ les personnes autres que |e déposant
(InreLand, 368 F.2d 866, 151 USPQ 621 (CCPA 1966)) soit, en d' autres termes, une entité
inventive différente. L’ entité inventive est différente si tous les inventeurs ne sont pas
identiques.

64. Selon!'article 103.8) du titre 35 du code des Etats-Unis d’ Amérique, tous les é éments
compris dans |’ état de latechnique au sensde I’ article 102 du code peuvent étre utilisés pour
déterminer si une invention revendiquée est évidente au regard de I’ éat de latechnique. Par
conséquent, I’ effet sur I’ état de la technique de demandes déposées antérieurement mais
publiées postérieurement s applique ala détermination de la nouveauté et de la non-évidence.
Toutefois, I’ article 103.c) du titre 35 du code des Etats-Unis d’ Amérique dispose que |’ objet
mis au point par un tiers et compris dans |’ état de latechnique au sensde |’ article 102.€), f)
ou g), N’ est pas pris en considération pour apprecier le caractére évident, au sens de

I’ article 103 du titre 35 du code des Etats-Unis o’ Amérique, d’ une invention dont la
protection par brevet est demandée si, au moment ou I’ invention a été réalisee, I’ objet en
question et I’invention revendiquée éaient détenus par la méme personne ou Visés par une
obligation de cession alaméme personne. On considere que |’ objet et I invention
revendiquée éaient détenus par laméme personne si |’ objet, qui serait sinon compris dans

I état de latechnique relatif al’invention revendiqueée, et I’invention revendiquée étaient
entierement ou partiellement détenus par la ou les mémes personnes ou la ou les mémes
organisations ou entités commerciales au moment ou I’ invention revendiquée a été réalisée®.
Par conséquent, si lesemployés A et B travaillent pour lacompagnie C, chacun ayant
connaissance des travaux accomplis par |’ autre et étant tenu de céder lesinventionsa C

2 Section 706.02.1)2) du MPEP. Il est expligué que la condition de titularité commune au

moment ou I’ invention revendiquée est réalisée vise a empécher I’ obtention de latitularité sur
I’ objet aprés que I’ invention revendiquée a été réalisée pour disqualifier I’ objet en tant
gu’' éément del’ état de latechnique par rapport al’ invention revendiquée.
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pendant la durée du contrat de travail, une demande dite “antérieure” au sens de

I"article 102.€) du titre 35 du code des Etats-Unis d’ Amérique, déposée par A, ne sera pas
prise en considération aux fins de la détermination du caractere évident de I’ invention
ultérieurement revendiquée par le B.

65. Mémesi I'invention revendiquée remplit les conditions énoncées aux articles 102.e)

et 103.a) et ¢) du titre 35 du code des Etats-Unis d’ Amérique, et que I’ invention revendiquée
est donc considérée comme nouvelle et non évidente par rapport a des demandes et brevets
antérieurs, la question de savoir si lathéorie du double brevet s applique est examinée®.
Cette théorie vise a empécher |’ extension injustifiée de I’ exclusivité conférée par e brevet
au-dela de sadurée de validité. Selon la politique publique qui ainspiré cette théorie, le
public doit pouvoir agir en partant du principe qu’al’ expiration du brevet il seralibre

d’ utiliser non seulement I’ invention revendiquée dans le brevet mais aussi les modifications
ou variantes qui seraient apparues évidentes al’homme du métier moyen au moment ou
I"invention a été réalisée, compte tenu de ses compétences et de |’ état de latechnique a

I’ exception de I’invention revendiquée dans le brevet délivré. Avant que la question des
doubles brevets puisse étre examineée, il doit y avoir une relation commune de paternité
d’invention ou de titularité en ce qui concerne plusieurs brevets ou demandes de brevet. Etant
donné que lathéorie du double brevet vise a éviter d’ étendre injustement les droits de brevet
au détriment du public, toute analyse de la double protection par brevet porte essentiellement
sur les revendications de multiples brevets ou demandes de brevet considérées aux fins de
I"analyse.

66. Defacon générale, ladouble protection par brevet est rejetée pour deux types de motif.
L’un de ces motifs concerne la“mémeinvention” et il est fondé sur I’article 101 du titre 35 du
code des Etats-Unis d’ Amérique. Si les revendications d’ une demande postérieure sont les
mémes que celles d’un premier brevet, elles seront écartées au titre de |’ article 101 du titre 35
du code des Etats-Unis d’ Amérique — e fondement réglementaire du rejet pour double
protection par brevet. Dans ce contexte, on entend par “méme invention” une invention
portant sur un objet identique. Un test fiable en ce qui concerne la double protection par
brevet au sens de I’ article 101 du titre 35 du code des Etats-Unis o Amérique consiste &
vérifier s'il est possible de porter littéralement atteinte a une revendication dans une demande
sans porter littéralement atteinte a une revendication correspondante figurant dans le brevet.

67. Ledeuxieme motif derejet pour double protection par le brevet est “non
réglementaire’; il s appuie sur une théorie jurisprudentielle fondée sur la politique publique
qui vise essentiellement a empécher la prolongation de la durée de validité des brevets en
interdisant qu’ un second brevet contienne des revendications qui ne présentent pas de
différence, du point de vue de la protection par brevet, avec les revendications du premier
brevet. Lorsguel’on examine si un rejet pour double protection par brevet s appuie sur une
base non réglementaire, la premiere question a se poser est de savoir si une revendication de
la demande définit une invention qui N’ est gqu’ une variation évidente de I’ invention
revendiquée dans le brevet. Si laréponse est affirmative, un rejet non réglementaire pour
double protection par brevet “de type évident” peut étre approprié. Cetype derejet équivaut a
ne pas remplir la condition de non-évidence prévue al’ article 103 du titre 35 du code des
Etats Unis d Amérique, aceci prés que le brevet qui a essentiellement motivé le rejet n' est
pas considéré comme compris dans|’ éat de latechnique. Outre le rejet “ de type évident”, il

= Le chapitre 804 du MPEP contient des informations détaillées sur |’ interdiction des doubles

brevets.
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existe des circonstances exceptionnelles dans lesquelles il a été reconnu qu’ un autre type de
rejet non réglementaire pour double protection par brevet s applique méme si les inventions
revendiqueées dans plusieurs demandes ou brevets sont considérées comme non évidentes

" une par rapport al’ autre®”.

68. Unrejet de type non réglementaire fondé sur une double protection par brevet peut étre
évité par le dépdt d’ une renonciation définitive ala demande ou ala procédure au cours de
laquelle lergjet est prononcé. Une renonciation définitive est une déclaration présentée par le
titulaire d’un brevet ou d’ une demande de brevet qui renonce aladerniére période de validité
du second brevet et contient une disposition selon laquelle le brevet ne peut pas étre exploité
tant que le brevet est détenu avec lademande ou | e brevet qui constitue le fondement du rejet
pour double brevet, éiminant ainsi |e probleme de la prolongation de validité du brevet. Par
exemple, si lesemployés A et B travaillent pour une société C, chacun ayant connaissance des
travaux accomplis par |’ autre et éant tenu de céder lesinventions a C pendant la durée de son
contrat de travail, conformément a |’ article 103.c) du titre 35 du code des Etats-Unis

d’ Amérique, une demande dite “antérieure”, au sens de |’ article 102.€) du titre 35, déposée
par A et revendiquant I’invention X ne sera pas prise en considération aux fins de la
détermination de la non-évidence en ce qui concerne I’invention X* ultérieurement
revendiquée, qui découle de toute évidence del’invention X et qui a été réalisée par B.
Toutefois, I’invention X* revendiquée peut faire I’ objet d’ un rejet de type non réglementaire
pour double protection par brevet. On peut éviter ce rejet en déposant une renonciation
définitive. Lasection 804.02 du MPEP explique que le recours a une renonciation définitive
pour contourner un rejet de type non réglementaire pour double protection par brevet est dans
I"intérét public parce qu'il favorise ladivulgation d améliorations complémentaires, le dépot
plus précoce de demandes et I’ expiration plus précoce de brevets permettant aux inventions
visées d' étre librement accessibles au public.

) Convention sur |e brevet européen (CBE)

69. L’article54.3) dela CBE dispose que e contenu des demandes de brevet européen
telles qu’ elles ont été déposées, qui ont une date de dépdt (date de priorité) antérieure ala date
de dépbt (date de priorité) de la demande al’ examen et qui n’ont éé publiées qu’ a cette date
Ou a une date postérieure, est considéré comme compris dans |’ état de latechnique. Aux
termes de |’ article 56, ces demandes de brevet européen ne sont pas prises en considération
pour |’ appréciation de |’ activité inventive d une invention revendiquée. Elles ne sont
comprises dans |’ état de latechnique qu’ aux fins de |’ appréciation de la nouveauté. Des
rensei gnements détaillés concernant la pratique en matiére de nouveauté au sein del’ OEB
figurent dans les “ Directives relatives a |’ examen pratiqué al’ Office européen des brevets’,
en particulier dansles sections C-111.4, C-1V.5a7 et D-V.3. Lasection I-C del’ ouvrage
intitulé “ La jurisprudence des Chambres de recours de I’ Office européen des brevets’ résume
lajurisprudence pertinente. D’ aprés les informations fournies par I' OEB, |’ aspect le plus
important de la pratique de I" Office européen des brevets en matiére de nouveauté est qu’ elle
vise a établir une norme absolue en matiere de nouveauté qui puisse se distinguer sans
ambiguité de lanorme relative applicable al’ activité inventive.

24 Par exemple, Inre Schneller, 397 F.2d 350, 158 USPQ 210 (CCPA 1968) et In re Kaplan,
789 F.2d 1574, 229 USPQ 678 (Fed. Cir. 1986).
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70. Lorsdeladétermination de la nouveauté d’ une invention, la premiére étape consiste a
définir I’ état de la technique, le secteur pertinent de ce dernier et son contenu. L’ éape
suivante consiste a comparer |’invention revendiquée avec I’ état de latechnique ainsi défini et
aexaminer s elles’en écarte. Si c'est le cas, I’invention est nouvelle [jurisprudence des
Chambres de recours, 1.CJ.

71. D’apreslajurisprudence, pour gu’ une invention présente un défaut de nouveauté, son
objet doit dériver clairement et directement de |’ état de latechnique (T 465/92, JO 1996, 32;
T 511/92) et toutes ses caractéristiques — pas seulement les caractéristiques essentielles —
doivent étre comprises dans |’ éat de latechnique. Le contenu d’ un document compris dans
I état de la technique ne doit pas étre considéré comme limité ace qu’il divulgue
expressement mais comme contenant aussi des informations implicites, telles qu’ elles sont
interprétées par I’homme du métier alalecture du document(voir T 677/91, T 465/92

(JO 1996, 32) et T 511/92). Cette divulgation impliciteinclut I’ objet qui*dérive directement
et sans aucune équivoque” du document compris dans|’ état de latechnique. Cette
divulgation peut prendre laforme de caractéristiques qui, selon I’homme du métier, feraient
nécessairement partie de ce qui est divulgué dans e document, méme si elles ne sont pas
expressément mentionnées. Par exemple, dans |’ affaire T 6/80 (JO 1981, 434), letribunal a
considéré que, si un autre attribut fonctionnel d’un élément d’ un dispositif divulgué dans un
document apparait immédiatement aux yeux de I’ homme du métier alalecture du document,
cet attribut est compris dans|’ état de latechnique relatif a ce dispositif. De plus, dans |’ arrét
T 71/93, il aété considéré gu’ une caractéristique qui n’ est pas expressément mentionnée dans
un document compris dans |’ état de latechnique, méme s'il est généralement admis qu’elle
est utile pour surmonter un inconvénient habituel dans le méme domaine technique, ne
pouvait pas étre considérée comme implicitement divulguée s'il ne découl e pas directement
de ce document que I’inconvénient est considéré comme inacceptable ou si d’ autres solutions
sont proposées aux mémes fins.

72. A l'inverse, en particulier dans le cas de propriétés ou de paramétres, il peut exister des
caractéristiques susceptibles d’ étre présentes automatiquement si I’ enseignement de I’ éat de
latechnique est mis en pratique. Cette interprétation aaussi pour conséquence qu’ une
divulgation particuliére peut détruire la nouveauté d’ une revendication générique qui la
comporte (par exemple une valeur divulguée détruit la nouveauté d’ une série comprenant
cette valeur), maisl’inverse n’est pasvrai (voir T 651/91 et T 508/91).

