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RAPPEL

1. A satoisiéme session, le groupe de travail a examiné les propositions de réforme

du PCT qui avaient déja été soumises au Comité sur la réforme du P@prgs dénommé
“comité”) ou au groupe de travail linéme mais n’avaient pas encore été étudiées en détail,
et il est convenu du caractére prioritaire de ces propositions, dans la perspective de leur
intégration dans son programme de travail. Parmi les propositions examinées par le groupe de
travail, certaines visaient la recherche internationale et I'exantemational (voir les
paragraphe87 a 94 du résumé établi par la présidence figurant dans le document
PCT/R/WG/3/5). Legroupe de travail est convenu que le Bureau international élaborerait,
pour examen a sa prochaine session, un document présentans$dsilités en matiére de
développement du systeme de recherche internationale et d’examen international, en
indiquant en particulier les moyens par lesquels les offices désignés, et notamment les plus
petits d’entre eux, pourraient tirer un meilleur paks résultats de la phase internationale.

2. Le présent document présente les options de développement du systeme de recherche
internationale et d’examen international. Le groupe de travail est invité a examiner ces
options afirde définir les caractéristiques que pourrait revétir le futur systeme de recherche et
d’examen selon le PCT comme point de départ pour la poursuite de I'examen de cette
question par le groupe de travail.
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ETAT D’AVANCEMENT DE LA REFORME DU SYSTEBME DE RECHERCHE
INTERNATIONALE ET D’EXAMEN INTERNATIONAL

3. Jusqu’a présent, les délibérations du comité et du groupe de travail, y compris en ce qui
concerne un futur systeme de recherche et d’examen selon le PCT, ont porté principalement
su les changements qui pourraient étre réalisés en modifiant le reglement d’exécution plutot
gu’en révisant le traité luméme. Ces délibérations ont débouché sur le systeme renforcé de
recherche internationale et d’examen préliminaire international, ag@pt’Assemblée de

I'Union du PCT a sa trentet uniémesession (18session extraordinaire) tenue du

23 septembre au®loctobre2002 (voir les paragraphd® a 48 et 'annex® du
documenPCT/A/31/10), avec effet alfjanvier2004.

4. Certaines caractéristiques des modifications récemment adoptées sont déterminées par
les dispositions actuelles du traité concernant la recherche internationale et 'examen
international. Des solutions différentes seraient envisageables gsigmee entierement

nouveau devait étre créé indépendamment des limitations actuelles, par éxemple

i) le traité est fondé sur une distinction nette entre la procédure de recherche
internationale obligatoire (au titre du chapitr@u traité) et la proédure d’examen
préliminaire international facultative (pour les déposants et les Etats contractants) (au titre du
chapitrell); cependant, le systeme renforcé de recherche internationale et d’examen
préliminaire international récemment adopté prévoit paaministration chargée de la
recherche internationale (avec effet &ljanvier2004) I'obligation d’établir une opinion
écrite équivalant en fait a la premiewpinion écrite de I'administration chargée de I'examen
préliminaire international;

ii) letraité limite la portée du rapport d’examen préliminaire international (voir
l'article 35.2)) dans la mesure ou, sans interdire completement les observations sur certaines
questions qui peuvent étre applicables dans certains pays mais pas dans d’autres, il limite la
possibilité d’établir un rapport adapté a des besoins divers; il ne prévoit pas non plus de
procédure a I'intention d’'une administration qui souhaiterait procéder a I'examen national de
la demande parallélement a 'examen préliminaire intéonat.

5. Compte tenu de ce qui précede et des autres limitations actuellement imposées par le
traité, le systéme renforcé de recherche internationale et d’examen préliminaire international
tel qu'il a été adopté par 'assembléamet de bien concilier les différents intéréts en

présence sans modifier le traité-lméme. Il convient de noter en particulier que ce systeme
prévoit une opinion motivée sur la nouveauté, I'activité inventive et d’autres questions pour la
quasitotalité des demandes internationales, ce qui est utile pour les offices désignés, en
particulier les plus petits d’entiux et ceux qui ne disposent pas de moyens de recherche et

Dans le présent document, les termes “articles” et “régles” renvoient au Traité de coopération en
matiére de brevets (PCT) et au reglement d’exéaudu PCT (ciaprés dénommé “réglement
d’exécution “), ou aux dispositions qu'’il est proposé de modifier ou d’ajouter, selon le cas.

Le “chapitre I” et le “chapitre II” renvoient aux chapitres correspondants du PCT. Les termes
“législation nationale”, lemandes nationales”, “phase nationale”, etc. désignent aussi la
|égislation régionale, les demandes régionales, la phase régionale, etc. Les termes “articles du
PLT” et “régles du réglement d’exécution LT” renvoient au Traité sur le droit des brevets

(PLT) et au réglement d’exécution LT.
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d’examen, notamment dans les pays en développement. Cependant, méme si certains
changements importants pourraient étre effectués simplement en modifiant le réglement
d’exécution, tout autre changement substantiel nécessitera probablement une révision du traité
lui-méme.

CARACTERISTIQUES QUE POURRAIT REVETIR LE FUTUR SYSTEME DE
RECHERCHE INTERNATIONALE ET D’EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

6. Le présent document traite des caracteristiques que pourrait revétir le futur systeme de
recherche internationale et d’examen international selon le PCT, mais il neamoublier

que le PCT s’inscrit dans le contexte plus large du systeme international des brevets et que
tout changement substantiel apporté au systeme du PCT aura immanquablement des effets
plus vastes dans ce contexte. Par exemple, certains des fslygeda réforme du PCT

formulés par le comité étaient les suivants

i) “réduire les codts a la charge des déposants, compte tenu des besoins différents de
ceuxci dans les pays industrialisés et les pays en développement, qu’il s’agisse des inventeurs
travaillant a titre individuel, des petites et moyennes entreprises ou des déposants constitués
par de grandes entreprises;”

ii)  “éviter la répétition inutile des travaux effectués par les administrations du PCT et
les offices de propriété industriell@tionaux et régionaux;” et

iii)  “veiller a ce que le systeme fonctionne a I'avantage de tous les offices, quelle que
soit leur taille”

(voir les points ii), iv) et v) du paragrapl& du document PCT/R/1/26). Le souhait exprimé
par certains offices deegrouper dans toute la mesure du possible le traitement international et
le traitement national d’'une demande est un autre exemple. Il est particulierement important
d’envisager comment le systéme international pourra fonctionner a I'unisson et a I'avantage
des systémes des pays en développement et des Etats dont les offices ne pratiquent pas
I'examen. Pour ces Etats, le systéme international devrait déboucher sur des rapports de
recherche et d’examen présentant un avantage maximal au niveau natiéclaligant le

risque de délivrance des brevets non valables, y compris dans le cas des systemes
d’enregistrement.

