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RESUME

1. Leprésent document est une étude préliminaire qui examine les systemes d’ opposition
aux brevets. Elle contextualise de fagon détaillée divers aspects relatifs aux systemes
d’ opposition actuels et ne comprend pas de conclusions.

2. Aprésuneintroduction générale, le chapitre Il donne un apercu des systemes

d’ opposition existant dans de nombreux pays. Tout en expliquant que les systémes nationaux
d’ opposition varient d'un pays al’autre, il décrit les caractéres généraux des systemes

d’ opposition dans les procédures relatives aux brevets.

3. Lechapitrelll décrit les objectifs des systemes d’ opposition et leur réle dans le bon
fonctionnement du systéme des brevets. Les codts et |es avantages sont décrits du point de
vue delaqualité et delavalidité des brevets ainsi que de I’ efficience et de |’ efficacité des
procédures rel atives aux brevets.

4.  Lechapitre IV examine plus particulierement les accords internationaux. Bien

gu’ aucun traité international ne réglemente les procédures d’ opposition aux brevets en soi,
certaines dispositions relatives aux questions de procédure de I’ Accord sur |es aspects des
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) et

le Traité sur le droit des brevets (PLT) peuvent également étre appliquées aux procédures
d’ opposition.

5. LechapitreV décrit leslois et pratiques nationales ou régionales du Brésil, de |’ Egypte,
del’Inde, del’ Office européen des brevets (OEB) et |’ Office eurasien des brevets (OEAB) en
tant qu’ exemples concrets de systémes d’ opposition.

6.  Enfin, le chapitre VI décrit quel ques autres mécanismes relatifs aux systemes

d’ opposition, a savoir les systémes de réexamen appliqués a quel ques pays et les mécanismes
permettant aux tiers de formuler des observations. Bien qu’il ne s agisse pas de systémes

d’ opposition au sens strict, al’ égard de I’ objectif commun visant arenforcer la qualité des
brevets délivrés en tenant compte des connaissances élargies du public, ces mécanismes ont
été inclus dans le présent document pour apporter un complément d’'information.
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l. INTRODUCTION

7. A satreiziéme session, tenue du 23 au 27 mars 2009 a Genéve, le Comité permanent
du droit des brevets (SCP) aprié le Secrétariat de |’ OMPI d' établir pour sa prochaine session
des études préliminaires sur deux questions supplémentaires : le transfert de technologie et
les systémes d’ opposition.

8.  Lecomité estime que ces questions ne doivent pas étre considérées comme bénéficiant
d’une priorité par rapport ad’ autres questions figurant sur laliste établie au cours des
douzieme et treizieme sessions du SCP et qui fait I’ objet de I’ annexe du document SCP/13/7
(voir le paragraphe 8.c) du document SCP/12/4 Rev.).

9.  Par conséquent, le présent document établi par |e Secrétariat est une étude préliminaire
sur la question des systémes d’ opposition pour la quatorziéme session du SCP, qui setiendra
du 25 au 29 janvier 2010.

10. Le présent document traite principal ement des systeémes d’ opposition traditionnels, qui
sont des procédures inter partes, en vertu desquelles un opposant conteste la brevetabilité
desinventions et le déposant (ou le titulaire du brevet) ala possibilité de présenter une
objection. Toutefois, en ce qui concerne I’ objectif commun visant a accroitre la qualité

des brevets délivrés en tenant compte des meilleures connaissances du public, des

meécani smes associ €s, tel's que | es systemes de réexamen et |es mécanismes qui permettent
aux tiers de soumettre al’ office des brevets lesinformations sur I’ état de la technique, sont
également décrits succinctement dans le chapitre V1.

11. A ladouziéme session du SCP, il a été précisé que le modus operandi du comité,
asavoir accomplir des progres sur un certain nombre de volets, y compris |’ établissement
d’ études préliminaires, a été adopté pour élaborer |e programme de travail du comité (voir
le paragraphe 123 du document SCP/12/5 Prov.). A lalumiére de ce qui précéde, I’ étude
préliminaire place dans leur contexte, de maniere globale, diverses questions relatives aux
systemes d’ opposition et elle ne contient aucune conclusion.

Il.  APERCU DES SYSTEMES D’ OPPOSITION

12. Denombreux pays prévoient des mecanismes d opposition dans leurs systemes de
brevets. Les systémes d’ opposition offrent ades tiers|a possibilité de faire opposition a
ladéivrance d’un brevet pendant un certain délai prévu par lalégislation applicable.

Un opposant doit se fonder sur au moins un des motifs d’ opposition parmi ceux prescrits dans
lalégidlation applicable. Les procédures d’ opposition sont étroitement liées ala procédure de
délivrance des brevets. Une opposition peut étre demandée avant la délivrance d'un brevet
(opposition avant la délivrance) ou aprés ladélivrance d’ un brevet (opposition apres|a
délivrance). L’Inde, par exemple, prévoit alafois un systeme d’ opposition avant la
délivrance et un systéme d’ opposition apres la délivrance. Un des principaux objectifs du
systeme d’ opposition est de mettre en place un mécanisme simple, rapide et peu colteux qui
garantisse laqualité et la validité des brevets délivrés en prévoyant la possibilité d’ une
rectification rapide des brevets non valables. En regle générale, la procédure d’ opposition est
engagée devant I’ office des brevets et non devant un tribunal. Dans certains offices, elle est
engageée devant une commission spéciale des oppositions.
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13. L’opposition avant la délivrance commence souvent des que I’ examen d’ une demande
de brevet se solde par une réponse positive. L’ office publie son intention de délivrer le brevet
portant sur |’ invention revendiquée faisant I’ objet de la demande et accorde un certain délai
pour former une éventuelle opposition. L’ opposant doit indiquer les motifs d’ opposition et
produire des preuves. Si aucune opposition n’est formeée pendant ce délai, |e brevet est
délivré. Si une opposition est formée, le déposant serainformé de ce fait, tout comme des
motifs d’ opposition et des preuves (par exemple, des documents compris dans|’ état de la
technique qui démontrent |’ absence d’ activité inventive). Le déposant ala possibilité de

se conformer aux critéres prévus par lalégislation applicable et de formuler des observations
dansle déai prescrit. En vertu delalégisiation applicable, I’ opposant ala possibilité de
répondre aux observations formulées par e déposant. En se fondant sur les observations
faites par I’ opposant comme par |le déposant, |’ examinateur ou tout autre personne dotée d’ un
pouvoir décisionnel sur les cas d’ opposition en vertu de lalégidlation applicable décide de
délivrer ou non le brevet.

14. L’ opposition aprésla déivrance commence une foisle brevet délivré. Des que
lanouvelle de ladéivrance d’'un brevet a éé publiée, une opposition accompagnée de preuves
peut étre formée dans un certain délai prescrit par lalégislation applicable. Tout comme pour
I’ opposition avant la délivrance, letitulaire du brevet est informé de ce fait et ala possibilité
de se conformer aux criteres prévus par lalégislation applicable et de formuer des
observations dans le délai prescrit. En vertu de lalégislation applicable, I’ opposant a
également la possibilité de répondre aux observations faites par le titulaire du brevet. En se
fondant sur les observations faites par I’ opposant et par |e déposant, tout personne dotée d’ un
pouvoir décisionnel sur les cas d’ opposition en vertu de lalégislation applicable décide de
valider ou de déclarer nul le brevet.

15.  Etant donné que |’ un des objectifs du systéme d opposition est de mettre en place

un mécanisme simple qui garantisse la qualité et la validité des brevets délivrés, dans de
nombreuses | égislations nationales, toutes les parties, y compris le déposant et le titulaire du
brevet, peuvent former une opposition. Toutefois, certaines |égislations prévoient qu’ un tiers
(al’ exclusion du déposant ou du titulaire du brevet) peut former une opposition. Pour ce
faire, dans de nombreux pays, une taxe d’ opposition doit étre payée.

16. Enrégle générale, il est possible de recourir contre ladécision finale deI’instance a
laquelle est soumise I’ opposition, cette instance étant souvent un tribunal. |l convient de noter
gue, en vertu de |’ article 62.5 de I’ Accord sur les ADPIC, les décisions administratives
peuvent faire I’ objet d’ une révision par une autorité judiciaire ou quasi judiciaire. Le nombre
de brevets ou de demandes de brevet pour lesquelles des oppositions sont formées n’ est pas
tresédevé. En 2007, lestaux d’ opposition al’ Office européen des brevets (OEB), al’ Office
allemand des brevets et al’ Office coréen de la propriété intellectuelle sont de 6,0%, 4,6%

et 1,3%, respectivement™.

I1l.  PRINCIPES ET OBJECTIFS

17. Lesystéme des brevets vise a promouvoir I’innovation en accordant un droit exclusif
limité afin d’empécher autrui d’ utiliser une invention brevetée sans le consentement du
titulaire du brevet et, parallél ement, en exigeant de ce dernier qu’il divulgue |’ invention

! Labase de données statistiques de I’ OMPI. Letaux d’ opposition est calculé sur la base

du nombre d’ oppositions formées et du nombre de brevets délivrés en 2007.
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au public. Pour atteindre cet objectif, le droit des brevets fixe des conditions strictes, en ce
gui concerne aussi bien les procédures que le fond, pour obtenir la protection par brevet. Ces
conditions sont fondamental es pour le fonctionnement du systéme de brevets car elles ont été
créées pour que seuleslesinventions qu’il “vaut lapeine’ de protéger pour favoriser
I’innovation et de satisfaire les intéréts du grand public obtiennent la protection par brevet.

18. Danslapratique, il est néanmoins possible qu’ une invention ne remplissant pas toutes
les conditions prévues par la législation applicable obtienne un brevet. Par exemple, il peut
arriver qu’ un examinateur néglige un élément de |’ état de latechnique et prenne
involontairement une décision positive quant ala brevetabilité de I’ invention revendiquée.
Unetelle situation ne doit pas nécessairement étre considérée comme un cas d’ examen de
faible qualité car I’ élément de I’ état de latechnique peut étre publié dans une langue
inhabituelle ou dans une revue isolée. Afin de corriger ladélivrance d’ un brevet déficient, en
regle générale, une procédure de révocation de brevet est engagée soit devant un tribunal
compétent, soit devant un organe administratif ou quasi-judiciaire, dont la décision peut étre
révisée par un organe judiciaire. Le systéme d opposition fournit un niveau supplémentaire,
administratif, de révision, qui empéche ladélivrance de brevets non valables gréce ala
participation de tiers au processus de révision. L’idée est que la participation detiers, qui
peuvent posseder des informations fiables sur |a technol ogie concernée, compléte les moyens
dont dispose I’ office des brevets et renforce la crédibilité des brevets délivrés. Etant donné
gue la procédure d’ opposition est engagee juste avant ou apres ladélivrance du brevet, elle
permet de rectifier les brevets non valables. Cette possibilité de rectifier tot les brevets non
valables peut également étre avantageuse pour un titulaire de brevet car ce dernier peut
confier davantage en lavalidité de son brevet.

