GRAPI - LYON 12/1/1977

A la demande du Président du GRAPI, s'est réunie une Commission de quelques
membres de notre sous—groupe. Cette Commission présente les observations
suivantes dans 1'ordre de numérotation des articles du projet car il est
apparu qu'il n'était guére possible d'aboutir a une présentation plus syn-—
thétique

ARTICLE 2

La Commission observe que ce texte introduit officiellement une prescription
triennale en matiére d'action en revendication.

Cette disposition nouvelle régle définitivement une question qui avait dongé
lieu a des controverses jurisprudentielles. L'introduction de cette prescrip=
tion de 1'action en revendication apparailt finalement judicieuse d'autant

plus que Te délai court i compter de la delivrance du titre. On évitera

ainsi des actions en revendication trés tardives qui pourraient le cas échéant
intervenir aprés méme 1'expiration du brevet. Toutefois, la Commission

observe que cette disposition parait en contradiction avec 1'article 27 3

de la Convention de Luxembourg.

ARTICLE 3

Il est fait remarquer que les médicaments peuvent désormais faire 1'objet
d'une demande de certificat d'utilité, ce qui semble illusoire pour des médi-
caments dont 1'exploitation peut difficilement @tre envisagée dans un délai
correspondant 4 la durée maximale d'un tel titre. Cette disposition semble
avoir été rendue indispensable du fait que, pour une invention concernant

un médicament faisant 1.'objet d'une demande de brevet, il n'est plus interdit
de demander l'ajournement de 1'établissement de 1'avis documentaire. La
transformation d'une telle demande de brevet en une demande de certificat
d'utilité est la seule sanction prévue en 1'absence de requéte d'avis docu-
mentaire dans le diélai légal.

Il est fait également remarquer que selon les dispositions du dernier alinéa
de 1'article 3, le titulaire d'une demande de certificat d'utilité ou d'un
certificat d'utilité devra produire un rapport de recherche dans une instance
en indemnité& ou en contrefagon.

La Commission regrette qu'il ne soit pas précisé que, au cours de cette procé-
dure, il ne sera pas possible de modifier les revendications et propose

en conséquence de compléter 1'article 3 par les mots suivants : ''sans possi-
bilité de modifier les revendications'". On serait porté a regretter que le
législateur n'ait pas instauré un ¥éritable certificat d'utilité comparable

au modéle d'utilité de type allemand. Mais deux obstacles demeurent. D'abord
1'absence d'examen et d'autre part le lien existant actuellement entre les
brevets et les certificats d'utilité. Ce dernier pouvant découler d'une deman-
de visant originellement le premier.

La Commission observe qu'il n'y a pas d'article 4 et suppose qu'il s'agit
d'une simple omission qui sera réparée.



]

ARTICLE 5

La rédaction du deuxiéme alinéa dc 1'article 5 ne parait pas conforme a la
Convention d'Union et & la jurisprudence. En effet, le droit de priorité
n'est pas attaché au premier dépdt mais au premier déposant.

I1 faudrait donc écrire dans ce texte : "le droit de priorité né d'un pre-

mier dépdt".

ARTICLES 6, 7, 8, 9, 10, 11

La Commission observe tout d'abord qu'il s'agit d'une reprise textuelle des
dispositions de la Convention de Munich (articles 52 a 57).

ARTICLE 8 3

La  rédaction pourrait @tre heureusement simplifiée en remplacant 1'expres-—
sion "qui n'ont été publies qu'a cette date ou qu'ad une date postérieure"
par "et qui n'auraient pas encore €té publiées a cette date'".

ARTICLE 8 4

La Commission observe qu'il n'était peut &tre pas indispensable de reprendre
textuellement le texte de la Convention qui s'explique par les divergences
des législations nationales sur la notion de médicament. Tl serait cans doute
plus opportun en Droit interne de reprendre purement et simplement 1'ancien
article 10 qui fait référence a l'article L 51t C.S.P., ce qui éviterait
peut étre d'introduire des difficultés sur la notion méme de médicament.

ARTICLE 13
La Commission s'interroge sur ce qu'il faut entendre .par description non
conforme aux exigences de la loi et pense que c'est le décret d'application

qul précisera cette notion (comme le fait actuellement 1'article 7 du décret

du 5/12/68).

