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AVANT PROPOS

Au moment méme ot interviennent la promulgation et la publi-
cation au Journal Officiel de la loi votée nar le Parlement le 30
juin 1978, dans les ocuinze jours, nar conséguent, d'achévement d'une
nrocédure parlementaire engagée voici cuatorze mois, DOSSIERS BREVETS
met & la disposition des mraticiens un commentaire "poussé" du régime

rénové des brevets d'invention.

L'objet de cette publication n'est ni un manuel de droit des
brevets mis & jour en 1978 ni une &tude ex@géticue de la loi qui modifie
la régle du 2 janvier 1968. Notre nronos s'adresse A des lecteurs com—
pétents en matiére de brevetset vise & leur présenter le nouveau visage

de notre droit des brevets aprés la trés importante réforme que le

Parlement vient d'adopter.

En résultent lecaractére svstématicue du tableau dressé et sa
construction, non noint article de la réforme par article, mais en sui-
vant l'ordre de présentation cotrect du droit des brevets... oui n'est

pas, toujours, celui que suit le législateur.

En résulte le "face A face” constant non seulement des textes
et de 1'étude mais des textes eux—mémes, répartis en trois familles :
le texte nouveau, gul deviendra de droit positif dans les mois & venir,
le texte initial et les textes de MUNICH et LUXEMBOURG qui sont, souvent,

d l'origine de la réforme.

Au terme de votre lecture, vous jugerez si l'objectif envisagé
a bien &te atteint et si, en cette occasion nos DOSSIERS BREVETS ont
bien joué leur rdle.

Jean Marc MOUSSERON
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" CONNAISSANCES TECHNIQUES = KNOW HOW = SAVOIR FAIRE "

. Ie maftre de connaissances techniques, utiles et rares, en

SOUHATTE la réservation et la communication.

. A sa sollicitation, le Droit positif REPOND par deux

-~ Un REGIME DE DROIT COMMUN é&tranger d toute appro-
priation des connaissances concernéesg, 3 base maté-
rielle de confidentialité conforté par quelques in-—
terventions Jjuridiques empruntant au droit des contrats
et de la responsabilité civile et pénale (V. R. FABRE
le know how : sa réservation en droit commun, Coll.
CEIPI, Litec 1976) appelé "REGIME DU SECRET".

- Un REGIME D'EXCEPTION comportant appropriation des
connaissances concernfes, a base juridique de DROIT
REEL, appelé "REGIME DES BREVETS" et qui, seul, fait

l'objet de la présente étude.
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-1 - La premiére loi francaise sur les brevets d'invention
intervint pendant la période ré&wvolutionnaire et date du 16 janvier 1791.
Marquée par les idées du temps, l'influence américaine et le voisinage de la
premiére loi sur la propriété littéraire et artisticue, ce texte reconnalt

d l'inventeur en tant que tel un droit de pronriété sur les créations indus—
trielles. De technique fruste et intervenant en un temps ol les créations
industrielles é&taient, encore, de faible nombre et de discréte ampleur, ce

texte fut d'application limitée.

-2 - Lui succéda une loi du 5 juillet 1844 modifiée & plusieurs
reprises et, notamment, par les lois du 7 avril 1902 (D.P. 1902, 4; 50) du

26 juin 1920 (D.P. 1924, 4, 36), du ler aolt 1930 (D.P, 1931, 4, 78), et du

27 janvier 1944, (D.A. 1944, 38, Rect. 47) ainsi que par trois décrets du 30
septenbre 1953 (D. 1953, 402, 403, 404).

- 3 - Le souci de renforcer la valeur technique et économique
du brevet francais et d'harmoniser notre législation interne aux législations
des pays voisins comme aux constructions européennes se profilant & 1'horizon
conduisirent & la signature, le 27 noverbre 1963, de la Convention de Stras-—
bourg sur l'unification du régime de brevetabilité et & la trés. importante
réforme nationale du 2 janvier 1968 comwlétée par le décret d'application

n® 68,1100 du 5 décenbre 1968 (D. 1968. 340), l'arrété du 5 décembre 1968

(Df 1968, 349), les décrets du 15 février 1969 (D. 1969, 78) sur la procé-—
dure de salsie contrefagon et du 18 octcbre 1969 (D. 1969, 382) sur les
mesures autoritaires d'exploitation des brevets d'invention. Plusieurs inno-—
. vations extrémement imoortantes furent retenues comme 1'@€lévation du seuil
de brevetabilité par l'introduction de l'exigence d'activité inventive, la
précision des informations soustraites au domaine public et réservées au

breveté par l'introduction des revendications depuis longtemps praticuées
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par les principaux systemes é&trangers et, enfin, la mise en place d'un
systéme d'avis documentaire, heureuse transaction entre les systémes purs
et simples d'enregistrement et les systémes de délivrance contrdlée des
brevets. Sur la mise en ceuvre de ces réformes par l'administration et leur
interprétation par les tribunaux, de nombreuses études de valeur ont é&té
publiées. Outre les traités généraux, retenons, tout particuliérement leg
ouvrages de Mme Joanna SCHMIDT (L'invention protégée aprés la loi du 2 jan-
vier 1968 in Coll. CEIPI, Iitec 1972), de Christian LE STANC (L'acte de
contrefacon de brevet in Coll. CEIPI, Litec 1977) et Michel VIVANT (Juge et
loi du brevet in Coll. CEIPI, Litec 1978). Depuis 1975, les "DOSSIERS
BREVETS" assurent la présentation systématicue de la jurisprudence qui en
appligue et interpréte les régles. Ce texte de 1968 est & 1'origine d'un
renforcement sensible de la qualité du brevet francais et devait permettre
3 nos autorités nationales d'engager le mays sur la voie des constructions
internationales avec la signature le 19 juin 1970 du Traité de Washington
instituant le P.C.T. et plus particuliérement le 5 octobre 1973, de la
Convention de Munich sur la délivrance du brevet européen et, le 15 déceriore

1975, de la Convention du Luxembourg sur le brevet communautaire.

- 4 - Moins de dix ans se sont &coulés depuis le ler janvier 1969,
date a laquelle la nouvelle législation entra en vigqueur, et, dé&j&, une nou-
velle modification extrémement importante de notre systéme de brevets est
organisée par la loi votée, en derniére lecture, par le Sénat, le 30 Jjuin
1978, ' Si, mour des raisons de premiére commodité,
le législateur a préféré la modification de la loi de 1968 désormais dénom-
mée "Loi sur les brevets d'invention" & la vromulgation d'un texte nouveau,
1'ammleur de la ré&forme ne doit vas &tre sous—estimée. Sans atteindre, sans
doute}la vigueur de la réforme de 1968 par raprort au régime de. 1844, elle
représente un déveloprement extr@mement important de nos ré&gles de propriété
industrielle. Le législateur de 1978 avait envisagé que les différents

textes réglementaires, décrets et arrétés, pris ou & vrendre pour l'application
de la loi sur les brevets d'invention, feraient 1'chjet d'une codification &
lagquelle 1l seraitprocgdé par décret en Conseil d'Etat. L'ampleur des réformes
qui atteint deux articles sur trois, environ, de la loi du 2 janvier 68,
1'importance des débats parlementaires développée sur deux lé€gislatures et
ayant comporté d'importants débats marcufs par trois votes de l'Asserblée

Nationale et trois votes du Sénat,la multiplicité des amendeffents et sous-
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Tt - n .o - 7,uf

7 BRI L ' 7

amendements, amples ou trés ponctuels,nadoptes~au cour° d une: navette a>lu
nonbreuses péripéties expllcualent cette 1n1t1at1ve 1nhab1tuelle Il a,ete,
finalement prévu que 1'INPI publierait le texte complét -de la "loi modifiée

& titre de simple information donnée au publlc (Déb. Sénat Mercredi 14 juin
1978, JO 15 juin 1978, p. 13 55).

-5 L'&laboration du nouveau régime répond d un triple

gouci :

Le premier souci est de caractére proprement technicue
et vise & pallier un certain nombre de lacunes et & &carter certaines ambi-
gliités du texte de 1968. La faculté de rejet des demandes de certificat
d'addition pour insuffisance de rattachement au brevet support (art. 16, al,
2}, la lindtation de la prescription spéciale aux actions en contrefagon
(art. 58),illustrent l'une et l'autre préoccupation. On a pu, alors, parler
de "toilette" du texte de 1968.

-6 - . - Un deuxiéme souci d'ampleur beaucoup plus grand tient
a l'harmonisation de la ré&gle interne avec les régles europé@ennes entrées en
vigueur, pour ce qui est, tout au moins de la Convention de Munich sur la dé-
livrance du brevet européen, le 7 octobre 1977 ; les premiéres demandes de

brevet européens sont déposées depuis le ler juin 1978,

Si, en effet, la mise en wlace des constructions euro—
péennes en matiére de brevet rend indispensable l'adaptation du droit inter-—
ne, elle ne la prive pas pour autant d'utilité dans la mesure ol, bien que
sensiblement diminué, le nombre des brevets nationaux demandésd 1'INPI demeu-
rera trés vraisemblablement &levé. La volonté des pouvoirs publics vise,
en effet, 3 "renforcer la valeur du brevet francais sans pour autant enfaire
un concurrent du brevet européen, mais, au contraire, en en faisant un ins-
trument complémentaire, moins lourd, moins onéreux..." (A. RUFENACHT, Ass.
Nat, 24 nov. 1977, J.0. Déb., p. 7866).
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Bon nombre de brevets nationaux. diorigine é&trangére dits
"brevets allochtones"” disparaitront, sans doute ; la plupart deg brevets na-
tionaux déposés par les. industriels francais dits "brevets indigénes"  demeu-
reront soit qu'il s'agisse de déposants francais peu soucieux d'obtenir ré~
servation sur des territoires étranders ou désireux de limiter ceux—ci & un
faible nombre, voire.réservéy d 1'égard de la formule européenne, soit qu'il
s'agisse de déposants francgais soucieux de faire précéder. leur demande euro-
péehne d'une demande francaise. Il semble, en effet, que telle sera la prati-
que a peu prés générale des déposants francais souhaitant avoir recours au
systéme européen de délivrance ; en déposant une demande de brevet & 1'INPI
avant toute adresse au systéme de Munich, ils obtiendront, d'une part, un
délai supplémentaire d'une année pour effectuer la demande européenne et,
d'autre part, une information sous forme de rapport de recherche moins d'un
an avant leur déodt ; ils obtiendront, enfin,pendant toute la période de dé-
livrance du brevet européen, une protection précoce et vigoureuse de leur
invention sur le territoire francais. Les premires estimations qui ont éte
faites du recours 4 la demande frangaise aprés les premiers temps de mise en
place du systéme européen évaluent 3 prés de 20 000 les demandes nationales
annuelles de brevets francais (Dossiers Brevets 1977-2). Il faut, d'autre part,
considérer que le systéme du brevet eurcpéen n'est pas totalement autonome
et que certaines dispositions nationales, telles les ré&gles en matiére d'in-
ventioned'employés (art. 60, Convention de Munich), en cormmanderont 1'cbten-—
tion. Il convient, surtout, de noter que, sous quelques réserves, 1'Office
européen des brevets assurera la délivrance d'un portefeuille de brevets na-
tionaux ; aprés sa délivrance par 1'0.E.B., le brevet européen désignant la
France sera/donc, soumis, pour notre Etat aux régles de la loi francaise. Il
faudrg, en effet, attendre la mise en place du brevet communautaire, en géné-
ral, et le choix de cette formule de réservation par le déposant, en parti-
culier, nour que 1'Office européen des brevets puisse délivrer des titres
autonomes c'est-da-dire au sens étymologidque du terme soumis & leurs propres
régles que définira la Convention de Luxerbourg. L'inté&gration des régles
applicables au brevet communautaire ne sera was, d'ailleurs, totale puisque
sur un certain nombre de points, la Convention de LUXFMBOURG n'énonce pas
de régles de droit matériel mais pose, seulement, une régle de compétence

renvoyant A4 une loi nationale, cqui pourra, donc, &tre la loi frangaise ; il
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en sera ainsi, notamment, en matiére de contrefacon :