19. En comparaison avec un processus de révision mené devant un tribunal, le systéme
d’ opposition présente plusieurs avantages :

i) laprocédure d opposition, qui est un processus administratif, est généralement
plus simple, plus rapide et moins colteuse;

i) uneopposition peut étre formeée par une personne (ou un tiers), aors que, dans
certains pays, une procédure de révocation de brevet peut uniquement étre
engageée par une partie qui remplit certaines conditions, comme le fait d’ étre une
partie intéressée ou | ésée par ladécision faisant |’ objet du recours. Par
conséquent, le systeme d’ opposition tient compte des connai ssances améliorées du
public;

iii) ladécision d’ une commission des oppositions est prise par les examinateurs et par
d’ autres fonctionnaires ayant les connai ssances techniques requises car il se peut
gu’ un juge ne soit pas toujours au fait de latechnol ogie concernée.

20. Bienguel’ objectif premier des systemes d’ opposition soit de veiller a ce que les brevets
ne soient pas délivrés a des créations qui ne satisfont pas les criteres de brevetabilité, ces
systemes visent également un autre but important, qui est de maintenir I’information dans

le domaine public®. Bien que des procédures d’ opposition soient disponibles, la déivrance
des brevets de qualité insatisfai sante peut avoir un effet restrictif sur le domaine public.

2 L es recommandations n® 16 et 20 du Plan d’ action de I’ OMPI pour le développement portent

sur les questions relatives au domaine public.
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En d’ autres termes, une fois qu’ un brevet a été délivre par erreur, I’ invention revendiquée,
gui, dans d’ autres circonstances, resterait dans le domaine public, peut étre utilisée par
d’ autres personnes uniguement avec I’ accord du titulaire du brevet.

21. Par ailleurs, le systeme d’ opposition n’ engage pas de dépenses et n’ est pas toujours
exempt de critiques. Tout d abord, afin de mettre en place une procédure d’ opposition,
I”administration (I’ office des brevets) doit disposer de ressources pertinentes, telles que

des examinateurs posséde les compétences technigques voulues qui soient capables d’ examiner
ladécision initiale®.

22. Toutefois, le principal risque associé ala création d’ une procédure d’ opposition tient au
fait que cela pourrait retarder sensiblement tout le processus de finalisation de la délivrance

d’ un brevet. Lorsgue des oppositions fondées sur différents ééments de I’ état de la technique
et sur différents motifs sont formeées, le déposant (ou le titulaire du brevet) discute avec
chague opposant et défend son invention. Etant donné que tout un chacun peut former

une opposition, de nombreuses oppositions peuvent étre formées dans les cas complexes®.
D’une part, un systeme d’ opposition avant la délivrance confere une certaine sécurité
juridique en permettant a destiers d’ examiner préalablement la brevetabilité d’ une invention
avant ladélivrance du brevet. En d’ autres termes, ce systeme renforce lavalidité des brevets
délivrés. D’autre part, le délai de |’ opposition avant la délivrance maintient en instance
devant I’ office toutes les autres demandes qui ne feront jamais |’ objet d’ une opposition. Dans
la pratique, seul un petit nombre de demandes font I’ objet d’ une opposition, il s ensuit un
retard inévitable dans la délivrance de brevets. Bien que le systeme d’ opposition apres|la
délivrance ne prolonge pas le délai écoulé entre le dépbt de la demande et la délivrance du
brevet, pendant le délai d’ opposition, laforce exécutoire du brevet délivré est incertaine. En
résumé, les décideurs doivent considérer deux ééments : d’ une part, une procédure d’ examen
supplémentaire peut avoir un effet positif sur la promotion de I’innovation en améliorant
laqualité et lavalidité des brevets délivres, d’ autre part, cette procédure supplémentaire peut
avoir un effet négatif sur lapromotion de I’innovation en retardant la procédure de délivrance.

23. Lesmodifications apportées au systéme d’ opposition japonais ces 15 dernieres années
sont intéressantes du point de vue de la politique susmentionnée. Avant 1994, le droit
japonais des brevets prévoyait un systéme d’' opposition avant la délivrance qui permettait au
public de compléter I’ examen réaliseé par les examinateurs chargés des examens quant au
fond. Etant donné que cela ne répondait pas aux préoccupations liées au retard de la
délivrance des brevets, en 1994, |e systeme d’ opposition avant la délivrance a été remplacé
par un systeme d’ opposition aprés ladélivrance. Par conséquent, deux mécanismes
permettant de contester la validité des brevets délivrés coexistent au Japon : un systéme

d’ opposition apres la délivrance et un recours administratif visant alarévocation d’ un brevet.

Pour un office de brevets qui ne dispose pas des ressources pour réaliser un examen de fond,
une autre solution peut consister a conclure un accord de coopération avec d’ autres offices.

Par exemple, dans |e cas Oncomouse (EP 0169672) 17 oppositions ont été formées tandis que
dans |e cas Edinburgh/cellules-souches (EP 0695351) |e nombre d’ oppositions s est éevé a 14.
Une étude illustre la probabilité d’ augmentation des oppositions par rapport a lavaleur

du brevet et démontre que les oppositions sont particuliérement fréguentes dans les zones ou

I’ activité de protection par brevet est intense et |’ incertitude technique ou économique est
élevée. (Dietman Harhoff, Markus Reitzig “ Determinant of opposition against EPO patent
grants - the case of biotechnology and pharmaceuticals’, International Journal of Industria
Organization, 22 (2004), 443-480)
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L’ opposition aprés la délivrance peut étre formée par tout un chacun dans un délai de six mois
acompter de ladate d’ enregistrement du brevet. Toutefois, |’ opposant ne peut pas participer
pleinement au processus d’ examen, qui est réalisé conjointement par I’ office des brevets et le
titulaire du brevet. Le systeme a été concu de maniére que I’ office des brevets examine sa
décision préalable en fonction des éléments fournis par I’ opposant et, le cas échéant, dela
réponse fournie par letitulaire du brevet. D’ autre part, le recours en révocation d’ un brevet,
gui est une procédure inter partes, peut étre déposé par une partie intéressee a tout moment
apres |’ enregistrement. Par la suite, ce double systeme s est révél é problématique car le
méme brevet pouvait faire |’ objet d’ une opposition aprés la délivrance et d’ un recours en
révocation dans deux cas separés. Lasituation est devenue encore plus compliquée apres la
décision prise par la Cour supréme en avril 2000, dans laguelle cette derniére a considéré que
les cours de justice étaient qualifiées pour examiner la validité des brevets sans tenir compte
del’ éat d’ avancement et du résultat de I’ action en recours administratif aupres de I’ office
japonais des brevets’.

24. Afin de simplifier les procédures d’ examen apres la délivrance, le systéme d’ opposition
aprés ladélivrance a été aboli en 2004 et e mécanisme de contestation d’ un brevet délivré a
été réduit a une seule procédure, a savoir le recours administratif en révocation d' un brevet.
Cette version révisée du recours en révocation d’ un brevet permet en principe atout un
chacun de déposer un recours. Afin de conserver une solution plus simple et moins colteuse
pour aider al’invalidation des brevets délivrés par inadvertance, I’ office a créé un mécanisme
qui permet aux tiers de présenter gratuitement toute information pouvant présenter un lien
avec les divers criteres de brevetabilité méme apres ladédlivrance d’ un brevet.

25. Pour ce qui est delamise place d' une procédure d’ opposition, I’ expérience de la Chine
meérite d étre examinée. Avant 1992, la Chine disposait d’ une procédure d’ opposition avant la
délivrance qui a été transformeée en un systeme d’ opposition apres la délivrance en raison des
retards liés aladélivrance d’un brevet. Avant 2000, les deux systémes coexistaient :

une procédure d’ opposition apres la délivrance et une procédure d’invalidation apres|a
délivrance. Ces deux systémes différaient par leurs motifs d’ invalidation et par le délai
octroyeé pour intenter une action. En particulier, la procédure d invalidation ne pouvait pas
commencer tant qu’ une procédure d’ opposition concernant le méme brevet n’ était pas
terminée. En 2000, lalégislation sur les brevets a été modifiée afin d’ abolir le systeme

d’ opposition apres ladéivrance. Lamodification était due au fait que letitulaire du brevet
pouvait faire I’ objet de multiples attaques qui surchargeaient I’ Office d’ état de la propriété
intellectuelle (SIPO). Actuellement, la procédure d’invalidation des brevets est le seul
mécanisme disponible pour contester la validité d’un brevet®.

26. Biengu'il puisse étre prématuré de tirer des conclusions a partir des modifications
apportées aux systemes japonais et chinois, la création d’' un systéme national d’ opposition se
révéleliée aladisponibilité d’ autres possibilités d examiner lavalidité des brevets. 1l semble
gu’ en cas de coexistence de plusieurs mécanismes d’ examen dans un systéeme national des
brevets, un mécanisme supplémentaire devrait avoir des avantages supplémentaires et non

Fujitsu contre Texas Instruments, 1998(0), n° 364, Cour supréme, 11 avril 2000

Haitao Sun, Post-Grant Patent Invalidation in China and in the United States, Europe, Japan:

A Comparative Study, 15 Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal,
2004
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faire double emploi avec un autre processus d’ examen. Cela pourrait compliquer les
procédures, retarder tout le processus de prise de la décision administrative finale et renforcer
I’insécurité juridique.

V. CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL

27. Aucun traité international ne réglemente les systémes d' opposition en tant que tels.

Les pays sont libres de prévoir ou non un mécanisme d’ opposition dans leur 1égislation
nationale. Bien que les conditions de fond en ce qui concerne les procédures d’ opposition ne
soient pas abordées dans les traités existants, certaines conditions générales de forme
prescrites dans |’ Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce (Accord sur les ADPIC) et le Traité sur le droit des brevets (PLT) peuvent
également étre appliquées aux procédures d’ opposition.

Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(Accord sur les ADPIC)

28. L’article62.4 del’ Accord sur les ADPIC prévoit que, dans les cas ou lalégidlation
d’un membre prévoit des procédures de révocation administrative et des procédures

inter partestelles que I’ opposition, larévocation et |’ annulation, ces procédures seront régies
par les principes généraux énoncés al’ article 41.2 et 3, qui est libellé comme suit :

“2. Les procédures destinées afaire respecter les droits de propriété intellectuelle
seront loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes ou colteuses,
elles ne comporteront pas de délais déraisonnables ni n’ entraineront de retards
injustifiés.

“3. Lesdécisions au fond seront, de préférence, écrites et motivées. Elles seront
mises ala disposition au moins des parties ala procédure sans retard indu.

Les décisions au fond s appuieront exclusivement sur des éléments de preuve sur
lesquels les parties ont eu la possibilité de se faire entendre.”

29. Par ailleurs, I’ article 62.5 dispose que les décisions administratives finales dans les
procédures visées al’ article 62.4, notamment les procédures de révocation administrative et
les procédures d’ opposition inter partes, pourront faire I’ objet d’ une révision par une autorité
judiciaire ou quasi judiciaire. Toutefois, il Ny aura aucune obligation de prévoir une
possibilité de révision des décisions en cas d’ opposition formée en vain ou de révocation
administrative, a condition que les motifs de ces procédures puissent faire I’ objet de
procédures d’invalidation.

30. Enoutre, enrégle générale, conformément al’ article 62.2, les Membres feront en sorte
gue les procédures d’ octroi, sous réserve gque les conditions fondamentales pour I’ acquisition
du droit soient respectées, permettent I’ octroi du droit dans un délai raisonnable de maniere
a éviter un raccourcissement injustifié de la période de protection.

Traité sur ledroit des brevets (PLT)
31. Envertudel’article 10.1) du PLT, I'inobservation de certaines conditions de forme

relatives a une demande ne peut pas constituer un motif de révocation ou d’ annulation du
brevet, dans satotalité ou en partie, sauf lorsgue |’ inobservation de la condition de forme
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résulte d’ une intention frauduleuse. Ces conditions de forme sont : i) laforme ou le contenu
d’une demande (article 6.1) du PLT); ii) les conditions de forme relatives au formulaire de
requéte, aux taxes et au document de priorité (article 6.2), 4) et 5) du PLT); iii) laforme et
le mode de transmission des communications (article 8.1) et 3) du PLT); et iv) lalangue et
la signature des communications (article 8.2) et 4) du PLT). En d autres termes, unefois
délivré, un brevet ne peut pas étre révoqué ni annulé pour le motif qu’il ne remplit pas

les conditions de forme susmenti onnées.

32. Denplus, I'article 10.2) du PLT énonce ce qui suit : “Un brevet ne peut pas étre révoqué
ni annulé, dans satotalité ou en partie, sans que letitulaire ait |a possibilité de présenter

des observations sur la révocation ou I’ annulation envisagée et d’ apporter les modifications et
les rectifications autorisées par laloi, dans un délai raisonnable’.

33. Parallleurs, I’article 11 du PLT prévoit la prorogation d’ un délai pour

I accomplissement d’ un acte du déposant devant I’ office des brevets conformément
acertaines conditions et I’ article 12 du PLT impose aux Parties contractantes de prévoir

le rétablissement des droits du déposant lorsque ce dernier les a perdus pour n’avoir pas
observé un délai fixé, si I'inobservation du délai est intervenue bien que toute la diligence
requise en I’ espece ait été exercée ou qu’ elle n’ était pas intentionnelle. Toutefois, en vertu
desarticles 12.5)vi) et 13.iv) du PLT, aucune Partie contractante n’ est tenue d’ accorder un
sursisen vertu del’article 11 du PLT ou le rétablissement des droits en vertu de I’ article 12
al’ égard d'un délai imparti pour I’ accomplissement d’ un acte dans une procédure inter
partes. En d autres termes, une Partie contractante est libre de prévoir ou non la prorogation
d un délai ou le rétablissement des droits en ce qui concerne un délai pour I’ accomplissement
d’ un acte dans une procédure d’ opposition inter partes.

34. Toutefois, lors de I’ adoption de ces regles, la conférence diplomatique a adopté

la déclaration commune n° 5, qui dispose que s'il est opportun d’exclure le bénéfice

des mesures prévues aux articles 11 et 12 en ce qui concerne les actes se rapportant a

une procédure inter partes, il est souhaitable que les|égidlations applicables des Parties
contractantes prévoient en pareil cas |’ application de mesures appropriées compte tenu des
intéréts concurrents destiers ainsi que des intéréts de tierces personnes qui ne sont pas parties
alaprocédure.

V. EXEMPLESDE PROCEDURES D’ OPPOSITION

35. Ains gu'il est indiqué plus haut, chague pays peut avoir ses raisons de mettre en place
des procédures d’ opposition, ou, au contraire, de ne pas en mettre, dans le respect de sa
Iégislation nationale. Parmi les pays qui se sont dotés d' un systéme d’ opposition, on releve
gue les exigences de procédure et les exigences quand au fond présentent des points communs
mais sont différentes dans le détail, en raison de besoins distincts. Ces différences peuvent
porter notamment sur les éléments suivants : i) opposition avant ou apres la délivrance du
titre; ii) qualité pour déposer une opposition; iii) délai de dépbt d’ une opposition; iv) motifs
d’ opposition; V) exigences de la procédure contradictoire, telles que requéte, notification aux
parties, preuves, audience orale, décision finale, etc.; et vi) recours contre ladécision finale
(administration compétente, délai de dépbt d’un recours, etc.). Les paragraphes ci-dessous
illustrent les systemes d’ opposition existants dans un certain nombre de pays/régions.
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Breésil

36. Laloi sur lapropriétéintellectuelle du Brésil” prévoit des procédures administratives en
nullité qui peuvent étre engagées d’ office ou ala demande de toute personne y ayant un
intérét 1égitime, dans un délai de six mois & compter de la date de délivrance du brevet®.

37. Laprocédure administrative en nullité peut étre engagée pour |’ un des motifs suivants’ :
i) lesexigencesjuridiques en matiére de brevetabilité n’ ont pas été respectées,

ii) lemémoire descriptif et les revendications ne satisfont pas aux exigences de
divulgation suffisante et d’ habilitation;

iii) I'objet du brevet va au-dela du contenu de la demande déposeée initialement;

iv) il n"apas ététenu compte de |’ une des conditions de forme essentielles ala
délivrance d’ un titre durant la procédure.

38. Aprés acceptation de larequéte en nullité, le titulaire du brevet recoit une notification y
relative et est prié de soumettre des observations sur ladite requéte dans un délai de 60 jours a
compter de la date de réception de lanotification. A I’expiration de ce délai de 60 jours, que
ces observations aient éé ou non soumises, |’ Institut national de la propriété industrielle
(INPI) rend un avis et demande au titulaire du brevet et ala personne qui a déposé larequéte
en nullité de soumettre leurs observations dans un délai supplémentaire de 60 jours™.

39. Unefoisledéai de 60 jours échu, méme s aucune observation n’a été soumise,

I’ affaire est tranchée par le président de I’ INPI sur |a base des rapports technique et juridique
gue les départements pertinents de I’ INPI, qui ont eu a connaitre de |’ affaire, lui ont soumis.
Ladécision du président est définitive et ne peut faire I’ objet d' aucun retour™’. Lanullité d’ un
brevet produit ses effets & compter de la date de dépot de la demande™.

Egypte

40. 1l est possible d engager une procédure d’ opposition préalable ala délivrance du titre
devant I’ office égyptien des brevets. L’article 16 delaloi sur la protection des droits de
propriété intellectuelle*® prévoit que toute partie peut soumettre a |’ office des brevets un avis
écrit dans lequel elle déclare s opposer aladélivrance du brevet, motifs al’ appui, dans un
délai de 60 jours a compter de la publication de |’ acceptation de |la demande dans le bulletin
des brevets. Cette opposition est subordonnée au paiement d’ une taxe qui seraremboursee si
I’ opposition est acceptée.

Loi n° 9.279 du 14 mai 1996 sur la propriété industrielle.

Article51 delaloi sur la propriété industrielle.

Article 50 delaloi sur la propriété industrielle.

Article 53 delaloi sur la propriété industrielle.

Article 54 delaloi sur la propriété industrielle.

Article 48 delaloi sur la propriété industrielle.

13 Loi n° 82 de 2002 sur la protection des droits de propriété intellectuelle.

10
11
12
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41. Si lademandereleve d un domainetel quela défense, lafabrication militaire, la sécurité
ou lasanté, le ministére intéressé peut s opposer aladélivrance du brevet dans un délai de
90 jours & compter de la date de publication de la demande™.

42. Apres acceptation de larequéte en opposition, I’ office notifie e déposant en
transmettant une copie de larequéte dans un délai de sept jours a compter de sadate de
réception par |’ office. Le déposant peut répondre aux observations écrites figurant dans la
requéte en opposition dans un délai de 15 jours a compter de la notification. L’office transmet
alors alapartie adverse une copie de la réponse du déposant dans un délai de sept jours a
compter de sa réception par |’ office™.

43. L’opposition est examinée par une commission composeée d’ un président, juge aupres
d’un tribunal d’appel ou occupant des fonctions de méme niveau au sein du systéme
judiciaire, d’un juge suppléant auprés du Conseil d’ Etat (tribunal administratif) ainsi que de
trois autres membres ayant compétence d’ expert. Laloi ne prévoit pas une représentation
obligatoire de I’ office des brevets aux fins des travaux de lacommission. Dans certains cas,
la commission peut décider d’ obtenir I’ avis d’ un expert qui peut étre fonctionnaire ou un
expert extérieur’®. Lacommission rend sadécision dans un délai de 60 jours & compter dela
date de dépét de I’ avis d’ opposition*”. Puis, I’ office notifie aux parties |a décision rendue en
ce qui concerne I’ opposition, en indiquant les motifs de la décision, dans un délai de 10 jours
acompter de ladate alaguelle elle a éé rendue'®.

44. Ladécision rendue par lacommission peut faire I’ objet d’ un recours aupres du tribunal
administratif, par I’ office des brevets ou par toute partie intéressée, dans un délai de 60 jours a
compter de ladate de notification de la décision.

