PCT/R/IWG/5/6
ORIGINAL : anglais

O I\/I I I DATE : 21 ao(t 2003

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
GENEVE

UNION INTERNATIONALE DE COOPERATION EN M ATIERE DE BREVETS
(UNION DU PCT)

GROUPE DE TRAVAIL SU R LAREFORME DU TRAI TE DE
COOPERATION EN MATIERE DE BR EVETS (PCT)

Cinquiéme session
Geneve, 17 — 21 novembre 2003

DEMANDES DIVISIONNAIRES SELON LE PCT

Document établi par le Bureau international

1. Le présent document est publié a titre provisoire sur le site Internet de I'OkéiRt &
convocation officielle du groupe de travail en vue de la tenue de sa cinquieme session. |l
s’agit d’'un document provisoire au sens ou la convocation officielle du groupe de travail en
vue de la tenue de sa cinquieme session, recommandée panpegle travail a sa quatrieme
session tenue en m2003, est subordonnée a I'approbation de I'’Assemblée de I'Union du
PCT. L’assemblée est invitée, a sa tredeixiéme session (14ession ordinaire), prévue du
22 septembre au®loctobre2003 dans le aire de la trentaeuvieme série de réunions des
assemblées des Etats membres de 'OMPI, & approuver la proposition relative aux travaux
futurs énoncée au paragra@@i) du documenPCT/A/32/2 visant a ce que “le groupe de
travail tienne deux sessions emtes sessions de I'assemblée de septe@@d8 et de
septembr@004 afin d’examiner les propositions relatives a la réforme du PCT, notamment,
les questions susmentionnées a examiner plus en détail [dans le do®@DTEAI32/2], étant
entendu que le cortd pourrait aussi se réunir pendant cette période si le groupe de travalil
I'estime nécessaire.”

2. Sous réserve de I'approbation de 'assemblée, le groupe de travail sera officiellement
convoqué en session et le présent document n’aura plugrantére provisoire.
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RAPPEL

3. Le présent document reproduit le contenu du document PCT/R/WG/4/9 qui a été
présenté lors de la quatrieme session du groupe de travail, tenue a Genéve du 19 au

23 mai2003. Au regard du temps disponible, lescdissions portant sur ce document ont été
reportées a la présente sesdonir le paragraphe 104 du document PCT/R/WG/4/14
contenant le résumé établi par la présidence de la quatrieme session du groupe de travail).

4. A satroisiemesession, lgroupe de travail a examiné les propositions de réforme du

PCT qui avaient déja été soumises au Comité sur la réforme du PCT ou au greopiei

mais n’avaient pas encore été étudiées en détail, et est convenu du caractere prioritaire de ces
propositionsdans la perspective de leur intégration dans son programme de travail. L'une

des propositions examinées par le groupe de travail portait sur la possibilité de prévoir dans le
PCT le dép6t de demandes divisionnaires.

5. Les délibérations dgroupe de travail sur cette proposition figurent aux paragrapbes
et 51 du documerRCT/R/WG/3/5, résumé de la session établi par la présidence, qui
indiquent ce qui suit

“Demandes divisionnaires

“50. Plusieurs délégations ont appuyé la propositeardant a ce que soit examinée

plus avant la possibilité de prévoir, dans le PCT, le dép6t des demandes internationales
en tant que demandes divisionnaires de demandes internationales antérieures, afin de
profiter au maximum du traitement centralisé quempet la phase internationale, surtout
dans les cas ou il a été constaté une absence d’unité de I'invention. Toutefois, si cette
possibilité n’a fait I'objet d’aucune objection de principe, il a été rappelé que lorsque
cette méme proposition a été faitendde passé, on a mis en évidence des problemes
tenant en particulier a une complexité accrue, a la difficulté que représenterait
I'attribution d’une date de dépbt international conformément a la fois a 'aditlet a

la Convention de Paris, et a la meisité de respecter les délais pour la recherche
internationale et I'examen préliminaire international.

“51. Il a été convenu que le Bureau international, en coopération avec la délégation des
PaysBas, devra examiner la question plus avant et que fanaigosition qui se
dégagera sera examinée par le groupe de travail a une session ultérieure”.

6. Le Bureau international et la délégation des PBgs ont eu des discussions sur la
question depuis la troisiengession du groupe de travail e présent document, établi par le
Bureau international a la suite de ces discussions, ne rend pas compte d’une position
commune.

Demandes divisionnaires selon la Convention de Paris

7. Selon I'article4G de la Convention de Paris pour la gation de la propriété
industrielle (ciaprés dénommeée “Convention de Paris”), reprodudtpries, les pays de
I'Union internationale pour la protection de la propriété industrielleagmies dénommée
“Union de Paris”) sont tenus de prévoir le dépo6t de drdes divisionnaires
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“[4G] 1) Sil'examen révéle gu'une demande de brevet est complexe, le demandeur
pourra diviser la demande en un certain nombre de demandes divisionnaires, en
conservant comme date de chacune la date de la demande initialeyeg B&l, le

bénéfice du droit de priorité.

“2) Le demandeur pourra aussi, de sa propre initiative, diviser la demande de
brevet, en conservant comme date de chaque demande divisionnaire la date de la
demande initiale et, s’il y a lieu, le bénéfice droit de priorité. Chaque pays de
I'Union aura la faculté de déterminer les conditions auxquelles cette division sera
autorisée”.