73. Enoutre, les éguivalents bien connus de caractéristiques qui sont divulguées
explicitement ou implicitement dans un document compris dans |’ état de |a technigque ne sont
pas considérés comme “ dérivant directement et sans égquivoque” de ce document et doivent
donc étre pris en considération uniquement pour |’ appréciation de I’ activité inventive (voir

T 517/90). Cette conception restrictive de la nouveauté, qui exclut les équivalents, est d’ une
importance particuliére pour |’ application de |’ article 54.3) dela CBE. Dansladécision

T 167/84 (JO 1987, 369) lachambre afait observer que les demandes interférentes au sens de
I"article 54.3) de la CBE sont incorporées dans |’ état de |a technique seulement du point de
vue de la nouveauté, mais sont prises en considération sous I’ angle de leur “contenu global”.
Afin d atténuer les effets draconiens de |” application du principe du “contenu global”, son
application a été limitée al’ appréciation de la nouveaute (voir I’ article 56 de la CBE,
deuxieme phrase). En outre, il atoujours été considéré qu’il convenait d’ adopter une
approche stricte pour I’ appréciation de la nouveauté, afin de réduire le risque

d “autocollision”. Par conségquent, la chambre a estimeé que le “ contenu global” d’un
document antérieur n’ englobe pas aussi |es caractéristiques qui sont équival entes aux
caractéristiques mentionnées dans le document ultérieur (voir aussi ladécision T 928/93).
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V1. PROPOSITION RELATIVEA LA NOTION DE “NOUVEAUTE ELARGIE”
APPLIQUEE A DES DEMANDES ANTERIEURES (HELFGOTT, BARDEHLE
ET HORNICKEL)

74. Compte tenu des différentes |égidlations et pratiques existant aux niveaux national et
régional, qui ont été présentées dans les paragraphes précédents, et des vues divergentes
exprimees sur cette question dans le cadre du SCP, Helfgott, Bardehle et Hornickel ont publié
un article dans lequel ils développent dans ses grandes lignes la notion de “nouveauté élargie”
susceptible d’ étre appliquée dans le contexte international pour déterminer la brevetabilité

d une invention par rapport a des demandes interférentes déposees plus tét mais publiées
ultérieurement, de maniére a surmonter les différences existantes. On trouvera dansles
paragraphes qui suivent un résumeé de I’ article qui est reproduit dans satotalité al’ annexe 1.

75. Selon cette proposition, la notion de nouveauté élargie se situe quelque part entre la
“nouveauté photographique” (aucune différence entre la demande antérieure et I’ invention
revendiquee) et lanotion d’ évidence. La notion de nouveauté éargie couvre non seulement

I’ objet explicitement divulgué dans |la demande antérieure mais aussi tout ce qu’ une personne
du métier comprend généralement lorsgu’ elle lit la demande antérieure. En outre, lorsque la
différence entre I’ invention revendiquée et |e contenu de la demande antérieure consiste en un
remplacement avec un moyen équivalent bien connu d’ une personne du métier qui prend
connaissance de ladivulgation initiale, I'invention revendiquée devrait aussi étre exclue du
champ d’ obtention d’un brevet. De laméme facon, Si une invention générique est divulguée
dans |’ éat de la technique maintenu secret, cela devrait exclure la possibilité pour une
demande ultérieure de porter sur une espece qui N’ est pas clairement indiquée dans la
divulgation générigue (A moins que |’ “espéce’ ne soit une “sélection” qui pourrait étre
considérée comme brevetable. Dans la mesure ou |e deuxieme déposant peut prouver que
cette espéce particuliere, cet équivalent, ce produit de remplacement, etc. ne figuraient pas
dansladivulgation initiale “élargie”, parce qu'ils procurent des avantages inattendus, des
résultats inhabituels, etc., il peut présenter des arguments contre le rejet de lademande. Par
ailleurs, étant donné que la demande antérieure ne peut étre utilisée qu’ aux fins de destruction
de lanouveauté (dargie), elle ne peut pas étre combinée avec d autres é éments afin d arriver
aun rgjet de lademande fondée sur la notion d’ évidence.

76. Cette méthode qui consiste a appliquer lanotion de “nouveauté élargie” al’ effet sur

I état de latechnique de demandes antérieures vise afaire profiter totalement del’invention le
premier déposant. Bien que le premier déposant puisse avoir uniquement décrit son invention
et donné quel ques exemples, personne ne devrait pouvoir présenter un autre équivalent ou un
autre produit de remplacement bien connu et obtenir un brevet distinct pour cette invention
modifiée. Le premier déposant devrait pouvoir bénéficier d’ une protection pour toute

I’ étendue de son invention et pouvoir empécher destiers d’ obtenir des brevets sur tout
élément entrant dans la portée de son invention. Le premier déposant ne devrait pas pouvoir
toutefois empécher destiers d' utiliser son invention si elle est associée avec d’ autres idées
indépendantes. Par conséquent, |es demandes antérieures ne devraient pas étre utilisées aux
fins de déterminer la non-évidence.

77. Conformément au principe indiqué plus haut selon lequel |e premier déposant devrait
bénéficier d’ une protection pour toute la portée de son invention, les auteurs de I’ article
proposent que le déposant puisse revendiquer tous les é éments divulgués dans sa

premiére demande dans une optique “éargie’. En d’ autres termes, lorsgue les déposants de la
demande antérieure et de la demande examinée sont les mémes, la demande antérieure ne
détruit pas la brevetabilité de I’ invention revendiquée figurant dans la derniére demande
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méme si I’invention revendiquée n’ est pas nouvelle (au sens large) par rapport au contenu de
lademande antérieure. |l est indifférent que les deux demandes soient déposées par un
inventeur commun ou par un déposant commun (les inventeurs correspondant a chaque
demande ne sont pas les mémes maisils étaient tenus de faire appel au méme déposant pour
leursinventions). Toutefois, par souci de loyauté al’ égard du public, lorsqu’ un déposant
commun dépose les deux demandes, il est proposé que la seconde demande fasse I’ objet d’ une
renonciation finale (“terminal disclaimer”). Toutefois, cette renonciation devrait se limiter a
lanotion de “nouveauté élargie’ appliquée al’invention. Si une invention revendiquée dans
la seconde demande remplit la condition de nouveaute éargie, mais est évidente au vu du
contenu de la demande antérieure, I'inventeur ou |e déposant commun sera admis au bénéfice
de latotalité de la durée de la protection en ce qui concerne la seconde demande, a condition
gu’ aucune autre raison ne justifie un rejet.

VII. NOTION DE NOUVEAUTE APPLIQUEE AUX DEMANDES ANTERIEURES
SELON LE SPLT

78. Avant d éudier plus avant les notions de “nouveauté’, “nouveauté éargie” et “activité
inventive” susceptibles d’ étre appliquées aux demandes antérieures, il est nécessaire

d’ examiner en détail ce que prévoit le SPLT en ce qui concerne |’ application du critére de
“nouveauté€” a ce type de demandes.

79. Comme celaest indiqué dans|’annexel, I’ article 8.2) et laregle 9 reconnaissent |’ effet
sur I état de latechnique de certaines demandes déposées avant la date de dépdt (ou la date de
priorit€) de la demande examinée mais publiées aprés cette date. Selon |’ article 8.2)a), les
demandes antérieures sont comprises dans |’ état de la technique aux fins de la détermination
de lanouveauté mais pas de |’ activité inventive. Laregle 9.1)a) définit le principe du
“contenu intégral” et laregle 9.3), qui traite de I’ exception en cas d' identité de déposants ou
d inventeurs, est placée entre crochets dans le projet de SPLT.

80. Lacondition de nouveauté est énoncée al’ article 12.2) et danslarégle 14 (voir
I’annexe I1). L’article 12.2) énonce le principe selon lequel la condition de nouveauté est
remplie lorsgue I’ invention ne fait pas partie de |’ état de latechnique. Selon le

paragraphe 157 du projet de directives pour la pratique (document SCP/11/4), lestrois étapes
suivantes seront suivies aux fins de |’ appréciation de la nouveauté :

i) détermination [de la portée][des composantes] de |’ invention revendiquée;

ii) détermination [de la divulgation contenue dans|[des composantes de] I’ é ément
pertinent de I’ &at de latechnique;

iii) analyse delaquestion de savoir si tous les é éments ou toutes les étapes de
I”invention revendiquée sont couverts par le principal éément de I’ éat de latechnique.

81. Laregle 14 énonce des dispositions plus détaill ées en ce qui concerne la détermination
de I’ éément de |a technique a prendre en considération pour |’ appréciation de la nouveauté.
Plus précisement, laregle 14.1)b) précise qu’il n’est pas possible d’ apprécier la nouveauté en
considérant I'invention comme une “mosaique’ dans laquelle plusieurs ééments de |’ état de
la technique seraient combinés, pour éluder I’ exigence de nouveauté. En outre, laregle 14.2)
prévoit que le contenu de I’ élément de |’ état de la technique doit étre déterminé par ce qui est
explicitement ou implicitement divulgué a une personne du métier.
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82. Leparagraphe 156 du projet de directives pour la pratique contient les explications
suivantes en ce qui concerne ladivulgation implicite dans |’ éément de I’ é&at de latechnique :

“En ce qui concerne les termes ‘implicitement divulgué€’, méme si une
caractéristique donnée n’ est pas expressement divulguée dans |’ éément de I’ état de la
technique, cette caractéristique est implicite dés lors qu’ une personne du métier peut
déduire de ses connaissances genérales qu’ elle figure obligatoirement dans la
divulgation. Le caractére implicite suppose que la preuve extrinséque permette d’ établir
clairement que I’ @ ément descriptif manquant est nécessairement présent dans les
informations décrites dans |’ élément de I’ état de la technique et qu’ une personne du
meétier aboutirait a unetelle conclusion. Le caractere implicite ne peut cependant
reposer sur des probabilités ou des possibilités. Le simplefait quetelle ou telle chose
puisse résulter d’un ensemble de circonstances déterminé n’ est pas suffisant”.

83. Ensomme, selon lesdispositionsdu SPLT, I’ é&endue de ladivulgation d’ une demande
antérieure selon |’ article 8.2) aux fins de I’ appréciation de la nouveauté n’ est pas limitée aux
éléments explicitement divulgués maisinclut aussi les éléments divulgués implicitement dans
la demande antérieure lorsgu’ une personne du métier lit cette demande.

84. Outrel’éendue deladivulgation, il existe actuellement des pratiques divergentes dans
les systémes nationaux et régionaux en ce qui concerne la date applicable en vue de
déterminer I’ é&endue de la divulgation des demandes antérieures selon |’ article 8.2). Dans
certains systémes, la date de dépdt (ou la date de priorit€) de la demande antérieure est la date
applicablelorsqu’il s'agit de déterminer ce que divulgue lademande antérieure et si la
divulgation est suffisante. Dans d autres systémes, |a date pertinente est la date de dépét (ou
ladate de priorité) des éléments revendiqués. Ces deux cas de figure sont mentionnés dans

le SPLT sous laforme des variantes figurant dans larégle 14.2). Cette question peut aussi
étre traitée dans le cadre des délibérations sur | harmonisation.

85. Lesparagraphes 158 et 159 du projet de directives pour la pratique traitent de
I” appréciation de la nouveauté en ce qui concerne les divulgations génériques par opposition
aux divulgations précises. Le texte de ces paragraphes est le suivant :

“Un éément de I’ état de latechnique qui divulgue un genre ne constitue pas
toujours une antériorité par rapport a une revendication portant sur une espece
appartenant a ce genre. En d autres termes, lorsqu’ une revendication contient une
divulgation précise, pour la détermination de la nouveauté, une divulgation générique
comprise dans |’ @ément de I’ é&at de latechnique n’ est pas toujours constitutive
d antériorité dans I’ optique d’ une revendication portant sur un exemple precis relevant
de cette divulgation générique. Toutefois, lorsque I’ exemple précis est clairement
indiqué comme étant couvert par I’ éément de I’ é&at de latechnique, I’ antériorité par
rapport alarevendication portant sur |’ espéce est toujours constituée, quel que soit le
nombre d’ autres especes également décrites dans |’ élément de |’ état de la technique.

“A I'inverse, lorsqu’ une revendication contient une divulgation générique, pour la
détermination de la nouveauté, la divulgation d’ un exemple précis compris dans
I”élément de |’ état de la technique relevant d’ une divulgation générique revendiquée est
congtitutive d’ antériorité pour cette divulgation générique. Par exemple, ladivulgation
du ‘cuivre dans|’éément del’ état de latechnique est destructrice de la nouveauté
d’une revendication comprenant ‘métal’ en tant que notion générique. Delaméme
facon, lorsgu’ une revendication définit le genre d’ especes specifiques au moyen de
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variantes, s agissant par exemple de revendications de type Markush (P1, P2, P3 ... Pn),
et que I’ une au moins des variantes (P1) est couverte par I'édément de |’ état de la
technique, la revendication considérée dans son ensemble serait rejetée si |e déposant
n’en excluait paslavariante P1.”