Inde

45. Laloi indienne sur les brevets prévoit une procédure d’ opposition aussi bien avant

gu’ apres ladélivrance du titre. Lorsgue la demande de brevet a été publiée mais que le brevet
N’ apas été délivre, toute personne peut, par écrit, former opposition aladélivrance du brevet
auprés du contrdleur'®. L’ opposition peut étre formée pour |’ un des motifs ci-aprés, preuves a
I" appui, et accompagnée d’ une demande d’ audience orale, si cela est souhaité :

i) ledéposant ou la personne au nom de laquelle ou par I'intermédiaire de laguelle il
a dépose ses revendications a, atort, obtenu la paternité de I’ invention, ou d’ une partie de
cette invention;

i)  I'invention revendiquée a été divulguée avant la date de dep6t (date de priorité)
dans le mémoire descriptif d’ une demande déposée en Inde le 1% janvier 1912 ou aprés cette
date, ou danstout autre document se trouvant en Inde ou ailleurs, sous réserve que la
divulgation ne constitue pas une exception au titre du délai de gréce;

14
15
16
17
18

Article 17 delaloi n° 82 de 2002 sur la protection des droits de propriété intellectuelle.
Régle 24 du reglement d’ exécution de laloi n° 82 de 2002.

Régles 27 et 28 du réglement d’ exécution de laloi n° 82 de 2002.

Article 36 delaloi n° 82 de 2002 sur la protection des droits de propriété intellectuelle.
Régle 29 du reglement d’ exécution de laloi n° 82 de 2002.

¥ Article 25.1) delaloi de 1970 sur les brevets.
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i)  I'invention revendiquée fait I’ objet d’ une revendication dans un mémoire
descriptif complet publié aladate de dépbt (date de priorité) des revendications du déposant
ou apres cette date et fait suite a une demande de brevet déposée en Inde avant la date de
dépdt (date de priorité) de larevendication du déposant;

iv) I"invention revendiquée était connue du public ou utilisée par celui-ci en Inde
avant la date de dépét (date de priorité). Lorsgu’ une invention revendiquée porte sur un
procédé, elle est réputée étre connue du public ou avoir été utilisée par celui-ci en Inde avant
la date de dépbt (date de priorité) de larevendication si un produit fabriqué al’ aide de ce
procédé a déja été importé en Inde avant cette date, sauf lorsque cette importation avait pour
seul objet un OU une expérience acceptabl e

v) I'invention revendiquée est évidente et n’'impligue manifestement aucune activité
inventive, compte tenu des é éments publiés mentionnés sousii) ou de ce qui a été utilisé en
Inde avant |a date de dép6t (date de priorité);

vi) I’objet del’invention revendiquée n’est ni uneinvention au sensdelaloi, ni
brevetabl e au sens de cette loi;

vii) le mémoire descriptif complet ne décrit pas d’ une maniére exhaustive, ni claire
I’invention ou la méthode qui doit étre utilisee;

viii)  le déposant aomisde divulguer I information requise par I’ article 8 de laloi
(informations relatives aux demandes étrangéres correspondantes) ou a communiqué
de fausses informations;

iX) lorsgu’il y arevendication de priorité, lademande n’ a pas été déposée dans un
délai de 12 mois a compter de ladate de priorité;

X) lemémoire descriptif complet ne divulgue pas |’ origine géographique du matériel
biologique utilisé aux fins de cette invention, ou donne de fausses indications a cet égard;

xi)  I'invention revendiquée dans |le mémoire descriptif complet est une anticipation,
compte tenu des savoirs disponibles sous forme verbale ou sous une autre forme aupres de
toute communauté locale ou autochtone en Inde ou ailleurs.

46. Conformément alarégle 55.1A), aucun brevet n’est délivré avant I’ expiration d’ un
délai de six mois a compter de ladate de publication de lademande. En d’ autres termes, les
tiers ont au moins six mois a compter de la date de publication de la demande pour former
opposition avant ladélivrance du titre. Si le contrdleur est d’ avis que la demande devrait étre
refusée ou modifiée, il en informe le déposant en joignant une copie des documents déposes
par I’ auteur de I’ opposition. En réponse, le déposant peut déposer une déclaration ainsi que
des preuves al’ appui de cette demande dans un délai de trois mois a compter de la date de la
notification susmentionnée par le contrdleur. Aprés examen de la déclaration et des preuves
soumises par les deux parties, le contréleur décide si 1e brevet doit étre délivré ou non.

47. Unefoislebrevet délivré, lestiers ont encore la possibilité de former opposition®.
Cette opposition peut étre formée par toute personne intéressée avant |’ expiration d’ un délai
d’ une année a compter de la date de publication de ladélivrance du brevet, pour les mémes

2 Article 25.2) delaloi de 1970 sur les brevets.
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motifs que ceux qui sont énumerés dans e paragraphe 46. Le contréleur notifie au titulaire du
brevet cet avis d’ opposition?’. La partie ayant formé opposition envoie une déclaration écrite
dans laquelle elle expose la nature de ses intéréts, les faits sur lesquels elle fonde son
opposition, les mesures de réparation souhaitées et les preuves, le cas échéant, ainsi quel’ avis
d’ opposition, et remet au titulaire du brevet une copie de la déclaration et des preuves, le cas
échéant?. Letitulaire du brevet ala possibilité de répondre ala revendication de la personne
ayant formé opposition et de soumettre des preuves al’ appui de son brevet dans un délai de
deux mois a compter de la date de réception de la copie de la déclaration et des preuves
remises par |’ auteur de I’ opposition. Letitulaire du brevet envoie aussi une copie de sa
réponse al’ auteur de |’ opposition. Si le titulaire ne conteste pas dans un délai de deux mois,
le brevet est réputé avoir éé révoqué™. Unefois que la partie adverse arecu une copie dela
réponse du titulaire du brevet, elle peut, dans un délai d’un mois, soumettre des preuves se
[imitant strictement aux points pour lesquels letitulaire du brevet afourni des preuves, et
remettre au titulaire du brevet une copie de ces preuves®.

48. L’ opposition formeée aprés ladélivrance du titre est examinée par un comité

d’ opposition, composé de trois membres, qui examine tous les documents soumis et toutes les
preuves présentées et remet ses recommandations au contréleur. Apres avoir regu ces
recommandations et donné au titulaire du brevet et ala partie adverse la possibilité d’ étre
entendus, le contréleur ordonne soit le maintien, soit la modification, soit encore larévocation
du brevet®. Le contréleur netient pas compte des titres personnels, ni des S secrets, ni
des utilisations secrétes lorsgu’il se prononce sur la conformité visée aux pointsiv) et v) du
paragraphe 46.

49. L’article 26 delaloi sur les brevets comporte des régles spécifiques applicables au cas
ou |’ opposition serait retenue au motif que I’ invention revendiquée a été, atort, obtenue de
I”auteur de I’ opposition (voir le point i) du paragraphe 46 ci-dessus). Dans ce cas, le
controleur peut décider que le brevet devrait étre modifié pour étre mis au nom de I’ auteur de
I’ opposition. De méme, lorsqu’ une partie de I’ invention décrite dans e mémoire descriptif
est, atort, obtenue de I’ auteur de |’ opposition, le contrdleur peut décider que le mémoire
descriptif seramodifié par exclusion de cette partie dans |’ invention.

50. Ladécision rendue par le contrdleur sur les oppositions avant ou apres la délivrance
d’un titre peut faire I’ objet d’ un recours aupres du comité d’ appel dans un délai de trois mois
acompter de la date de la décision sauf si ce comité, conformément & son reglement, fixe un
autre délai.

Office eurasien des brevets
51. LaConvention sur le brevet eurasien comporte des regles d’ annulation pour les brevets

eurasiens une fois ceux-ci délivrés. Un brevet eurasien peut étre annulé ala demande de toute
personne autre que le titulaire du brevet, par dépdt d’ une opposition dans les six mois suivant

2 Article 25.3) delaloi de 1970 sur les brevets.

2  Régle 57 du réglement d’ exécution de 2003 sur les brevets.

% Régle58.2) du réglement d’ exécution de 2003 sur les brevets.
2 Régle 59 du réglement d’ exécution de 2003 sur les brevets.

% Article 25.4) delaloi de 1970 sur les brevets.
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ladate de publication de I’information sur la délivrance du brevet eurasien®®. Ledélai de
dépdt d’ une opposition peut ne pas étre prolongé®’. Le droit de former opposition, perdu en
raison de |’ expiration du délai, peut ne pas étre rétabli®®.

52. L’opposition requiert laforme écrite et doit comporter un exposé des motifs; elle
suppose le paiement de la taxe prescrite®®. L’examen de |’ opposition se fait dans un délai de
six mois a compter des dates de réception par I’ Office eurasien des brevets (ci-apres
dénommé “office eurasien”).

53. L’opposition peut étre formée pour I’ un des motifs ci-apres en vue de I’ annulation du
brevet eurasien™ :

i) I'invention ne répond pas aux criteres de brevetabilité parce que

- elle n’est pas nouvelleg;

— dlenimplique pas d activité inventive;

- elle n’est pas susceptible d’ application industrielle;

—  eleneconstitue pas une invention en soi;

- elle constitue une solution pour laquelle il ne convient pas de délivrer un
brevet eurasien.

ii) lesrevendications contiennent des caractéristiques qui ne figuraient pas dansla
demande eurasienne initialement déposée.

54.  Chacune des conditions ci-dessus constitue un motif d annulation distinct d’un brevet
eurasien. Toutefois, i) toute indication incorrecte concernant le titulaire du brevet ou
I’inventeur dans e brevet eurasien, ii) le non-respect des exigences établies dans le mémoire
descriptif ou danslesdessins et iii) I’omission de satisfaire al’ exigence d' unité d' invention ne
constitue pas un motif d’ annulation par voie administrative d’ un brevet eurasien®’,

55. Lorsque |’ opposition est formée dans le respect des exigences prescrites™, I’ office
eurasien accepte ladite opposition, notifie a son auteur que I’ opposition a été acceptée pour
examen et invite letitulaire du brevet arépondre al’ opposition dans le délai prescrit par
lui-méme®.

% Régle53.1) du Réglement sur les brevets relatif ala Convention sur le brevet eurasien et

regle 1.1) des Rules for Filing and Examining Opposition Against the Grant of a Eurasian Patent
on the Basis of Administrative Revocation of a Eurasian Patent (ci-aprés dénommées “ Rules of
Opposition Filing and Examination”)

Régle 37.4) du Réglement sur les brevets.