Demandes divisionnaires selon les projets de PCT de 1968 a 1970

8.  Si, al'heure actuelle, le PCTe prévoitpas le dépbt, au cours de la phase

internationale, de demandes divisionnaires, il convient de noter que le projet de PCT de 1968
contenait des dispositions, tant dans le projet de traité que dans le projet de reglement
d’exécution de ce traite, prévoyard donner la possibilité au déposant, en cas d’absence
d’'unité de l'invention, au choix, soit i) de limiter les revendications, soit ii) de payer des taxes
additionnelles ou de diviser la demande, ou d’effectuer une combinaison des deux (voir les
articles17 (Procédure au sein de I'administration chargée de la recherche internationale) et 34
(Procédure au sein de I'administration chargée de I'examen préliminaire international) du
documenPCT/III/5 (projet de traité), ainsi que les reglgs (Absence d’unitéle I'invention
(recherche)) et 6RAbsence d'unité de I'invention (examen préliminaire)) du

documenPCT/III/6 (projet de réglement d’exécution du PCT)). Des extraits des arfitles

(Date du dépbot et effets de la demande internationale), 17 et 34 i geatraité de 1968,

ainsi que des regled7 et 62 du projet de réglement d’exécution de 1968, sont reproduits pour
référence dans I'annex¥ du présent document.

9. Toutefois, dans le projet de PCT de 1969, ces dispositions ont été séggrehle texte

final du PCT signé a la Conférence diplomatique de Washington ed @4 ne contient

aucune disposition relative a la division de la demande internationale au cours de la phase
internationale. Le texte des actes de la Conférence dipiqueatle Washington sur le PCT

(1970) ne donne aucune explication sur la suppression dans le projet de 1969 des dispositions
relatives aux demandes divisionnaires contenues dans le projet de 1968. Le pardgjrdphe
documenPCT/DC/3 (Principales différes entre le projet de 1968 et le projet de 1969)

indique simplement ce qui suit

“31. Division de la demande international€ontrairement au projet de 1968
(articles17.3)a)ii) et 34.3); regled7.5, 37.7 et 62), 'administration chargée de la
recheche internationale et 'administration chargée de I'examen préliminaire
international ne peuvent exiger, et le déposant ne peut provoquer, selon le projet de
1969, la division de la demande internationale au cours de la phase internationale.

Dansle présent document, les termes “articles” et “régles” renvoient respectivement aux articles
du Traité de coopération en matiére de brevets (PCT) et aux régles du reglement d’exécution du
PCT (ctaprés dénommé “reglement d’exécution”), ou aux dispositiprisest proposé de

modifier ou d’ajouter, selon le cas. Les termes “Iégislation nationale”, “demandes nationales”,
“phase nationale”, etc. désignent également la Iégislation régionale, les demandes régionales, la
phase régionale, etc.
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Toutefois, es offices désignés ou €lus peuvent exiger la division si la demande
internationale ne remplit pas, a leur avis, la condition d’unité de I'invention telle que
définie a la reglel3. En outre, le déposant peut diviser volontairement sa demande
internatiorale aupres de tout office national dans la mesure admise par la Iégislation
nationale de cet office”.

10. Ainsi, comme indiqué plus haut, il n’existe actuellement aucune disposition du PCT
prévoyant la possibilité de déposer, au cours de la@h#ernationale, des demandes
divisionnaires fondées sur une “demande internationale initiale”. Sila demande
internationale ne remplit pas, de I'avis de I'office désigné ou élu, la condition d’unité de
l'invention telle qu’elle est définie a la reégle8, parce qu’elle contient plus d’'une invention
(comparer avec l'articldG.1) de la Convention de Paris), le déposant peut étre tenu, auprées
de chaque office désigné ou élu, en vertu de la Iégislation nationale applicable par cet office,
de limiter ses regndications a une invention unique ou de déposer une demande divisionnaire
distincte pour chaque invention additionnelle contenue dans la demande internationale.

11. De toute évidence, I'introduction d’une procédure visant a donner au dépgasant
possibilité de déposer une demande internationale sous la forme d’une demande divisionnaire
d’'une demande internationale initiale-gpres dénommeée “demande internationale
divisionnaire”) simplifierait considérablement, du point de vue du déposaingiiement de

la demande internationale lorsque I'administration chargée de la recherche internationale ou
I'administration chargée de I'examen préliminaire international constate une absence d’unité
de I'invention, en supprimant la nécessité de déposhvituellement, aprés I'ouverture de la
phase nationale, des demandes divisionnaires (nationales) auprés de chaque office désigné ou
élu concerné. Des considérations analogues s’appliquent lorsque les déposants souhaitent
déposer, de leur propre initiagyune ou plusieurs demandes internationales divisionnaires
(comme le prévoit I'articlelG.2) de la Convention de Paris).

12. Par aillleurs, il convient de rappeler que le systeme actuel prévoit déja une procédure
permettant au déposant, en dasconstatation d’une absence d’unité de l'invention par
I'administration chargée de la recherche internationale et 'administration chargée de
I'examen préliminaire international, d’obtenir un rapport de recherche internationale et un
rapport d’examen pligninaire international sur toutes les parties de la demande
internationale, quel que soit le nombre d’inventions qu’elle contient, contre le paiement de
taxes additionnelles (pour la recherche et 'examen préliminaire). L’introduction d’une
nouvelle proédure permettant au déposant de diviser la demande internationale initiale au
cours de la phase internationale, en déposant des demandes divisionnaires internationales, ne
serait pas nécessairement souhaitable si elle a pour effet de rendre plus compiesterhe
dans son ensemble, comme cela pourrait étre le cas si des modifications complexes du
reglement d’exécution sont nécessaires.

DIVISION DES DEMANDES INTERNATIONALES AU COURS DELA PHASE
INTERNATIONALE

13. Dans les annexes du présentdment, trois possibilités distinctes sont présentées sous
la forme de propositions initiales, visant chacune a permettre la division des demandes
internationales grace a I'adoption de mesures au cours de la phase internationale de la
procédure selon le®T. On peut espérer que I'examen de ces propositions facilitera les
discussions sur les travaux qu'’il conviendra éventuellement de mener sur la question dans
I'avenir. Les possibilités présentées concernent notamment
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i) larévision éventuelle du PCT(traitén vue de prévoir expressément le dépot de
demandes internationales divisionnaires;

i) la modification du reglement d’exécutiafin de prévoir expressément le dépot de
demandes internationales divisionnaires;

iii)  la modification du reggment d’exécutionfin de prévoir une nouvelle procédure
permettant undivision“interne” des demandes internationales au cours de la phase
internationale, suivie d’une simplification de la procédure, les divisions de la demande
internationale constituantes demandes divisionnaires distinctes au cours de la phase
nationale.