"Les effets du brevet communautaire sowt
exclustvement déterminés par les disposi-
tions de la présente Convention. Par ail-
leurs, les atteintes d un brevet commnau—
taires sont régtes par le drott national
concernant les atteintes au brevet national
de L!Etat contractant du tribunal satsi”
(art, 86, al 1) '

comme d'exploitation contractuelle :

"Sauf disposition contraive de la présente
convention, le brevet communautaive en tant
qu'objet de propriété est considéré en sa
totalité et pour 1'ensemble des territoires
sur lequel 11 produit ses effets sur le ter-
ritoire duquel d'aprés le Registre européen
des brevets prévu par la Convention sur le
brevet européen :

a) le demandeur du brevet avait son domicile
ou son siége, d la date de dépdt de la de-
mande de brevet européen ;

b) soit, 4 défaut, le demandeur avait un
établissement 4 cette date ;

e) soit, a défaut, le premier mandataire du
demandeur inscrit au Regilstre européen des
brevets avait son domicile professionnel, a
la date de cette inseription” (art. 39, al.l)

Le professeur J. FOYER, auteur de la oroposition de
loi, dont le ré&gime nouveau est issu, a.pu noter & cet égard comment le droit
des brevets constituait un exemple éclatant des phénoménes d'attraction du
droit interne par le droit du traité (exposé des motits, p. 4). Cette attrac-
tion s'est exercée non seulement au niveau du fond des régles mais encore celui
de leur forme. Afin d'éviter toutes discussionsg dues 3 des différences de
rédaction entre dispositions internes et internationales, le 1l&gislateur a
procédé a la reprise textuelle des dispositions des Conventions de Munich
- et de Luxenbourg alors méme que certaines imperfections formelles découlaient

des conditions de rédaction d'un texte propres i une négociation internatio-

nale. La technique doit, sur ce point, &tre parfaitement approuvée.
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L'attraction a été& particuliérement forte au niveau du
régime de brevetabilité afin d'éviter cue certaines prooositions puissent étre
couvertes par un brevet francais & délivrance nationale et ne puissent point
1'8tre par un brevet francais & délivrance européenne. Les impératifs ont joué
meme lorscque la régle traditionnelle francaise paraissait techniquement supé-
rieure 3 la ré&gle européenne. L'exemple de la substitution en matiére de double
brevetabilité au systé&me du "Prior Claiming Approach" retenu par l'article 12
du texte de 1968 du systéme du "Whole Content Approach", retenu par le nouvel

article 8, al. 3 est significatif, la proposition de loi observant :

"La seconde solution est proposée tel afin
d’éviter les divergences entre L'interpré-
tation de la jurisprudence européenne et cel-
le de la jurtsprudence frangaise. On ne la
propose pas sans regret... l'exactitude de
l'analyse est sacrifiée au souct d'harmoni—
sation” (p. 6)

L'ampleur de cette attraction imposera la technique méme
de présentation des textes que nous avons retenue et l'indication fréquente
aprés les textes francais anciens et nouveaux des textes européens qui leur

tiennent lieu de "sources".

-7 - ' Un troisiéme souci s'est fait jour en cours de réforme
et vise certaines am@liorations technicues de la ré&gle cque les constructions
internationales n'appelaient peint. L'affirmation de l'effet absolu des dé-
cisions d'annulation 3 l'article 50bis,l1'8limination du caractére pénal de la
contrefacon, par la suppression de l'article 52 dans son texte de 1968 ex-—

priment cette troisiéme préoccupation.

-8 = ‘ Ces différentes préoccupations percent & travers les
conditions de réalisation de la présente réforme. Peu aprés l'entrée en vigueur
de la loi de 1968, un groupe de travail avait &té constitué au sein de 1'INPI
en vue de la préparation d'un texte assurant la toilette de la régle nouvelle.
Avec la relance européenne en matidre de brevets, un deuxiéme groupe de tra-
vail fut mis en place pour envisager les adaptations de la régle interne que
rendrait nécessaires 1'entrée en vigueur des conventions européennes. lLes deux
groupes de travail devaient fusionner sous la direction de Mr. FRESSONNET,
Directeur Adjoint de 1'INPI, et conduire & l'établissement d'un projet &tudié,
au printemps 197Z,par le Conseil Supérieur de la Propriété Industrielle qui

€largit les propositions & la troisiéme préoccupation plus haut évoquée.
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Les différents travaux préparatoires. bé&néficiérent de
consultations multiples effectuées auprés des grandes organisations frangaises
de la propriété industrielle, 1l'Association Francaise pour la Protection de la
Propriété Industrielle (A.F.P.P.I.) , en particulier. La vigueur de certaines
critiques comme de certaines propositions témoignent des discussions engagées
a propos de la rédaction des nouveaux textes. Des solutions transgactionnelles
ont &té& retenues dans les hypothéses de contradictions d'opinion et le texte
aujourd'hui voté par le Parlement correspond trés lardgement au souhait des :
différents professionnels de la propriété industrielle. Les observations faites

a son prowos ont, d'ailleurs, &té trés mesurées.

=9 - Ie texte devait falre l'obijet d'un projet de loi déposé
par le gouvernement apreés &tude des textes par la Censeil d'Etat. Un souci de
rapidité explique le dépdt d'une. proposition de loi n® 2902 présentée par Mr.
FOYER qui préside, tout & la fois, le Conseil Supérieur de la Propriété Indus-—
trielle et la Commission des lois de 1‘'Assemblée Nationale, annexée au procés
verbal de la séance du 18 mai 1977 "modifiant et complé&tant la loi n® 68-1 du
2 janvier 1968 tendant & valoriser l'activité inventive et d modifier le régime
des brevets d'invention" . Cette proposition, rapportée & 1'Assenblée Nationale
par Mr. REGIS (Rapport n® 3217/ annexé au P.V. de la séance du 16 nov. 197/7) rut
votée par 1'Assemblée Nationale avec quelgues amendements accroissant, notamment,
le pouvoir de rejet des demandes incorrectes par 1'INPI, le 24 nov. 19/8. Con-
,trairenent aux espoirs initiaux, le Sénat ne put inscrire la rétorme & 1'ordre
du jour de la derniére session de 1977, mais reprit le texte, dés le début de
la nouvelle législature, & ses séances des 13 et 19 avril 198 sur le rapport
de Mr. MARCILHACY ;les amendements du Sénat portérent, notamment, sur la mise
en place d'un régime législatif des inventions d'employés répondant & une longue
attente des milieux intéressés. Au cours de ses séances des 11 et 16 mai 1978,
1L'Assemblée Nationale, vota en seconde lecture.un texte augquel elle apporta
de nouveaux changements. Le Sénat ayant adopté de nouveaux amendements au
cours de sa séance du 14 juin 1978, une cammission mixte paritaire fut cons-
tituée. Son texte , assorti de quelques amendements, fut voté par 1'Assemblée
Nationale,le lundi 26 juin 1978. Mettant fin &8 la navette, le Sénat adopta,
le 30 juin 1978 le texte retenu par les députés dans les mémes termes.

Son entrée en vigqueur se fera "au plus tard le ler jour :
du douziéme mois suivant sa publication au J.0." le ler juillet 1979, par .

conséquent. Ce délai est nécessaire & la préparation des textes d'application.

- 10 - L'importance des modifications apportées au régime jus-—
gu'alors en vigueur conduit & préciser, d'entrée, les régles institutionnelles
de portée générale concernant la désivnation de la LOI APPLICABLE (.) et

l'INTERVENTION DES JURIDICTIONS (..).
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I - DESIGNATION DE LA LOI AFPLICABLE

. LOI DE 1968 — TEXTE NOUVEAU ~

- Artiecle 71 -

La présente loil s'applique aux brevets demandés d compter du
jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis au titre de la
lotdie 13 avril 1903 sur la protection temporaire de la propriété andustrzez7e
dans les expositions.

Les brevets demandés avant le jour de l'entrée en vigueur de la
présente loi resteront soumis aux régles applicable sd la date de leur demande.

Cependant, 1'exercice des droits résultant de ces brevets sera régi
par les dispositions de la présente loi, 4 compter du jour de son entrée en
vigueur, sous réserve des droits acquis quil seront maintenus.

Dans une instance en contrefagon, introduite sur la base d'un
brevet demandé avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi le de-
mandeur devra produire un "avis de nouveauté! portant sur les parties de son
brevet présumées par lui contrefaites et citant les éléments de l'état de la
technique qui sont susceptibles d'affecter sa nouveauté.

— Article 73 -

La présente loil entrera en vigueur au plus tard le premier jour
du douztéme mois suivant sa publication au Journal Officiel. Des décrets en
Consetil d'Etat en fixeront les modalités d'application.

Les dispositions prévues aux articles 19 et 20 seront appliquées
progressivement aux divers secteurs de la technique et par référence a la clas—
stfication internationale des brevets d'invention instituée par la Convention
du 19 décembre 1954.