Par conséquent, s agissant de I’ effet des demandes antérieures sur |’ état de latechnique, le
SPLT prévoit qu’ une revendication contenant une divulgation générique présente un défaut de
nouveauté lorsqu’ une demande antérieure divulgue un exemple précisrelevant dela
divulgation générique revendiquée. A I’inverse, lorsqu’ une demande antérieure contient une
divulgation générigue, la demande antérieure ne constitue pas toujours une antériorité par
rapport ala revendication examinée comportant une divulgation precise (il peut s agir par
exemple d' une “invention de sélection” qui pourrait étre brevetable).

86. En outre, I’ appréciation de la nouveauté en ce qui concerne ladivulgation d’un
intervalle revendiqué est traitée au paragraphe 160 du projet de directives pour la pratique
dans les termes ci-aprés :

“Un exemple précis figurant dans |’ éément de |’ état de latechnique qui est
compris dans un intervalle revendiqué constitue une antériorité pour cet intervalle. Par
conséguent, lorsque, par I'indication d’'intervalles ou par un autre moyen, une
revendication couvre plusieurs compositions, si I’ une de ces compositions est déecrite
dans |’ @ément de I’ é&at de latechnique, elle constitue une antériorité par rapport a cette
revendication. Par exemple, une revendication portant sur un alliage de titane (Ti)
comportant de 0,6 a0,7% de nickel (Ni) et de 0,2 a0,4% de molybdene (Mo) tomberait
sous I’ antériorité d’ un élément de |’ état de latechnique décrivant un alliage de Ti
contenant 0,65% de Ni et 0,3% de Mo. Lorsgu’un élément del’ état de latechnique
décrit un intervalle qui touche ou chevauche I'intervalle revendiqué, ou qui est compris
dans celui-ci, mais gu’ aucun exemple tombant dans I’ intervalle revendiqué n’ est donné,
il convient d' appreécier |a nouveauté de larevendication au cas par cas. Pour constituer
une antériorité par rapport aux revendications, |’ objet revendiqué doit étre décrit de
mani ére suffisamment précise dans |’ éément de I’ éat de latechnique. Siles
revendications portent sur un intervalle étroit et I’ éément de |’ état de latechnique
divulgue un intervalle large et si I’intervalle étroit sélectionné ne constitue pas
simplement une maniere d’ exécuter I’ enseignement découlant de I’éément de I’ éat de
latechnique (par exemple, il est démontré que I’ effet de la sélection (p. ex., des résultats
inattendus) n’est intervenu selon toute probabilité gu’al’ intérieur del’intervalle éroit
revendique), compte tenu des autres circonstances, on peut raisonnablement en conclure
gue I’intervalle étroit N’ est pas décrit de manieére suffisamment précise dans |’ é ément
del’ é&at de latechnique pour constituer une antériorité par rapport aux revendications
(invention de sélection). Les résultats inattendus peuvent également rendre les
revendications non évidentes.”

Si I’on applique ce qui précede al’ effet des demandes antérieures sur |’ état de la technique,
une invention revendiquée présente un défaut de nouveauté lorsque la demande antérieure
contient un exemple précis qui se situe dans un intervalle revendiqué. Par contre, lorsqu’ une
demande antérieure divulgue un intervalle qui touche ou chevauche I’ intervalle revendiqué,
ou qui est compris dans celui-ci, la nouveauté de la revendication devra étre évaluée au cas
par cas.
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87. Enrésume, selon lesdispositions du projet de SPLT et |es directives pour la pratique
correspondantes, la condition de nouveauté énoncée dans le projet de SPLT n’ exige pas une
identité absolue (“ photographique”) entre I’ @ ément de I’ état de la technique pertinent et
I"invention revendiquée. Ladivulgation explicite dans|’éément del’ éat de latechnique
mais aussi ladivulgation implicite pour une personne du métier devraient étre prises en
compte lors de I’ appréciation de la nouveauté. Compte tenu du projet de directives pour la
pratique, le projet de SPLT contient aussi des principes directeurs applicables lors de

I” appréciation de la nouveauté de types particuliers de revendications, tels que les
revendications formul ées dans des termes génériques ou précis et les revendications
définissant desintervalles. Cesrégles générales relatives ala nouveauté sont aussi
applicables pour I’ effet des demandes antérieures sur |’ état de latechnique selon I’ article 8.2).

VIII. NOTIONS DE “NOUVEAUTE”, DE “NOUVEAUTE ELARGIE” ET D’*ACTIVITE
INVENTIVE” SUSCEPTIBLES D' ETRE APPLIQUEES AUX DEMANDES
ANTERIEURES ET LEURS EFFETS

a)  Objectifs: similitudes et différences

88. Denombreux systéemes de brevets prévoient que, outre |’ état de latechnique accessible
au public, les demandes dites antérieures devraient faire partie de I’ éat de latechnique en vue
d éviter ladélivrance d’un “double brevet”. Les divergences constatées plus haut entre les
|égislations et |es pratiques nationales ne remettent pas en cause cette affirmation. Au
contraire, les différentes pratiques semblent étre |’ expression de principes et d objectifs
différents qui sous-tendent la volonté d’ empécher la délivrance de doubles brevets. |l semble
gue I’ une des principales questions soit la suivante : lorsqu’ un brevet a été délivré, dans quelle
mesure ce brevet devrait-il empécher la délivrance de brevets ultérieurs couvrant un objet
identique ou au moins similaire? Etant donné qu’ un brevet signifie lareconnaissance du droit
exclusif d’exécuter I'invention revendiquée pendant une période déterminée, délivrer

deux brevets ou plus pour laméme invention reviendrait & donner & des déposants de
demandes ultérieures le méme droit exclusif et entrainerait une prorogation injuste de la durée
du brevet pour laméme invention. Au-dela de ces considérations générales, il convient aussi
toutefois de poser la question de savoir comment définir I’ expression “méme invention”
faisant |’ objet de plusieurs brevets et également si une invention relativement “ différente”
faisant I’ objet d’ une demande déposée ultérieurement, par exemple une invention de ce type
qui apparait évidente par rapport al’invention brevetée antérieurement, devrait étre exclue du
champ de la reconnaissance d’ un droit exclusif.

89. Detoute évidence, laquestion de ladélivrance d’ un “double brevet” s'inscrit dansle
contexte des liens entre deux inventions revendiquées et est apriori indépendante de |’ état de
latechnique. Toutefois, ainsi que cela est indiqué dans les chapitres 1V et V, laraison d’ étre
de I’ effet des demandes antérieures sur |’ état de la technigue ne peut pas étre considérée
isolément, C est-a-dire sans comprendre les différents principes sur lesquels repose la volonté
d exclure ladélivrance de doubles brevets. Ces principes reflétent chacun un contexte social
et culturel déterminé mais visent tous, chacun aleur facon, a établir un équilibre entre le
premier déposant, les déposants ultérieurs et le grand public, et a garantir un systeme
juridique solide, fiable et prévisible.
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b)  Application de notions différentes en termes de nouveauté et d activité inventive
s agissant de |’ effet des demandes antérieures sur |’ état de la technique

90. Il ressort de I’ examen de la notion de nouveauté applicable dans le cadre du projet de
SPLT et de diverses|égislations et pratiques national es et régionales mentionnées dans le
chapitre V quel’ effet sur I état de latechnique de demandes antérieures prévu dans le SPLT
est compatible avec lalégidlation et les pratiques de nombreux systémes nationaux et
régionaux. Toutefois, certains systémes adoptent des critéres différents a cet égard. D’une
facon générale, les différentes pratiques en vigueur s inscrivent principalement dans |’ un ou
I’ autre des trois modéles indiqués ci-apres :

i) danslecadredu premier modéle (modéle A), si une invention revendiquée est
explicitement ou implicitement divulguée dans une demande antérieure, cette demande fait
gue I’invention revendiquée ne peut pas étre brevetée. Cette affirmation et dans |’ esprit
du SPLT et correspond ala pratique suivie, par exemple, en France et en Fédération de Russie
et en application de la CBE.

ii) Ledeuxiéme modele (modele B) se situe entre le premier et |e troisiéme modele
(voir ci-apres). Une demande antérieure entraine la non-brevetabilité d une invention
revendiquée méme si cette invention n’ est pas entierement divulguée (explicitement ou
implicitement) dans la demande antérieure. Toutefais, il N’ est pas possible de combiner la
demande antérieure avec un autre éément de I’ état de latechnique. Ladifférence entre
I”invention revendiquée et |a divulgation contenue dans |la demande antérieure doit étre
mineure, ¢’ est-a-dire susceptible d’ étre établie par une personne qui dispose des
connai ssances géneérales courantes dans |e domaine technigque en question ou par une
personne du métier qui éudie la demande antérieure et qui posséde des connaissances
générales et des compétences normales dans e domaine technique pertinent. Telle est
I” approche qui caractérise la pratique existant, par exemple, en Allemagne, au Japon et aux
Pays-Bas. Lanotion de “nouveauté élargie” proposée par Helfgott, Bardehle et Hornickel*®
peut étre considérée comme entrant dans cette catégorie.

iii) Letroisieme modéle (modéle C) prévoit que, si une invention revendiquée ne
témoigne pas d' une activité inventive (autrement dit si elle ne remplit pas la condition de
non-évidence) par rapport ala divulgation contenue dans une demande antérieure, celle-Ci
exclut I’ invention revendiquée du champ de la brevetahilité. Cette pratique est appliquée en
particulier aux Etats-Unis d Amérique.

Voir le chapitre VI et I’ annexe [11.
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91. On trouvera ci-dessous les principal es caractéristiques des modél es mentionnés
Ci-dessus :

Effet sur I’état delatechnique des demandes antérieures

Nouveauté élargie :

Modele A Divulgation explicite ou implicite dans des demandes antérieures.

Pas de combinaison des demandes antérieures avec d’ autres é éments de
I état de latechnique.

Nouveauté élargie

Divulgation explicite ou implicite dans des demandes antérieures +
connai ssances générales courantes dans le domaine pertinent (par
exemple, remplacement par un élément équivalent bien connu).

Pas de combinai son des demandes antérieures avec d’ autres €léments de
Modele B I état de latechnique.

Nouveauté élargie :

Divulgation explicite ou implicite dans des demandes antérieures + ce
gu’ une personne du métier peut comprendre et établir a partir de la
divulgation (par exemple, modifications évidentes telles qu’ une simple
optimisation d’ une taille ou simple réaménagement d' é éments).

Pas de combinai son des demandes antérieures avec d’ autres €léments de
I état de latechnique.

ModéeC Nouveauté et activitéinventive:
Combinaison des demandes antérieures avec d' autres é éments de
latechnique.

92. SiI’on compare lestrois modéles ci-dessus, il ressort que le modéle A offrela
possihilité de breveter une invention ultérieure qui va au-dela de la divulgation explicite ou
implicite contenue dans la demande antérieure. |l permet donc d’ éviter le risque de délivrer
un brevet pour une invention ultérieure qui est identique al’ objet divulgué dans la demande
antérieure. Par ailleurs, il permet la délivrance de brevets ultérieurs en ce qui concerne un
objet qui, tout en N’ é&ant pas “divulgué€’ dans |la demande antérieure, est toutefois manifeste
pour une personne du métier qui applique les connai ssances générales courantes dans le
domaine technique considéré. |l encourage la délivrance de brevets pour des aménagements
ultérieurs apportés a des inventions antérieures, méme si ces amenagements sont mineurs, et
donne ainsi la possibilité a des inventeurs ultérieurs (y compris le déposant de la demande
antérieure) d obtenir des brevets pour des inventions ultérieures. Parallélement, ce modéle
accentue le risque de prolifération de brevets qui se chevauchent.
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93. Lemodee B se caractérise par le fait que certains é éments qui vont au-delade la
divulgation explicite ou implicite contenue dans la demande antérieure peuvent étre pris en
considération au moment de déterminer |’ absence de nouveauté®®. Toutefois, il ne vapas
jusqu’ a permettre de combiner de la demande antérieure avec un autre éément de |’ état de la
technique qui rendrait I'invention revendiquée évidente. Dans le cadre de ce modéle,
différents degrés d’ autres “ éléments qui vont au-dela de la divulgation explicite ou implicite
contenue dans les demandes antérieures’ peuvent étre envisagés. La premiéere possibilité peut
consister aconsidérer gue si une personne du métier, apres avoir lu la demande antérieure,
peut arriver al’ invention revendiquée en appliquant ses connai ssances géenérales de base, la
demande antérieure fait que I'invention revendiquée ne peut pas étre considérée comme
nouvelle. Lapersonne du métier ne peut faire appel qu’ aux connaissances générales
courantes dans le domaine considéré, et ainsi, par exemple, ajouter ou supprimer une
technique bien connue ou traditionnellement et largement utilisée n’ayant aucun effet
important ou substituer une telle technique. En d’ autres termes, si la différence entre
I”invention revendiquée et la divulgation contenue dans la demande antérieure se traduit par
des avantages inattendus ou des résultats inhabituels, I” invention revendiquée constitue bien
une invention distincte comme dans le cas des “inventions de sélection” et |la demande
antérieure ne constituera donc pas une antériorité. Une situation caractéristique serait celle
d une personne du métier qui tiendrait compte des connaissances générales courantes et qui
remplacerait un éément divulgué dans la demande antérieure par un é ément équivalent bien
connu ou courant qui ne se traduirait par aucune différence importante.