REVISION EVENTUELLEDU PCT (TRAITE)

14. L’annexel contient une proposition de nouvel artidi@bisdu traité qui prévoirait
expressément le dép6t de demandes interndésmtvisionnaires. |l conviendrait également

de modifier d’autres articles en conséquence, notamment les agi@eginitions),

8 (Revendication de priorité) et {Date du dépbt et effets de la demande internationale),

ainsi que les autres articleslatifs a la procédure en matiere de recherche internationale, la
publication internationale et la communication aux offices désignés, la procédure en matiere
d’examen préliminaire international, et I'ouverture de la phase nationale.

DEMANDES INTERNATIONALES DIVISIONNAIRES

15. L'annexell contient des propositions relatives a la modification du reglement
d’exécution en vue de permettre au déposant de diviser une demande internationale initiale en
demandes internationales divisionnaires diséaetu cours de la phase internationale. Ces
propositions sont fondées sur le principe selon lequel le traité, tel qu’il est libellé
actuellement, permettrait une modification par 'assemblée du reglement, aux fins de la
division des demandes internatioesy en vue de le mettre en conformité avec I'artisBde

la Convention de Paris; il convient de noter que, selon I'aré@d) du PCT, tout Etat
contractant du PCT doit étre membre de I'Union de Paris et doit donc appliquer toutes les
dispositions obatoires de la Convention de Paris, y compris I'obligation énoncée a

I'article 4G de ladite convention. Ainsi, la modification du réglement d’exécution du PCT

afin de prévoir la division des demandes internationales, y compris la conservation de la date
(du dép6bt) de la demande internationale initiale comme date (du dép6t) d’'une demande
internationale divisionnaire, semblerait possible en vertu de I'a8l#&)iii) car elle porterait

sur des regles relatives “a tous détails utiles en vue de I'exécdésmlispositions du présent
traité”, y compris l'article62.1). Si, contrairement a ce principe, le groupe de travail estime
que le traité tel qu’il est actuellement libellé ne permettrait pas une modification du reglement
d’exécution dans ce sens, il Bemble pas possible de prévoir dans le PCT le dépo6t de
demandes internationales divisionnaires jusqu’a ce que le traitédmie ait été révisé a cet
égard.

Dépobt de demandes internationales divisionnaires
16. Possibilité de déposer des demandnternationales divisionnaireda régle30bis1

proposée donnerait effet aux dispositions générales de I'aitizl2) de la Convention de
Paris relatif au dép6t de demandes internationales divisionnaires. Il est proposé de permettre



PCT/R/WG/5/6
page6

le dépbt de demndes internationales divisionnaires soit lorsqu’une absence d’unité de
I'invention a été constatée par 'administration chargée de la recherche internationale, soit
lorsque le déposant agit de sa propre initiative.

17. Sicertaines conditiongarticulieres seraient applicables pour les demandes
internationales divisionnaires en ce qui concerne le dépét, la recherche internationale et
I'examen préliminaire international (voir-apres), chaque demande internationale
divisionnaire serait traitteomme une demande internationale “ordinaire” (séparée et
distincte de la demande internationale initiale dont elle constitue une division) a I'égard de
laquelle il conviendrait d’acquitter des taxes, d’établir un rapport de recherche internationale,
d’effectuer une publication internationale et, si le déposant en fait la demande en présentant
une demande d’examen préliminaire international, d’effectuer un examen préliminaire
international.

18. Date du dép6t international et droit de prioritconformément a l'articldG.2) de la
Convention de Paris, chaque demande internationale divisionnaire conserverait comme date
de dépdt international la date du dép6t international de la demande internationale initiale et,
s'il y a lieu, son droit de prioré, pour autant que les conditions énoncées aux alinéas a) et b)
soient réunies.

a) Objet de la demande et exposé de l'inventidarticle 4G de la Convention de
Paris prévoit implicitement que, pour qu’une demande internationale divisionnaire colaserve
date du dépét international de la demande internationale initiale comme sa date de dép6t
international, I'objet de la demande figurant dans la demande internationale divisionnaire doit
figurer intégralement dans la demande internationale initialedellelle a été déposée.
Autrement dit, pour reprendre les termes utilisés dans la B§R&a)iv) du PCT, I'exposé de
I'invention figurant dans la demande internationale divisionnaire ne peut pas allilade
I'exposé de I'invention figurant dans lethande internationale initiale a la date de son dép6t
international. Il convient de noter que le point de vue suggéré ici est différent de celui adopté
dans le projet de 1968 du reglement d’exécution du PCT (voir le projet de3édiea) dans
I'annexelV du présent document).

b) Délai: puisque les demandes internationales divisionnaires seront principalement
(bien que pas nécessairement) déposées en réponse a la constatation par I'administration
chargée de la recherche internationale d’'une absdnoéé de I'invention et a l'invitation a
payer des taxes (de recherche) additionnelles, il semble nécessaire de donner au déposant
suffisamment de temps pour gu’il puisse examiner i) les résultats de la recherche
internationale, en particulier si une plusieurs taxes additionnelles mentionnées a
I'article 17.3)a) ont été payées, et ii) le résultat de toute procédure de réserve visée a la
regle40.2.c), avant de décider s’il dépose des demandes internationales divisionnaires.
Puisque les mémes considéoas s’appliquent en matiére de présentation d’'une demande
d’examen préliminaire international, il est proposé que le délai pour le dép6t d’'une demande
internationale divisionnaire soit le méme que le délai pour la présentation d’'une demande
d’examen préiminaire international en vertu de la redldbis.1 en ce qui concerne la
demande initiale, a savoir troisois a compter de la date de réception du rapport de recherche
internationale sur la demande internationale initiale, om®i a compter de la datke
priorité de la demande internationale initiale, le délai qui expire le plus tét devant étre

appliqué.
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19. Outre les questions susmentionnées, qui sont traitées dans 180bproposeée, il
conviendrait d’examiner un certain nombre di@s questions dans le cadre de modifications
du reglement d’exécution, s’il est décidé de poursuivre sur cette voie. Certaines de ces
guestions sont exposées dans les paragraphes suivants.