Toutefois, les propriétaires des brevets issus de demandes dépo-
gées apres la date d'entrée en vigueur de la présente lot, et qui ne seraient
pas encore soumis aux dispositions des articles 19 et 20 en vertu de l'alinéa
précédent, ne pourront former une action en contrefag¢on qu'aprés avoilr demgndé
un rapport de recherche établi dans les mémes conditions que le rapport de
recherche prévu d l'article 19 § 1.

- Article 41 ~
Les demandes de brevets et brevets déposés avant le jour de 1'en-
trée en vigueur de la présente loi resteront soumis aux régles applicables a
la date de leur dépdt.

Touteszs, les dispositions de la présente loil seront tmmédiate-
ment appZicabZes(z l'exercice des droits résultant de ces brevets et demandes
de brevets, ainsi qu'd la poursuite de L'instruction des demandes de brevet
pour ZesqueZZes le premier projet d'avis documentaire n'aura pas encore été
établi, Dans wn délai de deux ans d compter de l'entrée en vigueur de la
présente lot, les propriétaires des brevets visés au troistéme alinéa de
Z'article 73 de la loi modifiée du & janvier 1968 aquront la faculté de demander
qu'un avis documentaire soit établi contradictoivement comme il est dit a l'ar-
ticle 19 de la loi précitée. A défaut par eux de bénéficier de cette faculté,
ils me seront plus recevables ultdrieurement d modifier les revendications du
brevet délivré.

Pendant une période dont le terme ne pourra excéder un délat de
quatre ans A compter de 1'entrée en vzgueur de la présente lot, le délat de
dix-huit mois prévu 4 1'article 20, premier alinéa, de la lot n° 68-1 du 2
Janvier 1968 tel que modifié par Z'article 11 de la présente loi pourra &tre
prorogé par décret sans pouvoir Etre supérieur d deux ans.
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II - DESIGNATION DE LA LOI APPLICABLE

. LOI DE 1968 ~ TEXTE INITIAL -

- Article 71 =~

La présente loi s'applique aux brevets demandés i compter du
jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis au titre de
la loi du 13 avril 1903 sur la protection temporaire de la propriété indus-
trielle dans les expositions.

Les brevets demandés avant le jour de 1'entrée en vigueur de la
présente lol resteront soumis aux régles applicables 3 la date de leur demande.

Cependant, 1'exercice des droits résultant de ces brevets sera
régi par les dispositions de la présente loi, & compter du jour de son entrée
en vigueur, sous réserve des droitg acquis qui seront maintenus.

Dans une instance en contrefacon, introduite sur la base d'un
brevet demandé avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, le
demandeur devra produire "un avis de nouveautd" portant sur les parties de
son brevet présumées par lui contrefaites et citant les &léments de l'&tat de
la technique qui sont susceptibles d'affecter sa nouveauté.

- Article 73 -

La présente loi entrera en vigueur au plus tard le premier jour
du douziéme mois suivant sa publication au Journal Officiel. Des d&crets en
Conseil d'Etat en fixeront les modalités d'application.

Les dispositions prévues aux articles 19 et 20 seront appliquées
progressivement aux divers secteurs de la technique et par référence i la
classification internationale des brevets d'invention instituée par la con-

vention du 19 décembre 1954,
Toutefois, les propriétaires des brevets issus de demandes dépo-

sées aprés la date d'entree en vigueur de la présente loi et qui ne seraient
pas encore soumis aux dispositions des particles 19 et 20 en vertu de l'ali~-
néa précédent ne pourront former une action en contrefa¢on qu'aprés avoir
demandé 1'avis de nouveauté établi contradictoirement comme il est dit & l'ar-

ticle 20 ci-dessus.
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I - APPLICATION DE L4 LOT

- 11 - La désignation de la iol applicable 4 une situation Juridicue
donnée passe par e traitement de deux séries de conflits de loL% dans 1'espace

(A) et dans le temos (B).

A = APPLICATICON LF 04 LOI DANS L'ESPACE

-12 - Ia loi ne traite nas de CONFLITS DE LOIS DANS L'ESPACE et de

llarticulation des régles qu'elle é&nonce avec des systémes juridicues autres?

. La répartition daScomnétenceSentrelleS différentes législations nationales re-
léve, sans modification nécessaire, des régles alsborées, progressivement par le
droit international privé des brevets. Au~deld des références ranides au carac-—
tére administratif de la délivrance cu aux é&iéments d'ordre nmublic, la relation
majeure établie entre le droit de brevet et un territoire national anime 1'adtat
des régles & cet éuard (voir M. VIVANT, op. cit.). Ces réales essentielles formfes
par la jurisorudence et systématisfes par une maiore doctrine ne sont vas modifiée
par les textes de 1978. S’y intéurent les disvositions de la Convention d'Union de
Paris de 1883.

. La rémartition des compdtences lBuislatives entre la Convention de Munich et la
loi frangaise, en particulier, reléve de la premiére, d'une wmart, et de la loi

frangaise d'anoiication du texte euronfen, la loi du 30 juin 1977, d'autre part.

B — APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS

- 13 - La loi aborde, en revanche, les CONFLITS DE LOIS DANS LE TEMPS.
Ajoutant!é la collection des textes apblicables en droit interne frangais, elle
doit se vréoccuner de leurs domaines respectifs d'intervention. Leur traitement
résulte de la conbinaison des articles 71 et 73 du texte de. 1968 inchangé& et de

l'article 41 de la loi de 1978 dont il aurait At4, sans doute, plus heureux d'in-

[0

tégrer les dispositions au dernier article précit

®»

‘T'j‘

n &l&ment de comclication supniémentaire intervient a raison de
l'article 43 de la loi modificative nrévovent son entr@e en vigueur "au plus tard

le ler jour du 12&me mois suivant sa oublication au Journal Officiel", c'est-d-dire
au plus tard le ler juillet 1979. Nous ne connaissons donc pas,pour le moment, la
date d'entriZe en vigueur de la loi rénovée. Sera-ce le ler janvier 19797 le ler
avril 1979 2 le ler juillet 1979 7 Optimistes, raisonnables et pessimistes se par—
tagent. Dans nos dévelovpements & venir et rour la clartd de 1'exvosd, nous &voque—

ronsduniforménent; le ler juillet 1979 mals cette date peut fort bien &tre avancée.

Dans la mesure o 1a ioi de 1968 n'élimine pas, nurement et simple-

ment, les régles précédentes de 1844 et ol la loi de 1978 medifie, sans davantage

1'écarter, le texte de 1968, trois tvees de situacions doivent étre distingufes.
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— DEMANDES DEPOSEES AVANT LE 1ér JANVIER 1969

- 14 - Le texte apnlicable en nrincine est la loi de 1844 i raison de
l'article 71 al 2 du texte de 1968 maintenu en 1'é&tat, comme de l'article 41 al.l
de la loi de 1978.

Ces dismositions, nrévoient, en effet, aue les brevets, sont
en principe, réagis mar la loi en vigueur au jour de leur demande. Pour ces de-
mandes anciennes c'est, donc, au profit de ce régime de droit commun toujours
constitué par le texte de 1844 aue les conflits de frontidres devront &tre

tranchés,

- 15 - Ces conflits de frontiére rdsulteront desrexcentions_nénagées a
l'application du texte par les articles 71 al 3 et 41 al 2 in limine qui pré-
voient, en effet, cque l'exercice des droits découlant des brevets dénosés avant
l'entrfde en vicueur d'une loi nouvelle, avant le ler janvier 1969, ici, var
consfAouent, sera soumis aux dispositions nouvelles. La conmbinaison de cet ar-
ticle 71 al 3 et de l'article 41 al 2 du texte de 1978 nrévoit que 1'exercice

des brevets dénosés avant le ler janvier 1969 sera soumis :

. avant le ler juillet 1979 : au"rAgime 1968 initial”

. anrds le ler iuillet 1979 : au"régime 1968 rénova"

Notons cue 1l'article 41 al 3 n'est mas annlicable 3 un brevet dénosé avant le

ler janvier 1969.

Les informations veuvent &tre résumdes ainsi :

- Exercice antérieur au ler janvier 1969 : anplication de la loi de 1844;

- Exercice entre le ler janvier 1969 et le ler juillet 1979 :.apolication de
%i lil du 2 janvier 1968 dans son texte initial mar l'effet de son article
al 3,
. application de
son article 71 al 4;

- Exercice nostérieur au ler juillet 1979 : . amplication de la loi du 2 janvier
1968 dans son texte rénové par o ication de 1'article 41 al 2 de la loi mo-
dificative,

‘ . arplication de l'article 71 al 4
inchangs,

. non armlication de l'article 40
al 3 de la loi de 1978.
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DEMANDES DEFPOSEES ENTRE LE ler JANVIER 1969 ET LE ler JUILLET 1979 :

- 16 - En anplication de l'article 41 al 1 de la loi de 1978, le texte

applicable en nrincire est la loi du 2 janvier 1968 dans son texte initial.

S e Y

- 17 - Au principe, trois exceptions, sont mfnagfes, qui prendront

effet au ler juillet 1979, au vlus tard :

. Les demandes dites de la néricde transitoire, déposées entre
le ler janvier 1969 et le ler janvier 1973, aui auraient &té dalivrées sans
avis documentaire, en raison de l'avplication progressive rrévue par l'article
71 al 2, bénéficieront de l'article 41 al 3.Ellesnourront, avant le ler judl-
let 1981, au plus tard, obtenir un avis documentaire dans les conditions
dafinies par 1l'article 19 de la loi de 1968 rénovée avec rossibilité : par
conséguent, de modifications, extensives ou restrictives de leurs revendica-
tions. Une telle disvosition constitue, sans nul doute, un facteur d'insécu-
rité pour les tiers dans la mesure oii les revendications peuvent étre modi-
fiées vostérieurement 3 la délivrance du titre. Afin de pallier cet inconvé-
nient dl aux délais de mise en application du systéme d'avis documentaire, les
titulaires de pareils brevets disposeront d'un délai de deux ans, seulement,

pour obtenir l'avis documentaire dans de telles conditions.

Au—Geld du ler juillet 1981, ils devront demander un avis do-
curentaire rénové pour nouvoir agir en contrefacon mais 3 raison de l'article
41 al 3 in fine ne nourront plus, alorsﬂen orofiter pour modifier leurs re-
vendications. Pareille dismosition doit, donc, inciter les déposants 3 pro-
fiter du régime transitoire de 1l'article 41 al 3 avant le ler juillet 1981,

au olus tard.

. les demandes de brevet cui n'auraient point encore fait
1'cbjet d'un premier projet d'avis documentaire seront > immédiatement
soumises i la procédure nouvelle d'instruction en application de 1l'article 41

al 2 in fine dudit texte.