94. Ladeuxieme possibilité dans le cadre du modele B consiste atenir compte, a partir de
I’ enseignement de la demande antérieure, de tout ce qui peut étre compris par une personne
du métier. En d’autrestermes, I’ é&endue de la demande antérieure est élargie a ce qu’ une
personne du métier, grace a ses connaissances générales et a ses compétences normales,
pourrait comprendre et concevoir a partir de I’ enseignement de la demande antérieure. La
différence entre I’ invention revendiquée et la divulgation contenue dans la demande
antérieure devrait pouvoir, d' une certaine facon, étre comblée par une personne du métier en
lisant la demande antérieure. Afin de combler cette différence, la personne du métier peut
utiliser toute sa capacité et non pas simplement les connai ssances géenérales courantes. Par
exemple, lapersonne du métier pourra naturellement apporter 1es modifications évidentes a
I état de latechnique (telles que la simple optimisation d’ unetaille ou d’une forme ou le
réaménagement d’ éléments) en lisant et en comprenant |’ enseignement de la demande
antérieure. Toutefois, contrairement au modéle C, I’ effet des demandes antérieures sur |’ état
de latechnique est limité & ce qu’ une personne du métier peut tirer des demandes antérieures
considérées, et la différence entre I’invention revendiquée et |la demande antérieure ne devra
pas étre d’' une ampleur telle qu’ elle ne puisse étre comblée que grace ala combinaison dela
demande antérieure avec d’ autres é éments de I’ état de la technique.

95. Il découle du modéle B gque la demande antérieure empéche la délivrance de brevets
pour des aménagements mineurs apportés ultérieurement mais permet de protéger par un
brevet des aménagements ultérieurs qui sont nouveaux mais évidents. Par consegquent, non
seulement il permet d' éviter de délivrer des doubles brevets a proprement parler, maisil
empéche une prolifération de brevets délivrés ultérieurement portant sur des inventions qui

% Dans certains pays, le méme critére de nouveauté est appliqué al’ état de la technique divulgué

au public et aux demandes antérieures. Dans d'autres pays, I’ “identit€” de |’ invention
revendiquée et la divulgation incluse dans I’ é&at de la technique n’ est pas considérée de la
méme fagon s agissant de I’ é&at de la technique divulgué au public et des demandes antérieures.
Cette question sera examinée dans le chapitre IX.
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n’ apportent que des améliorations techniques mineures, par exemple un simple remplacement
par un moyen éguivalent bien connu sans effets importants. En I’ absence d’ une disposition
prévoyant une exception en cas d’ identité de déposants ou d’ inventeurs, cela signifie que
personne, pas méme le déposant de la demande antérieure, ne peut obtenir un brevet pour un
objet allant au-dela de la divulgation contenue dans la demande antérieure mais ayant une
portée similaire. Par conséquent, cet objet reléve du domaine public ou, selon I’ application
plus ou moins large de la doctrine des équivalents dans le cadre de lalégislation en vigueur,
est considéré comme portant atteinte au brevet antérieur. En méme temps, ce modéle laisse la
possibilité a des déposants ultérieurs d obtenir des brevets en ce qui concerne des inventions
ultérieures qui ne constituent pas uniguement des variantes mineures, mais des aménagements
évidents par rapport a des inventions antérieures. 1l permet la coexistence de brevets
ultérieurs qui ne remplissent pas la condition selon laquelle I’ invention doit impliquer une
activité inventive et qui ne contribuent pas suffisamment al’ état de la technique.

96. Silemodée B était considéré comme la pratique recommandeée, sa portée devrait
encore étre précisée pour déterminer dans quelle mesure d’ autres “éléments’ pourraient étre
pris en considération outre la divulgation contenue dans la demande antérieure. En |’ absence
d une définition claire a cet égard, il seradifficile de garantir une sécurité et une prévisibilité
juridiques au niveau international .

97. Lemodee C exclut totalement la possibilité de breveter des améliorations ou des
aménagements évidents apportés a une invention faisant I’ objet de la demande antérieure,
méme S'ils ont été apportés indépendamment et ne sont pas dérivés de la premiére invention.
En réalité, la demande antérieure empéche toute personne, y compris le déposant de la
demande antérieure, d’ obtenir un brevet ultérieur faisant état d’ aménagements évidents, sauf
S'il existe une régle particuliere énoncant une exception en cas d'identité de déposants ou

d inventeurs. Par conséquent, ces améliorations ou ces aménagements évidents font partie du
domaine public. Théoriquement, différentes possibilités sont envisageables dans |e cadre de
ce modéle. On peut envisager que, afin de faire échec alabrevetabilité de |’ invention
revendiquée, une demande antérieure puisse étre combinée avec d’ autres éléments de I’ état de
la technique uniquement lorsgu’ils ont été rendus publics avant la date de dépét (date de
priorit€). Danslarédlité, il ne serait pas possible de combiner plusieurs demandes antérieures
pour rendre I’invention revendiquée évidente. Toutefois, une telle distinction entre la
combinaison de demandes antérieures et |a combinaison d’ une demande antérieure et

d éléments d’ état de la technique rendus publics peut étre artificielle, éant donné gu’il semble
gu'il n’existe pas de raison sérieuse de traiter les demandes antérieures et les déments de

I état de la technique rendus publics différemment dans ce contexte.

98. Lestrois modéles précités exigent des degrés différents d' identité ou de similitude entre
I’ objet divulgué dans la demande antérieure et une invention ultérieure pour que I’invention
ultérieure ne soit pas brevetable. |lstémoignent aussi clairement de choix différents en termes
d’ orientations fondamentales. A une extrémité, les demandes ultérieures comprenant
seulement des variantes mineures ou évidentes sont plutdt encouragées. A I’ autre extrémité,
certains systémes empéchent, en principe, la délivrance de brevets pour tout aménagement
ultérieur qui ne remplit pas la condition de nouveauté et qui n’impligque pas une activité
inventive (condition de non-évidence). Entre les deux, un certain nombre de systémes de
brevet établissent une forme d équilibre qu’ils considérent comme satisfai sante.

99. Encequi concernele modéle B, il convient d’ apporter une précision en ce qui concerne
le moment ou les connai ssances général es courantes doivent étre évaluées. Une personne du
meétier devrait-elle appliquer les connaissances général es courantes a compter de ladate de
dépbt (ou de ladate de priorité) de la demande ultérieure, ou la date pertinente devrait-elle
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étre la date de dépbt (ou ladate de priorité) de la demande antérieure? Dans le cadre des
systéemes qui publient les demandes 18 mois apres leur date de dépbt (ou leur date de priorité),
I’ écart entre les deux dates ne dépassera pas 18 mois. Toutefois, dans les domaines
caractérisés par la rapidité des progrés techniques, les connai ssances général es courantes
pourront évoluer rapidement et le choix de la date pourra avoir de graves répercussions. |l
semble toutefois que la date de référence pour les connaissances général es courantes devrait
étre laméme que la date utilisée en vue de déterminer |a portée de la demande antérieure (voir
le paragraphe 84).

c)  Exception en cas d'identité de déposants ou d’inventeurs

100. Comme cela a été mentionné dans le chapitre V, certains systémes de brevets prévoient
une exception en cas d’identité de déposants ou d inventeurs applicable lorsqu’il s agit de
déterminer |’ effet des demandes antérieures sur |’ état de latechnique. A priori, ce genre de
disposition n’est pas subordonné aux trois modél es susmentionnés. Pour chagque modéle, il
existe au moins un pays qui prévoit une telle exception.

101. Cetyped exception prévoit que, si I'inventeur ou le déposant correspondant ala
demande antérieure et ala demande examinée sont une seule et méme personne, cette
demande antérieure ne fait pas partie de |’ éat de latechnique. Associée au modéle A, une
telle exception permettrait au méme inventeur ou au méme déposant de revendiquer plus tard
une invention divulguée initialement (soit explicitement soit implicitement) dans lademande
antérieure®”. Ainsi que celaaétéindiqué au paragraphe 29, le déposant peut atteindre un
résultat analogue® en déposant une demande divisionnaire ou en revendiquant une priorité
interne, ou simplement en modifiant |es revendications contenues dans la demande antérieure,
si lalégislation en vigueur le permet. Par conséguent, une disposition prévoyant une
exception en cas d identité de déposants ou d’ inventeurs peut offrir une marge de sécurité
supplémentaire aux inventeurs et aux déposants qui souhaitent obtenir un brevet pour un objet
qu’ils ont divulgué par inadvertance dans |la demande antérieure. Toutefois, ainsi que |’ ont
souligné ajuste titre les chambres de recours de I’ OEB, une conception stricte du critere de
nouveauté réduit fondamentalement le risque lié al’ identité de déposants ou d’ inventeurs
(“auto-collision”) (voir le paragraphe 73). Par conséquent, il semble que I’ exception prévue
en cas d’identité de déposants ou d’inventeurs peut ne pas étre un facteur déterminant en ce
qui concerne |’ application du modéle A.

102. Par ailleurs, dansle cadre du modéle B, un brevet ne peut pas étre délivré en ce qui
concerne une demande ultérieure revendiquant un objet qui N’ est pas divulgué dans la
demande antérieure, mais constituant une modification mineure (telle que des équivalents
bien connus). Associé a une disposition prévoyant une exception en cas d’identité de
déposants ou d’inventeurs, le modéle B aura pour effet de permettre al’inventeur ou au
déposant correspondant ala demande antérieure, mais pas adestiers, d obtenir un brevet pour
cette invention ultérieure comportant des modifications mineures par rapport al’invention
antérieure en question. Dans le cadre de ce modele, le principe fondamental semble étre le
suivant : en particulier dans un systeme dit du premier déposant, dans lequel |a date de dépot

2 Méme dans ce cas, en genéral, I’ interdiction de délivrer un double brevet s applique en ce qui

concerne I'invention revendiquée dans la demande antérieure et I invention revendiquée dans la
demande ultérieure.

En fait, le dépbt d’ une demande divisionnaire ou la revendication d' une priorité interne
permettrait de conserver le bénéfice de la date de dépbt ou de la date de priorité de la demande
antérieure, ce qui est plus avantageux que de déposer une demande ultérieure distincte.

28
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joue un réle primordial dans |’ obtention d’un brevet, un déposant peut d’ abord déposer une
demande contenant certaines revendications et certains modes d’ exécution, et ensuite chercher
a obtenir une protection par brevet pour un autre mode d’ exécution qui n’ était pas divulgué
dans la premiére demande, mais qui ne constitue, par exemple, qu’ un remplacement au moyen
d equivaents bien connus. Danslaréalité, une disposition instituant une exception en cas

d identité de déposants ou d’inventeurs fournit une certaine garantie pour I’ inventeur ou le
déposant qui ale premier apporté une contribution alatechnique en cause, tout en laissant la
possibilité ades tiers, qui ne connaissent pas lateneur de la demande antérieure au moment ou
ils déposent une demande ultérieure, d’ obtenir un brevet pour une invention ultérieure
élaborée indépendamment méme si cette invention est évidente par rapport al’invention
antérieure.