Situation juridique de la demande internationale initiale

20. |l peut étre souhaitable de préciser explicitement que la demande internationale initiale
doit étre en instance lorsqu’une demande internationale divisionnaire établie a partir de
celle-ci est déposée.

Revendications de priorité

21. Tout délai calculé a compter de la date de priorité (voir I'artbe)) serait calculé a

partir de la date de priorité de la demande internationale divisionnaire. Une demande
internationale divisionnaire conserverait le droit de priorité de la demanelmationale

initiale, sans qu’il soit nécessaire que la demande internationale divisionnaire comporte une
revendication expresse a cet égard. Il peut toutefois étre nécessaire de réglementer
I'établissement des revendications de priorité dans le conpaxtesulier de la procédure

selon le PCT, par exemple

i) en prévoyant expressément que les revendications de priorité formulées dans la
demande internationale initiale seraient considérées comme présentées dans la demande
internationale divisionnaire;

i) envue de faire face a des situations dans lesquelles des revendications de priorité
sont ajoutées ou corrigées selon la r&tfibis1 ou retirées selon la regbfbis.3.

Office récepteur compétent

22. |l pourrait étre nécessaire d’introle une disposition particuliére en vue de déterminer
les offices compétents pour recevoir des demandes internationales divisionnaires. Par
exemple, seraite la reglel9 existante qui, comme pour toute demande internationale, devrait
étre appliquée de @n a traiter cette question en fonction de la nationalité ou du domicile du
ou des déposants, ou setipréférable de prévoir le dép6t des demandes internationales
divisionnaires auprés de I'administration chargée de la recherche internationale ou de
I'administration chargée de I'examen préliminaire international qui a constaté le défaut
d’unité de l'invention?

Désignations

23. Le dépbt d’'une requéte en ce qui concerne une demande internationale divisionnaire
devrait étre présumé constituardésignation de tous les Etats contractants qui sont désignés
dans la demande internationale initiale a la date de la réception de la demande internationale
divisionnaire par I'office récepteur. Il ne devrait pas étre possible, en déposant une demande
internationale divisionnaire, d’ajouter la désignation d’un Etat contractant qui n’a pas été
désigné dans la demande internationale initiale a la date du dépét de la demande
internationale divisionnaire.
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Formulaire de requéte

24. Le formulaire derequéte devrait indiquer la demande internationale divisionnaire en
tant que telle et également la demande internationale initiale dont est issue la demande
internationale divisionnaire (voir les reglésl et 4.11).

Langue

25. |l peut étre sohaitable d’exiger qu'une demande internationale divisionnaire soit
déposée dans une langue dans laquelle la recherche internationale puisse étre effectuée et dans
laquelle la publication internationale puisse avoir lieu.

Recherche internationale

26. |l sera peutéetre nécessaire d’élaborer un certain nombre de dispositions précises en
relation avec la procédure de recherche internationale pour les demandes internationales
divisionnaires, y compris en ce qui concerne les points évoqués dansiessa)ia c).

a) Administration chargée de la recherche internationale compéteaiia de
réduire le plus possible la répétition inutile de taches, il peut étre souhaitable de prévoir que
I'administration chargée de la recherche internationale quieifsttuer, ou a effectué, la
recherche internationale relative a la demande internationale initiale devrait aussi étre l'unique
administration chargée de la recherche internationale compétente pour toute demande
internationale divisionnaire.

b) Rembourement des taxes de rechercha regle16.3 prévoit le remboursement
(partiel) de la taxe de recherche internationale lorsqu’'une demande internationale revendique
la priorité d’'une demande internationale antérieure pour laquelle une recherche inteteationa
a été effectuée. Par souci de cohérence avec cette disposition, la taxe de recherche
internationale payée en relation avec une demande internationale divisionnaire devrait étre
partiellement remboursée lorsque le rapport de recherche internatiordiiearekette
demande internationale divisionnaire peut étre entierement ou partiellement fondé sur les
résultats de la recherche internationale effectuée a propos de la demande internationale
initiale, étant diment tenu compte de tout paiement de taxesamattlles visées a
I'article 17.3)a) effectué par le déposant.

c) Remarques sur la délivrance éventuelle d’'un “double brevetfin d’aider les
offices désignés et élus ainsi que les déposants, I'opinion écrite établie par I'administration
chargée déa recherche internationale (et, par conséquent, le rapport préliminaire international
sur la brevetabilité selon le chapitigoourrait comprendre des observations appropriées
lorsque les revendications d’'une demande internationale divisionnaire re¢papisilement
les revendications de la demande internationale initiale ou d’une autre demande internationale
divisionnaire issue de cela.

La publication internationale

27. Selon larégle générale énoncée a l'artledu PCT, la demandaternationale est
publiée a bref délai apres I'expiration d’un délai deri8is a compter de la date de priorité.
Cela ne serait pas possible pour une demande internationale divisionnaire lorsqu’une telle
demande est déposée aprées ce délai (voir le paphgl5.b) cikdessus). Il semblerait
conforme a l'article21.2)a) de prévoir qu’une demande internationale divisionnaire sera
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publiée a bref délai apres avoir été déposée, mais pas avant I'expiration d’'un délandées18
a compter de la date de prioriféne approche analogue a été retenue dans certaines
législations nationales et régionales, telles que la Convention sur le brevet européen).