7. Nombre de changements qu'il est possible d’apporter au systéme de recherche
internationale et d’examen préliminairgernational semblent nécessiter une révision du

traité ou I'adjonction de protocoles facultatifs a cetu{voir le document PCT/R/WG/3/3,

qui expose les options en matiere de révision du traité). Les modifications ou protocoles
prévoyant de nouveawdéments, facultatifs et purement complémentaires par rapport au
systéme existant, pourraient étre mis en ceuvre relativement rapidement puisque leur entrée en
vigueur est subordonnée non pas a la ratification de tous les Etats, mais seulement a celle des
Etats qui souhaitent étre liés par ces modifications ou protocoles. Cependant, il est peu
probable que les changements de ce type puissent étre utilisés pour modifier la fagon dont la
recherche internationale et I'examen international a proprement paneréalisés, car cela
obligerait presque inévitablement les administrations a rédiger des rapports ou des opinions
selon plusieurs normes a l'intention de différents Etats contractants, selon que oetix

ratifié ou non tel ou tel protocole, et celayoait obliger le déposant a présenter plusieurs
versions de la demande internationale, aucune de ces solutions n’étant souhaitable.
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INTERETS A PRENDRE B CONSIDERATION

8.  Pour étre efficace, le systeme doit répondre aux bescifgsehtes de parties prenantes.
Bien que leurs intéréts different, cela ne signifie pas toujours que leurs souhaits en ce qui
concerne les aspects du systeme s’opposent; si certains intéréts doivent étre conciliés,
d’autres sont complémentaires

i) lesinventeurs et les déposantsouhaitant un systeme du PCT peu colteux et
suffisamment souple pour répondre a des souhaits différents en ce qui concerne la rapidité et
la qualité; certains souhaitent utiliser le systeme international essentiellemeclifiéner
les frais liées a I'ouverture de la phase nationale; d’autres souhaitent tirer parti au maximum
de la recherche (en particulier) et de I'examen en s’assurant d’une forte présomption de
validité de la demande sous la forme dans laquelle elle elains la phase nationale;

i) les offices nationaux (en qualité d’offices désignés ou élus) et les administrations
souhaitent généralement que le system®@d débouche sur la production en temps voulu
de rapports de haute qualité et utiles pour jgase nationale, en particulier en ce qui
concerne les plus petits offices et ceux qui ne disposent pas de moyens de recherche et
d’examen, notamment dans les pays en développement;

iii) lestiers, ycompris les consommateurs et les concurrepishaitehque le
systéme du PCT soit rapide, fiable, le résultat devant présenter le degré maximal de sécurité
juridique dans tous les Etats contractants, et transparent, fournissant autant d’information que
possible sur le traitement, moyennant par exemple ldigatton de la demande internationale
et I'acces aux rapports des administrations;

iv) les administrateurs du systeme international (en particulier les offices récepteurs,
les administrations internationales et le Bureau internatiosaijihaitent un sysme duPCT
qui leur permette de rendre les services qui leur incombent en termes de fonctionnement, de
qualité et de délais, dans les limites des ressources financieres et humaines dont ils disposent.

9. Lorsque I'on envisage uneadification du traité Iiméme, le nouveau systéme dans

son ensemble doit offrir des avantages suffisants pour toutes les parties prenantes afin de
justifier les bouleversements considérables que cela implique. La recherche et 'examen sont
au cceur du syéme international des brevets, en ce qui concerne tant la phase internationale
de la procédure PCT que la phase nationale de la procédure de délivrance. S'il est probable
que de nombreux aspects du systéme actuel seraient conservés, il convient deeéterm
objectivement les éléments du systeme actuel qui sont essentiels, ceux qui pourraient étre
améliorés et ceux qui pourraient étre omis dans un systéme s’inscrivant dans une perspective
internationale nouvelle et plus large. Le systéme devrait aussaget une certaine souplesse
dans linstruction des demandes en traitant autant de questions que possible dans le réglement
d’exécution, les instructions administratives ou les directives, reconnaissant que @its 25

un nouveau quart de siécle les besoilu systéme ne seront pdiite pas les mémes
gu’aujourd’hui.
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LES ELEMENTS ESSENTHELS DE LA RECHERCHHBENTERNATIONALE ET DE
L’EXAMEN INTERNATION AL ET LES OPTIONS ENLA MATIERE

10. L’essence de la recherche et de 'examen en meatiérbrevets, gompris la recherche
internationale et 'examen international selofPIET, est bien établie et largement reconnue,

et il est peu probable qu’elle évoluen examinateur proceéde a une recherche pour

déterminer 'état de la technique a pdee en considération pour une invention revendiquée et

en fonction des résultats de la recherche, il détermine si la demande répond a des critéres
définis en ce qui concerne la nouveauté, I'activité inventive et d’autres éléments. Cependant,
dans ce contde général, on peut s’interroger sur les points de savoir a quel moment, dans
guelles conditions, a quel endroit, de quelle fagon et selon quels critéres une demande
internationale doit faire I'objet d’une recherche et d’'un examen. De plus, les effeistee
recherche et de tout examen doivent étre examinés compte tenu de la poursuite de

I'instruction de la demande de brevet, a la fois au niveau international et dans les systemes des
différents pays dans lesquels ils produiront des effets, notammeuayssn développement

ne disposant pas d'office procédant a 'examen. Certains de ces aspects sont étudiés de fagon
plus approfondie dans les paragraphespries.