Régle 39.3) du Reglement sur les brevets.

Régle 53.5) du Réglement sur les brevets.

Régle 53.2) du Réglement sur les brevets et regle 1.8) des Rules of Opposition Filing and
Examination.

Régle 1.8) des Rules of Opposition Filing and Examination.

L’ opposition doit satisfaire aux conditions mentionnées dansles alinéas 1), 5) et 6) dela

régle 53 du Réglement sur les brevets et dans |’ article 1* des Rules of Opposition Filing and
Examination.

Régle 3.2) des Rules of Opposition Filing and Examination.

27
28
29
30

31
32

33
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56. Letitulaire du brevet soumet al’ office eurasien saréponse al’ opposition; il soumet des
observations écrites contre les revendications de I’ auteur de I’ opposition et peut apporter des
changements ou des modifications au brevet®*,

57. L’office eurasien envoie ensuite laréponse ainsi que les changements et modifications
soumis par letitulaire du brevet al’ auteur de |’ opposition ou, si plusieurs oppositions ont été
formées, atous les auteurs d’ opposition. L’ office eurasien peut, s'il I’ estime nécessaire,
inviter I"auteur de |’ opposition a soumettre des constatations a propos de la réponse du
titulaire du brevet dansle délai prévu dans la communication®.

58. L’examen quant au fond de |’ opposition et la décision y relative rendue au nom de

I office eurasien relevent d’un conseil composé d’ au moins trois examinateurs, employés de
I office eurasien, dont au moins deux n’ont pas pris part ala décision de délivrer le brevet
eurasien faisant I’ objet de I’ opposition. Si nécessaire, un expert juridique de I’ office eurasien
peut faire partie du conseil. Le président du conseil est nommé parmi les examinateurs
n’ayant pas pris part ala décision de délivrer le brevet eurasien faisant |’ objet de I’ opposition.

59. Leconsel examine |’ opposition alalumiere des motifs d’ annulation énoncés. Bien
gu’il Ny soit pas tenu, il peut examiner lavalidité du brevet pour des motifs autres que ceux
figurant dans |’ avis™.

60. L’examen quant au fond de I’ opposition s achéve par une décision sans audience orale,
amoins gue les parties ne demandent une telle audience ou que I’ office eurasien estime une
telle audience préférable.

61. A I'issue delaprocédure d’ annulation par voie administrative, |’ office eurasien peut
prendre la décision soit d’annuler le projet eurasien, soit de rejeter I’ opposition formée contre
ladélivrance du projet eurasien, soit d' apporter aux brevets eurasiens des rectifications ou des
modifications. Le brevet eurasien ou la partie du brevet eurasien qui afait I’ objet d’ une
annulation administrative est réputé, dans tous |es Etats contractants, ne pas avoir produit ses
effets depuis la date de publication de I’ avis de délivrance du brevet eurasien®’.

62. Ladécision concernant I’ opposition formée contre la délivrance d' un brevet eurasien est
publiée dans le bulletin de I’ office eurasien. Si cette décision entraine la modification du
brevet, |’ office eurasien publie le nouveau fascicule de brevet eurasien, qui contient laversion
modifiée de la description, des revendications et des dessins. En cas de recours, aucun acte en
rapport avec la mise en ceuvre de la décision rendue en ce qui concerne I’ opposition,

y compris |’ inscription des modifications au registre des brevets eurasiens, la publication des
informations sur ladécision relative al’ opposition dans le bulletin de I’ office eurasien, ne
peut avoir lieu tant qu’il n’a pas été statué sur le recours.

Régle 3.5) des Rules of Opposition Filing and Examination.
Régle 3.8) des Rules of Opposition Filing and Examination.
Régle 4.4) des Rules of Opposition Filing and Examination.
Régle 53.4) du Réglement sur les brevets

35
36
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63. Un recours contre la décision en question peut étre formé par toute partie al’ examen de
I’ opposition aupres du président de I’ office eurasien, dans un délai de quatre mois a compter
deladate d’ envoi deladécision. Le président de I’ office eurasien examine le recours et soit
ordonne une nouvelle audience aupres du conseil, soit rend une décision définitive sur

" opposition®.

Office européen des brevets (OEB)

64. LaConvention sur le brevet européen prévoit une opposition apres délivrance du titre.
Les brevets européens délivrés par I’ OEB peuvent faire |’ objet d’ une opposition dans un délai
de neuf mois a compter de la publication de la délivrance du brevet européen dans le Bulletin
européen des brevets, moyennant paiement de lataxe d’ opposition®. Letitulaire du brevet

N’ est pas habilité & former opposition® bien qu'il puisse demander une limitation de la portée
de son brevet conformément al’ article 105a de la Convention sur le brevet européen.

65. L’acted opposition doit étre dépose par écrit et comporter, notamment, une déclaration
précisant la mesure dans laquelle e brevet européen est mis en cause par |’ opposition, les
motifs sur Ieﬂiuels I’ opposition se fonde ainsi que lesfaits et justification invoqués al’ appui
de ces motifs*.

66. Ladivison d opposition del’ OEB est compétente pour examiner |es oppositions aux
brevets européens. Elle se compose de trois examinateurs techniques et, dans certains cas,
lorsgue la nature de ladécision I’ exige, ladivision d’ opposition est compl étée par un
examinateur juriste®,

67. Ains gueledisposel’article 100 de la Convention sur le brevet européen, |’ opposition
ne peut étre fondée que sur les motifs suivants : I’ objet du brevet n’ est pas brevetable aux
termes des articles 52 a 57 (inventions brevetabl es, exceptions ala brevetabilité, nouveaute,
divul gations non opposables, activité inventive, application industrielle); I'invention n’est pas
divulguée d' une maniere suffisamment claire et compléte pour gu’un homme du métier puisse
I’ exécuter; I'objet du brevet s éend au-dela du contenu de lademandetelle gu’ elle a éé
déposée ou, si le brevet a été délivré sur labase d’ une demande divisionnaire ou d’ une
nouvelle demande déposée en vertu de I’ article 61, au-dela du contenu de la demande initiale.

68. Conformément al’article 101 de la Convention sur |e brevet européen, lorsque

I’ opposition est recevable,*® ladivision d’ opposition examine si au moins I’ un des motifs

d’ opposition visé al’ article 100 s oppose au maintien du brevet européen. Au cours de
I”’examen, la division d’ opposition invite les parties a présenter leurs observations sur les
notifications qu’ elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d’ autres parties.
En particulier, unefois|’ acte d opposition délivré, celui-ci est transmis au titulaire du brevet
qui peut soumettre en réponse des observations ou soumettre des modifications ala
description, aux revendications et aux dessins dans un délai imparti par ladivision

38
39

Régle 53.8) du Réglement sur les brevets

Article 99 dela Convention sur le brevet européen.

G993 (JO 12/1994,891)

1 Régle 55 du réglement d’ exécution de la Convention sur e brevet européen,

“2 Article 19 dela Convention sur |e brevet européen.

3 Laregle 77 du reglement d’ exécution de la Convention sur |e brevet européen énumeére les
motifs de rejet d’ une opposition déclarée non recevable.
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d’ opposition. Les observations du titulaire du brevet ainsi que les modifications gu’il a
soumises sont transmises par I’ OEB aux autres parties ala procédure d' opposition, les auteurs
de I’ opposition ayant la possibilité de répondre dans un délai imparti**.

69. Durant |’opposition, il est recouru alaprocédure orale alademande del’ OEB ou ala
demande de toute partie & la procédure®. La procédure orale alieu devant ladivision

d opposition®. Elle est en général publique & moins que ladivision d’ opposition n’ en décide
autrement dans des cas précis®’.

70. Ladivision d opposition rend une décision sur la base de toutes les preuves. En casde
partage des voix, lavoix du président de la division d’ opposition est prépondérante™®.

Lorsque ladivision d’ opposition constate qu’ au moins un des motifs d’ opposition s oppose au
maintien du brevet européen, elle révoque le brevet. Autrement, elle rgjette I’ opposition. Si
ladivision d’ opposition conclut que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire
du brevet durant la procédure d’ opposition, e brevet (et I'invention alaquelleil renvoie)
satisfait aux exigences de la Convention sur le brevet européen, elle décide de maintenir le
brevet tel que modifié. Lorsgue, apres ces modifications, le brevet ne satisfait toujours pas
aux exigenc& dela Convention sur le brevet européen, ladivision d’ opposition révoque le
brevet™.

71. L’ opposition s applique au brevet européen dans tous les Etats contractants dans
lesquels celui-ci produit ses effets. Les décisions des divisions d’ opposition sont susceptibles
de recours aupres de la Chambre de recours de I’ OEB par toute partie ala procédure péti ssant
de la décision rendue™.

72. Lerecours doit étre formé auprés de I’ OMPI dans un délai de deux mois a compter du
jour de lasignification de la décision contestée, et lataxe de recours doit étre payée. En outre,
un mémoire exposant les motifs du recours doit étre déposé par écrit dans un délai de

quatre mois & compter de la date de la signification de la décision®.

73. |l est possible de déposer une demande de réexamen d’ une décision rendue par la
Chambre de recours aupres de la Grande Chambre de recours pour les motifs exposés dans
I’article 112.a) de la Convention sur le brevet européen.

74. En 2008, 2800 brevets européens délivrés par I’ OEB ont fait |’ objet d’ une opposition
(contre 3300 en 2007) et 1980 décisions relatives a des oppositions sont entrées en vigueur
(contre 2100 décisions en 2007)°%. En général, environ 6% des brevets européens délivrés
donnent lieu a une opposition. Sur ces 6%, un tiers est révoqué, un tiers maintenu apres
modification et un tiers maintenu tel qu’il a été déivré initialement (I’ opposition est rejetée).

Régle 57 des dispositions d' application de la cinquiéme partie de la convention.

Article 116.1) de la Convention sur le brevet européen.

Article 19 de la Convention sur le brevet européen.

Il s'agit des cas“ou la publicité pourrait présenter, notamment pour une partie ala procédure,
desinconvénients graves et injustifiés’ (article 116 de la Convention sur le brevet européen)
Article 19 de la Convention sur le brevet européen.

Article 101 de la Convention sur le brevet européen.

Article 106 de la Convention sur le brevet européen.