L’examen préliminaire international

28. Un certain nombre de dispositions particulieres devront-paatélaborées en ce qui
concerne la procédure d’examen préliminaire international pour les demandes internationales
divisionnaires, en rapport, par exemple, avec les points évoqués dans les@lia&ds

a) Délai pour présenter une demande d’examenipriaire international: une
demande d’examen préliminaire international portant sur une demande internationale
divisionnaire devrait, d'une fagcon générale, étre présentée dans le délai applicable selon la
regle54bis1 eu égard a la demande internationalanitiale si le délai prévu pour le rapport
d’examen préliminaire international28 mois a compter de la date de prioriéloit étre
respecté. C'esd-dire que, dans la pratique, la demande d’examen préliminaire international
devrait, d’une facon géndem étre présentée en méme temps que la demande internationale
divisionnaire. Une attention particuliere pourrait étre accordée aux cas dans lesquels la
demande internationale initiale est retirée par la suite.

b)  Administration chargée de I'examen grélnaire international compétenteafin
de réduire le plus possible la répétition inutile de taches, il peut étre souhaitable de prévoir
que I'administration chargée de I'examen préliminaire international qui doit effectuer, ou a
effectué, la recherchetiernationale relative a la demande internationale initiale devrait aussi
étre I'unigue administration chargée de I'examen préliminaire international compétente pour
toute demande internationale divisionnaire.

c) Remarques sur la délivrance d’'un “doubledvet” : afin d’aider les offices
désignés et élus ainsi que les déposants, le rapport préliminaire international sur la
brevetabilité selon le chapittepourrait comprendre des observations appropriées lorsque les
revendications d’une demande internatte divisionnaire recoupent partiellement les
revendications de la demande internationale initiale ou d’'une autre demande internationale
divisionnaire issue de cela.

DIVISION “INTERNE” DES DEMANDES INTERNATIONALES PENDANT LA PHASE
INTERNATIONALE

29. L’annexelll contient une proposition tendant a mettre en ceuvre une procédure qui
pourrait étre incorporée par voie de modification du reglement d’exécution, dans l'attente
d’une future révision du traité proposée dans I'annexeette procédre permettrait la

division “interne” des demandes internationales pendant la phase internationale selon le
chapitrell, avec pour corollaire une simplification de la suite de la procédure, les parties
divisées de la demande internationale constituant desddes divisionnaires distinctes dans
la phase nationale.

30. La proposition est fondée sur le fait que le systeme actuel permet aux déposants, en cas
de constatation d’'un défaut d’unité de l'invention par I'administration chargée de la reeherch
internationale ou I'administration chargée de I'examen préliminaire international, d’obtenir un
rapport de recherche internationale ou un rapport d’examen préliminaire international pour
toutes les parties de la demande internationale, quel que saitibre d’'inventions qui y
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figurent, a condition que les taxes additionnelles (recherche et examen préliminaire) soient
payées.

31. Selon cette proposition, au lieu de déposer une ou plusieurs demandes internationales
divisionnaires pendant la preasternationale, le déposant pourrait, apres avoir présenté une
demande d’examen préliminaire international, modifier les revendications, la description et
les dessins d’'une demande internationale en vertu de I'aB4cB)b) en divisant le corps de la
demande internationale sur le plan interne en au moins paubes distinctes, chacune
contenant la description, les revendications et les dessins de la demande internationale
correspondant a une demande divisionnaire qui entrerait sous cette forme plaasda
nationale.

32. Aprés la division interne de la demande internationale, le rapport préliminaire
international sur la brevetabilité selon le chapltreerait aussi divisé “sur le plan interne” en
plusieurs parties correspondantes, a camalique toutes les taxes additionnelles pour la
recherche et 'examen préliminaire aient été payées.

33. Une fois effectuée la division interne pendant la procédure d’examen préliminaire
international, le déposant disposera de demandes divisiesritoutes faites” pour entrer

dans la phase nationale. S'il est vrai que le déposant pourrait obtenir ce résultat en abordant
la phase nationale avec une demande internationale initiale divisée sur le plan interne, qui
serait ensuite divisée indépendaent pendant la procédure engagée devant chaque office
national, il serait plus simple de permettre que la demande internationale initiale entre dans la
phase nationale, des le départ, sous la forme de demandes divisionnaires distinctes. Chacune
de ces dmandes divisionnaires serait associée au rapport préliminaire international “divisé”

sur la brevetabilité selon le chapitile

34. Le groupe de travail est invité a

examiner les propositions figurant dans ce
document.

[Les annexes suivent]
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DEMANDES INTERNATIONALES DIVISIONNAIRES

Article 17bis

Demandes internationales divisionnaires

Une demande internationale{@pres dénommeée “demande internationale initiale”)

peut, conformément au rignent d’exécution, étre divisée en une ou plusieurs demandes

divisionnaires (ciaprés dénommeées “demandes internationales divisionnaires”)

conformément a l'articldG de la Convention de Paris pour la protection de la propriété

industrielle. Nonobstant’article 11, une demande internationale divisionnaire conserve

comme date de dépbt international la date du dépébt international de la demande internationale

initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité.

[COMMENTAIRE : voir le paragraphé&l de I'introduction du présent document. Cette
disposition est inspirée de I'artichiG de la Convention de Paris. Elle peut nécessiter
d’apporter des modifications a d’autres articles, comme les arqB€finitions),

8 (Revendication de priorité) etllDate du dépbt et effets de la demande internationale) et

les articles concernant la procédure de recherche internationale, la publication internationale
et la communication aux offices désignés, la procédure d’examen préliminaire international et
I'ouverture de la phase nationale.]