QUEL EST LE RESULTATDE LA RECHERCHE ETDE L’EXAMEN?

11. Le systéne actuel prévoit I'établissement d’un rapport de recherche internationale
obligatoire, généralement dans un délai d’environris a compter de la date de priorité, et
d’un rapport d’examen préliminaire international facultatif, généralement dans un déla
d’environ 28mois a compter de la date de priorité.

12. L’objectif de la recherche internationale est de déterminer I'état de la technique
pertinent. La seule question de principe qu’il faut se poser a cet égard est de skvoir si
définition de “I'état de la technique pertinent” répond tout d’abord aux besoins d’'un examen
international et, ensuite, a ceux des systémes nationaux et régionaux en vertu desquels des
brevets peuvent étre délivrés. Il faut bien entendu tenir compét égard de questions
concreétes telles que le délai pour la recherche, la documentation examinée et la méthode de
recherche; certaines de ces questions sont aborddessus.

13. Le rapport d’examen préliminaire internationahtient toujours une opinion sur la
nouveauté, I'activité inventive et I'application industrielle tels qu’ils sont définis dans le traité
et peut également contenir, selon la pratique de I'administration concernée, une opinion sur
toute une série d’autrepiestions, Yrompris les irrégularités quant a la forme ou au contenu,

le point de savoir si les modifications vont-dela de I'exposé de I'invention figurant dans la
demande telle qu’elle a été déposée, la précision de la description, des revendetadess
dessins et le point de savoir si les revendications sont entierement fondées sur la description.

14. L’examen préliminaire international a expressément pour objet de formuler une opinion
“préliminaire et sans engagement” des criteres de nouveauté, d’activité inventive et
d’application industrielle. Le traité indique aussi expressément que les Etats contractants sont
libres d’appliquer des criteres additionnels ou différents lorsqu’ils se prononcent sur la
brevetabilité dune invention (articl3.5)), que le rapport d’examen préliminaire

international ne contient aucune déclaration quant a la question de savoir si I'invention est ou
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semble étre brevetable ou non au regard d’une législation nationale quelconque3ar#yje

et, plus généralement, que rien dans le traité ne peut étre compris comme limitant la liberté
des Etats contractants de prescrire leurs propres critéres en ce qui concerne les conditions
matérielles de brevetabilité (artichy .5)).

15. Cela étant, les critéres du PCT sont en fait peu différents des criteres de brevetabilité
applicables aux demandes de brevet et aux brevets définis par les Iégislations nationales et
régionales et en application desquels les rapports d’exanmt@blis par les offices qui
procedent a 'examen des demandes quant au fond. Les Iégislations sur le droit matériel des
brevets présentent certes des différences en ce qui concerne le sens et I'application de ces
criteres, mais il faut reconnaitre qiles comportent également une forte proportion

d’éléments communs (sans parler de I’harmonisation renforcée a laquelle pourrait aboutir le
projet de traité sur le droit matériel des brevets actuellement examiné par le Comité
permanent du droit des brevets 'OMPI).

16. Lestermes “préliminaire” et “sans engagement” utilisés dans le PCT pour décrire la
procédure d’examen préliminaire international sont distincts bien qu’étroitement liés. Le
terme “sans engagement” signifie que feats sont libres d’accepter ou de rejeter les résultats
de 'examen. Le terme “préliminaire”, quant a lui, suggere qu’il peut rester d’autres taches a
accomplir avant d’avoir une vision compléte de la brevetabilité. Il serait@eatpossible de
consever le caractére nocontraignant de la procédure tout en renforcant les possibilités pour
le déposant d’obtenir une opinion ayant un caractére “plus définitif” (ou, en tout état de cause,
“moins préliminaire”) dans la mesure ou les possibilités d’obtenirapport totalement

positif avant I'ouverture de la phase nationale seraient plus nombreuses.

17. Laplupart des déposants utilisant le systéeme international des brevets souhaiteraient
qu’un rapport de recherche internationalel'eixamen international positif débouche sur la
délivrance d’un titre international, qu’il s’agisse d’un véritable titre international ou de titres
nationaux découlant plus ou moins automatiquement de ce rappertjui supposerait une
limitation du caratére préliminaire et non contraignant de I'examen international.
Cependant, il faudrait pour cela surmonter des difficultés politiques et pratiques plus
importantes, que la simple acceptation unilatérale par les offices nationaux du fait qu'un
rapport d’ecamen préliminaire international positif signifiera en principe qu'une demande est
acceptable aux fins de la délivrance d’un titre national. Certains souhaits et enjeux sont
examinés plus en détail aux paragraph®s a 199 du document A/37/6 (“Plan d’ewt de

'OMPI dans le domaine des brevetsptions pour le développement du systéme international
des brevets”). Aux fins du présent document, il suffira de prendre note des éléments généraux
exposes dans les paragrapheamies.

18. Le droit matériel des brevets n’est pas totalement harmonisé et il n’est ni réaliste ni
souhaitable qu’un systéme international tienne compte spécifiquement de chaque Iégislation
nationale. Par conséquent, on pourrait considérer qu'un examen irgeaiaera

inévitablement “préliminaire”, a moins que la définition nationale de la brevetabilité ne
coincide exactement avec les normes appliqguées dans le cadre de I'examen international.
Dans la pratique toutefois, ainsi qu'il est indiquédessus, ledifférences entre les

|égislations sont pour I'essentiel minimes, notamment en ce qui concerne la nouveauté et
I'activité inventive. Par ailleurs, les rapports d’examen international pourraient contenir des
observations sur un nombre strictement limité de questions parmi les moins harmonisées qui
sont particulierement susceptibles d’influer sur les Iégislations nationales et sur lesquelles

aucune observation n’est faite a I’heure actuelle (voir I'artB3e2) et les regle66.2 et 70.12,
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ainsi que le paagraphe81 cidessous); par exemple la question de savoir si les revendications
portent sur des méthodes chirurgicales, des plantes ou des animaux (si I'administration
procede a la recherche et a 'examen a I'égard de ces ebgins le cas contraird ast

toujours indigué que la recherche ou I'examen n’a pas été effectué en raison de la nature de
I'objet). Cela pourrait renforcer I'utilité du rapport d’examen international, en particulier

pour les Etats qui appliquent ce type d’exclusions. Cedette solution accroitrait

legerement la complexité de I'examen international, mais elle éliminerait par ailleurs la
nécessité d’'un examen ultérieur distinct dans de nombreux Etats, & condition que les
revendications qui ne satisfont pas aux critéres pentis en vertu de leur Iégislation soient
abandonnées avant la délivrance du titre.