103. Sagissant du modele C, sa stricte application aboutit a ce que, méme si les demandes
antérieures ne sont pas publiées, les inventions ultérieures qui ne sont pas nouvelles ou qui
sont évidentes par rapport al’ objet divulgué dans les demandes antérieures ne sont pas
brevetables. Associé a une disposition prévoyant une exception en cas d’identité des
déposants ou des inventeurs, ce modele donne la possibilité al’ inventeur ou au déposant
correspondant a la demande antérieure d’ obtenir un brevet en ce qui concerne un objet qui

N’ est pas nouveau ou qui est évident par rapport ala demande antérieure, a condition que la
demande ne soit pas rejetée pour cause de double brevet. L’ association d’ une disposition
prévoyant une exception en cas d’ identité des déposants ou des inventeurs avec le modéle C
répond a des considérations qui semblent analogues a celles qui s appliquent pour le

modele B. Dansle cas du modele C, toutefois, un mécanisme non assorti d’ une exception en
cas d'identité de déposants ou d’ inventeurs peut étre plus préoccupant, étant donné que
personne, y compris |’ inventeur et le déposant correspondant ala demande antérieure, ne
pourrait obtenir de brevet pour des améiorations ultérieures qui seraient nouvelles mais
évidentes. Par contre, une disposition prévoyant une exception en cas d’identité de déposants
ou d’inventeurs, associée au modele C, peut placer I'inventeur ou le déposant correspondant &
la demande antérieure dans une position relativement forte, puisgque, une fois gu’ une demande
antérieure est déposée, destiers ne pourront pas obtenir de brevet en ce qui concerne un objet
analogue ou évident par rapport al’invention antérieure.

d Aménagement deladurée delaprotection

104. Dansau moins un pays, asavoir les Etats Unis d’ Amérique, la question de la
prorogation de ladurée de la protection par brevet est traitée dans la pratique par la délivrance
de brevets pour des variations analogues ou évidentes. L’ Association américaine du droit de
la propriété intellectuelle (AIPLA) afait part de ses préoccupations a cet égard dans sa
communication adressée au Bureau international :

“Ladéivrance de brevets pour des variations évidentes de ce qui constitue, en realite,
une seule et méme invention exposerait |es consommateurs a une prorogation de la
durée des brevets pour théoriquement toutes les inventions. |l pourrait en résulter un
fardeau excessif pour le grand public, ce qui discréditerait les systémes de brevets,
auxquelsil serait reproché de donner la priorité aux intéréts des déposants et des
titulaires de brevets et de négliger I’ intérét public”.

Dans ces conditions, comme cela a été indique au paragraphe 68, les “renonciations finales’
jouent un réle fondamental aux Etats-Unis d’ Amérique en tant que facteur tendant a permettre
au public de surmonter ses craintes en ce qui concerne le risque de prorogation de la durée
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d un brevet. Toutefois, alaconnaissance du Bureau international, aucun autre pays ne fait
état de ce genre de préoccupations ou ne prévoit de mécanismes déterminés pour répondre a
telles préoccupations dans les communications qu’ils ont pu lui adresser.

105. 1l convient de noter que la crainte est évoquée par les Etats Unis d’ Amérique, qui
appliquent le modele C, alors qu’ aucune crainte similaire n’a été exprimée par un quelconque
autre pays appliquant le modele A ou C. D’un point de vue purement théorique, si I’on
compare lesmodéles A a C en excluant toute disposition prévoyant une exception en cas

d identité de déposants ou d’ inventeurs, ce sont le modele A et le modéle C qui sont
respectivement le plus propice et le moins propice ala délivrance de brevets multiples pour
des objets similaires, étant donné que seuls les éléments qui sont explicitement ou
implicitement divulgués dans des demandes antérieures sont intégrés dans |’ état de la
technique dansle modele A. Si tel est e cas, théoriquement, les craintes exprimées plus haut
devraient étre plus vives dans le cadre des modéles A et B que dans le cadre du modéle C.
Toutefois, si ces modeles prévoient une exception en cas d' identité de déposants ou
d’inventeurs, comme cela est indiqué au paragraphe 103, le modéle C consolide la position
relative de I’inventeur ou du déposant correspondant a la demande antérieure en lui
conservant la possibilité d’ obtenir un brevet en ce qui concerne des améliorations évidentes
par rapport ala demande antérieure, alors que des tiers ne bénéficieront pas de cette
possibilité. Par contre, dans le cadre des modeles A et B, I'inventeur ou le déposant
correspondant a la demande antérieure pourra disposer d’ un avantage minime par rapport aux
tiers gréce al’ exception en cas d'identité de déposants ou d’ inventeurs, étant donné que
quiconque peut obtenir un brevet pour des améliorations évidentes revendiquées par rapport a
la demande antérieure. Par conséguent, on peut dire qu’il est recouru aux renonciations
finales dans e cadre du modéele C en association avec I’ exception en cas d’identité de
déposants ou d’inventeurs en vue de compenser |a position relativement forte de I’ inventeur
ou du déposant antérieur par une limitation de la durée de la protection.

106. Entout état de cause, I’aménagement de la durée de la protection en tant quetelle ou les
renonciations finales a proprement parler n’ entrent pas dans la définition de |’ état dela
technique ni dans la définition de lanouveauté. Bien que les préoccupations du public en ce
qui concerne la prorogation de la durée des brevets puissent justifier un examen plus
approfondi®®, les délibérations relatives aux renonciations finales ou & tout autre mécanisme
relatif al’aménagement de la durée de la protection devraient étre indépendantes de la
détermination de I’ effet des demandes antérieures sur I’ éat de la technique.

IX. LEMEME CRITERE DE NOUVEAUTE DEVRAIT-IL ETRE APPLIQUE DANS
L'ENSEMBLE DU SYSTEME DES BREVETS?

107. Dansle cadre del’examen du critére de nouveaute applicable sur le plan de |’ effet des
demandes antérieures sur |’ éat de latechnique, il reste a examiner une guestion connexe, a
savoir : le critere de nouveauté applicable en ce qui concerne I’ effet des demandes antérieures
sur I’ état de latechnique devrait-il nécessairement étre le méme que le critére de nouveauté
applicable pour I’ état de latechnique accessible au public ainsi que dans plusieurs autres cas
de figure qui peuvent survenir dans le cadre du systeme des brevets? Comme cela est indiqué
dans le chapitre V, différents pays peuvent adopter différentes approches a cet égard : certains

» Il convient de noter que le projet de texte actuel du SPLT ne traite ni de la question du double

brevet ni de la durée de la protection.
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appliquent le méme critere de nouveauté al’ égard de I’ état de la technique accessible au
public et de I’ éat de latechnique constitué par |es demandes antérieures; d’ autres appliquent
un critére de nouveauté strict en ce qui concerne I’ état de la technique accessible au public et
un critére de nouveauté plus large en ce qui concerne I’ éat de la technique constitué par les
demandes antérieures.

108. Il y aauss lieu de se demander si un critére de nouveauté “élargi”, s'il est accepté,
devrait nécessairement s appliquer atous lestypes d’ état de latechnique. A cet égard, une
comparaison de deux scénarios envisageables permet de se faire une idée plus claire des
conséguences de I’ application de criteres de nouveauté identiques ou différents a divers types
d état de latechnique : dansle premier cas, le méme critere de nouveaute éargie serait
appliqué al’ état de latechnique accessible au public, et dans le deuxieme cas un critére de
nouveauté plus strict serait appliqué al’ éat de latechnique accessible au public. [l semblerait
que, dans la pratique, la différence entre les deux cas de figure soit sans incidence importante
sur lerésultat de |’ examen quant au fond parce que, S agissant de I’ éat de la technique
accessible au public, il est tenu compte non seulement du défaut de nouveauté mais aussi du
défaut d activité inventive. Si une invention revendiquée dans une demande examinée n’ est
pas divulguée explicitement ou implicitement dans |’ état de la technique accessible au public
mais que la différence entre les deux consiste, par exemple, en un remplacement par des
équivalents bien connus, I’invention ainsi revendiquée ne sera pas brevetable pour cause de
défaut de nouveauté par rapport al’ état de la technique accessible au public dans le

premier cas de figure. Dans le deuxieme scénario, le critére de nouveauté serait rempli, étant
donné que I’ invention revendiguée serait considérée comme évidente pour une personne du
métier qui combinerait |’ état de la technigue accessible au public avec des moyens équivalents
bien connus, mais I’invention en question ne serait pas brevetable pour cause de défaut

d activité inventive. Par conséguent, I’invention revendigquée ne serait brevetable dans aucun
des cas de figure envisageés.

109. L’ adoption d approches différentes peut donc ne se traduire que par des différences
théoriques aboutissant a un méme résultat, étant donné que dans un cas comme dans I’ autre le
sort de lademande est identique. A cet égard, |’ histoire des | égislations national es qui est
rappel ée dans la communication de la France (voir le paragraphe 38) est instructive. |l se peut
parfaitement que I’ application d'un critere strict de nouveauté soit notamment la conséquence
de I’introduction de la notion d’ activité inventive au X X° sicle.

110. Parmi lestextes qui prévoient un critére strict de nouveauté, la CBE, par exemple,
prescrit I’ application de ce méme critere dans d’ autres cas, par exemple lorsqu’il s agit de
déterminer s la“mémeinvention” figure dans une demande antérieure dont la priorité est
revendiquée, d’ examiner si une demande divisionnaire est autorisée ou d' évaluer si des
modifications peuvent étre admises. Le critere strict de nouveauté exigeant qu'il y ait identité
avec ladivulgation explicite ou implicite contenue dans le document considéré, naturellement
le méme critéere pourrait étre étendu aux ééments précités lorsgu’il est indispensable de
préserver le contenu de lademandeinitiale, qu'il s agisse d une demande antérieure dont la
priorité est revendiquée ou d' une demande principale dans le cas de demandes divisionnaires.

111. Il semblerait toutefois que les objectifs visés par la condition de nouveauté et les
objectifs auxquels répond lavalidité d un droit de priorité, de demandes divisionnaires ou de
modifications sont différents. L’ objectif visé par la condition de nouveauté est d’ éviter la
reconnaissance d’ un droit exclusif sur ce qui appartient d§a au domaine public. Délivrer un
brevet pour une invention d§ja connue n’est pas justifiée. Il est fondamental de définir la
limite entre |’ état de la technique existant qui appartient ala société et les é éments qui
peuvent faire|’ objet d' un droit exclusif. C’est en fonction de celaqu’il convient de
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déterminer ce qui constitue I’ état de latechnique existant” par rapport auquel la nouveauté
seraappréciée. Par contre, lavalidité d’un droit de priorité, de demandes divisionnaires et de
modifications repose sur le principe selon lequel un déposant ne devrait pas obtenir une
protection par brevet pour un objet qu’il n’a pas divulgué dans |a demande a la date de dépét
(date de priorité). Un droit exclusif ne peut pas couvrir un objet que le déposant n’a pas
inventé avant le dépét d’ une demande et qu'il N’ a pas décrit dans la demande déposée. A
partir de 13, le point fondamental en I’ occurrence est la détermination de la portée dela
divulgation initiae (divulgation dans |a demande dont la priorité est revendiquée, la demande
principale pour lademande divisionnaire ou la demande déposée dans le cas de
modifications), et aucune revendication de priorité, division ou modification alant au-dela de
ladivulgation initiale ne doit étre autorisée. Par conséquent, dans les systémes qui appliquent
un critere de nouveauté plus large gu’ une notion couvrant uniquement la divulgation explicite
ou implicite contenue dans la demande antérieure, un tel critére ne peut pas étre facilement
appliqué aux autres objets pour lesquelsil est important de préserver le contenu.

112. Enrésumé, en ce qui concerne |’ effet des demandes antérieures sur I’ état de la
technique, lorsqu’ un critere de nouveauté dépasse la divulgation explicite ou implicite
contenue dans les demandes antérieures, appliquer le méme critére de nouveauté al’ état de la
technique accessible au public ou imposer un critere de nouveauté plus strict pour cet état de
la technique ne sembl e pas créer de problémes importants dans la pratique. Dans certains cas,
laméme invention peut étre refusée pour cause de défaut de nouveauté dans un systeme et
pour cause de défaut d’ activité inventive dans un autre. Toutefois, en tout état de cause,
I"issue de I’ examen de brevetabilité réalise pour la méme invention demeure identique. Si le
critére de nouveauté appliqué par rapport a des demandes antérieures est fondé sur la
divulgation explicite ou implicite contenue dans ces demandes, il pourrait étre opportun

d appliquer le méme critére en ce qui concerne d’ autres types de décisions portant, par
exemple, sur larevendication de priorité, des demandes divisionnaires et des modifications. |l
convient toutefois de garder al’ esprit les objectifs différents qui président a la détermination
de lanouveauté et a d’ autres types de décisions.