[L'annexe Il suit]

2 Les disposition qu'il est proposé d’'ajouter sont soulignées et celles qu'il est proposé de

supprimer sont biffées. Certaines dispositions qu'il n’est pas proposé de modifier ont été
reproduites pour faciliter la compréhension.
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DEMANDES INTERNATIONALES DIVISIONNAIRES

Regle 3bis

Demandes internationales divisionnaires

30bis1 Dépdt de demandes internationalesisiiennaires

a) Le déposant peut, sous réserve du présent reglement d’exécution, diviser la demande

internationale (caprés dénommée “demande internationale initiale™) en déposant aupres de

I'office récepteur compétent une ou plusieurs demandes divigsim®en tant que demandes

internationales (eaprés dénommeées “demandes internationales divisionnaires”).

b) Une demande internationale divisionnaire peut étre déposée lorsque I'administration

chargée de la recherche internationale a conclu a I'absEunié de l'invention a I'égard de

la demande internationale initiale ou a l'initiative du déposant.

[COMMENTAIRE : voir I'article 4G de la Convention de Paris.]

Les dispositions gu'il est proposé diaijter sont soulignées et celles qu'il est proposé de
supprimer sont biffées. Certaines dispositions qu'il n’est pas proposé de modifier ont été
reproduites pour faciliter la compréhension.
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30bis2 Date du dépbt international; droit de priorité

Une demande internationale divasinaire conserve comme date de dép6bt international

la date du dép6bt international de la demande internationale initiale et, s’il y a lieu, le bénéfice

du droit de priorité, conformément a 'articdede I'Acte de Stockholm de la Convention de

Paris pour Igrotection de la propriété industrielle, a condition gue

[COMMENTAIRE : voir le paragraphé&5 de l'introduction du présent document et
I'article 4G de la Convention de Paris.]

i) la demande internationale divisionnaire parvienne a I'office récepteuntav

I'expiration du délai applicable selon la réddébis1 pour présenter une demande d’examen

préliminaire international a I'égard de la demande internationale initiale;

[COMMENTAIRE : voir les paragrapheks.b) et 19 de I'introduction du présent docurngn

ii) la demande internationale initiale soit en instance a la date de réception de la

demande internationale divisionnaire par I'office récepteur;

[COMMENTAIRE : voir le paragraph&? de l'introduction du présent document.]

i) I'exposé de 'inventio figurant dans la demande internationale divisionnaire

n’aille pas audela de 'exposé de I'invention figurant dans la demande internationale initiale

telle gu’elle a été déposée.
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[Régle 30bis.2, suite]

[COMMENTAIRE : voir le paragraphé5.a) de l'introdetion du présent document.]

[L'annexe Il suit]
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REVISION EVENTUELLE DU REGLEMENT D’EXECUTION:*
DIVISION “INTERNE” DE DEMANDES INTERNATIONALES
AU COURS DE LA PHASE INTERNATIONALE

TABLE DES MATIERES
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Regle 3bis Demandes internationales diviSIONNAINES............ccvvvvveriiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennenns 1
30bis1 Dépdbt de demandes internationales diviSionNNaites.............coeevvvvvvvvvnnnnnnn. 1.
30bis2 Date du dépdt international; droit de Priorité...........ccceeevveeeeeeeeieereeeeeiiinnns 2...
Régle 66 Procédure au sein de I'administration chargée de I'examen préliminaire
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66.2 Premiére opinion écrite de I'administration chargée de I'examen préliminaire
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Regle 70 Rapport d’examen préliminaingernational.............cccccooiiiiiiiceeiiee e 5
70.1470.11 [Sans ChangemMeNt]......ccccooiiiiiiiiiieecer e 5.
70.12 Mention de certaines irrégularités et d'autres éléments.........ccccvvvveeeeeennn. 5.
70.13 Remarguesconcermantlinité de I'invention...............ccoooeeiiviieiccceeenn, 6...
Regle 7®is Traitement d’'une demande internationale divisée sur le plan interne
comme demandes divisionnaires aupres des offices.élus..........ccceeeeveeeennn 1.
78bisl Demandes divisionnaires diStiNCLES............covvveeeeerrrriniiiieeaeeeeeeeeereeeeeennenns ...
Disposition 62 Absence d’unité de I'invention (Examen preliminaire).............cccceeeeenn... 3.

Les dispositions gu'il est proposé d’ajouter sont soulignéeslids qu'il est proposé de
supprimer sont biffées. Certaines dispositions qu'il n’est pas proposé de modifier ont été
reproduites pour faciliter la compréhension.
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Régle 66
Procédure au sein de I'administration

chargée de I'examen préliminaire international

66.1 [Sans changement]

66.2 Premié&e opinion écrite de 'administration chargée de I'examen préliminaire

international

a) Sil'administration chargée de I'examen préliminaire international

i) av) [Sans changement]

vi) considére qu’une revendication porte sur une invention pour |eaetun
rapport de recherche internationale n’a été établi et a décidé de ne pas effectuer

I'examen préliminaire international pour cette revendicatin,

vii) considére qu’elle ne dispose pas du listage d’une séquence de nucléotides ou
d’acides aminésous une forme permettant d’effectuer un examen préliminaire

international significatifou

Le texte“actuel” indiqué ici est celui de la régs modifiée par 'assemblée |€ bctobre2002
(voir le document PCT/A/31/10) avec effet alijanvier 2004.
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[Régle 66.2.a), suite]

viii) considére gue, lorsgu’'une modification gui divise sur le plan interne la

demande internationale en deux parties distinctes ou pltss@m&sentée

conformément a la régke8.6, une ou plusieurs des revendications contenues

dans I'une de ces parties définissent I'objet de la protection demandée dans une

autre de ces parties,

ladite administration le notifie par écrit au déposant. Lordguégislation nationale de

I'office national qui agit en qualité d’administration chargée de I'examen préliminaire
international ne permet pas que les revendications dépendantes multiples soient rédigées
d’'une maniére différente de celle qui est prévaasiles deuxieme et troisieme phrases de la
regle 6.4.a), 'administration chargée de I'examen préliminaire international peut, si des
revendications ne sont pas rédigées de cette maniére, appliquer I'article 34.4)b). Dans ce cas,

elle le notifie par éctiau déposant.