Délivrance de brevets nationaux

19. Méme si 'examerpeut étre amélioré de fagon a étre moins préliminaire, il est
probablement essentiel pour lewir proche qu’il reste, d’'une maniére générale, non
contraignant, laissant a I'office national de chaque Etat le soin de décider de délivrer ou non
un brevet. Par ailleurs, les Etats resteraient libres d’accroitre I'efficacité du systéme en
choisissant @ccepter les résultats de I'examen international. Cela pourrait se faire de fagon
informelle si I'office décidait simplement de maniére unilatérale de délivrer un brevet sur la
base d’un rapport d’examen international positif (ou d’'un rapport ne faitahue
d'irrégularités potentielles qui sont en fait sans incidences du point de vue de la Iégislation de
I'Etat concerné). Une autre solution consisterait & ajouter au traité un chapitre ou un
protocole facultatif prévoyant un accord formel a cet efféertaines de ces possibilités sont
exposées eflessous.

20. Une possibilité consiste simplement a officialiser la procédure, déja couramment
appliquée dans de nombreux Etats, selon laquelle un rapport d’examen internatiofifal posit
entraine automatiquement la délivrance d’un titre dans les Etats participants, sous réserve de
I'accomplissement de formalités telles que le paiement des taxes et la remise d’une traduction,
le cas échéant. A défaut, on pourrait recourir & un systééseptant certaines similitudes

avec celui prévu par le Protocole de Madridans lequel une demande satisfaisant aux

critéres pertinents donnerait lieu a la délivrance d’un titre au niveau international produisant
les mémes effets qu’un titre délivré par office national participant, sous réserve du droit de
chacun des Etats d’annuler ultérieurement le titre, pendant un certain délai, s'il apparait qu'il
n'est pas satisfait aux criteres nationaux applicables (en plus, bien entendu, des différentes
procélures de révocation aprés la délivrance qui peuvent s’appliquer aux brevets nationaux
conventionnels).

21. Dans un cas comme dans l'autre, si le rapport d’examen international était augmenté
d’'une déclaration sur le point de saveif’objet de la demande se rapporte a I'un des

domaines dans lesquels les conditions de brevetabilité different généralement de facon
considérable (par exemple les méthodes chirurgicales, les plantes ou les animaux), tout Etat
pourrait formuler des réseeg a I'égard de cet objet, de facon a ce que la procédure de
délivrance automatique ou centralisée ne soit pas appliquée en ce qui concerne cet Etat &
I'égard des demandes pour lesquelles la mention de cet objet figure dans le rapport d’examen.

Protocole relatif a I'’Arrangement de Madrid concernant I'enregistrement international des
marques.
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22. Un tel systeme pourrait présenter un avantage particulier pour les plus petits offices,
notamment ceux des pays en développement. Le nombre de brevets délivrés a I'’égard de
demandes qui ne répondent pas aux criteres nationaux de brétetthnt moins élevé, les
offices pourraient concentrer leurs ressources sur le nombre limité de demandes pour
lesquelles le rapport indique I'existence éventuelle d’une condition intéressant la législation
nationale.

23. Siun swteme formel de reconnaissance était adopté, il pourrait aussi étre utile
d’envisager I'introduction d’un systeme d’opposition internationale,8¢na aussi en
adoptant des protocoles. Cette possibilité n’est pas examinée en détail mais certains
avantags seraient similaires a ceux examinéd&ssus en ce qui concerne I'examen
international & un stade ultérieur des brevets délivrés (voir les paragréphes3
ci-dessous).

ACTIONS ACCOMPLIES DANS LE CADRE DE LA RECHERCHE ET DE L'EXAVIEN

24. Comme indiqué ecdessus, des changements pourraient étre introduits pour accroitre
I'utilité des résultats de la recherche internationale et de I'examen international. Certaines de
ces possibilités sont examinéegdeissous. S’il semble ques changements puissent, tout ou
moins en partie, étre mis en ceuvre en apportant des modifications au réglement d’exécution
du traité actuel, il n’est pour l'instant pas prévu d’introduire des propositions de modification
du reglement d’exécution uniquenteen particulier parce que cela entrainerait un surcroit de
travail pour les administrations internationales, ce que le Comité sur la réforme du PCT a jugé
inapproprié pour le moment, et que ces avantages peuvent étre obtenus plus efficacement,
simplememen travaillant en coopération a d’autres améliorations, qui nécessiteraient de
modifier le traité ou d’élaborer un protocole.

Recherches multiples; examen complémentaire

25. A sa premiére session, le Comité sur la réforme du B@Xaminé la question visant &
permettre aux déposants de demander des recherches a plusieurs administrations
internationales (voir les paragrapHe39 a 146 du document PCT/R/1/26). Bien que cette
proposition ait regu un certain appui, il a été conclung@ maniére générale qu’il en résulterait

une répétition indésirable et inappropriée des travaux, tout au moins tant que certaines
administrations chargées de la recherche internationale éprouvent des difficultés a faire face a
leur charge de travail actlle. Pour le moment, il serait préférable de s’attacher a améliorer

les outils de recherche disponibles et a promouvoir la cohérence. Il a été souligné que les
déposants sont libres de demander d’autres recherches en dehors du systeme du PCT s'ils le
sauhaitent.