X. CONCLUSION

113. Lessystémes de brevets prévoient des approches différentes en ce qui concerne I’ effet
des demandes antérieures sur |’ état de latechnique. Ces approches ne relévent pas du hasard
mais reflétent la diversité des cultures en matiéere de brevets et des objectifs al’ échelle de la
société, y compris les cadres correspondants dans lesquels I’ innovation est encouragée et
exploitée. Un autre facteur pertinent réside dans lafagon dont les intéréts des parties en cause
sont conciliés dans le cadre des différents cadres juridiques. Par conségquent, chacun des
systemes présentés dans ce document constitue un équilibre subtil entre des facteurs sociaux,
économiques et juridiques.

114. Leprincipal objectif de |’ harmonisation de I’ effet des demandes antérieures sur | état de
latechnique est d arriver a définir des critéres uniformes en ce qui concerne I’ état de la
technique au niveau international, et donc de contribuer arenforcer la sécurité juridique et a
faciliter I’ exploitation partagée des résultats de la recherche et de |’ examen entre les offices.
Afin d atteindre ce but, |es Etats membres devront arréter des pratiques recommandées
communes qui seront incorporées dans un instrument international. |l a éé démontré que
I"interprétation du terme “pratique recommandée’ différe par suite de différences au niveau
des objectifs fondamentaux; il semble toutefois qu’ une pratique recommandée au niveau
international, le cas échéant, devrait au moins étre un facteur de ssmplicité, de clarté, de

......
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principes communs compte tenu des divergences existantes. Au cours des débats, il
conviendra notamment de s interroger sur les conségquences d’ une absence d’ harmonisation
sur ce point particulier, pour le cas ol aucun accord n'interviendrait entre les Etats membres,
et de se demander S'il est envisageable d’ arriver a une harmonisation intéressante de la notion
d état de latechnique indépendamment de I’ état de la technique antérieur non publié.

115. Envue de structurer le débat, et compte tenu des informations préliminaires figurant
dans le présent document, les étapes suivantes peuvent étre envisagées :

— déterminer les principaux modéles appliqués actuellement en ce qui concerne I’ effet
sur I état de latechnique des demandes antérieures;

— déterminer les principaux objectifs sur lesquels repose chacun de ces systémes,

— analyser a) dans quelle mesure il existe des points communs entre ces objectifs ou il
est possible d’ arriver a des dénominateurs communs, et b) si les points communs qui auront
été déterminés pourront servir de fondement al’ éaboration d’ une approche commune;

— s I"analyse évoquée ci-dessus a pu permettre de dégager un type de critére
commun, il conviendrait d’ éudier si un tel critére ne devrait s appliquer qu’ aux demandes
antérieures non publiées ou pourrait aussi étre appliqué a) alanouveauté en géneral, et b) a
certains cas dans lesgquels un examen d’ identité analogue ou équivalent al’ examen de
nouveauté est appliqué (par exemple admissibilité de modifications ou détermination de
I"identité des inventions dans | e cadre d’ une comparai son entre une invention revendiquée et
une invention figurant dans un document de priorit€). On se trouverait probablement devant
les deux cas de figure suivants : premiérement, le critere commun serait applicable aux
demandes antérieures seulement, et un critere différent (par exemple le critére de nouveauté
existant) serait utilisé pour |I’examen de la nouveauté en ce qui concerne |’ état de latechnique
publié et d’ autres éléments. Dans le second cas, le critére commun serait appliqué pour I’ état
de latechnigue publié et les demandes antérieures, et un autre critére pourrait étre appliqué a
d autres cas defigure;

— enfin, il pourrait étre envisagé de limiter le débat aux éléments qui semblent étre
nécessaires pour permettre d’ arriver & une base commune en ce qui concerne |’ état de la
technique; il ne serait pas tenu compte des éléments qui, bien qu’ils soient appliqués dans
certains systémes en relation avec |’ effet des demandes antérieures sur | état de latechnique,
ne semblent pas avoir un lien direct avec I’ état de latechnique (C’ est par exemple le cas des
renonciations finales).

116. Lecomitéest invité a prendre note du
contenu du présent document et a éudier
comment traiter les questions qui y sont
évoguées.

[Les annexes suivent]



ANNEXE |

ARTICLE 8.2) ET REGLE 9
DU PROJET DE TRAITE SUR LE DROIT MATERIEL DES BREVETS (SPLT)

Article 8

Etat de |a technique

2) [Effet de certaines demandes sur |’ état de la technique] a) Les ééments ci-apres
contenus dans une autre demande (“I’ autre demande”) sont aussi considérés, aux fins de
I"article 12.2), comme compris dans |’ é&at de la technique, a condition que |’ autre demande ou
la description du brevet délivré sur la base de celle-ci soit mise aladisposition du public par
I’ office ala date de priorité de I’ invention revendiquée ou postérieurement a
celle-ci[, conformément aux prescriptions du réglement d’ exécution] :

i) s ladate de dépbt de |’ autre demande est antérieure aladate de priorité
de I’invention revendiquée, le contenu intégral de I’ autre demande;

ii) s I"autre demande a une date de dépét qui est identique ou postérieure a
ladate de priorité de I’ invention revendiquée, mais revendique, conformément alalégislation
applicable, l1a priorité d’ une demande précédente dont la date de dépbt est antérieure ala date de
priorité de |’ invention revendiquée, I’ objet qui figure alafois dans |’ autre demande et dans cette
demande précédente.

b)  Aux finsde laprésente disposition, on entend par “I’ autre demande ”
[Variante A]

i) lorsque la Partie contractante est un Etat, une demande visée &
I’article 3.1)i) et iii) ou, s cette Partie contractante est membre d’ une organisation régional e des
brevets, [sous réserve de lalégislation applicable,] une demande régionale déposée aupres de
I” office de cette organisation ou pour I’ office de cette organisation tendant a |’ obtention d’ une
protection par brevet sur le territoire de cette Partie contactante, ou une demande internationale
dont le traitement et I’ examen ont commence aupreés de I’ office de cette organisation agissant en
qualité d' office désigné selon le PCT;

i) lorsgue la Partie contractante est une organisation régional e des brevets,
une demande visée al’ article 3.1)ii) et iii) .

[Fin delavariante A]
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[Variante B]

i) lorsque la Partie contractante est un Etat, une demande visée a
I"article 3.1)i) ou une demande internationale dans laquelle ladite Partie contractante est désignée
ou, lorsque cette Partie contractante est membre d’ une organisation régional e des brevets, [sous
réserve de lalégisation applicable,] une demande régionale déposée auprés de |’ office de cette
organisation ou pour I’ office de cette organisation tendant al’ obtention d’ une protection par
brevet sur le territoire de cette Partie contractante, ou une demande internationale dans laguelle
I” office de cette organisation est désigné;

ii)  lorsgue la Partie contractante est une organisation régionale des
brevets, une demande visée al’ article 3.1)ii) ou une demande internationale dans laquelle la
Partie contractante est désignée.

[Fin delavariante B]
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Regle 9

Effet de certaines demandes sur |’ état de la technique selon I’ article 8.2)

1) [Principedu“ contenuintégral”] a) Le contenuintégral d’une autre demande
visé al’ article 8.2) consiste en la description, les revendications et les dessins ala date de
dépbt.

b) L’autre demande visée au sous-alinéa a) peut étre une demande de modele
d' utilité ou de délivrance de tout autre titre protégeant une invention selon lalégislation
applicable, pour autant que, en vertu de lalégislation applicable, un brevet ou un autre titre de
ce type puisse étre valablement délivré avec effet al’ égard d’ une Partie contractante pour la
méme invention revendiquée.

2) [Demandes qui n'auraient pas di étre mises a la disposition du public] Lorsque
I” autre demande a é&té mise a la disposition du public conformément al’ article 8.2) nonobstant
lefait qu'elle N’ aurait pas di étre mise ala disposition du public en vertu de lalégislation
applicable, elle N’ est pas considérée comme comprise dans |’ état de latechnique aux fins de
I"article 8.2).

[3) [Exception en casd identité de déposants ou d’'inventeurs] L’article 8.2) et
I’alinéa 1) ne s appliquent pas lorsgque le déposant de |’ autre demande, ou I’ inventeur qui y est
désigné, et le déposant de lademande al’ examen, ou I’ inventeur qui y est désigné, ne sont, a
la date de dépbt de la demande al’ examen, qu’ une seule et méme personne; toutefois, un seul
brevet peut étre valablement délivré avec effet al’ égard d’ une Partie contractante pour la
méme invention revendiquée.]

[L’ annexe 11 suit]
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ARTICLE 12.2) ET REGLE 14
DU PROJET DE TRAITE SUR LE DROIT MATERIEL DES BREVETS (SPLT)

Article 12

Conditions de brevetabilité

2)  [Nouveauté] Uneinvention revendiquée doit ére nouvelle. Elle est considérée
comme nouvelle si elle nefait pas partie de |’ état de la technique[, conformément aux
prescriptions du réglement d’ exécution].
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) Regle 14
Eléments de I’ é&at de la technique aux finsde |’ article 12.2)

1) [Elément del’ éat delatechnique] & Un éément est considéré comme un
élément de |’ éat de latechnique uniguement s'il permet a une personne du métier d’ exécuter
I”invention revendiquée.

b) Tout éément del’ éat de latechnique pertinent pour la détermination de
I’ absence de nouveauté ne peut étre pris en considération qu’individuellement et ne peut pas
étre combiné avec d autres é éments de I’ état de la technique.

c) Unéément del’ éat delatechnique qui est incorporé par renvoi explicite
dans un autre dément de I’ éat de la technique doit étre considéré comme faisant partie de cet
élément de |’ état de latechnique.

2) [Contenu del’éément del’ état de la technique]

[Variante A]

Le contenu de I’ @ément de I’ é&at de latechnique est déterminé par ce qui était
explicitement ou implicitement divulgué ala date alaguelle cet eément aété misala
disposition d’ une personne du métier a cette date.

3) [Autre demande en tant qu’ éément de |’ état de la technique] Lorsque I’ élément
del’ état de latechnique est une autre demande visée al’ article 8.2), lamention al’ ainéa 2)
deladate alaquelle I’ édément de I’ état de latechnique a é&é mis aladisposition du public doit
étre comprise comme désignant |a date de dép6t de |’ autre demande ou, e cas échéant en
vertu del’ article 8.2)b), la date de dépbt de la demande précédente.

[Findelavariante A]
[Variante B]
Le contenu de I’ édément de |’ é&at de latechnique est déterminé par ce qui &ait
explicitement ou implicitement divulgué a une personne du métier aladate de priorité de

I’invention revendiguée.

[Fin delavariante B]

[L'annexe 11 suit]
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A Harmonized Approach To Applying Secret

Prior Art

By Samson Helfgotl, Direclor of Paterts, KWZ Rosermman,
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Aitentrg Geissiar, Murich (Bardetlesbardetije.dgl; and
Jofn Hormiekel, Inteliectual Propenty Cowrsel, PaolyOne
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Abstract

Az patent harmonization discussions proceed, one of the ma-
jor iszues to be harmonized concerns the citation of secret
prior art. Previously filed, subsequently published applica-
tions can e utilized as prior art both against third-party appli-
cants and the aterfiling apphicant himself.

Inthe United States, Japan, and Europe, such secret prior art
is currently used in different ways. & new proposal iz herein
suggested which reintroduces the concept of "enlarged nov-
elty” as applying to both third-party rejections and the later-
filing applicant. This new system inharently results in a com-
promise of the three existing Fatent Systems.

I. Patemt Harmonization Discussions

Patent harmeonization discussions have been going on for at
least 25 years. Initial activities taking place at Geneva under
the sponzorzhip of the World Intellectual Property Crganiza-
tion {(WIPD) yvielded hope for a substantive treaty but were
ultirnately stymied by lack of progress on the "first-to-file®
iszue. However, the discussions did result in the passage of
a procadural Patent Law Treaty (PLT), which has already been
successiul. While not vet ratified, it has served as a model for
changing all cther patent laws, including the Patent Coopera-
tion Treaty (PCT), to conform with the PLT.

Continued discussions on substantive patent law harmoniza-
tion have procesded on a rather slow bazis. Confronted by a
number of political obstacles, patent harmonization has been
an elusive goal. Conflicting views between "eastand west™ on
miajor patent issues such as patentable subject matter, tech-
nical effect, and first-to-file have slowed the pace towards any
compromise solution. Likewise, "north-south” issues on pro-

tecting genetic resources and traditicnal folklore have like-
wise stymied progress on harmonization talks.