[COMMENTAIRE : voir le paragraph@5.c) de I'introduction du présent document.]

b) a e) [Sans changement]

66.3a 66.9 [Sans changement]
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Regle 68

Absence d'unité de I'invention (examen préliminaire international)

68.1a 68.5 [Sans clangement]

68.6 Division interne de la demande internationale

[Lorsque 'administration chargée de I'examen préliminaire international constate que

I'exigence d'unité de lI'invention n’est pas observée et décide d’envoyer au déposant une

invitation viséea la reqle68.2, ou a l'initiative propre du déposant,] le déposant peut diviser

sur le plan interne la demande internationale en présentant, conformément a G6rédig

une modification selon I'articl84 gqui divise la description, les revendicatiagrides dessins

figurant dans la demande internationale en deux parties distinctes ou plus de la maniéere

suivante

i) une partie principale contenant la description, les dessins et les revendications

qui se rapportent a I'invention principale;

ii) une au plusieurs parties additionnelles contenant chacune la description, les

revendications et les dessins qui se rapportent a une invention additionnelle par rapport a

I'invention principale.

[COMMENTAIRE : voir les paragraph26 a 30 de l'introduction du ps&nt document.]
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Reégle 76

Rapport d’examen préliminaire international

70.1470.11 [Sans changement]

70.12 Mention de certaines irrégularités et d’autres éléments

SiI'administration chargée de I'examen préliminaire international estime qu’au niomen

ou elle prépare le rapport

i) [Sans changement]

i) la demande internationale appelle 'une des observations mentionnées a la regle

66.2.a)v)ou viii), elle peut I'indiquer dans le rapport et, si elle le fait, elle motive son opinion;

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 25.c) de I'introduction du présent document et la
proposition de modification de la regh®.2.]

iii) etiv) [Sans changement]

Le texte“actuel” indiqué ici est celui de la réglg modifiée par I'assemblée € bctobre2002
(voir le document PCT/A/31/10) avec effet alijanvier 2004.
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70.13 Remargues-concernantlinité de I'invention

a) Le rapport indique si le déposant a payé des tagdgiannelles pour I'examen
préliminaire international, ou si la demande internationale ou I'examen préliminaire
international a été limité selon l'article 34.3). En outre, lorsque I'examen préliminaire
international a été effectué sur la base de revextidios limitées (article 34.3)a)) ou de
I'invention principale seulement (article 34.3)c)), le rapport précise les parties de la demande
internationale sur lesquelles I'examen préliminaire international a porté et celles sur lesquelles
il n’a pas porté. ke rapport contient les indications prévues a la regle 68.1, si I'administration
chargée de I'examen préliminaire international a décidé de ne pas inviter le déposant a limiter

les revendications ou a payer des taxes additionnelles.

b) Lorsque le déposant

i) aprésenté une modification qui divise la description, les revendications et les

dessins de la demande internationale en une partie principale et une ou

plusieurs parties additionnelles conformément a la ré6816 et

ii) aacquitté les taxes additinelles pour I'examen préliminaire international,

le rapport est aussi divisé en une partie principale et autant de parties additionnelles que de

taxes additionnelles pour I'examen préliminaire international ont été acquittées; la partie

principale et chgue partie additionnelle doivent étre conformes aux exigences énonceées a la

regle70.

[COMMENTAIRE : voir les paragraph26 a 30 de l'introduction du présent document.]

70.14a 70.17 [Sans changement]
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Regle 7&is

Traitement d’'une demande internationde divisée sur le plan interne

comme demandes divisionnaires auprés des offices élus

78bis1l Demandes divisionnaires distinctes

Lorsque le déposant a, en vertu de la ré&&fe5, divisé sur le plan interne la demande

internationale (chprés dénommée “dmnde internationale initiale™) en departies

distinctes ou plus, il peut choisir de poursuivre le traitement de [I'une de] ces parties distinctes

comme demandes distinctes en ce qui concerne la procédure aupres de tout office élu, en

précisant que cesthandes distinctes doivent étre considérées comme des demandes

divisionnaires de la demande internationales initiale, et I'office élu procede en conséquence.

[COMMENTAIRE : voir le paragraph&0 de I'introduction du présent document.]

[L'annexe IV suit]
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EXTRAITS DES PROJETS DE TRAITE
ET DE REGLEMENT D’EXECUTION DU PCT DE 1968

Article 11
Date du dép0ét et effets de la demande internationale

1) L’Office récepteur accorde, en tant que date du dépdt international, la date de
réception de la deande internationale pour autant que, lors de cette réception, cet Office
constate que :

i) le déposant n’est pas manifestement dépourvu pour des raisons de résidence ou de
nationalité du droit de déposer une demande internationale auprés de I'Offipeetéce

i) lademande est présentée dans la langue prescrite ;

iii) l'objet de la demande n’est pas manifestement hors du cadre du présent Traité tel
gue défini dans le Reglement d’exécution ;

iv) au moment de la réception, la demande contenait@ins les éléments suivants :

a) une indication que la demande a été déposée dans le but de constituer une
demande internationale,

b) le nom du déposant,
C) une partie qui, a premiére vue, semble constituer une description,

d) une partie qui, a praiere vue, semble constituer une revendication ou des
revendications.

2) Toute demande internationale remplissant les conditions de I'alinéa |) a les effets
d’'un dépbt national régulier dans chaque Etat désigné a compter de la date du dép6t
internation&

3) Toute demande internationale remplissant les conditions des points i) a iv) de
l'alinéa 1) est considérée comme constituant un dép6t national régulier au sens de la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle .

Article 17
Procédure au sein de I’Administration chargée de la recherche

1) [...]
2) [...]