Article 108 de la Convention sur le brevet européen.

2 Rapport annuel 2008 de I’ OEB.

45
46
47

48
49
50
51
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Letaux d’ opposition auprés de |’ OEB est constamment plus élevé dans I’ échantillon
représentatif disponible le plus proche pour le secteur pharmaceutique qu’il nel’ est dansle
secteur de la chimie organique et dans les autres secteurs (moyenne d’ ensemble de I’ OEB)™.

VI. MECANISMES CONNEXES

a)  Systémesderéexamen

75. Danscertains pays, il existe un systeme de réexamen au lieu d’ un systeme d’ opposition.
Par exemple, lalégislation des Etats-Unis d’ Amérique sur les brevets prévoit deux types de
mécanisme de réexamen. Le réexamen apour principal objet d offrir une instance de
discussion autre qu’ un tribunal lorsque la validité d’un brevet délivré est mise en cause. |l
permet de réexaminer un brevet alalumiére d’un état de la technique nouveau et de modifier
ce brevet qui a éé délivré par erreur. Les paragraphes ci-dessous décrivent le systeme de
réexamen aux Etats-Unis d’ Amérique.

i)  Réexamen autitre des articles 302 a 307 du titre 35 du Code des
Etats-Unis d’ Amérique

76. Laprocédure de réexamen est consacree par les articles 302 a 307 du titre 35 du Code
des Etats-Unis d’ Amérique (souvent dénommeé “réexamen non contradictoire’). Ces
dispositions ont été promulguées en 1980 afin de régler plus rapidement, a un colt moindre
gue par lavoie d’ une action en justice, les différends portant sur lavalidité d un brevet, ce qui
permet aux tribunaux de s en remettre al’ Office des brevets et des marques des

Etats-Unis d Amérique (USPTO) pour les questions de validité des brevets™. La procédure
de réexamen permet a toute personne, y compris au titulaire d’ un brevet, de déposer une
requéte en réexamen d'une revendication de brevet en déposant auprés de I’ USPTO une
requéte écrite en réexamen, assortie du paiement de lataxe, de |’ é&at de la technique pertinent
et delamaniere d’ appliquer I’ état de latechnique aux revendications en jeu. L’identité dela
véritable partie intéressee peut demeurer confidentielle dans la mesure ou un avocat
représentant cette partie peut déposer larequéte™. L’ état de latechnique cité par | auteur de
larequéte al’intention de I’ USPTO doit comprendre des brevets et de publications
imprimées™®. L’USPTO notifie au titulaire du brevet 1a requéte en réexamen a moins que

celui-ci ne soit I’ auteur de cette requéte.

77. L’USPTO déermine dans un délai de trois mois si larequéte souléve une question de
fond nouvelle quant a la brevetabilité d’ une revendication du brevet en cause €, le cas
échéant, une procédure de réexamen est engagée. L'USPTO, lorsgu’il se prononce, ne se
limite pas al’ éat de latechnique soumis par I’ auteur de larequéte mais peut aussi examiner
d autres brevets et publications imprimées®’. Par exemple, tout brevet ou toute publication
imprimée relevant de I’ état de la technique pertinent soumis par un tiers figurant dansle
dossier officiel au titre de I’ article 301.1) du titre 35 du Code des Etats-Unis d’ Amérique (voir

%3 Enquéte sectorielle dans e domaine pharmaceutique, rapport préliminaire, 28 novembre 2008.

> Voair 145 Cong. Rec. H6929, H6944 (édition journaliére du 3 aolt 1999).

% Syntex Inc. c. Office des brevets et des marques des Etats-Unis d’ Amérique, 882 F.2d 1570,
1573 (Fed. Cir. 1989).

% Article 302 du titre titre 35 du Code des Etats-Unis o Amérique

> Article 3038) du titre 35 du Code des Etats-Unis o Amérique



SCP/14/5
page 19

le chapitre V1.2)) peut étre pris en considération lors de la procédure de réexamen. La
décision selon laquelle il n’existe aucune question de fond nouvelle quant ala brevetabilité est
définitive et ne peut faire I’ objet d’ aucun recours, par aucune partie®®,

78. Lorsquel’USPTO donne I’ ordre de réexaminer le brevet, letitulaire du brevet se voit
accorder un délai qui ne peut étre inférieur a deux mois acompter de ladate alaquellela
copie de ladécision lui aétéremise; dans cedélai, il peut déposer une déclaration
comprenant toute modification qu’il souhaite proposer. Lorsque letitulaire du brevet dépose
une telle déclaration, une copie est remise al’ auteur de larequéte. Celui-ci peut soumettre
une réponse ala déclaration du titulaire du brevet®. Lorsque letitulaire du brevet décide de
ne pas déposer de déclaration, |’ auteur de la demande peut ne pas déposer d’ autres
communications durant la procédure.

79. Unefoisquelesdélaisimpartis pour le dépbt de la déclaration par letitulaire du brevet
et pour laréponse par letiers ayant dépose la requéte sont échus, la procédure de réexamen
est engagée d’ une maniére analogue a celle de la procédure d’ examen initiale. Dans toute
procédure de réexamen, letitulaire du brevet est autorisé a proposer toute modification de son
brevet et toute nouvelle revendication afin que son brevet soit différent de I’ état de la
technique cité, bien que la portée des revendications ne puisse pas étre éargie™.

80. Unefoisquel’USPTO arendu sadécision, letitulaire du brevet peut faire recours
contre toute décision défavorable aupres de la Commission des recours et des collisions en
matiere de brevets (BPAI). Un autre recours peut étre formeé aupres de la cour d appel pour le
circuit fédéral ou auprés de la cour du district (pour le district de Columbia)®™.

81. En 2008, 680 requétes en réexamen non contradictoire ont été déposées aupres de
I"USPTO (contre 643 en 2007). Celacorrespond a environ 0,43% des brevets délivrés pour
une année donnée. En 2008, les requétes en réexamen concernaient avant tout le domaine
électrique (305 requétes), suivi par le domaine mécanique (237 requétes). Sur le nombre total
de requétes déposées en 2008, 626 ont abouti & une décision favorable et 40 ont été rejetées’.

ii)  Réexamen contradictoire

82. Leréexamen contradictoire facultatif est consacré par les articles 311 a 318 du

titre 35 du Code des Etats-Unis d’ Amérique™. La procédure de réexamen contradictoire a
pour principal objet de réduire le colt d’ une action en justice aupres des tribunaux de district
des Etats-Unis d’ Amérique en offrant aux tiers des possibilités éargies de contester lavalidité
d'un brevet®. Les principales différences entre la procédure de réexamen non contradictoire
et la procédure de réexamen contradictoire sont |es suivantes : premiérement, la requéte en
réexamen contradictoire ne peut étre déposee que par un tiers et non par letitulaire du brevet.
Deuxiemement, |a procédure contradictoire autorise I’ auteur de la requéte a pleinement
participer alaprocédure. Letiersrecoit tous les documents déposés par le titulaire du brevet

% Article 303c) du titre 35 du Code des Etats-Unis o Amérique

®  Article 304 du titre 35 du Code des Etats-Unis d’ Amérique

®  Article 305 du titre 35 du Code des Etats-Unis d’ Amérique.

. Article 306 du titre 35 du Code des Etats-Unis d’ Amérique.

2 Rapport de!’ USPTO sur I’ exécution du budget et la gestion, année fiscale 2008.
% Article 311 4318 du titre 35 du Code des Etats-Unis d’ Amérique.

64 145 Cong. Rec. E1788, a E1789-90
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ainsi qu’ une copie de toutes les communications de I’ office au titulaire du brevet en rapport
avec le réexamen contradictoire, et ala possibilité de déposer des observations sur les
guestions soulevées par le titulaire du brevet ou par I’ office. Dans le cadre de la procédure en
réexamen non contradictoire, I’ auteur de la requéte ne peut soumettre des observations que
durant un délai précis, a certaines conditions.

83. Leréexamen contradictoire peut avoir lieu alademande de tout tiers, a tout moment,
sur labase de |’ état de la technique constitué par des brevets et des publications imprimés®™.
Cette demande doit comprendre |’ identité du véritable intéresse dans la requéte, le paiement
delataxefixée, I’ éat de latechnique cité ainsi qu’ une déclaration sur lafacon dont |’ état de
la technique devrait étre appliqué aux revendications du brevet®™.

84. Danslestrois mois suivant la présentation de larequéte, I' USPTO prend une décision
sur la question de savoir si larequéte souleve une question de fond nouvelle quant ala
brevetabilité d’ une revendication du brevet en cours, compte tenu ou non d’ autres brevets ou
d autres publications imprimées®’. La décision selon laguelle aucune question de fond
nouvelle quant & la brevetabilité n’ a éé soulevée est définitive et sans appel .

85. Lorsqu'il savere que larequéte souléve une question de fond nouvelle quant ala
brevetabilité de la revendication du brevet, I'USPTO ordonne un réexamen contradictoire du
brevet. Ce réexamen contradictoire est effectué conformément ala procédure d’ examen
initial en ce sens que letitulaire du brevet est autorisé a proposer des modifications du brevet
et a déposer une nouvelle revendication afin de différencier son brevet del’ é&at dela
technique cité méme si la portée des revendications ne peut pas étre éargie®. Tout document
déposé par letitulaire du brevet ou par le tiers auteur de la requéte en réexamen est
communiqué al’autre partie. L’USPTO met letiers en copie de toute communication qu'il
envoie au titulaire du brevet durant la procédure.

86. Dansle cadre du réexamen contradictoire, le tiers ala possibilité de déposer des
observations écrites dans un délai de trente jours a compter de la date de notification de la
réponse du titulaire du brevet al’ action formée devant I’ office. Chague fois que letitulaire du
brevet dépose une réponse, le tiers ala possibilité de faire des observations. Ces observations
peuvent porter sur les questions soulevées par I'USPTO ainsi que sur des questions souleveées
par letitulaire du brevet™.