26. Cependant, en ce qui concerne le long terme, un certain nombre d’Etats a souligné que
des systémes pourraient étre mis en place lorsque des recherches complémentaires présentent
clairement un intérét. Par exemplepéut parfois étre souhaitable que des recherches

effectuées par I'Office européen des brevets ou I'Office des brevets et des marques des
EtatsUnis d’Amérique soient complétées par une “recherche complémentaire” réalisée

I'Office japonais des brevets ou Bpatent sur les collections en japonais ou en russe. Siun

tel systeme était introduit, il serait peétre aussi souhaitable qu’'une administration réalisant

cette recherche complémentaire présente une opinion sur la facon dont les nouveaux
documents déaoverts, qui n'ont pas d’équivalent dans le rapport de recherche principal,
affectent la nouveauté ou I'activité inventive de la demande. Cette opinion pourrait ensuite
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étre jointe a celle rédigée par 'administration principale, en évitant le risquerdesion qui
existerait en cas d’opinion complétement nouvelle. Il est probable que ces recherches
complémentaires et ces opinions écrites pourraient étre prévues en modifiant le reglement
d’exécution du traité existant.

Recherches “complémentaires”

27. Ainsi gu'’il est souligné cidessus, la recherche internationale a I'heure actuelle est
généralement effectuée environ®is a compter de la date de priorité de la demande. Tant
que la date de priorité de la demande internatioratevalable, elle est généralement utile

pour déterminer la nouveauté et I'activité inventive en rapport avec I'état de la technique

défini dans la reglé4.1, puisque seul le matériel publié avant la “date pertinente” peut étre

pris en considération. Cepdant, dans la plupart des Etats, les documents de brevet publiés
apres cette date peuvent aussi étre utiles pour la détermination de la nouveauté ou de l'activité
inventive s’ils ont une date de priorité antérieure. Celagttd extrémement importaah ce

qui concerne de nombreuses technologies dont I'évolution est rapide.

28. Lesrégles 33, 64.3 et 70.10 prévoient I'introduction de ces documents dans les rapports.
Cependant, au moment ou la recherche internationale estusféeates documents peuvent ne

pas avoir encore été publiés ou, pour une autre raison, ne pas avoir été mis a la disposition de
I'administration internationale. Une recherche complémentaire a un stade ultérieur au cours
de la phase internationale peut stipyer la nécessité pour les différents Etats d’effectuer

cette vérification et permettre de porter les documents pertinents a I'attention des déposants a
un moment ou les modifications appropriées peuvent encore étre effectuées et examinées au
niveau centl, si cela est jugé souhaitable, rendant le rapport préliminaire international sur la
brevetabilité plus utile pour les déposants comme pour les offices des Etats élus, en particulier
les offices qui ne procedent pas a I'examen. Si la totalité de laerebh était effectuée a ce

stade, cela supprimerait bien sdr cette étape supplémentaire. Cependant, il convient de noter
que cela retarderait aussi le début de I'examen; de plus, de nombreux utilisateurs du systéme
apprécient que le rapport de rechersbé accessible au déposant avant la publication
internationale et qu’il fasse partie de cette publication internationale afin d'informer les tiers
(voir le paragraph86). L'utilisation croissante de la publitan électronique permettra dans
I'avenir de combiner plus facilement des recherches (qu’il s’agisse de recherches initiales ou
complémentaires) et des publications internationales intervenues ultérieurement.

29. Il est probable quées recherches complémentaires pourraient aussi faire partie de la
procédure d’examen préliminaire international si I'on modifiait le reglement d’exécution du
traité existant. Ces modifications devraient étre accompagnées d’une révision des “autres
obsevations” qui peuvent accompagner le rapport d’examen préliminaire international
conformément au réglement d’exécution, en application de I'ai3isl2).

Portée des rapports d’examen

30. Le rapport d’'examen préliminaire internatadra pour rle essentiel de donner un avis

sur la nouveauté, I'activité inventive et I'application industrielle, tels qu’ils sont définis par le
traité. Siles tests applicables pour ces criteres différent Iégérement d’'un pays a I'autre, il
semblerait quén pratique les résultats de ces tests dans un cas donné présentent trés peu de
différences. Par ailleurs, il existe d’autres domaines dans lesquels les tests divergents, bien
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gue pertinents pour une petite minorité de demandes de brevet seulememntigrtdes

différences trés importantes en ce qui concerne la brevetabilité dans plusieurs Etats. On
trouve des exemples dans les brevets relatifs a des méthodes chirurgicales, a des plantes ou a
des animaux et des opinions sur ce que représente la geehni

31. llestclair gu'une plus grande harmonisation des législations nationales en matiéere de
brevets faciliterait la tache deCT consistant a fournir des rapports d’examen correspondant
dans une large mesure aux criteres nation Cependant, en attendant, sans entrer dans le
détail de la |égislation de chaque pays, il peut étre souhaitable que les rapports d’examen
préliminaire contiennent des observations sur les aspects pour lesquels la pratique varie. Pour
l'instant, les egles39 et 67 indiquent certains éléments pour lesquels les administrations
internationales n’ont pas I'obligation de procéder a la recherche ou a I'examen, qui
correspondent a la plupart, si ce n’est a la totalité, des domaines pertinents. Lorsque
I'administration décide de ne pas procéder a la recherche ou a I'examen, une explication sera
fournie. Cependant, si la recherche ou I'examen est réalisé, il est possible que le rapport
préliminaire international sur la brevetabilité ne contienne aucune imaticsur le fait que la
demande peut étre considérée comme contenant ces éléments. Une indication facilement
identifiable selon laquelle le brevet ne se rapporte pas a un élément éventuellement exclu ne
représenterait pas forcément une charge importanielfadministration chargée de I'examen
préliminaire international et les Etats pourraient accorder une plus grande confiance aux
résultats de 'examen international et les utiliser directement ou, le cas échéant, déterminer les
cas pour lesquels un examplus précis de la demande pourrait étre nécessaire,

conformément a la |égislation nationale pertinente. Cette solution présenterait un net
avantage pour les Etats dans lesquels ces limites existent et dont les offices ne procédent pas a
I'examen, et lacharge pesant sur les offices qui procedent a I'examen pourrai€preudussi

étre réduite. Un tel changement peut étre effectué en modifiant simplement le reglement
d’exécution (essentiellement les régbsset 70).