3)a) Si ’Administration chargée de la recherche est d’avis que la demande
internationale ne satisfait pas aux exigences d’unité de l'invention telles gu’elles sorgstabl
dans le Réglement d’exécution, elle invitad&posantau choix de ce dernier :
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i) soit a limiter les revendications,

i)  soit, conformément a I'invitation de I’Administration chargée de la recherche, a
payer des taxes additionnelles, a divisedéaande ou a procéder a ces deux opérations.

b) [...]

Article 34
Procédure au sein de I’Administration chargée de I'examen préliminaire

1) [...]
2) [...]

3) Sil'Administration chargée de I'examen préliminaire est d’avis que la demande
internationde ne satisfait pas aux exigences d’unité de l'invention telle qu’elles sont établies
dans le Reglement d’exécution, elle peut inviter le déposant, au choix de ce dernier, soit a
limiter les revendications, soit a diviser la demande, de maniére a ca geelande
internationale satisfasse aux exigences susdites.

4) [...]
Disposition 37
Absence d'unité de I'invention (Recherche)
37.1 Invitation a limiter, a diviser ou a payer

a) L'invitation & limiter les revendications ou a diviser la demande ir@donale,
prévue a l'article 17.3)a), doit indiquer au moins une possibilité de limitation ou de division
qui, de I'avis de I’Administration chargée de la recherche, satisfait aux exigences applicables.

b) [...]
37.2 [...]
37.3 Délai

Le délai prévia l'article 17.3)b) est fixé, dans chaque cas et selon les circonstances du
cas d’espéce, par I’Administration chargée de la recherche; il ne peut étre inférieur a un mois
ni supérieur a deux mois a compter de la date de I'invitation
37.4 [...]
37.5 Procédure en cas de division de la demande internationale

a) Sile déposant choisit de diviser la demande internationale, ni la description ni les

dessins ne peuvent étre modifiés. lls demeurent les mémes pour la demande principale (c’est
a-dire la denande internationale telle que limitée) et les demandes divisionnaires.
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b) Pourla demande principale, le déposant doit préciser les revendications
maintenues ou déposer des revendications limitées, et doit soumettre un nouvel abrégé lorsque
cela est néwsaire.

c) Pour chague demande divisionnaire, le déposant doit déposer une requéte, une
revendication ou des revendications et un abrégé. L’Office récepteur attachérne a ces
documents une copie de la demande internationale dans sa forme orjdgnadescription et
les dessins (s'il y en a) y relatifs constituent également la description et les dessins de chaque
demande divisionnaire. La requéte de chaque demande divisionnaire doit identifier la
demande internationale originale par son numérametglu’une partie seulement de la
description concerne la demande divisionnaire, une déclaration distincte, présentée en méme
temps que la requéte, doit identifier les parties de la description qui concernent la demande
divisionnaire.

d) Chaque demandewdsionnaire doit étre traitée comme une demande
internationale nouvelle et indépendante, sauf que :

i) ladate de la réception effective de chague demande divisionnaire par I'Office
récepteur doit étre certifiée par cet Office sur 'exemplaire origihaliela copie de
recherche de cette demande

i) la date du dépét international de la demande originale constitue également la
date du dépbt international de la demande divisionnaire, pour autant que cette derniére soit
déposée aupres de I'Office rétepr dans le délai fixé a la disposition 37.3 et dans la mesure
ou cette demande divisionnaire ne contient aucun élément nouveau.

e) Sila demande principale ou une demande divisionnaire quelconque ne remplit pas
I'exigence d’unité de l'invention, I’Adrmistration chargée de la recherche procéde de la
maniére prévue a l'article 17.3)b).

37.6 [...]
37.7 Division volontaire

a) Sous réserve de la disposition 62.4, le déposant peut diviser la demande
internationale de sa propre initiative, a tout matn@vant I'expiration d’un délai de 16 mois a
compter de la date de priorité. Si la division a lieu aprés I'établissement du rapport de
recherche, la communication du rapport de recherche et toute publication de ce dernier
mentionnent ce fait.

b) La pracédure prévue a la disposition 37.5 s’applique également en cas de division
volontaire.
Disposition 62
Absence d’unité de l'invention (Examen preliminaire)

62.1 Pas d’invitation a limiter ou a diviser

Si ’Administration chargée de I'examen prélinaine est d’avis qu’il n’est pas satisfait
a lI'exigence d’unité de l'invention et décide de ne pas inviter le déposant a limiter les
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revendications ou a diviser la demande internationale, elle établit le rapport d’examen
préliminaire, sous réserve de I'até 34.4)b), pour la demande internationale entiere, mais
indique, dans ce rapport, qu’a son opinion, il n’est pas satisfait a I'exigence d’unité de
I'invention et précise brievement les motifs de son opinion.

62.2 Invitation a limiter ou a diviser

SiI’Administration chargée de I'examen préliminaire est d’avis qu'il n’est pas satisfait
a I'exigence d’unité de l'invention et décide d’inviter le déposant, au choix de ce dernier, a
limiter les revendications ou a diviser la demande internationale religue au moins une
possibilité de limitation ou de division qui, a son opinion, satisfait a I'exigence applicable.
Elle fixe en méme temps un délai, qui tient compte des circonstances d’espéce, pour donner
suite a l'invitation; ce délai ne peut étre infi@ur & un mois ni supérieur a deux mois a
compter de la date de l'invitation.

62.3 Procédure en cas de division

Si le déposant choisit de diviser la demande internationale, la procédure prévue ala
disposition 37.5 s’applique, a I'exception de I'adee) de cette disposition.

62.4 Division volontaire
a) Le déposant peut diviser la demande internationale de sa propre initiative, a tout
moment avant le début de I'examen préliminaire, mais en aucun cas aprés I'expiration d'un

délai de 16 mois a copter de la date de priorité.

b) Laprocédure prévue a la disposition 37.5 s’applique, a I'exception de 'alinéa e)
de cette disposition, également en cas de division volontaire effectuée selon I'alinéa a).

[Fin des annexes et du document]