However, it appears that Mon-Governmental Crganizations
(MGECs) are actively trying to eliminate duplication of effort by
patent offices around the world to ultimately reduce the cost
of patent protection globally, while maintaining high quality. As
aresult, a flurry of efforts has recently taken place to revive the
stymied WIPO talks and atternpt to give patent harmonization
a "jump start”.

Cinthe one hand, the Trilateral Patent Offices (European Patent
Cifice, Japan Patent Office, and LS. Patent and Trademark
Cfice) have proceeded by pricntizing the issues into primary
and secondary groups and to address those issues in the
primary list, while keeping the most difficult subjects as part of
asecondary ist. At the zame time, the MGDs have met, and in
a similar approach have put together a "mini basket” of is-
sues which should bainitially addressed inan attempt to achieve
harmenization on these issues as a first step.

In both lists of issues, the main areas being addressed relate
to those laws requining harmenization in order to achieve an
equal basis for an international-type search. At present, one
of the difficulties in providing "good faith and credit” to an
international search from one organization to ancther is the
differences in substantive patent laws.

The grace period in the United States eliminates references
which Europe and Japan would accept. Different interpreta-
ticn of prior art, for example, local versus absolute, also pro-
vides differences in the utilization of pricr art. Finally, one of
the most difficult and distinct areas preventing uniform search-
ing redates to the use of previously filed, subsequently pukb-
lizhed applications, typically refermed to as "secret pricr art”.

To the extent that a common legal approach can be achieved
in uniformby addressing such "secret prior art”, great progress
might be achieved toward ultimately ofbtaining harmaonization
on the "mini-basket” of izsues presently being considerad.

This arlicle appeared in Warld Intelleclual Properly Repor, Volume 18, Me. 1, January 2004 and is reprinted by permission.
Copyright 2004, BHA International Inc. {www.bnai.com)
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AMALYSIS & PERSPECTIVE

Il. What is “Secrat Prior Art™?

Secret pror art refers to patent applications that have been
previously filed but subsequently publishad with respectto a
particular application that is being examined. Such secret pricr
art presents concepbual problems when utilizing it as prior art.
Cn the one hand, as it was "secret” and not availabla to the
public, it is difficult to utilize as information that was in the
public domain, since no one could get access to that informa-
tion and no one, except the inventor of the first-filed applica-
ticin, was aware of it.

Al the same time, it cannot be totally disregarded, since it
does show thal someona else had previously invented that
concept, descrbed it, and satisfied the requirements of the
patent system by disclosing it atleast to the Patent Cfficain a
patent application. In a first-to-imvent system, it shows that
someona alse imented that information, at least to the extent
that they established a pravious filing date. In a first-to-file
system, it shows that someone else had filed that invention
previcuszly Accordingly, the prior-filed application cannot be
totally disregarded as a prior art for the latersfiled application.

Secret prior art can then be utilized against all third parties, as
well as against the applicant in certain circumstances, which
differ from country 1o country. Against third parties, it presents
pricr art concened of by another. Even as against the applicant,
however, it prezents an indication that all of the matenal was
previously disclosed by the applicant imself and constitutes a
prior official disclosure for the later submission into the public
cdormain.

The extent of utilization of such secret prior art has two possibili-
fies. One s the "prior claim approach”, which only utilizes the
specific claims of the first patent application against a later-filed
application. The difficulty with this approach i that it takes marry
yizars until the claims of the first application are fully known. As a
result, it may delay the prosecution of the second application,
zince the second application cannot move forward until the
claims of the first patent application have bean defined.

The mare widely accepted approach is the “whole contents
approach”. Inthis case, the entire tesd of the first patent appli-
cation is ulilizad as prior art 1o be applied againstwhat is being
claimed in the second application.

lll. Current Systems Applying Secret Prior Art

At present, the U5, Eurcpe, and Japan each have different
approaches o utilizing secret prior art as a reference against
third parties, as well as against the applicant himseli. Each of
these approaches defines a workable systern that has been
utilized for years, and each approach presents a viable possi-
bility thiat can be the basis for a harmonized system. Howaver,
aach of these approaches also presents some conceplual con-
fradictions and aften does not appear to be logical or equitable
in applying such secret prior art. Each of these approaches
actually has two pans. Oneis apphing the secret prior art aganst
third parties, and the other is apphying the secret prior & aganst
the applicant himael. Each of these will be analyzed below

A. Secret Prior Ant Liviiizea Against Triird Parties

i. Ewropenn Approach

The European approach is o use the whole contents of the
secnat prior art &gainst a thind-party pending application. How-
ever, it only utilizes the whole contents for strict novelty-de-
feating purposes. Such strict novelty i sometimes nefarred
fo as "photographic novelty™. Thus, to the extent that the later-
filed apphication differs even slightly fromwhat is contained in
the secret prior art, a patent will izsue lo the second applicant.
Consequently, to the extant the second applicant claims some-
thing which is not directly within the secret prior art disclosune
but might be obvious fromit, he would also get a patent. This
can best be described below inFig. 1.

F1i5 1 - Europs epplying Sacret Pricr Art egainst snother epplicant

Diecloaure
Apphcant 1 ARC
Applicent 2 - Claimaz B - Mo Patent
Applicent 2 - Claams B - Patent
Applicant 2 - Claims BO - Patent
i, Maprrnese Approach?

The Japanese system generally i simikar o the European sys-
fam in apphving the whole contents of the secret prior art onby
fior nowvelby- defeating purposes against & third-party applicant
whio files later. However, according to the Japanese Patent Of-
fice, the whole contents of the first application iz applied not
only forwhat iz "photographically” presentad, but also for in-
formiation that one could understand or grasp from the disclo-
sure of from the matters which can be said 1o be substantially
disclosed inthe secret pror art — specifically, anything that can
be derved by considenng the commeon technical knowledoe in
the arts at the time of filing of the secrat prior art.

Such commaon technical knowledge in the arts is the matter
which is apparent on the basis of arts well known to the per=
son having ordinary =kill in the art. Thus, inJapan the concept
of "novelty” is broader than just “photographic novelty. The
situation in Japan would be as shown in Fig. 2 below.

F1& 2 - Jepan applying Secret Frior Art agssnat anoiher applicant

Diecloaure
Applicant 1 A& B C
Applicant 2 - Claims B - o Patent
Applicant 2 - Claims B - Mo Patent
Applicant 2 - Claims BO - Patent

Bl o'/ Copyriaht © 2004 by The Bureau of National Afiairs, Inc.
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AMNALYSIS & PERSPECTIVE

iii. LLS. Appraach

The .5, approach alzo applies the whole contents of the
secret prios art. However, it utilizes it both for novelty-defeat-
ing purposes and for obviousness purposes. Accordinghy, in
the LS. they will apply everything that is disclozed in the se-
cret prior art directly, as well as combining it with any other
reference which may aither have been published or may also
have baen part of the secret prior art. This situation s de-
scrbed in Fig. 3 below,

FIE 3 - U5, applying Sacret Pricr Art sgainet another applicant

Cizcioaure
Applicant 1 ABC
Applicant 2 - Claime B - Mo Patent
Applicant 2 - Claims B* - Mo Fatent
Applicant 2 - Clairrs BO - Mo Patent
{assume O is

lancram in that ard)

B Agairist tie Appiicarst Himseir

i. Enropean Apprmach

In Europe, they utilize the same whole-contents approach for
novelly-defeating purposes against the applicant exactly as
against a third party. This is typically refermed to as “self-colli-
sion” or “internal collision”. Mamely, to the extent that the appl-
cant has disclosed an invention in a secret pror art, he canno
longer claim that same invention in a later application, the
concept being that once he disclosed it in the first application,
e st claim it there and cannot claim it elsewhers. He can file
a divisional on that first application, but he cannot claimitin
any other application.

However, again, this novelty is only "photographic novelty”,
=0 that should he claim a slight variation, an equivalent, a
species, or some other slightly different invention in a later
application, the earier, secret prior art application will not be
u=ed against him. Clearly, if he claims in a later-fled appliication
an invention that is only obvicus over the first disclosure, he
will definitely get a patent, since the first application is only
utilized for very narrow novelty-defeating purposes. This is
shown below in Fig. 4. 1t should be noted that it is a similar
situation to applying the secret prior art against third parties.

FHG 4 — Europe applying Secret Frior Art against same applicant

Cizchoaure
Applicant 1 AEBC
Applicant 1 - Claime & - Mo Patent
Applicant 1 - Cleamsz B” - Patant
Applicant 1 - Clairms BO - Patart

i Japanese Approach

In Japan, however, they do not care about seli-collision. Spe-
cifically, the prior art cannot be used against the applicant him-
galf, or even the same inventor of the claimed imvention and
different assignees, even for novelty-defeating purposes. One
of the regsons for this is thatin Japan, large industry files many
applications. Typically, the applications may beinitialy prepared
by the inventor himself and reviewed by a patent attormney be-
fore filing. The disclosure put together by the inventor, or even
a patent attorney, may often cverlap another disclosure, since
large groups of inventors typically world together. Accordingly,
the zame disclosure of a particular invention may be foundina
number of different applications, all being filed around the same
time, although not on the same day.

Agaresult, the particular application which claims that inven-
tion miay be later than an earlier application that already de-
soribed that invention. Accordingly, the situation in Japan is
shown below in Fig. 5.

FIE § - Jspen applying Secret Frior Art against eame applicant

Diaclosure
Applicant 1 A B C
Applcant 1 Claime B - Pateni
Applicant 4 Claims B° - Patent
Apphcant 1 Claima BD - Fatent
i, LS. Approack

The LS. situation is much more complicated. Firstly, it makes
a distinction whether the secret prior art and the later applica-
ticn were filed by the same inventor o not, and also makes a
distinztion whether thera is an obligation to assign the secret
prior art invention and the later invention to a single applicant,
at the time each was filed. Furthermore, it makes a distinction
betwean apphing the reference for novelty-defeating purposes
and for cbvicusness purposes.

Additionally, LS. law includes terminal disclaimers. Should
the zame irventor claim the same invention twice, this is abso-
lutely prohibited as being statutory double-patenting. COn the
other hand, should the applicant be claiming an imsention that
iz obwviows over a previcusly disclosed invention, such would
be considened cbvious double- patenting and would require
a terminal disclaimer so that both patents must remained
owned by the same inventive entity or its assignee and would
terminate at the same time to avoid any extension of the patent
grant beyyond the expiration date of the patent issuing from
the criginal invention.

Shown below in Fig. 6 is U.S. application of secret prior arnt
applied against the same inventor. In this case, there would
actually be no application of the secret prior art against the
imeentor himself. However, a terminal disclaimer would be ne-
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quired even though the secret prior art is not a reference. {Itis
understood that the same invention is not being claimed twice,
namely it is not being claimed in the firzt application, although
itis disclosed in that first application).

FiG 6 — WS, applying Secret Prior Art agasnst seme imentar

Dieclosuns
Inwersar 1 A B LC
Inwveritor 1 - Claime B - Patent
Inwertor 1-  CleimaB* - Patent Latd L
DOisciaimes
Inveritor 1 - Claima BD - Patant

Inconnection with applying the secret prior art where there are
different imventive entities of claims in the later application com-
pared with the first application, althowgh at the tme of their
respective imventions all inventors had an obligation to assign
o the same assignee, a different situation cocurs. Inthis case,
if the same invention is disclosed in the secret prior an, the
secret prior art will be applied for novelty purposes. In this
case, no patent will issue unless the second inventive entity
was the same inventive entity of the invention disclosed in the
first application.

Howewver, the secret prior art will not be applied for obvious-
ness purposes, since U35, law has been changed to acknow-
edge the fact that groups work together, and therefore one
inventor may learn an invention from another and improve
upon it within the same group, working for the same com-
pany, and therefore the company should not be deprived of
those inventions coming from the group when one inventor
improves upon the other,

Accordingly, applving secret prior art inthe U, 5. against the
zame assignee but different inventors will result in the follow-
ing as shownin Fig. 7.

FIG ¥ - LL5. apphying Secret Prior Art sgainst different imentore bt
COMMN A3Ekgnes

Dieclosune

Applicant 1
{Invantor X}

AB.C =

Applicant 1 Claime B - Mo Patert

{Irmaantar ]

Brmmal

Claims B~ -Patent — e

Applicant 1
{Irmaantar ]

Sppicant 1 Claims BD - Palent ——j

{Irmaantar ]

I1l. Legical Inconsistencies With Existing Approaches

Although each of the European, Japanese, and LS. ap-
proaches provides a workable system, there are logical in-
consistencies with each of these systems producing contra-
dictions and logically difficult resulis.