ARTICLE 14 I

Il convient d'ajouter un alinéa 2 contenu actuellement dans 1l'article 49
variante I | b deuxiéme §.

D) i

Tofsque 1'invéntion toncerne l'utilisation d'un micro-organisae
. 1 12
auquel le public n'a pag acceés, la description nieat pas considérée

comme exposant 1'invention d'une manidre suffisante si une alture
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di micro-otrpanisme n'a pas fait 1'objet d'un dépdt aupres d'un or

ganisme habilité, Lea conditions d'accessibilité du public A cette,
culture sont fixées par décret,
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La Commission se demande s'il ne serait pas souhaitable d'ajouter un alinéa z
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tendant 3 préciser '"qu'en matiére de médicament, la description n'est pas
considérée comme sufisante lorsqu'elle ne comporte pas l'indication des
propriétés pharmacologiques du produit et d'au moins une application
thérapeutique" ce qu'exige actuellement le droit frangais.

ARTICLE 15 § 2

La deuxiéme phrase de ce paragraphe devrait €tre supprimée car elle ne se
congoit que dans les pays ol 1l'on doit préciser pour chaque revendication
la priorité 3 laquelle elle se rattache, ce qul n'est pas le cas en France.

ARTICLE 17

I1 serait sans doute opportun de préciser qu'il s'agit du titulaire de la
demande pour lever 1'ambiguité qui existe dans la rédaction actuelle ou il
pourrait s'agir de l1l'auteur de la démarche.

ARTICLE 19

La Commission se réjouit de la modification de 1'actuelle procédure d'éta-
blissement de 1'avis documentaire qui, telle qu'elle &tait, &tait inutile-
ment alourdie.

Elle observe toutefols que certaines précisions pourraient @&tre utilement
apportées. Il n'est pas précisé qu'aprés notification d'observations des
tiers, falsant suite & la publication du rapport de recherche, le demandeur
peut déposer une nouvelle rédaction des revendications et présenter des
observations. Cette possibilité semble pourtant résulter de la rédaction

du § 3 de cet article qui fait allusion & '"la rédaction des revendications
déposées en dernier lieu'" ce qui laisse supposer 1'existence de plusieurs
possibilités de modifications des revendications.

ARTICLE 20 alinéa |

La Commission regrette que le délai pour requérir la procédure d'établisse-
ment d'avis documentaire soit ramené de deux ans a4 dix huit mois bien que
ce soit le délai prévu pour le Brevet Communautaire.

ARTICLE 20 alinéa 3

1

La Conmission estime que ''peut etre prononcée d'office" devrait &tre rempla-

cé par 'est prononcé d'office'.

ARTICLE 20 I

La Commission présente trois observations
1) était-il bien opportun d'ajouter des cas de restauration supplémentaires
d ceux existants dé&ji ?

2) dans la rédaction du ler paragraphe, 1'utilisation du mot "empéchement'



aprés 1'expression "excuse légitime'" n'est-elle pas de nature a compliquer
inutilement une notion qui 1'est ¢(&ja suffisamment ?

3) La Commission souhaiterait que 1'on précise la notion de "bonne foi"
utilisée au paragraphe 4.

ARTICLE 28

La Commission observe le d&faut d'harmonie entre 1'article 28 alinéa 2 proté-
geant les produits obtenus par le procédé breveté et l'article 29 in fine

ne visant que les produits obtenus directement par le procedé& breveté . Bien
que le texte de l'article 29 soit la reprise de 1'article 29 de la Conven-—
tion sz Luxembourg, la Commission regrette 1'emploi du mot "directement" qui
lui parait restreindre abusivement la portée du brevet de procédé.

ARTICLE 29 I alinéa 2

La Commission attire l'attention sur 1'imprécision de 1'expression 'couramment
dans le commerce' utilisée dans l'article 29 I al. 2

ARTICLE 30 II

I1 y a lieu d'ajouter un article 30 II reprenant les dispositions de 1'article
31 de 1'ancienne loi visant 1'exception de possession personnelle antérieure,
dans lequel on préciserait utilement la notion de possession au sens de cesS.
dispositions qui soulévent aujourd'hui des controverses doctrinales.

ARTICLE 31

Iia Commission observe que le § 3 fait double emploi avec le § 2 de 1'article
151 al. 2 issu lui-méme de la variante | de l'article 49 b alinéa 2.