87. Toute partie peut faire recours aupres de la Commission des recours et des collisions en
matiere de brevets contre une décision définitive de I’ USPTO qui lui est défavorable. Le
titulaire du brevet peut étre I’ une des parties a un recours formé par un tiers auteur d' une
requéte et vice versa’*. En outre, letitulaire du brevet ala possibilité d’ obtenir la suspension
de la procédure en invoquant un point de validité du méme brevet aprés que I’'USPTO a
ordonné un réexamen contradictoire’. Le tiers auteur de la requéte est forclos a alléguer

% Article 311.a) dutitre 35 du Code des Etats-Unis o Amérique
% Article 311.b) du titre 35 du Code des Etats-Unis d’ Amérique
6 Article 312.a) du titre 35 du Code des Etats-Unis o’ Amérique
% Article 312.c) dutitre 35 du Code des Etats-Unis o Amérique
%  Article 314 du titre 35 du Code des Etats-Unis d’ Amérique

" Article 314.b) du titre 35 du Code des Etats-Unis d’ Amérique
= Article 315 du titre 35 du Code des Etats-Unis d’ Amérique

2 Article 318 du titre 35 du Code des Etats-Unis  Amérique
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ultérieurement, dans une action civile engagée tout ou en partie, lanullité de toute
revendication ayant fait |’ objet d’ une décision de validité et de brevetabilité sur tout
fondement que ce tiers requérant ainvoqué ou aurait pu invoquer au cours de la procédure de
réexamen contradictoire. Ladisposition de forclusion n’ exclut toutefois pas la possibilité

d’ alléguer lanullité sur le fondement d’ un élément nouvellement découvert de |’ état de la
technique dont ni le tiers requérant ni I’ office des brevets et des marques ne disposait au
moment de la procédure de réexamen contradictoire’.

88. En 2008, 168 requétes en réexamen contradictoire ont été déposées aupres de I’ USPTO
(contre 126 en 2007). Sur ces 168 requétes, 142 ont abouti a une décision favorable et 8 ont
étérgjetées. Ce chiffre correspond a environ 0,10% des brevets délivrés cette année.

En 2008, |es requétes en réexamen concernaient avant tout le domaine éectrique

(67 requétes) et |e domaine mécanique (73 requétes) ™.

b) Soumission d'informations par destiers

)] Principes de base et objectifs

89. Danslespays oulademande de brevet est publiée avant la délivrance du titre, lestiers
sont en mesure d’ analyser I’ invention revendiquée figurant dans la demande de brevet publiée
avant ladélivrance du brevet ou le refus de la demande de brevet. Afin d’aider I’ examinateur
chargé de I’ examen quant au fond a déterminer la brevetabilité d’ une invention revendiqueée,
les tiers peuvent, dans certains pays, soumettre des informations sur |’ état de la technique
présentant un intérét aux fins de la détermination de la brevetabilité. En généra, lefait que
des informations aient été soumises par destiers et le contenu de ces informations sont portés
alaconnaissance du public. Tout comme le systéme d’ opposition avant la délivrance du titre,
ce mécanisme a pour objet de renforcer lavalidité des brevets délivrés en mettant a
contribution des tiers ayant une bonne connaissance de I’ é&tat de la technique concerné.

90. Ce systéme de soumission d’ observations par des tiers est, toutefois, différent du
systéme d’ opposition avant la délivrance du titre a bien des égards, méme si la situation varie
aussi d'un paysal’autre. Il s'agit d une procédure au titre de laquelle letiers qui a soumisles
informations ne peut pas participer ala procédure d’ examen ultérieure. La soumission
d’informations pertinentes ne déclenche aucune procédure d’ examen particuliére (bien qu’un
examinateur puisse tenir compte des informations soumises, s'il le souhaite) et les
informations figureront simplement dans |e dossier consultable par le public. Dans de
nombreux pays, il N’y apas de délai pour la soumission d'informations pertinentes par les
tiers. Lasoumission anonyme d’informations est parfois autorisée. Cela peut encourager les
tiers a soumettre des informations sur I’ état de la technique méme lorsqu’ils ont des relations
d’ affaires avec le déposant et ne sont donc pas disposés a divulguer leur identité. En outre,
dans certains pays, les motifs de soumission d’informations peuvent étre limités par certaines
exigences.

91. Enthéorie, il est possible de mettre en place un tel systeme au sein d’ un office des
brevets ne procédant pas a un examen quant au fond. L’information sur |’ état de la technique
soumise par un tiers est mise aladisposition du public au moment de la publication du brevet
et peut étre utilisée par toute partie durant la procédure d’ annul ation engagée apresla

® Article 315.c) dutitre 35 du Code des Etats-Unis d’ Amérique
™ Rapport de!’ USPTO sur I’ exécution du budget et |a gestion, année fiscale 2008.
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délivrance du titre. Pour cette raison, dans certains pays, les tiers peuvent aussi soumettre des
informations sur I’ é&at de latechnique al’ office des brevets a tout moment aprés la délivrance
du titre. Lesinformations soumises figureront dans le dossier officiel pouvant étre consulté
par le public.

92. Lasoumission par destiers d informations sur la brevetabilité constitue un moyen
simple, peu onéreux (souvent gratuit) et officieux de mettre en cause lavalidité d’ un brevet.
Compte tenu du caractére officieux de cette procédure, la personne ayant soumis

I"information ne peut pas participer alaprocédure d’ examen, ni influer sur cette procédure.
Laquestion de savoir si I’information soumise sera pleinement prise en considération durant
la procédure d’ examen dépend de |’ examinateur qui procede al’ examen quant au fond et de la
partie formant opposition au brevet ou demandant la révocation de ce brevet.

93. LeGroupedetravail du PCT aétudié lapossibilité de mettre en place un systéme

d’ observations par les tiers dans |le cadre du Traité de coopération en matiére de brevets
(PCT). Leprojet delignesdirectrices du PCT propose de mettre en place, al’ intention des
administrations chargées de I’ examen préliminaire international et des offices désignés, un
systeme permettant a des tiers de soumettre des observations sur la nouveaute et I’ activité
inventive pour janvier 2011 (voir le paragraphe 5 de I’annexe | du document PCT/WG/2/3).
A la deuxiéme session du Groupe de travail du PCT tenue du 4 au 8 mai 2009, plusieurs
délégations ont déclaré qu’il était nécessaire de poursuivre les délibérations sur les questions
de détail d’ un systeme de soumission d’ observations par destiers, y compris sur laquestion
de savoir si le déposant devrait étre habilité a formuler des observations sur celles qui
émanent de tiers et sur la nécessité éventuelle de traduire ces observations. Une délégation a
déclaré qu’ elle souhaitait réserver sa position quant ala proposition de créer un systéme
permettant |a soumission par des tiers d’ observations, compte tenu des répercussions
éventuelles sur son systéme national d’ opposition préalable ala déivrance destitres (voir le
paragraphe 58 du document PCT/WG/2/14).

ii)  Légidations nationales/régionales

94. Ontrouveradans les paragraphes ci-dessous des informations sur les mécanismes de
soumission d’ observations par des tiers prévus par certaines |égidlations national es/régionales.

Chine

95. Larégle 48 du réglement d’ exécution delaloi sur les brevets de la République
populaire de Chine dispose que toute personne peut, a compter de la date de publication d’ une
demande jusqu’ ala date d’ annonce de la délivrance du brevet, soumettre des observations sur
cette demande lorsgue celle-ci n’est pas conforme aux dispositions de laloi sur les brevets.
Ces observations sont soumises au Département de |’ administration des brevets, assorties des
motifs de non respect des dispositions.

Japon

96. Lesregles13biset 13ter du réglement d' exécution delaloi sur les brevets du Japon
disposent que toute personne peut soumettre au Commissaire de |’ Office des brevets du Japon
(JPO) des informations sur la brevetabilité d’ une invention revendiguée dans une demande de
brevet ou dans un brevet délivré. Ces informations peuvent étre soumises anonymement. Les
informations soumi ses peuvent étre consultées par le public. Aucun paiement de taxe n’est
exigé au titre de la soumission d’informations.
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97. Lestiers peuvent soumettre des informations pour les motifs suivants, preuves écrites a
I"appui :

— I'invention revendiquée n’ est pas brevetable ou ne répond pas aux exigences de
nouveauté, d activité inventive ou d application industrielle;

— il yaeuddivrance de doubles brevets ou I’ invention revendiquée fait I’ objet
d’ une demande déposée antérieurement mais publiée apres |a date de dépbt de la
demande/du brevet concerné (non-respect des articles 29, 29bisou 39.1) a4) dela
loi sur les brevets du Japon);

—  I'exigence de description N’ a pas été respectée (non-respect de |’ article 36.4) ou 6)
(al’exception del’ainéa 6)iv)) delaloi sur les brevets du Japon);

—  lademande de brevet a été modifiée d’ une maniére telle que la matiére nouvelle
va au-dela de la portée de la divulgation au moment de la détermination de la date
de dépbt incorporée (non-respect de I’ article 17bis.2)iii) de laloi japonaise sur les
brevets);

—  laportée de latraduction en japonais d’ une demande déposée dans une autre
langue va au-dela de la portée de la demande telle que déposée;

—  lebrevet aété corrigé d’ une maniére qui N’ est pas conforme al’ article 126.1),
proviso, 3), 4) ou 5), ou al’article 134bis, proviso.

98. Lesinformations soumises sont notifiées par I’ Office des brevets du Japon au déposant
intéresse (ou au titulaire du brevet intéressé). Sur demande, il est possible d’ obtenir un retour
d’information sur la question de savoir si I'information soumise a été utilisée par un
examinateur aux fins de |’ examen quant au fond ou non.

99. Outre les soumissions sur papier, des informations pertinentes peuvent étre soumises en
ligne al’ Office des brevets du Japon. En 2007, il y a eu en tout 7487 soumissions, 76%

d entre elles ayant été utilisées par les examinateurs™. S'inspirant du Peer Review Prior Art
pilot (projet pilot sur I’ état de latechnique exécuté par des pairs) lancé par I'USPTO (voir
ci-dessous), I’ Office des brevets du Japon a engagé un Community Patent Review Project
(projet d' utilité collective d’ examen des brevets) en juin 2008. D’une maniere générae, le
projet pilote a donné des résultats positifs’®.

Philippines

100. L’article 47 du Code de la propriété intellectuelle (1oi n° 8293 de la République) dispose
que, alasuite de la publication d’ une demande, toute personne peut présenter par écrit des
observations au sujet de la brevetabilité de I’ invention. Ces observations sont déposées par
écrit et doivent comprendre une déclaration, en anglais ou en tagalog, sur les motifs
invoqués’’. La personne soumettant ces observations ne peut pas prendre part &la procédure

75
76

Rapport annuel de 2008 de I’ Office des brevets du Japon.
Lerapport est disponible al’ adresse suivante :
http: //mww.peertopatent.org/CPR_Pilot_Report.pdf

" Chapitre VI.11 du manuel de procédure d examen quant au fond.
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engagée auprés de |’ office des brevets™. La soumission d observations n’ appelle le paiement
d’aucune taxe. La procédure d’ opposition aupres de I’ office des brevets n’ étant pas prévue
par le Code de la propriété intellectuelle, le systeme de dépbt d' observations par destiers est
considéré comme un moyen peu onéreux de contester un brevet éventuel ™.