. L'exercice des droits issus de tous ces brevets sera soumis au
régime 1968 rénové vy compris au nouvel article 73, al 3 in fine prescrivant la
demande d'un rapport de recherche et point d'un avis documentaire avant 1'in-

troduction d'une action en contrefacon.

Dogsiers Brevets 1978.II1T



23.

DEMANDES DEPOSEES A COMPTER DU lér JUILLET 1979

- 18 - Ie texte anmnlicable i l'ensemble des asvects juridiques de

ces brevets, qu'il s'agisse de leur validité ou de leur exercice, est, bien
entendu, la loi du 2 janvier 1968 dans sa version rénovée nar le texte de
1978 A4 raison mérme et en amnlication du vrincipe classicue de 1l'effet im-

médiat de la loi nouvelle.

TABLEAU RECAPITULATTE

Demande déposée Situation “{ PAgime de rripcipe Exception
JAvant le 1.1,1969¢ Avant le 1.1.1969 Régime de 1844 -
du1l.1. 1969 o o . s
1968 tial
au 1.7.1979 Régime de 1844 Régime de ini

(art. 71 al 3 et 4)

Aprés le 1.7.1979 Régime de 1844 Régime de 1968 rénové
(art. 71 al 3 et 4
L. 1978, art.4l al2)

Du 1.1.1969 Avant le 1.7.1979 Régime de 1968 initial -
au 1.7.1979 | et
Aprés le 1.7.1979 Régime de 1968 initial | Régime de 1968 rénové
(art. 71 al 3 et 4
L. 1978, art. 41 al 2
et 3)
Aprés le 1.7.1979 Régime de 1968 rénové
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. LOI DE 1968 - TEXTE NOUVEAU -

- Article 68 -

"1.- L'ensemble du contentieux né de la présente lot est attribué
aux tribunaux de grande instance et aux cours dfappel auxquels 115 sont rat-
tachés, d l'exception des recours formés contre les décrets, arrétés et autres
décistions de nature administrative du ministre chargé de la propriété indus—'
trielle, qui relévent de la juridiction administrative.

Un décret pris sur le rapport du Garde des Sceaux, ministre de
la justice, détermine les tribunaux de grande instance appelés d connaltre des
actions  en matiére de brevets.

Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle au recours
a l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du Code
etvil,

2.— La Cour d'appel de Paris connalt divectement des recours
formés contre les décisions du directewr de L'INPT prises en application de la
présente lot, ainst que des recours en restauration prévus aux articles 20 bis
et 48. Toutefois, le divecieur de L'INPI e¢st habilité a statuer sur les recours
en restauration lorsque L'errveur dons le taux des taxes, l'erreur de 1'adminis-—
tration ou le décés du prepriétaire du brevet sont itnvoqués d titre d'excuse
légitime. Nonmobstant l'expiration des délais prévus aux articles 20 bis et 48,
la Cour d'appel, satste d'un recours contre wne déciston du dirvecteur de 1'INPT
ayant rejeté une action en restauration, peut comnatltre des autres excuses
susceptibles d'étre invoquées par le demandeur’,

. LOI DE 1968- TEXTE INITIAL -
- Article 68 -

L'ensemble du contentieux né de la présente lol est attribué aux
tribunaux de grande instance et aux cours d'appel auxquelles ils
sont rattachés, & 1'exception des recours formés contre les dé-
crets et les arrétés du ministre chargé de la propriété industriel-
le, qui reldvent de la juridiction administrative.

La cour d'appel de Paris connalt directement des recours formés
contre les décisions du directeur de 1'institut national de 1la
propriédté industrielle prises en application de la présente loi.
Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la
justice, détermine les tribunaux de grande instance appelés a
connaTtre des actions civiles. Le nombre de ceux-ci-ne pourra &tre
inférieur 3 dix.

Il fixe également le ressort dans lequel ces juridictions exerce-
ront les attributions qui leur sont ainsi dévolues.

;'LOI'DE'I968 ~ TEXTES NOUVEAU ET INITIAL -

—-Article 52 -~ Les actions en contrefacon de brevet sont de la compétence
exclusive du tribunal de grande instance.
Toutes les actions mettant en jeu une contrefacon de brevet et
une question de concurrence déloyale connexe sont portées exclu-
sivement devant le tribunal de grande instance.

LOI DE 1968 - TEXTES NOUVEAU ET INITIAL -

~ Article 69 -
Les actions en fixation d’'indemnités intent&es en applicationdes
dispositions des articles 26, 38, 40 et 45 sont portées devant
le Tribunal de grande instance de la Seine. T
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IT - INTERVENTION DES JURIDICIIONS

- 19 -~ Deux séries de problémes généraux commandent 1'intervention des
tribunaux. Il s'agit des "wroblémes de lieu" auxquels ré&nondent les ré&gles

de COMPETENCE (A). Il s'agit des "problémes de temos" auxquels répondent les
régles de PRESCRIPTION (B).

A ~ PROBLEMES DE COMPETENCE

~20 - La loi prAcise heureusement les solutions applicables a 1'in-—

tervention tant des arbitres que des judes.

1°) INTERVENTION DES ARBITRES

- 21 - En premier, l'article 68 (1) al 3 met un terme & des errenments
Jjurisprudentiels en considérant que les dispositions de la loi de 1968 ne
aoncernent pas liarbitrabilité des différerds en matidre de brevets d'inven-—
tion. Ies conflits en matiére de brevets sont, donc, arbitrables, dans les
termes du droit commun énoncés, notamment, par les articles 2059 et 2060
du Code civil (cf. M. VIVANT, op. cit. et Colloque de Vienne sur arbitrage
et propriété industrielle : Rev. de l'arbitrage 1977-1). Si les problémes
de validité et de contrefacon des brevets sont, toujours, exclus de 1l'inter-
vention des arbitres, d'autres problémes, nombreux, posés, notamment, par
les contrats d'exploitation de ces brevets pourront leur &tre soumis. L'ef-
ficacité des clauses comromissoires se retrouve et les rédacteurs de
contrats de la nlus récente période pourront se fé€liciter deles avoir main-
tenues malgré l'hostilité® qui leur &talt manifestée par plusieurs décisions

de justice.

2°) INTERVENTION DES JUGES

- 22 - La loi maintient mour l'essentiel la répartition des charces

entre les autorités administratives et judiciaires.
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- 23 - (a) Liarticie 68 al 1 maintient la compétence des -juridictions
administratives & propos des recours formds contre les décrets et les

arrdtés du ministre chare® de la vropriétd irndustrielle.

En revanche, les recours formés contre les décisions du direc-
teur de 1'INPI relévent de la comoéternice de la Cour d'Appel de Paris. Les
doservations qui avaient ou &tre faites & cet 8oard, en 1968, peuvent étre
maintenues et 1'on s'&tormera tout autant de la compétence d'une juridic-—
tion judiciaire que de la comméternce d'une juridiction du second dearé. Il
en est de m8me vour les recours en restauration ; une innovation est cepen-
dant introduite mar l'article 68-2 habilitant le directeur de 1'INPI A
statuer lui-méme sur certaines demandes. Sa commétence est toutefois limitée
au seul cas ol le non paiement réculier provient de "l'erreur dans le taux
des taxes" (v compris probablement le non réglement de la surtaxe), "l'erreur
de l'administration™, notamment, dans le cas ol les notifications n'ont pas

étd correctement réalisdes, ou "le décés du propriétaire du brevet".

- 24 - (b) les problémes de compétence judiciaire ont fait 1'cobjet de
discussions trés importantes entre tenants extr&me de l'application du droit
commun et tenants, tout aussi extrémes, d'une formule de Jjuridiction unique

spécialisée qui rwourrait associer aux macistrats au sein méme du tribunal

des "compétents”, experts en matiére technicgue.

Ces positions limites ont é&t&, & juste raison, écartées par le
Parlement et 1'admission de solutions assez voisines de celles du texte ini-
tial de la loi de 1968 retenue, tant pour ce qui est des ré&gles de droit

commun gue pour ce qui est des réules d'exceotion.

-25 - Aprés bien des tergiversations dont les derniéres ont &té &
l'origine de la troisiéme navette entre les assenblées parlementaires, le

l&gislateur attribue compétence de droit commiun sur "l'ensemble du contentieux

ni de la présente loi", par conséguent, aux Tribunaux de grande instance
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et Coursde rattachement... “spécialisés", gue désignerain décret d'application.
La rention aue lewr nonbre ne saurait &tre inférieur 34 dix a disvaru du

texte et le Ministre de 1'Industrie,commentant 1l'article cgui énonce "les
Tribunaux de grande instance appelés 8 ..."a confirmd qu'il v en aurait
plusieurs . Maig "plusieurs" commence d deux et si les juridictions de

Paris et Lyon ont  toutes chances de voir lews compétences recondultes,

il n'en est pas de m8me des huit autres tribunauax et cours désignés par le

décret du 5 décembre 1968. Il est vral gue vlus de 90 % des affaires de

brevets sont, aujourd'hul, nortées devant les juridictions de Paris et Lyon.

- 26 = Plusiewrs régles dlexception sont, enfin, oosées :

. La nremiére concerne la procedure de salsie contrefacon qui
reléve de la compdtence du Président du Tribunal de Grande Instance dans
le ressort territorial duguel ia mesure doit &tre exPoutfe ; la régle est

nosée par Llarticle 56 al 1, inchano® de la loi.

. La seconde exceotion est de portfe oratigue limitée. En apnli-
cation de 1llarticle 69 inchangé,le Tribunal de orande instance de la Seine
est compdtent pour connaltre des actions indemnitairves nrdvues bHar les articles
26 4l 2, en cas de prolongation de la mise au secret de 1'invention, 38 al
2 et 40 al 3 en cas de licence dioffice dans 1'intérét de la sant? publique
et de la défense nationale et 45 al 2 en cas d'expropriation s La
fixation d'indemité en cas de licence d'office dans 1'intérét de la défense
nationale visée par U'article 39 al 5 est curieusement omis de cette énu-

mération.

Ces digpositions excentionnelles n'affectent guére, par consé-
guent, le domaine d'application de la réole de droit commun et n'affaiblis-—
sent gue faiblement la disposition initiale de 1'article 68 prévoyant cque
"Uensenble du contentieux ngd de la présente loi" est attribué aux tribunaux
de grande instance et cours d'appel de rattachement que la praticue baptise

Li

"spécialisés”.

Dossters Brevets 1978.I11T



28.