ARTICLE 31 II

La Commission accepte la variante I mais rejette catégoriquement la variante
II qui constituerait une amorce d'examen dans un systéme qui par nature n'en
comprend pas.

ARTICLE 42

La Commission se borne a relever deux erreurs qu'elle considére comme des
fautes de frappe

au § d 1'expression "en prenant " un délai de trols mois doit 8tre sans doute
remplacé par "pendant un délai de trois mois'.

1"

" 1A

au § 4 la conjonction "et'" devrait 8tre supprimée.

ARTICLE 43

Ce texte appelle deux observations

1) La Commission se demande si 1'alinéa 2 était bien nécessaire.

2°) la Commission propose de rédiger 1'alinéa 3 de la maniére suivante

"3 1'exception du cas prévu a l'article 2, une transmission des droits visgs
au premier alinda ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers

avant la date a transmissi s A e T .
va ate de la transmission sous réserve desg dispositions de 1'article



ARTICLE 47

Le dernier alinéa de 1'article 47 d= la loi de 1968 doit &tre rajouté en

faisant désormais référence a l'article 19 et non plus i 1l'article 20.

ARTICLE 48 dernier alinéa

La Commission souhaiterait qu'il soit fait référence en ce qui concerne les
droits acquis par les tiers 3 l'article 20 I al. 4 du présent projet par
l1'adjonction de la formule suivante ""tels qu'ils sont définis a 1 article 2

I al. 4'".

ARTICLE 49

La variante II parait inacceptable

ARTICLES 5i-52

La Commission regrette profondémment que le législateur ne profite pas de
cette réforme pour lever 1'ambiguité née de l'utilisation de deux expressions
_~t~~—~ différentes (connaissance de cause : art. 51 al. 2), intention frau-
duleuse (art. 52 al. 1), pour désigner des notions qu'il parait bien difficile

de distinguer.

ARTICLE 58

La Commission n'est pas d'accord avec la rédaction  proposée de l'article 58

qul demeure trés imprécis et source de difficultés. Elle p}opose
de le remplacer par le sulvant =
"les actions en indemnité vbﬁées a 1'article 31 1 et les actions civiles et péna-
les prévues par le titre VI de la présente lol sont prescrit-es pa% ans 3 compter

———

des faits qui en sont la cause'.

ARTICLE 60
La Commission propose d'ajouter un deuxiéme alinéa ainsi congu :

"est puni de la méme peine celui qui refuse de communiquer, dans le délai d'un

. V% . - - . . o
mols, Atout intéressé qui en ferait la demande, le n

~

d'un certificat d'utilité ou d'un certificat d'addition 3 1'un de ces deux titres

d'un brevet ou

dont il se prévaut /7



ARTICLE 62

La Commission propose d'ajouter 4 la fin du 3éme alinéa de ce texte

""dans la notification adressée par 1'INPI au déposant'.

ARTICLE 63

La Commission observe une erreur de rédaction dans la mesure ol ce n'est pas

1'article 9 mais 1'article 10 qui définit l'activité inventive.

ARTICLE 68 @l. 2

La Commission s'interroge sur 1'opportunité de cette référence i l'article 384 du
Code Pénal qui semble parfaitement inutile puisque la loi dans son article 52
52 Ote »au tribunal correctionnel toute compétence pour

statuer sur la nullité du brevet.

ARTICLE 73

La Commission estime qu'il y a de grosses erreurs de rédaction commpte tenu du fait
que 1'on & purement et simplement repris 1'article 73 de la loi de 1968 tout

au moins pour sa majeure partie.

- elle . . .
En conséquence, 4% propose de supprimer purement et simplement le deuxiéme para-
graphe et de rédiger comme suit le 3&me qui’ deviendra le second :

"Toutefois, les propriétaires de brevets issus de demandes déposée aprés la date

d'entrée .—— en vigueur de la loi du 2 janvier 1968 et qui n'auraient pas ebe
soumises aux dispositions des articles 19 et 20 de la loi précitée en e
vertu de 1'alinéa 2 de l'article 73, ° de ladite loi, ,ne pourront former une

action en contrefacon qu'aprés avoir requis 1'avis documentaire &tabli contradic-

toirement comme il est dit & 1'article 19 de la présente loi.

Le reste, sans changement