101. Conformément al’article 47, les observations sont communiquées au déposant, qui peut
y apporter des commentaires. L’ office des brevets en prend note et classe ces observations et
ces commentaires dans le dossier de la demande correspondante. L’ office des brevets
n’informe pas le tiers des mesures qu’il peut prendre ultérieurement en réponse a ces
observations™.

102. Lorsgue les observations portent sur I’ état de la technique présumeée autrement que sous
laforme d’un document, par exemple par I’ utilisation, elles ne sont prises en considération
gue si lesfaits présumés ne sont pas contestés par le déposant (ou le propriétaire) ou ont été
établis d’une maniére incontestable. Les observations émanant de tiers regues aprés lafin de
la procédure ne sont pas prises en considération; elles sont simplement classées dans le
dossier.

Royaume-Uni

103. L’article21 delaloi de 1977 sur les brevets dispose que, lorsqu’ une demande de brevet
a été publiée mais que le brevet n’ apas été ddlivré, tout tiers peut adresser des observations
ecrites au contréleur sur la question de savoir si I’ invention est brevetable, en indiquant les
raisons de ces observations. Cette personne ne peut devenir partie a aucune procédure
engageée aupres du contréleur en vertu de laditeloi. En d autres termes, mis a part I’ accusé de
réception (voir ci-dessous), elle n’apas le droit d’ aborder la question directement avec

I’ examinateur, ni de demander une notification de ladécision prise par |’ examinateur. Les
observations peuvent étre soumises anonymement. La soumission d observations n’ est
subordonnée au paiement d’ aucune taxe.

104. Laregle 33 du reglement de 2007 sur les brevets prévoit des procédures détaillées pour
les observations soumises par destiers. Le contréleur doit envoyer au déposant une copie des
observations sur la brevetabilité a moins que celles-ci ne dénigrent une personne d’ une
maniére pouvant lui porter atteinte ou qu’ elles soient global ement considérées comme
encourageant un comportement agressif, immoral ou antisocial. Le contrbleur peut, si
nécessaire, envoyer au déposant une copie de tout document mentionné dans les observations.
Il est recommandé que toutes observations soient déposées dans un délai de troismois a
compter de ladate alaquelle la demande a été publiée puisqu’ un brevet peut étre délivré apres
cedéla®. Lesobservations doivent étre faites par écrit et peuvent étre déposées sur papier ou
par lavoie électronique. Elles doivent ére accompagnées de preuves chaque fois que cela est
possible.

105. L’ office accuse réception des observations soumises lorsgu’il ales coordonnées de la
personne les ayant soumises. Si ces observations sont présentées avant la délivrance du
brevet, | examinateur les prend en considération lorsgu’il se prononce sur la brevetabilité de

®  lbid
lbid
% Ibid
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I’invention concernée. Les observations sont classeées dans le dossier officiel, consultable par
le public, et une copie en est envoyée au déposant. Méme lorsgue les observations sont
recues apres la délivrance du brevet, elles sont classées dans e dossier et une copie en est
envoyée au titulaire du brevet.

Etats-Unis d’ Amérique

106. Conformément al’ article 301 du titre 35 du Code des Etats-Unis d’ Amérique, toute
personne peut en tout temps citer par écrit al’ USPTO I’ état de latechnique brevets ou
publications imprimeées qu’ elle considere avoir une influence sur la brevetabilité de toute
revendication d’ un brevet. Si cette personne explique par écrit lapertinence de I’ état de la
technique et lamaniéere de |’ appliquer al’ une au moins des revendications de brevet, |la
citation de |’ état de latechnique et son explication font partie du dossier officiel du brevet. Il
est possible de soumettre des informations sur cet état de la technique anonymement (sur
demande, I'identité de la personne soumettant ces informations ne figure pas dans le dossier
officiel et demeure confidentiel).

107. Conformément al’ article 1.99) du titre 37 du Code des réglements fédéraux, lestiers
peuvent soumettre des brevets ou des publications imprimées en rapport avec une demande de
brevet publiée en instance. Cette soumission doit se faire dans un délai de deux mois a
compter de ladate de publication de la demande ou avant |’ envoi de I’ autorisation, la date
antérieure I’emportant. Si les brevets ou publications pertinents ne sont pas en anglais, une
traduction en anglais de toutes |es parties nécessaires et pertinentes doit étre fournie.

L’ information soumise sera classée dans le dossier de lademande. Une taxe (d’ un montant
de 180,00 dollars des Etats-Unis d’ Amérique) doit étre payée et e nombre de brevets ou
publications soumis est limité a 10 au total.

108. Lapersonne qui soumet des informations en adresse une copie au déposant. En

I" absence de requéte de I’ USPTO, le déposant n’ atoutefois pas |’ obligation, ni la nécessité de
répondre a cette soumission. La personne qui soumet I’ information ne recevra aucune
communication de I’USPTO concernant les documents soumis, sauf si elle ajoint une carte
postale libellée a ses coordonnées en vue de recevoir un accuseé de réception de la part de
I’USPTO. Lasoumission de brevets et de publications concernant des demandes de brevet en
instance conformément al’ article 1.99) du titre 37 du Code des reglements fédéraux (CFR) ne
peut se faire que sur support papier.

109. En 2007, I’'USPTO aengagé un projet pilote intitulé “ Peer Reviewed Prior Art Pilot”
pour déterminer la mesure dans laquelle la soumission organisée de documents, associée a des
observations émanant du public, fourniraun état de latechnique utile aux examinateurs®.

A lasuite d’ une proposition émanant d’ un groupe de professionnels universitaires et
commerciaux, ce projet pilote éudie une procédure communautaire de collaboration en ligne
qui permettra au public de localiser des informations sur un éventuel état de latechnique a
I’aide d’un site Web consacré al’ évaluation des demandes de brevet par les pairs, misau
point par le Community Patent Review Project de I’ Institute for Information Law and Policy

8 L’information sur le projet Peer Reviewed Prior Art Pilot est disponible a1’ adresse

http: //www.uspto.gov/patents/init_events/peerpriorartpilotindex.jsp
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de lafaculté de droit de New Y ork®. Le projet pilote permettra notamment o éudier si cet
examen public mené en collaboration permettrait effectivement d’identifier un état de la
technique qui, autrement, aurait pu passer inapercu lors de la procédure d’ examen habituel.

110. Laprocédure d examen communautaire des brevets permet au public de soumettre des
informations et des commentaires sur |’ état de la technique en rapport avec les revendications
des demandes de brevet en instance, mises volontairement par des déposants sur le site Web
d’ évaluation des demandes de brevet par les pairs. A I’issue de la procédure d’ examen
communautaire, les 10 premieres références, assorties de commentaires, sont soumises a
I"USPTO pour examen. Le projet pilote est limité aux demandes relevant des domaines de
I"architecture d’ ordinateur, des réseaux informatiques, de la cryptographie ainsi que dela
securité et des méthodes commerciales.

111. L’USPTO arécemment évalué I’ incidence des contributions du public sur
I’amédioration de la qualité des brevets par I’ intermédiaire de la procédure d’ examen des
demandes de brevet par les pairs. Au 1% octobre 2009, des mesures ont été prises par |’ office
en ce qui concerne 104 demandes pilotes. 21% d’ entre elles mentionnaient I’ état de la
technique communiqué par destiers dans le cadre de I’ évaluation des demandes de brevet par
lespairs. Cet état de latechnique communiqué par destiers avait toutefois, pour lamoitié,
aussi été trouvé indépendamment par |es examinateurs®.

Office européen des brevets (OEB)

112. Conformément al’ article 115 de la Convention sur le brevet européen, dans les
procédures devant I’ OEB, tout tiers peut présenter des observations sur la brevetabilité de
I'invention faisant I’ objet de la demande ou du brevet une fois que la demande de brevet
européen aété publiée. Lestiersn’ acquiérent pas laqualité de parties ala procédure devant
I’OEB. Lasoumission d’ observations n’ est subordonnée au paiement d’ aucune taxe.

113. Ces observations doivent étre déposees par écrit, dans une langue officielle de |’ OEB, et
indiquer les motifs sur lesquels elles sont fondées™. Les preuves écrites, notamment les
publications soumises al’ appui des arguments invoqués, peuvent étre déposées dans
n’importe quelle langue. Toutefois, I’ OEB peut demander qu’ une traduction soit déposee
dans |’ une de ses langues officielles; autrement, les preuves ne sont pas prises en
considération®.

114. Lesobservations faites par un tiers sont communiguées au déposant (ou au titulaire du
brevet) qui peut faire des observations aleur sujet®”. Si elles remettent en cause la
brevetabilité de I’invention, en tout ou en partie, elles doivent étre prises en considération
dans toute procédure en instance devant un département de I’ OEB jusqu’ a ce que cette
procédure soit terminée, ¢ est-&-dire qu’ elles doivent é&tre admises aux fins de la procédure®.

8 http://www.peertopatent.org/

http: //www.uspto.gov/web/patents/peer prior artpil ot/p2ppie.pdf

Régle 114.1) du reglement d’ exécution de la Convention sur le brevet européen

Chapitre V1.3 de la partie E des Directives relatives a I’ examen pratique al’ Office européen des
brevets.

Régle 114.2 du réglement d' exécution de la Convention sur le brevet européen

Chapitre V1.3 de la partie E des Directives relatives a I’ examen pratique al’ Office européen des
brevets.
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Si ces observations portent sur un état de la technique présumeé disponible sous une forme
autre qu’ un document, par exemple I’ utilisation, elles ne devraient étre prises en considération
gue si lesfaits présumés ne sont pas contestés par le déposant (ou le titulaire du brevet) ou
sont établis d’ une maniére incontestable®. Les observations recues une fois la procédure
terminée sont simplement classés dans le dossier™. Bien que le tiers recoive un accusé de
réception de ces observations, I' OEB ne |’ informe pas des mesures ultérieures qu'il prend en
réponse & ces observations™.

[Fin du document]
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