LOI DE 1968 - TEXTE NOUVEAU -~

- Article 2, al 2 ~
L'action en revendication se prescrit par trois ans d compter de
la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle. Toutefoils,
st la mauvaise foi du propriétairve du titre au moment de la délivrance ou de
L'acquisition du titre peut Etre prouvée, le délail de prescription est de
trois ans d compter de l'expiration du titre,

- Article 58 -
Les actions en contrefagon prévues par la présente loil sont
prescrites par trois ans d compter des faits qui en sont la cause.

. LOI DE 1968 - TEXTE INITIAL =~

— Article 58 =
Les actions civiles et pénales prévues par la présente loi sont

prescrites par trois ans d compter des faits qui en sont la

cause,
L'action civile introduite suspend la prescription de 1l'action

péndle,
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‘B - pEESCRIPTION DES ACTIONS

- 27 - Llambiguité du texte initial de l'article 58 al 1‘initia1,

la généralité de sa rédaction contredite par la spécialité de sa localisa-
tion dans un titre réservé aux actions en contrefagon avaient soulevé des
interprétations doctrinales diverses et des applications jurisprudentielles
trés contradictoires. Finalement, la jurisprudence, & 1l'occasion, nmotamment,
de l'arrét rendu par la Cour de Paris le 28 avril 1976 (D. 1977, 511 note
J.M. MOUSSERON) ,avait opté, de fagon heureuse,pour 1'interprétation étroite
de ce texte et pour une prescription triennale réservée aux seules actions
en coritrefagon. Les discussions soulevées par ce texte, ont amené les rédac-
teurs de 1978 a &tre plus précis que leurs devanciers ; le contenu des solu-—
tions finalemenﬁtpréné par les auteurs et retenu par les juges a  préparé

le fond de leur choix.

- 28 - En principe, la prescription des actions relatives aux brevets d'in-
d'invention ocbéit aux régles de droit commun et, plus spécialement, & l'arti-
cle 2262 du Code civil établissant le régime de la prescription trentennaire.
Les fautes pénales en matiére de brevet, désormais peu nonbreuses en raison

de la dépénalisation de la contrefagon, demeureront soumises aux régles de
prescription des actions pénales ; le fait de se prévaloir indlment de la qua-
lité de titulaire d'un brevet ou la méconnaissance des articles 25 et 26 sur

le respect du secret pour les demandes de brevets non encore libérées par les
services de la défense naticnale sont, ainsi, considéré comme des délits et

tombgnt, de ce fait, sous le régime de la prescription triennale.

= 29 - Deux actions civiles en matiére de brevet, sont, exceptionnelle-

EEEE; soustraites aux régles de droit commun en maitére de prescription.

. Il en est ainsi, tout d'abord, de l'action en revendication
car l'article 2 est désormais doté d'un alinéa second qui prévoit la prescrip-
tion par troié ans & compter de la date ol la décision de délivrance a été pu—
bliée ét ol, par conséquent, le tiers victime du dépdt aurait pu avoir con-—
naissance de la délivrance du titre. Cette prescription abrégée ne courra pas,
toutefois, en cas de mauvaise foi du déposant et le délai trentenaire bénéfie-
ra au demandeur en justice qui pourra prouver que l'auteur du dépdt, voire son
ayant cause ,le cessionnaire, nouveau titulaire, savait qu'il n'avait pas
droit & ce brevet.

. En application de l'article 58 al 1 les actions en contrefagon

sont, également, soumises aux ré&gles de'la prescription triennale & compter de

' .
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CHAPITRE T LES CONDITTONS D'APPLICATIQN DU SYSTEME DES BREVETS
SECTION I INVENTAIRE DES CONDITIONS --=
§ 1 Conditions de fond -
I Conditions positives
A Exigence d'invention
B - Caractére industriel . -
C Caractére nouveau : -
D Caractére inventif
IT Conditions négatives -
A -"Non contrariété 3 1l'ordre nublic et
aux bonnes moeurs -
B - Non aohartenance a une catégorie exclue de
la brevetabilité
& II Conditions de forme
I La demande
A Qui doit effectuer la demande ? -
B Sur quoi doit-on effectuer la demande ? ————=————===
C Quand doit-on effectuer la demande ?
- D Ol doit-on effectuer la demande ? ——
E Comrent doit-on effectuer la demande ?
IT La délivrance ———
A Mesures antérieures 3 la décision administrative
de délivrance
B Mesures constitutives 3 la décision administrative
de délivrance
C - Mesures nostérieures 3 la décision administrative
de délivrance
SECTION IT SANCTICON DES CONDITTIONS
§ 1 Sanctionsd'origine administrative
§ II Sanctions d'origine judiciaire
I Conditions de 1'annulation
A Conditions de fond de 1l'annulation : le domaine de
l'action
B Conditions de forme de l'annulation : le régime de
la procédure
IT Effets de l'action en annulation ——-
A bjet de 1l'annulation
B PortBe de l'annulation -—————————m=——s———————————m
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La premiére question posée concerne, donc,

LES CONDITIONS D'APPLICATION

DU SYSTEME DES BREVETS D'INVENTION
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CHAPITRE PREMIER

CONDITIONS D'APPLICATION DU SYSTEME DES BREVETS

-30 -~ Le titulaire de connaissances techniques ou know how peut dans
certains cas dbtenir une réservation renfoycée des informations qu'il maftrise
par 1l'cbtention d'yn droit de brevet assurant une sorte de propriété de l'in-
vention. Pour ce faire, différentes CONDITIONS doivent étre remplies (Section
I), & défaut desquelles courront différentes SANCTIONS (Section 2).

SECTION I -~ INVENTAIRE DES CONDITIOQONS

-31 - Les conditions mises & la naissance réqulidre d'un droit de brevet
se répartissent en CONDITIONS PDE FOND (Par. I), ou régime de brevetabilité,
et en CONDITIONS DE FORME (Par. II) ou régjme des procédures.

PARAGRAFPHE I - CONDITIONS DE FOND

-32 - La définition des conditions de fond mises & la prise valable d'un
brevet ou "régime de brevetabilité" est textuellement empruntée par le texte de
1978 aux articles 52 a 537 de la Convention de Munich. Les solutions sont souvent
trés proches de celles qu'exprimait le texte de 1968 dans la mesure ol ces ré-
gles ont pour commune origine la Convention visant & wnifier certaines régles du
droit matériel des brevets signée, dans le cadre du Conseil de 1'Europe, &
Strasbourg, le 27 nmovenbre 1963, Le repyrise textuelle du texte de Munich expri-
me, cependant, la volonté d'aligner le systéme frangais de brevetabilité sur
celui du brevet européen. Le souci ne doit, pas étre limité & 1'énoncé des for-
mules générales mais doit se prolonger dans leur mise en ceuvre et, si les
"Directives relatives & 1l'examen pratiqué & 1'Office européen des brevets" ne
k¥ent ni 1'administration ni le juge frangais, elles auront ~et doivent avoir-
un effet considérable d'attraction sur le contenu de la r&gle interne. L'inven-
tion couverte par un brevet frangais ne saurait différer selon la voie, natiow

nale ou européenne, d'obtention du monopole.

-33 - Les conditions de fond exigées pour la prise réguliére d'un brevet
se répartissent en CONDITIONS POSITIVES ("que doit—8tre l'invention" ?)et en

CONDITICONS NEGATIVES ("gue ne doit pas &tre l"invention ?").
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. LOT DE 1968 4%emternouve&um

- Art? 6

"1 -Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité

7

trnventive et susceptibles d'application industrielle.

. LOI DE 1968 ~texte initial-

- Art. 6

Peut 8tre brevetée, toute invention portant notamment sur un produit,

*u n procéd&, une application-ou une combinalson de moyens.

L'invention doit avoir un caractére industriel, &tre nouvelle et impli-

quer une activité inventive.

. TEXTE ORIGINE ~ CONVENTION DE MUNICH -

Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impli-

'quant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.
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I~ CONDITTONS POSTTIVES

-34 Le rapprochement de l'article 6 al 2 ancien et de llarticle 6

al 1 nouveau ne ré&véle i premiére observation aucune modification dans le

régime francais de brevetabilité.

La lecture des textes ultérieurs, le rapprochement entre 1'arti-
cle 7 al 2 ancien et 1'article 6 al 2 nouveau,l'&vocation du systéme de bre-
vetabilité mis en place par les conventions de WASHINGION de MUNICH expriment,
toutefois, une modification assez sensible du régime de brevetabilité et le
passage d'un systéme tripartite de conditions vositives de brevetabilité a
un systéme quatripartite &rigeant l'exigence d'invention en condition propre
de brevetabilité et liassociant aux trois conditions désermais classiques
chez nous de caractére industriel, alors sensiblement réduite, et de caracté-

res nouveau et inventif maintenues.

Cette lecture nous parait imposée par les exclusions de breveta-
bilité établies par 1l'article 6 al 2 du texte nouveau au titre de défaut d'in-—
vention alors que l'article 6 al 4 du méme texte écarte de la réservation

d'autres catégories d'inventions pour défaut de caractére industriel.

Cette lecture nous parait, également, impogée par la présentation
faite des textes européens dent ils sont la reprise et, singuliérement, les
articles 52 34 57 de la Convention de Munich. les.Directives adoptées par le
Conseil d'administration de 1'Office Europ@en des Brevets en présentent 1'en-
seignement dans les termes suivants, qui doivent &tre retenus pour 1'exnosé

des solutions francaises :

"Les conditions fondamentales de brevetabi—
Lité sont au nombre de quatre :

- 11 doilt y aveir invention ,

= 1'invention doit Etre susceptible d'ap-—
plication industrielle,

L'invention dotit &tre nouvelle,

1 "nvention dott impliquer une activité
inventive (C.IV.1.1) "

!
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. LOI DE 1368 - TEXTE NOUVEAU -
- Article 8, al. 2 -

2.— Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du para—
graphe 1, notamment

a.~ les découvertes ainst que les théories scientifiques et les méthodes ma-
thématiques;

b.~'les créations esthétiques ;

.- les plans, principes et méthodes dans 1'exercice d'activités intellectuel-
les, en matiére de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainst

que les programmes d'ordinateurs ;

d.= les présentations d'informations.,

3.- Les dispositions du paragraphe 2 n'excluent la brevetabilité
des éléments énumérés auxdites dispostitions que dans la mesure ot la demande
de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en
tant que tel.

. LOTI DE 1968 - TEXTE INITIAL -

- Article 7 al 2 - Ne constituent pas, en particulier, des inventions
industrielles.