A QUEL MOMENT LA RECHERCHE ET L'EXAMEN DEVRAIENT-ILS ETRE
EFFECTUES?

32. Le moment ou la recherche et 'examen sont réalisés n’est pas un principe fondamental
en droit des brevets, mais il est défini en fonction d’intéréts contradictoires qui doivent étre
envisagésampte tenu des circonstances du moment. Par conséquent, il serait souhaitable
que le traité révisé établisse simplement les criteres fondamentaux auxquels une demande
internationale de brevet est censée satisfaire, laissant au réeglement d’exécutiordkefear

le moment et la portée de I'examen de ces criteres au cours du traitement international de la
demande.

33. Les modifications adoptées par ’Assemblée de I'UniorP@il en2002 font apparaitre

gu'il est bien plus efficacde procéder au premiexamen d’'une demande de brevet au

moment de la recherche. Il est peu probable que I'évolution des méthodes de travail modifie
cette constatation dans I'avenir. Cependant, le choix du moment, en ce qui concerne le début
du processust le point de savoir si la recherche et 'examen doivent étre effectués en méme
temps, ou s'’ils ont une importance essentielle dans tous les cas, doit tenir compte de plusieurs
autres éléments, comme le soulignent les paragraptes €s.
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Chaque demaralde brevet doitlle faire I'objet d’'une recherche et d’'un examen?

34. ATlheure actuelle, une recherche internationale est effectuée sur chaque demande
internationale et, dans le cadre du systeme renforcé de recherche intetaatatiaxamen
préliminaire international, un premiespport d’examen sera en fait aussi établi pour chaque
demande. Cependant, toutes les demandes de brevet n'ont pas une valeur commerciale
importante et, pour celles qui ne présentent pas d’intérét amiat pour les titulaires des

brevets et les tiers, un grand volume de travail est donc accompli pour s’assurer que des
brevets portant sur des inventions qu’aucun concurrent ne souhaiterait de toute facon exploiter
sont valables. Les systémes des brevet certains Etats enregistrent des droits qui n’ont pas

été examineés car I'examen n’est effectué que si on souhaite appliquer les droits ou sur
demande d’un tiers qui veut connaitre avec certitude la portée de ces droits.

35. Le PCT doit offrir un moyen efficace d’accéder au systeme des brevets dans tous les
Etats contractants, en tenant compte des différentes formes de systémes qui existent. A
I'heure actuelle, I'exigence de recherche compléte et d’'examen dans tous les cas pour u
nombre considérable d’Etats suppose qu’un volume aussi important que possible de ces
travaux doit étre réalisé au cours de la phase internationale pour éviter toute répétition.
Cependant, dans le cadre d’'une révision plus large des procédures redatiagvets au

cours des prochaines années, les Etats voudron@peuéxaminer dans quelle mesure la
recherche compléte ou I'examen de chaque demande de brevet est essentiel avant la
délivrance du titre. Sans revenir dans le présent document surdesaqns relatives a
I'équilibre entre le traitement efficace et la sécurité pour les déposants et les tiers, ce qui aurait
un impact sur I'issue de tout examen national, il serait &g prudent d’établir un cadre
pouvant étre ajusté pour fournir le $§me international le mieux adapté dans I'ensemble aux
cadres nationaux dans lesquels il est incorporé, quels qu'ils soient a ce mament-

Importance d’une recherche précoce

36. Les utilisateurs soulignent que, pour les demand&snationales qui peuvent étre
intéressantes d’un point de vue commercial, il est particulierement important du point de vue
des déposants et des tiers de s’assurer qu’un rapport de recherche internationale de haute
qualité est établi avant la publicatiamternationale et que la publication en temps voulu du
rapport de recherche internationale n’est pas retardée par d’autres conditions relatives au
traitement de la demande.

L’examen international (complet) devraitétre obligatoire?

37. Actuellement, une partie importante des utilisateurs ne souhaite pas procéder a I'examen
international et a demandé que cette partie de la proc&iiifereste facultative au lieu de lier
davantage I'examen et la recherche internationale. Onglm@rver que les modifications du
systéme réecemment adoptées attribuent effectivement un caractére obligatoire au moins aux
premiéresttapes de I'examen international. Par ailleurs, de nombreux Etats, en particulier les
pays en développement et ceux diast offices (nationaux ou régionaux) ne procédent pas a
I'examen, souhaitent qu’une large part, voire la totalité, des demandes internationales fasse
I'objet d’'un examen international complet. Il semblerait plus approprié de régler ce conflit
apparent ditéréts en cherchant a renforcer la phase internationatenyris I'examen
international, plutdt qu’en I'affaiblissant, de telle facon que les Etats soient plus enclins a
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accepter les résultats de la procédure internationale sans procéder a unauga superflu

au cours de la phase nationale; I'utilisation du systemB@t avec une phase internationale
renforcée deviendrait alors pour les déposants le moyen le plus efficace et le plus souhaitable
d’obtenir des droits au niveau international.

Calendrier général de la phase internationale

38. Ladurée de la phase internationale avant que la demande internationale soit transformée
en demandes nationales représente aussi un compromis d’intéréts. L’'un des principaux
avantagesusysteme pour les déposants est qu'il prévoit une période bien plus longue que

la Convention de Paris pour évaluer 'importance de I'invention (en ce qui concerne la
nouveauté et I'activité inventive, les améliorations possibles et autres questionditigévia
commerciale) avant de s’attacher au moment et au codt de la préparation des demandes
nationales. Il faut aussi évaluer le temps nécessaire pour réaliser la recherche internationale et
I'examen international de maniére efficace. A l'inverse, lesstsouhaitent savoir le plus tot
possible quelle sera la portée de la protection et dans quels Etats elle sera accordée.

39. Etant donné que de nombreux Etats prévoient qu’un examen national doit avoir lieu

avant la délivrance d’ubrevet, il serait difficile de justifier un allongement important de la

phase internationale dans sa forme actuelle. Cependant, la situation pourrait changer si des
améliorations sont apportées a la procédure d’examen international de facon a rédhaire, vo
peutétre a supprimer, le temps consacré au traitement national, les brevets nationaux étant
délivrés aprés un examen national supplémentaire restreint, voire sans examen, comme il est
expliqgué dans le paragraph@ ci-dessus Si la phase internationale devait étre allongée pour
atteindre ce but, cela pourrait déboucher d’'une maniére générale sur une sécurité plus précoce
guant a la portée des droits accordés damadnde a la suite d’'une demande internationale.