By way of example, the European approach fails to provide
adequate protection to an applicant who comes up with a
basicidea. Since the secret pricr artwill only be ubilized against
third parties for "photographic novelty” to the extent the first
applicant makes a basic contribution, a later applicant can
come along and make a very slight or equivalent modification
or substitution and get his own patent.! Sometimes this can
deprive the oniginal applicant of any of the practical, commes-
cial benefits of his first imvention.

E=zpecially in a first-to-file system, where there is a rush to get
the applicaticn on file, there may not be adeguate time to
include every variation. However, once the first applicant files
the application, he locks inhis nghts. Although he had bean
the first to file for the invention, someone else may come up
with a very minor change and gain independent patent nghts
of & much more significantly commercial invention.

Furthermeore, limiting the applicant to the specific wording of
the patent application places his invention as the “sacrificial
lamb” to the linguistic capabilities of a patent attomey. Since
Europe only precludes "photocgraphic novelly” 1o the extent
the patent aticrney used a particular word or phrase rather
than a different phrage, someone with a shighthy different word-
ing would be able to get an independent patent thwarting the
rights of the true first-to-file inventor,

Additionally, while the apgplicant himself can aways fle dvisionals
and claim all aspects of his original disclosure 1o the extent of
the linguistic capabilities of the patent attomiey, should he fail to
do =0 until grant of his first application as a result of self-colli-
sion, he i precluded from recovering what he onginally dis-
closed should he file a second apglicaton. If he filed the divi-
sional shortly before grant, he would be able 1o cover what he
had dizclosed. If he files it after grant, be is now precluded,
although hewas the one who onginally disclosed it

Addiionally, since the European and Japanese approaches
o not have terminal dizclaimers, although itis notan identical
invention as dizclosed, the public iz subjected to extending
the monopoly for what are essentially minor variations of the
same invention, because "photographic novelty™ will not pre-
vent the same applicant from extending the monopoly with
mminar variations. This problem would be further exacerbated
if there were 1o be a grace pericd where the applicant's own
publicationwould not be price art against the applicant for the
timne limit of the grace penod.

The LS. system likewise presents logical inconsistencies.
Under the LS. systemn, a "secret prior ant" is wilized and
combined with other references, in some cases also other
“sacret pior art”. This is effectively saying that one skilled in
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the artwauld find it cowvicus to take what is not known to anmyone
publichy and combine itwith scmething ekse which s known or
evien not known 1o anyone pullicly, inorder to make the inven-
tion obvious onthe date the zecond applcation was filed.

In truth, the only one privy o the "obvious combination” of
twio items of “secret prior at” is the patent examiner, who
must decide what is obvious to one of ordinary skill in the art
and not be that skilled artisan himsali.

Furthermaore, the ancrmaly of appling the LS. law against
inventors, as compared 1o applicants, also presents incon-
sigtencies. Should there be a common applicant (assignes)
with different inventors, no patent will issue if it was previously
disclosed (applying 102(e)) but a patent will izsue on an obwi-
ous vanant (not applving 102(e)/103), as the group works
together. The law thus recognizes a group working together
but not a patent attcrniey wiiting an application based upon
the work of the group and incorporating more than one idea,
although not claiming it.

Moreover, the "working group” concegt fails if the working
group is a conporation and a university that work in joint de-
velopment, two corporations working in joint development,
elc. Innovation often occurs whene two different legal entities
not under commeon confrol are engaged in research and de-
velopment.

Accordingly, althcugh all of the vanous existing systems have
functioned and operate effectively, none of them provides a
perfect logic to all aspects of utilizing "secrat prior art”.

IV. New Proposal For Applying Secret Prior Art

Although, ina hammonzed treaty, any of the existing approaches
could be utilized as the accepted standard, in order to do so
there would have to be full concessions on the part of one
approach to accept the other approach. While concessions
are always available in negofiating harmonization treaties, com-
promise often is preferable. However, incomipromising, what
is often done is to take one of the existing approaches and
“tailor or modify itin certain as pects.

Az has been frequently pointed out, an existing approach may
have been proven effective far many years. It is built on nu-
merous other intertwined aspects. "Tinkering ™ with one as-
pect and modifying it often has detnmental effects on another
azpect, and it not that easy to take an existing approach and
simghy modify it in one or two aspects. Its often preferable 1o
come up with a totally new approach which provides a come-
promise initz effect, and at the same time is one that can be
accepled based upon logical principles of law and equity, and
faimess for all systems involved and their applicants.

In this regard, a new proposal is presented for dealing with
secrel prior art which effectively provides a compromise and,
atthe same time, provides a new approach which differs from
all existing approaches. The new approach is based upon
applying the whole contents of secret prior art for what is
referred to as "enlarged novelly” purposes.® To some extent,

itis not & new concept but reverts back to an old understand-
ing of the concept of novelly.

For example, under the German national patent syastem thizizsa
concept of novelty, which covers all that one skilled in the art
usually understands from a document and which iz broader
than the photographic novelty approach that is cumently being
utilized by the Eurcpean Patent Office and by most of itz Mem-
ber States. By way of example, if a generic invention is dis-
closed in the secret prior art, it should preciude a subsequent
application from covering a species not particularhy identified
within the generic disclosure {unless the “species” is in the
nature of a "selection” which could give rise to patentability).

Likewize, later equivalents should be precluded. Later well-
known substitutes should be precluded. Anything that would
b waall known to one skilled in the ant reading the onginal
dizclezure should also be precluded. Thus, the first disclo-
sure should not only provide novelty-defeating from a "pho-
tographic” viewpoint, but from an "enlarged novelty™ view-
point. To some extent, this iz similar (although perhaps
broader) than the present Japanese understanding of “now-
elty”. Moreower, this German concept of novelty is similar to
the Amercan concept of "inherency” found in a single prior
art reference.

T thie extent that the second inventor can show that his par-
ticular species, equivalent, substibute, elc, would not have been
within the onginal "enlarged” disclosure, as it provides unes-
pected benefits, unusual resultz, or the like, he may present
arguments to overcome such secret prior art rejection. Also,
as the secret prior art can only be used for novelty (enlarged)
defeating purposes, it cannot be combined with any other
reference of any other mataral to provide an chvicusness
type rejection.

By way of example, Fig. &indicates schematically what consti-
tutes the "enlarged novelty” beyond the " photographic novedty”
of the secret prior art Reference & and the potential for combin-
ing it with other references to provide an “"olwicusness” rejec-
tion from that Reference & 1T only the "enlarged novelty” that
wolld be utilized for applying such secret pricr arl.

‘photographic”
FIGE e Ty

e

 Enlanged”
Red. & L~ mmg;.

vd

-~

| ObrdousrEes

Conceptually, the approach of uzing the “enlarged" novalty
for applying secret prior art i 1o give the full benefit of the
irvention to the inventor who i the first to file. Although he may
have rushed to file his application first, and his patent attormey
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may have used specific words, he should =il be entitled to the
full benefit of his invention. Thug, to the extent that he covered
a generic concept and listed some but not all species, some-
one else should not be able to come up with ancther species
falling within the genenc class and get a separate patent an it
{except for the "selection” concept indicated above, which
should be held to high standards of proof).

Likewise, although he may have described his imvention and
given some examples, someons alse should not be able to
come up with one other equivalent or well-known substitute
and get a separate patent on that. The inventor should be
given the full breadth of his invention and be able o stop
others from getting patents on arything faling within the scope
of his invention. However, he should not be able to stop oth-
ars from making use of his invention and combining it with
other independent ideas. Thus, he should not be able toutilize
his secret prior art for obviousness purposes where it is nec-
essary to combine the secrat prior art with other references.

In connecion with apphying “secret prior art” in an "enlarged"”
nowvelty approach, the result applying it against third parties
would be as shown in Fig. 9 as follows.

FG 9 - Applying Secret Frior Al egeinst another applcant in
Enlarged Movelty” eystem

Dieclosune
Applicant 1 HBC
Apolicent 2 - Cleims B - Mo Patent
Apolicent 2 - Claime B - Mo Patent
Applicant 2 - Claime BD - Patant

It should be noted that the effective result of using the “en-
larged novelty” approach is effectively 8 compromise be-
twean the European approach (Fig. 1) and the ULS. approach
{Fig. 3}, and rather similar to the Japanase approach (Fig. 2).

It is alzo believed that this same “enlarged novelty” concept
can be utilized in connection with the applicant himseli. The
applicant should be able to ulimately claim anything disclosed
in his first application from an "enlarged” viewpoint. Specifi-
cally, the applicant should be able to claim both his “photo-
graphic” disclosure and an "enlarged” version of that disclo-
sure in his second application.

Furtharmore, it should not make a difference whether it is the inven-
tor imeet who filed the second application orwhether itis ancther
irmveritor within the same applicant group. Solong as both inven-
tors wane part of the spolicant, n the sensea that they had an obiga-
tion to assign it to the same applicant, we must recognize the
group aspect of inventions and grant patents 1o the appicant
whether the imvention was disclosed in the first application and
claimed in the second, or claimed in the first, solong as the true
irmiantor is mamed in the applcation claimng his insenton.

However, in all faimess to the public, in cases where it is a
common applicant that is working with members of a single
group expanding the invantion, a termingl disclaimer should
be applied. Howaver, such terminal dizclaimer should only be
limited to the "enlarged novelty™ of the invention, not to any-
thing that results from obwvious advances of the invention.

Agcordingly, in the proposed system the following Fig. 10
wolld result when applying secret prion art against an apgli-
cant, regardless of who is the inventor.

FIG 16 - Apphying Sacret Pror Art against déferent inventors but
COMITCN SE5ignes

Disciosure

ABLC =

Applicant 1
{Irvverior X)

Terrranal

Claime B - Patent
DHscaaimer

Applicent 1 -
{Inwarsar ¥}

Applicent 1-  Claime 8° - Patent
{Inwarsar ¥}

Applicant 1 - ClaimeBD - Patant =—
{Inwantar ¥}

It will b2 noted that this approach again results ina compro-
mise between Japan, Europe, and the LS. It provides anti-
collision features, terminal disclaimer features, equates appli-
cants and inventors, and provides a logical and equitable
compromised system.

Conclusion

Itis therefore 2ean that using the "enlarged novelly” approach
for applying secret prior art, both against other applicants
and in connection with the applicant himsel, there is provided
a new compromise type of system that provides a logical
and equitable approach to the applicant, other inventors, and
the public at large. It also happens fo provide a mid-way
position between the existing approaches curmently employed
inJapan, Europe, and the United States.

Furthermore, it avoids the necessity of “tinkering” with any
existing approach which may cause problems, and instead
comes up with a new overall approach. Also, it avoids the
political problem of having any one country of region “con-
ceding” o the approach of the other, but instead creates a
totally new approach and consistent logic to reach an effec-
tve compromise position.
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MNotes

1

In the examples that follow, “disclosure & B, C." means that
the application discloses these three inventions but does not
claim them. “Claims B” means that the application claims
invention B. "Claim B~ means the application claims an
imsention shghtly different than invention B disclosed. “Claims
BD" means the application combines invention B with an-
ather known idea such that the combination BD is an obwi-
ous vanation of B but requires combining the teaching of B
with another reference.

The Japanese information has been provided by Shinji Kato,
Japanese Patent Attormey, Partner of PROSPEC Patent Firmn,
Tokyo Branch Office, Japan.

In the USA only, the applicant is the inventor, not an as-
aignes of the inventor. Because inventorship can vary from
claim to claim, the “invenfive entity” of each claim needs
identification in both the prior application and the later appli-
cation for prior art purposes.

The later applicant’s work i done and filed without knowl-
edge of the earlier applicant’s work. But in rapidly emerging
technologies, parallel innovation paths often occur

In some respects this concept has been suggested infor-
mally in the past. Among those who had considered this
concept in the past. in addition to the authors of this paper,
was Mike Pantuliano of Clifford Chance. On behalf of the
IIF5 at the London “Roundtable” of MGOs on Movember
10 and 11, 2003, he advanced, in general terms, the pro-
posal being formally presented here in this paper. He also
endorsed the notion that under an “enlarged novelty” con-
cept, for citation purposes a first-filed, later published ap-
plication would not be combinable with other known or
unknown references. His proposal was submitted onty with
raspact to the application of secrat prior art to third parties.
Howraver, in this paper it is now extended to apply also with
respact to an applicant.
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