I.- Les principes, découvertes et conceptions théo-
riques ou purement scientifiques ;

2.—- Les créations de caractére exclusilvement ornemen-
tal ;

3.- Les méthodes financiéres ou comptables, les ré&-
gles de jeux et tous autres systémes de caractére
abstrait et, notamment,6les programmes ou s&ries d'ins-—
tructions pour le dé&roulement des opérations d'une
machine calculatrice.

(Loi n® 70-489 du !l juin 1970, art. 34-1) "Les ob-

tentions végétales d'un genre ou d'une espéce béné-

ficiant du régime de protection institué par la loi
¢

n° 70-489 du 11 juin 1970 relative & la protection
des obtentions végétales'.

. TEXTE ORIGINE - CONVENTION DE MUNICH -

- Article 52 ~- l sacoosoooaoasaosoosooaoceossonsssooesscscosonsocensa
i attiiedud

2,- Ne sont pas considérés comme des inventions au
sens du paragraphe 1 notamment ;

a) Les découvertes ainsi que les théories scientifi-
ques et les méthodes mathématiques ;

b) Les créations esthétiques ;

¢) Les plans, principes et méthodes dans l'exercice
d'activités intellectuelles, en matidre de jeu ou
dans le domaine des activit&s &conomiques, ainsi que
les programmes d'ordinateurs ;

d) Les présentations d'informations.

3.~ Les dispositions du paragraphe 2 n'excluent la
brevetabilité des &léments &numérés auxdites disposi-
tions que dans la mesure oli la demande de Brevet eu-
ropéen ne concerne que L'un de ces éléments, considéré
en tant que tel.
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A - EXIGENCE_D'INVENTION

~ 35~ A l'exermole du texte de Munich en son article 52 al 1 et 2, la
loi de 1978 érige l'exigence d'invention en condition autonome de brevetabilité.
L'apport résulte moins de 1'énoncé du principe fiqurant 3 1'alinéa premier gque des
conséqguences qu'en tirve 1l'alinda second '"me sont pas considérds comme des inven-

tions au sens du paragraphe 1, wnotamment',

Toutefols, ni les dispositions de la Convention euronderme nd
celles des divectives preparées pour son application ne précisent le sens & donner
3 cette expression. On notera, au passage, son ampleur attestée par 1L'&limination
des dispositions initiales de l'article 6 al 1 formulant une énumération point ex-
hauvstive des différentes catégories d'inventions susceotibles d'étre Lrevetdes

prodults, procédés, applicationsou combinaisors de novens. Liarticle Searte toute

Enumdration quel qu'en soit le caractére non limitatif et ¢’est une

- 36 - A llexigence d'invention & trouvent, alors, rattachées di

tes exclusions de brevetabilité jusgu'ici énoncées au titre du défaut de carvactére

industriel.

Nous serons attentifs a deux informations de caractére général ;
nous chserverons ,tout d'abordflvadverbe "notarmment” figurant 4 la fin de l'article
6 al 2 in limine et qul rejoint la méme expression Jjusqu'alors inscrite au début
de 1'article 7 al 2 indiguant les propositions exclues de la brevetabilité pour

défaut de caractére industriel.

I1 faut, également, noter l'article paragravhe 6 al 3 précisant
que les exclusions de brevetabilité ne Jjouent que "dans la mesure ol la demande de
brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces &léments considérés en tant gue tel'.
11 vy a 13 une ovrécision absente du texte initial de 1968 mals découlant, notamment
de la jurisprudence sur la dissociabilité des aspects de fond et de forme d'une
création 4 double aspvect industriel et ornemental, d'une part, et, d'autre parct,
des premiéres décisions et commentaires rendus d propos de la non brevetabilité des
programmes dordinateur, 4 1'occasion de l'affaire MOBIL OIL. (com. 28 mal 1975,
PIED, p. 349).

w37 - Sur le détail des exclusions de brevetabilité aujourd’hui présen—
tées au titre du défaut d'invention il n'v a guére d'innovation dans le texte de
1978. Les changements sont, senble~t~il, de vure forme et s'expliquent par le

souci d'inscrire en droit interne frangals les exclusions pos@es par la Convention

as de

de Munich dans le langadge de son article 52 al 2. Se trouvent, ainsi,
la brevetabilitd, désormais comme précédemment : les présentations dfinformations ;
elles seules n'étalent pas expressément visées par le texte initial de 1968 ; ce

silence nfavait point emméché la Cour de cassation de constater leur non-brevetea-
bilité vour défaut de caractére industriel par son arrdt MANPOWER (com. 13 Féve.
1973, PIBD 1973, 106. IIT. 172).
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. LOI DE 1968 - TEXTE NOUVEAU -

Article 11 : Une invention est considérée comme susceptible d'application

industrrelle st son objet peut &tre fabriqué ou utilieé dans tout genre d'in

dustrie, y compris l'agriculture.

éﬁ?ﬂb@e‘ﬁvgg Ve sont pas considérdes comme des inventionsg susceptibles d’ap-
plication industrielle au sens du paragraphe 1, les méthodes de traitement chi-
rurgieal ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnos—
tie appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas
aux produtts, wnotamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvrs

d'une de ces méthodes.

o LOT DE 1968 «~ TEXTE INITIAL -

Article 7 : Est considérée comme industrielle toute in-
Srioas

vention concourant dans son objet, son application et son
résultat, tant par la main de 1"homme que par la machine,

a4 la production de biens ou de résultats techniques.

o TEXTE ORIGINE - CONVENTION DE MUNICH -~

Article 57 : Une invention est consid&rée comme suscep~
tible d'application industrielle si son objet peut 8tre
fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y com-

pris l'agriculture.

Article 52 : Ne sont pas considérées comme des inventions

susceptibles d'application industrielle au sens du para-~
graphe | les méthodes de traitement chirurgical ou théra-
peutigue du corps humain ou animal et les méthodes de dia-
gnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette dis-
position ne s'applique pas aux produilts, notamment aux
substances ou composition pour la mise en oceuvre d'une

de ces méthodes.

P~

Dossiers Brevets 1878.11T



B ~ CARACTERE INDUSTRIEL

- 38 - L'ampleur donnée d 1l'exigence désormais autonome d'invention,

vide d'une large part d'intérét la condition classique de caractére industriel.
. , o ) wa o

La condition de "caractdre industriel” est, alors, dissoute dans celle d'ap—

plication industriellé" dont 1'invention brevetable doit &tre susceptible.

Fmpruntée & l'article 3 de la Convention de Strasbouryg que le
législateur de 1968 n'avait pas, formellement, sulvie, la définition donnée
par l'article 11 posera, seulenent, le probléme de la brevetabilité des inven-—
tions & ralson de la simmle possibilité de fabriquer le produit. ou
de 1l'utiliser en tout genre d'industrie; Ce ne serait,. donc, plus la seule
utilité pour 1l'industrie qui vermettrait l'acc®s au brevet mais aussi la sim—
ple possibilité de fabrication industrielle d'un cbjet, quelle qu'en soit la
destination. Un objet de caractére exclusivement ornemental pourrait ainsi
satisfaire & 1l'exemple d'application industrielle. Il serait, toutefois, car-
té& de la brevetabilité pour défaut d'invention et, notamment, par application
de l'article 6 al 2 b dans les limites posées par l'alinéa 3 du.mdme article.
On pourrait, en revanche, rattacher aux larges dispositions de cet article 7
la brevetabilité des produits intermédiaires obtenus au cours de la synthése
d*un produit chimicue. Il appartiendra aux tribunaux francais de préciser ce
probléme d'interprétation. Les choix effectuds au plan européen et qui ne se
dessinent mas, encame}nﬁiﬁigggﬁfdoute,sur la solution francgaise... et réci-

proguenent.

- 39 - Les exclusions de brevetabilit® jusqu'ici rattachées au défaut

de caractére industriel par l'article 7 al 2 le sont désormais au défaut d'in-
vention par l'article 6 al 2. La seule exclusion propre est visée par l'article
6 al 4. Nous en traiterons plus tard d propos de la non appartenance de 1'in-

vention 3 une catégorie exclue de la brevetabilité (V. infra, p. 55)

Si, par conséquent, les implications de l'exigence d‘application
industrielle sont beaucoup plus minces que celles que développait, sous le
régime initial, la condition de caractére industriel, la conjonction des deux
impératifs déja évoqués ne devrait gudre avoir de résultats différents de
ceux que provoque  l'article 7 du texte de 1968. Il s'agit plus 3 nos yeux
d'une nouvelle présentation, d'une redistribution, des exigences que de 1'énon-—
&, proprement novateur, de conditions pratiques inconnues jusqu'd la réforme

de 1978,
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. LOT DE 1968 -~ TEXTE NOUVEAU -

Article 8 : 1.—~ Une invention est considérée comme nouvelle st elle n'est

pas comprise dans l'état de la technique.

2.= L'état de la technique est comstitué par tout ce qui a été
rendy accessible au public avant la date de dépét de la demande de brevet por
une description derite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

4.~ Les dispositions des paragraphes 1 4 3 n'excluent pas 1
brevetabilité, pour la mise en oeuvre d'une des méthodes visées d L'article 6,
paragraphe 4, d'une substance ou composition exposée dans 1'étal de la techni-
que, d condition que son utilisation pour toute méthode visée audit paragraphe

ne solt pas contenue dans 1'état de la technique.

» LOI DE 1968 ~ TEXTE INITTIAL -

Article 8 : Une invention est considérée comme nouvelle si elle
n'est pas comprise dans 1'&tat de la technique.

L'état de la technique est constitué par tout ce gqui a &té rendu
accessible au public par une description écrite ou orale, un usage
ou tout autre moyen, avant le jour du dépdt de la demande de brevet
ou d'une demande déposée & 1'étranger et dont la priorité est vala-

blement revendiquée.

TEXTE ORIGINE - CONVENTION DE MUNICH -

Article 54 : 1.,- Une invention est considérée comme nouvelle si
elle n'est pas comprise dans 1'état de la technique.

2.- L'egtat de la technique est constitué par tout ce
qui a été rendu accessible au public avant la date de dépdt de la
demande de Brevet européen par une description &crite ou orale, un
usage ou tout autre moyen.

5.- Les dispositions des paragraphes | & & n'excluent
pas la brevetabilitéd pour la mise en oceuvre d'une des méthodes vi-
sées a4 l'article 52, paragraphe 4, d'une substance ou composition
exposée dans 1'@tat de la technique, & condition que son utilisation
pour toute méthode visée audit paragraphe ne soit pas contenue

dans 1'état de la technique.
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C -~ CARACTERE NOUVEAU

~ 40 - La définition de 1l'invention nouvelle est empruntée par l'article
8 présent: & 1'article 4 al 1 de la Convention de Strasbourg. Il se retrouve,
donc, identique dans les textes, ancien et nouveau, de la loi de 1968 et

celui de la Convention de Munich. Ie défaut. de. nouveauté est, donc, &tabli dés
lors que 1l'on ne rencontre pas l'information brevetge dans 1'état de la tech~
nique. Il suppose, donc, une quasi identité de 1'information d celle que con-
nait 1'état de la technique. Se rattache d cette condition 1'exigence,classi-
que en droit frangais des inventions de groupement, qu'il s'agisse d'un pro-~

duit ou d'un procédé, d'une antériorité de toutes piéces.