La possibilité d’'un (ré)examen international au cours de la phase nationale

40. Les Etats souhaiteront peéire aussi examiner si, et le cas échéant dans quels cas, le
traité devrdi prévoir la possibilité d’'un examen international a un stade ultérieur, apres

I'entrée dans la phase nationale, par exemple aprés la découverte d’un élément de la technique
qui n’a pas été trouvé au cours de la recherche internationale. Il s’agiraétpgeshent d’'un

service facultatif, puisqu’il appartiendrait toujours aux différents Etats de décider d’avoir

recours a ce service ou non et de définir la valeur éventuelle qui devrait étre accordée aux
résultats de cet examen ultérieur.

41. L’examen international des brevets délivrés, ou des demandes dont le traitement
national a déja commencé, mettrait un terme a I'organisation actuelle selon laguelle les phases
internationale et nationale sont, tout au moins pour une vaste majestdemandes
internationales, relativement distinctes. Correctement mis en ceuvre et utilisé, ce systéeme
pourrait présenter des avantages considérables pour les titulaires d’'un brevet et les tiers, en
permettant un réexamen des brevets compte tenu desréiede I'état de la technique qui
n'avaient pas été découverts auparavant et en offrant la possibilité d’apporter des
modifications appropriées au niveau central, évitant ainsi des procédures judiciaires
colteuses.
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42. De plus, untel systeme pourrait présenter un intérét particulier pour les pays en
développement et les petits offices qui n'ont pétre pas les moyens de réaliser ces

évaluations et il pourrait étre d’une grande aide pour les tribunaux nationaux en fournissant
uneopinion neutre sur la validité en cas de procédure judiciaire. Par ailleurs, cela supposerait
un changement important dans I'approche adoptée par certains Etats dont le systéme en place
prévoit généralement un examen important au cours de la phase igtleaalemandes

devant étre présentées sous une forme différente de celle de la demande internationale qui a
fait I'objet d’un rapport d’examen préliminaire international positif avant la délivrance d’'un
brevet. Il faudrait étudier attentivement si, etdas échéant comment, les systémes nationaux
et internationaux pourraient fonctionner en paralléle de fagon efficace. Il faudrait aussi tenir
compte d’autres facteurs de complication, comme le fait que les brevets peuvent avoir été
accordés dans plusieuEtats & des personnes différentes dont les points de vue sur la
nécessité d’un réexamen ou la fagon appropriée de surmonter les difficultés peuvent varier.

43. L’examen international a un stade ultérieur ne doit pas nécessairemimiter aux
demandes déposées en tant que demandes internationales. De méme qud Basicle

prévoit pour le moment la possibilité d’effectuer une “recherche de type international”, les
dispositions pourraient étre élargies pour permettre I'exategiype international des brevets
nationaux. Il en résulterait un traitement uniforme des brevets dans les Etats dont les offices
ne procédent pas a I'examen, que les demandes aient été déposées au niveau national ou
international.

Les moyens d’apportates changements en ce qui concerne le moment et le caractere
facultatif

44. Pour l'instant, le traité indique clairement que, sous réserve d’exceptions tres limitées,
une recherche internationale est obligatoire pour toutes lesraiaanternationales et qu’un
examen préliminaire international complet n’est effectué qu’a la demande du déposant. Tout
changement a cet égard nécessiterait une modification du traité. De plus, le choix du moment
ou il est procédé a la recherche intdroaale et, si une demande est présentée a cet effet, a
I'examen préliminaire international, est défini dans le reglement d’exécution et pourrait étre
facilement modifié, dans les limites fixées par le traité.

45. Deux moyens pouriant permettre d’introduire un (ré)examen international a un stade
ultérieur. Une modification pourrait étre apportée au traité a cet effet. Sinon, puisqu'’il
s’agirait nécessairement d’'un processus facultatif, comme il est noté plus haut, n’ayant pas
forcément d’effet dans tous les Etats contractants, le réexamen pourrait faire I'objet d’'un
protocole additionnel ratifié par les Etats qui souhaitent utiliser les résultats. Dans un cas
comme dans l'autre, il faudrait aussi modifier I'arrangement concledatBureau

international et au moins une administration internationale préte a accomplir cette nouvelle
tache.

QUALITE ET COHERENCEDE LA RECHERCHE INTERNATIONALE ET DE
L’EXAMEN INTERNATION AL

46. Il faudra aussi examiner si une révision du traité entrainerait une mise a jour des
dispositions relatives a la qualité et & la cohérence de la recherche internationale et de
I'examen international dans le cadre du system@@u, de fagcon a permettre I'application de
normes communes éélaboration ou I'utilisation d’outils et de bases de données communs

pour la recherche. Cependant, le présent document n’aborde pas ces questions en détail, dans
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I'attente du résultat d’initiatives connexes en cours, comme les travaux de I'équipe tkexper
“virtuelle” chargée du cadre qualitatif RCT, 'examen des conditions en matiére de
documentation minimale et du nouveau projet de directives concernant la recherche
internationale et I'examen préliminaire international dans le cadre de la Réunion des
administrations internationales instituées en vertie @ .

EXEMPLES DE SYSTEME®OSSIBLES

47. L’annexe du présent document contient un certain nombre d’exemples simples de
systemes possibles, illustrant différents moyens d’alvarei¢aines des questions présentées

dans le présent document. Chaque exemple part du principe que les demandes seront publiées
18 mois apres la date de priorité, ce qui peut bien sdr étre révisé dans le cadre de I'élaboration
d’un systéme révisé. Toued exemples portent sur une demande “typique”, fondée sur une
demande établissant la priorité dis avant la date de dépbt et ne tenant pas compte des
complications telles que les demandes divisionnaires. D’autres facteurs de ce type devraient
bien shrétre abordés parallélement a toutes les propositions détaillées concernant la révision

du systeme de recherche et d’examen.