Classigque avant la réforme de 1968, la régle ne sera pas affec—
tée par celle de 1978. Se rattache, également 3 wme stricte application de
cette condition la non prise en considération des équivalents. Ignorant toutes
conditions supplémentaires de brevetabilité, 1'ancien systéme des brevets
avait transposé 3 la qualification de l'invention protégeable la "doctrine
des équivalents" &laborée en Allemagne et en Belgique pour 1'interprétation
des brevets, Accueillie aisément pour &largir la portée du brevet dans 1'inté-
rét de son titulaire, elle avait été moins facilement admise pour élargir la
portée des antériorités opposables. au brevet, & l'encontre de son titulalre, par
conséquent. Malgré ces freins, la doctrine des équivalents &tait une piéce
maitresse du systé@me frangais de nouveauté & la veille de la réforme de 1968
et, par un déplacement d'une nouveauté de la structure de l'invention a une
nouveauté des fonctions assurées par ses composants, avait permis le maintien
a une hauteur acceptable du seuil de brevetabilité (J. SCHMIDT, op. cit., n”
115, p. 82 et s). Le probléme s'dtait, alors, posé il v a quelques années de
savoir si la réforme affectait le concept traditiornel de nouveauté et main-—

tiendrait, notamment, en son sein la doctrine des &quivalents :

"Le probléme essentiel n'est pas de savoir 8i quelques
formes mineures d'activité inventive se sont égarées
sous le chapeau de la nouveauté et doivent étre resti-—
tuées d leur notion mére. Le probléme essentiel est de
savoir sur quot portera l'appréciation de la nouveauté
requise. '

La nouwveauté de 1'invention brevetable peut Elre recherchée
au niveau de la structure méme de 1'invention ; elle sera
atsément décelée ; 21 suffira, par exemple, que les mémes
moyens combinés de méme fagon ne figurent pas, d L'identi-
que, dans l'état de la technique. Trés bas sera, alors, le
premier seutll de brevetabilité désigné par la condition
de nouveauté ; trés précoce et trés ample sera, alors, le
recours 4 L'activité inmventive., On recherchera, par exemple
L'activité Tnventive de 1'utilisation nowvelle de moyens
connus sans distinguer selon qu'il y a emploi nouveau
ou application nouvelle", ‘
t81978.111
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" La nouwveauté peut, ausst, Etre recherchée au niveau de
la fonction de 1'invention. Assez haut sera le premier
seutl de brevetabilité ; tardif et plus réduit sera le
recours 4 l'activité inventive. On recherchera, par
exemple, l'activité inventive de la seule application
nouvelle.

Entre ces deux conceptions le droit positif aura, de
borne heure, 1'occasion de formuler son chotx. Il devra
y procéder, en effet, au moment d'appliquer la doctrine
des. équivalents

- sttuant 4 un point haut le taux de nouveauté et
L'appréciant au niveau de la fonction des moyens
combinés, le droit positif appliquera la doctrine
des équivalents au titre de la nouveauté ;

- situant d un point bas le taux de nouveauté et 1'appré-
etant au niveau des moyens combinés, le droit posi-
tif appliquera la doctrine des Squivalents au titre
de 1l'activité inventive" (J.M. MOUSSERON, 1'activité

tnventive en droit euvopéen des brevets selon le
70
<

point de vue frangatis, in colloque CEIPI 1974, Litec
1975, p. 45.)

A 1l'exemple des systémes étrangersdont les constructions euro-
péennes rapprochent le droit francais plus qu'd 1'appel des besoins de la prati-
que, la jurisprudence francaise parait avoir adopté la conception étroitede la

nouveauté et Ecarte de son chamo la doctrine des &quivalents. La seule décision
de jurisprudence explicite sur ce point est 1l'arrét rendu par la Cour de Paris
dans l'affaire Cosmao le 6 Mars 1975.

"Pour apprécier la nouveauté de brevet, au sens de la

lot de 1968, 71 n'y a pas lieu de rechercher si le moyerz
déerit dans 1'antériorité constituerait ou non L'équi-
valent de celut qu'enseigne le brevet ou si les deux
dispositifs fourniratent ou non un résultat industriel
identique’ (Dossiers Brevet 1975. IIT, n® 7-Rappr.

note A Casalonga sous T.G.I. Paris, 17 décembre 1973

J C P 1974, 17845).

- 41 - La définition de 1'état de la technigque est pareillement emprun-—
tée var l'article 8 al 2 & 1'article 4 al 2 de la Convention de Strasbourg et se
retrouve, doncsidentique dans les textes, ancien et nouveau, de la loi de 1968
et celul de la Convention de Munich. La suppression des derniers termes de
l'article 8 al 3 nouveau correspond & une simwle mesure de simplification dte

4 ce qu'il est traité par ailleurs du mécanisme de la vrioritéd unioniste.
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La définition de 1'état de la technique ainsi retenwe est fort
accueillante et lui incormore toutes les informations antes a mermettre A un
homme de mAtier de connaitre 1'invention avant la date du depdt-de la demande
de brevet et suscentibles d'étre connu€s de tiers libres de toute obligation
de secret. le systéme de nouveaut? retenu pa la Convention de Munich gue re-
prend le taxte nouveau est en effet celui dit de la nouveauté absolue en vertu
ducuel 1'état dé la technique accueille toute les antAriorités quels ou'en

soient la forme, le lieu, le moment, 1'auteur:

. Comme par le passd, peu imnorte la forme de l'antérioritd et -
l'article 8 é&vogue largement "une description &crite ou orale, un usage ou

tout autre moyen”.

. Peu importe la date de l'antériorité, 1l'atat de la technicue
&tant envisagé au ‘jour du dé&ndt, voire en apblication de l'article 15 al 5, au

jour de la demande Atrangére dont la priorité est revendiquée.

« Peu immorte l'origine de 1l'antfriorit?s, le déposant n'étant
point  immunis&, en marticulier, contre les consécuences de ses propres divulga-
tions. Il v a lieu, A cet &aard, de noter 3 travers la jurisprudence récente
une certaine élévation du.taux de.rdvélation 3 1l'occasion d'essais. Seuls des
essals secrets, réalisés dans des conditions effectives de confidentialit? peuvent
ne point enrichir. 1'état.de la.technicue. Notons, surtout, gu'il ne suffit pas
que le futur dénosant ait obtenu des engagements de confidentialité ; il faut,

encore, que ceux—cl alent &té respectés.. ... ..

« Peu imworte, enfin, la récention de 1'antériorité et peu importe

aue le déposant ait ou non connu. l'information.révélée préalablement. i sa demande.

Cette conception de la nouveauté traditionnelle en droit francais
et ayant &t& empruntfe par 1'expérience eurondenne A notre tradition francaise
par le texte de 19/8 ne modifiera pas, en vrincive, notre droit interne sur ce

point.

~ 42- Il v 'a lieu, toutefois, de préter attention A deux séries de
dispositions étrangéres au systfme de la nouveaut? absolue et dont 1'une restreint
1'état de la téchnique et l'autre 1'élargit, 1l'établissant en degd  d'une part,
et au'deld, d'autre part, de ce gu' impliquerait une application pure et simple

du systéme de la nouveauté absolue. o
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LOI’'DE 1968 — TEXTE NOUVEAU -~

~- Article 8 —

34 -Est également considéré comme compris dans 1'état de la
technique le contenu de demandes de brevet frangais et de demandes de brevet
européen ou internationales désignant la France telles qu'elles ont été dé -
posées, qui ont une date de dépdt antérieure d celle mentionnée au paragrd -
phe 2 et qui n'ont été publiées qu'd cette date ou qu'd une’daﬁe pos térieure.

~ Article 10 in fine -

"e.. ST L'état de la technique comprend des documents visés d

L'article 8, § 3, 1ls ne sont pas pris en considération pour L'appréciation de

= 1,0l DE 1968 - TEXTE INITIAL - Llactivité Tnventive

- Article 12 -

Ne peut 8tre valablement revendiquée dans une demande de brevet
toute invention contenue dans les revendications d'un brevet
francais qui n'était pas encore publié & la date du dépdt de la
demande considérée, mais qui bénéficie d'une date antérieure. Si
les demandes ont la méme date de dépdt ou de priorité, l'ordre

chronologique des d&pOts est déterminant pour 1l'appréciation du

présent article.

TEXTE ORIGINE - CONVENTION DE MUNICH -
- Article 54 -

3.- Est également considéré comme compris dans 1'&tat de la
technique le contenu de demandes de Brevet européen telles
qu'elles ont &té déposées, qui ont une date de dépot antérieure
d celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont &té publiées, en
vertu de l'article 93, qu'd cette date ou qu'd une date posté-

rieure.

4.- Le paragraphe 3 n'est applicable que dans la mesure od un

° - - 3 /,- o -
Etat contractant désigné dans la demande ulterleure\etalt égale—
ment dans la demande antérieure publiée.

-~ Article 56 in fine =~

... 81 1'8tat de la technique comprend des documents visés a
l'article 54 § 3, ils ne sont pas pris en considération pour
1'appréciation de 1'activité inventive. ,
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Pl Extension de 1'état de la technique
- 43 - Une modification importante tient 4 llarticle 8 al 3 donnant

réponse au probiéme de la double brevetabilité. Un premier dépdt couvie une
invention donnés. Lovsqu'intervient un second d&pdt concernant, la ndome inven-—

tion avant que la premiére demande ait fait 1'objet dfune publication et alt

éte, de ce fait, divulguée. Au temps de la seconde demande, il n'y a donc pas,
par hypothése, d'antériorité publigue susceptible d'affecter la brevetabllité
de 1l'invention. L'impossibilité d'admettre des monopoles sur une mdime inven-—
tion pose, alors, le probléme de la double brevetabilité.