48. Le groupe de travail est invité a

examiner les options pour le développement du
systeme de recherche émhationale et

d’examen international en tenant diment
compte des questions soulevées dans le présent
document.

[L’annexe suit]
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ANNEXE

EXEMPLES DE SYSTEMES POSSIBLES

EXEMPLE A

SYSTEME AVEC RECHERCHE COMPLEMENTAIRE ET POURSUITE DE L’'EXAMEN

Dépot de la demande
internationale

Recherche et premier examen

Réexamen si nécessaire;
recherche complémentaire a
I'expiration d'un délai de 24 mois &
compter de la date de priorité

Ouverture de la phase nationale
36 mois apres la date de priorité

1) Cet exemple présente un systéme dans lequel la phase internationale est prolongée de
six mois. Ce délai serait utilisé pour poursuivre la recherche et 'examen au cours de la phase
internationale, et en particulier pour effectuer une recherche complémentairkeévoi
paragraphes 27 a 29 du document principal). Le rapport d’examen pourrait également étre
assorti de déclarations indiquant si tel ou tel objet a trait a un domaine dans lequel les
|égislations nationales varient considérablement, par exemple @iiitron revendiquée est

une méthode chirurgicale ou une plante (voir les paragraphes 30 a 31 du document principal).
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EXEMPLE B

SYSTEME PERMETTANT UN REEXAMEN POSTERIEUR A LA DELIVRANCE

Dépdt de la demande
internationale

A 4

Publication internationale,
recherche internationale et
examen international comme a
I'heure actuelle

Ouverture de la phase nationale
30 mois apres la date de priorité

Réexamen international sur
demande (si les conditions sont
remplies)

1) Dans cet exemple, le déroulement et la teneur de la phaseationale restent

inchangés, mais il est possible, dans certains cas, de demander ultérieurement un examen
international pour des demandes internationales qui ont déja donné lieu a la délivrance d’'un
brevet, par exemple lorsque la découverte d’'un noéléhent de I'état de la technique est
susceptible d’'influer sur la nouveauté de l'invention ou I'activité inventive qui s’y attache

(voir le paragraphe 41 du document principal). Cette possibilité devrait étre prévue y compris
apres I'expiration du brevéorsque les actions pour atteinte au brevet sont encore possibles.

2) Plusieurs possibilités peuvent étre envisagées en ce qui concerne les modalités relatives
a la demande de réexamen. Catupourrait étre autorisé uniguement a la demande d’un Etat
contractant, ou également sur demande directe du titulaire du brevet, voire d'un tiers.

3) Le titulaire du brevet aurait la possibilité d’apporter des modifications dans le cadre
d’'une procédure semblable a I'examen préalable a la délivrance mais int¢tdist

extension de la protection et prévoyant éventuellement des délais plus stricts pour la réponse.
Comme pour les rapports d’examen préliminaire international actuels, les Etats membres
devraient tenir compte de ce rapport aux fins des procédutemakes en matiere

d’annulation ou de modification mais ne seraient pas liés par-celui
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EXEMPLE C

SYSTEME AVEC POURSUITE FACULTATIVE DE L’'EXAMEN

Dépdt de la demande
internationale

Recherche et premier examen

Réexamen si nécessaire

ETATS NON PARTIES AU PROTOCOLE ETATS PARTIES AU PROTOCOLE
A\ 4
Etablissement du rapport d’examen Poursuite du réexamen si le rapport
préliminaire international dans un d’examen préliminaire international n'est
délai de 28 mois & compter de la pas positif mais que les réponses quant au
date de priorité fond ont été présentées dans les délais

\ 4 v
ouverture de la ph national Poursuite du réexamen si le rapport
uverture de 1a phase nationale d’examen préliminaire international n'est

dans un delai de 30 mois a pas positif mais que les réponses quant au
compter de la date de priorité fond ont été présentées dans les délais

Ouverture de la phase nationale
dans un délai de 36 mois a
compter de la date de priorité

1) Dans cet exemple, un protocole est ajouté au traité existant, afin de permettre la
poursuite du traitement au cours de la phase internationale. Sil’'examen préliminaire
international est effectué par une administration qui I'autorise, le déposant peut demander la
poursuite de I'examen et obtenir ainsi un délai supplémentaire pour une nouvellessérie d
modifications ou de discussions, afin d’établir une demande susceptible de déboucher sur un
rapport d’examen préliminaire international positif. Sila procédure n’est pas achevée dans un
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délai de 28 mois & compter de la date de priorité, un rapporad¥ex préliminaire

international est établi automatiquement sur la base de la derniére opinion écrite a I'intention
des Etats qui ne sont pas partie au protocole. Toutefois, la demande internationale n’entrera
pas encore dans la phase nationale dans ks Eui ont ratifié le protocole.

2) Deés lors que la demande internationale répond aux conditions de nouveaute, d’'activité
inventive et de possibilité d’application industrielle visées dans le reglement d’exécution, un
rapport d’examen final internationakt établi, si nécessaire assorti de commentaires indiquant
I'existence de certaines matieres pour lesquelles les conditions de brevetabilité varient
considérablement selon les pays (voir les paragraphes 30 et 31 du document principal). Ce
rapport devrainormalement donner lieu a la délivrance d’un brevet sans examen
supplémentaire dans tout pays partie au protocole.

3) Silademande ne satisfait toujours pas aux criteres de nouveauté, d’activité inventive et
de possibilité d’application industrielle daun délai de 34 mois a compter de la date de
priorité, un rapport final semblable au rapport d’examen préliminaire international sera établi
et la demande internationale entrera dans la phase nationale de la maniere habituelle. Pour
eviter que cette p@dure ne soit utilisée abusivement pour gagner du temps avant I'ouverture
de la phase nationale, I'établissement du rapport final et I'ouverture de la phase nationale
seront déclenchés de maniere anticipée dés lors que le déposant n'aura pas préskgé dans
délais prescrits une réponse quant au fond sur I'opinion écrite.

[Fin de I'annexe et du document]