Ignorée par la loi francaise de 1844, la guestion a été tranchée
par une loil du 31 Janvier 1944 d'interprétation ambiglie. La loi de 1968 3

son article 12 décida gue 1finvention n'était plus susceptibis d'&tre appro-
. ! " Nl

priée par la deuxiéme demande dans la mesure m8me ol elle availt déjd était
réservée par la premiére ; dés lors, seuls les &léments de 1'invention appro-
priés au premier dépdt, ¢'est-d-dire revendiqués, se trouvalsnt soustraient
a une nouwvelle approvriaticn. Satisfaisante en principe, cette solution a
rencontre des difficultés dlapplication A raison de 1l'éventuslle rétroacti-

vité des modifications dont les revendications sont susceptibles tant avant
gu'aprés la délivrance. En cas de rétroactivité, l'article 12 joue au profit
du premier déposant 4 1'encontre du second ou, en cas de non rétroactivité,
au profit du second déposant et 8 l'encontre du premier. Cezs problémes pra-
tigques sont écartés par l'article 54 al 3 de la Convention de Munich adop-
tant le principe du "Whole content approach® qui  assimile arbitrairement
les demandes de brevet non publiées 3 des antériorités publigues. lLa solu-
tion est retenue par l'article 8 al 3 actuel : toutes les informations con-
tenues dens une demande de brevet se trouvent &rigées en antériorités publi-
ques sans gqu'il vy ait a distinguer selon cgu'elles ont pour sidge la descrip-~
tion, les dessins, la revendication sinon 1'abrégé. Elles affectent la nou-
veaut® -~et point l'activité inventive (v. infra, p. )~ de 1'invention pour
ce gul est d'une deuxiéme demande. La masse desinformations soustraites a
une nouvelle aporopriation est définitivement fixde au Jjour du dépdt ; cecl
représente l'avantage pratique principal de la solution adoptée. La régle
joue quel que soit l'auteur de la deuxiéme demande et le principe de 1'au-
tocolligion est ainsi retenu, sauf pour des demandes qui, exceptionnellement,
pourralent se volr accorder la wéme date ; pensons au déposant qui, solt
initialement, solt en cours de délivrance & 1l'occasion d'une procédure de
divigion, se trouverait titulaire de dewx demendes ayant méme desoription

mais des jeux différents de revendications.
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. LOT DE 1968 ~ TEXTE NOUVEAU -
- Article 9

"1.~ Pour l'application de l'article 8, une divulgation de 1'in-
vention n'est pas prise en considération si elle est intervenue dans les six
mots précédant la date du dépdt de la demande de brevet ou, s'il s'agit de la
publication d'une demande de brevet antérieure, aprés la date de ce dépdt, et
st elle résulte divectement ou indirectement :

a.~ d'un abus évident 4 1’égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ou

b.~ du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé 1'invention
dans des expositions officielles ou offictellement peconnues au sens de la
Convention révisée concernant les expositions imternationales, signée 4 Paris
le 22 novembre 1928,

"2.~ Dans le cas visé sous la lettre b) du paragraphe 1, ce deynter
n'est applicable que si le demandeur déclare, lors du dépdt de la demande, que
Uinvention a été réellement exposée et prodult une attestation 4 l'appui de sa
déclaration dans le délar et dans les conditions fixées par décret.

LOI DE 1968 — TEXTE INITIAL -

- Article 8, § 3- : Par dérogation aux dispositions du présent
article, ne fait pas échec & la nouveauté d'une invention la
divulgation dont cette invention a fait l'objet dans les six
mois précédant le dépdt de la demande de brevet, si cette divul-
gation résulte directement ou indirectement

1°- d'un abus caractérisé a 1'égard du demandeur ou de son prédé-
cesseur en drolt

2°= du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé
1'invention dans des expositions officielles ou officiellement
reconnues au sens de la convention concernant les expositions
internationales signée & Parls le 22 novembre 1928 et modifiée
le 10 mal 1948.

» TEXTE ORIGINE - CONVENTION DE MUNICH -~

- Article 55 - 1.- Pour l'application de 1'article 54, une divul-
gation de 1'invention n'est pas prise en considération si elle
n'est pas intervenue plus tOt que six moils avant le dépdt de la
demande de brevet européen et si elle résulte directement ou
indirectement :

a)d'un abus &vident 3 1'égard du demandeur ou de son prédécesseur
en droit ou

b)du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé
1'invention dans des expositions officielles ou officiellement
reconnues au sens de la Convention concernant les expositions
internationales, signée & Paris le 22 novembre 1928 et révisée
en dernier lieu le 30 novembre 1972 ;

2.~ Dans le cas visé sous la lettre b) du paragra-—
phe 1, ce dernier n'est applicable que si le demandeur déclare,
lors du dépot de la demande que 1'invention a &té réellement
exposée ef produit une attestation & 1'appui de sa déclaration
dans le délai et dans les conditilons prévus par le réglement
d'ex&cution.
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2°) RESTRICTION DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE

- 44- Liarticle 9 nouvesu reprend sous cquelques modifications formelles
sans conséquences praticues les solutions de la Convention de Strasbourg et, par
conséquent, celles du texte de 1968 & son article 8 al 3 et.de la Convention de
Munich & son article 55. Certaines divulgations de.l'invention qui, naturellement,
en feraient parties sont soustraites & 1'état de la technique pour autant quelles

sont intervenues moins de six mois avant le dépdt de la demande de brevet.

- 4 - Il s'agit, en premier, des divulgations résultant d'un abus, dé-
sormais "évident" (version 1978) et point "caractérisé" (version 1968) a 1'égard
du demandeur ou de son prédécesseur en droit. Le changement du qualificatif repré-
sente une extension de 1lfexception. Dé&sormais, la condition ne concerne pas la
qualité de l'abus mais simplement celle de sa démonstration. Pareille innovation
sera d'application plus aisée dans la mesure ol il est. plus facile d'établir le
caractére manifeste d'Wwe violation d'engagement que la.gravité de la faute qui se
trouve au coeur de ce manquement. On notera, cependant,.au passage que pareille im-
munication du déposant contre les divulgations faites 3. son. détriment n'a pas, a
notre connaissance, fait 1'obijet d'applications Jjurisprudentielles au cours des dix
années de mise en ceuvre du texte de. 1968.Imnmortante au niveau des principes, 1'ex-

ception demeure modeste au niveau des applications.

- 46 - La deuxiéme exception vise les divulgations résultant de la parti-
cipation du déposant & une exposition officielle ou officiellement reconnue au

sens de la Convention de Paris du 22 novermbre 1928, dont la révision de 1972, citée
par la Convention de Muniche, n'a pas encore été ratifiée par la France. L'article
9 al 2 mentionne dans un texte consacré aux conditions de brevetabilité une exigen-—
ce gul reléve des modalités de dépdt a savoir la déclaration d'aprés lagquelle 1'in-
vention a été réellement exposée et l'attestation & 1'appui de cette déclaration.
Pareille localisation s'’explique par le souci de reprendre expressis verbis les
dispositions de 1l'article 55 de la Convention de Munich et de regrouper dans un

méme texte les dispositions relatives & l'effet de pareilles expositions.

- 47 - On notera que la divulgation 3 1'occasion de pareilles exposi-—
tions est la seule hypothése ol le déposant se trouve immunisé contre les consé-
quences de ses propres actes. La protection du déposant contre ses propres ré&vé-
lations a été fréguemment envisagée, au cours de 1l'entre deux—querres sans que ni
le texte francais ni le texte unioniste n'aient &té, rour autant, modifié sur ce
point. La Convention de Strasbourg de 1963 avait, déd décidé que les Ftats siona-
taires qui connaissaient pareilles dispositions devraient les exclure de leur

législation nationale dansg un délai limité.
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. LOI DE 1968 —~ TEXTE NOUVEAU -

- Article 10 -

Une invention est considérée comme impliquant une activité inven—
tive 81, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une maniére évidente
de 1l'état de la technique. 57 l'état de la technique comprend des documents
visés d l'article 8, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération
pour l'appréciation de 1'activité inventive.

LOT DE 1968 - TEXTE INITIAL -

- Article 9 -
Une invention est considérée comme impliquant une activité

inventive si elle ne découle pas de maniére évidente de 1'état
de la technique.

TEXTE ORIGINE -~ CONVENTION DE MUNICH -

~ Article 56 -

Une invention est considér@e comme impliquant une activité in-
ventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une
maniére &vidente de 1'état de la technique. Si 1'état de la
technique comprend des documents visés & l'article 54, para-
graphe 2, ils ne sont pas pris en considération pour 1l'apprécia-
tion de l'activité inventive.
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D CARACTERE INVENTIF

- 48 - 5i 1'introduction de 1l'exigence d'activité inventive avait été
1'une des principales innovations de la réforme. du 2 janvier 1968, sa
présence dans notre systéme de brevetabilité ne surprend plus. Les con-
ditions formelles dans lesquelles ce maintien s'effectue appellent, ce-
pendant, quelques observations tenant & la désignation de celui au regard
de qui et ce au regard de quoi l'exigence jouera et des modalités de sa

mise en oeuvre.

~ 49 - L'article 10 in limite nouveau définissant la condition d'activité
inventive ne différe de l'article 10 ancien que sur un point. Le person—
nage de ré&férence au regard de qui doit &tre mesurée l'activité inventive
est ici désignée comme "1'homme du métier" de l'article 56 de la Conven-

tion de Munich.

La solution ne surprendra pas dans la mesure ol les premiéres
décisions de justice appliquant l'article 9 ancien avaient expressément
décidé que l'exigence de non évidence devait &tre appréciée au regard de
ce personnadge. Il s'agit, d'ailleurs, d'un personnage connu et pratiqué,
d d'autres &gards et en d'autres occasions, par notre Droit positif. Nous
ne voyons pas de raison, en effet, de le distinguer de 1'homme de métier
au regard ducnel sont appréciées la suffisance d'une antériorité ou celle
d'une description ou laportée d'un brevet. Devront étre, par conséquent,
maintenus les premiers choix effectués par les tribunaux et exclus les
deux personnages eXtrémes du non compétent et de 1'expert hautement qua-

lifié.

L'expression "homme du métier" a &té préférée 3 celle d'"homme de
métier” au cours des travaux parlementaires ; un é&cart entre texte fram)
cais et européen n'aurait pu.étre compris..Cette précision doit &tre en—
tendwecomme signifiant que le persomnage de référence doit appartenir a
la discipline industrielle, au métier, d lagquelle se pose le probléme
technicque que résoud 1'invention. Une conception assez différentielle
devra, donc, en étre retenu selon les secteurs techniques. Une illustra-—
tion intéressante en a été donnée par 1'arrét rendu, le 19 octobre 1977,
par la Cour de Paris dans un litige opposant CIBA GEIGY & PHYTEUROP ol
il s'agissait de mesurer la portée d'un brevet en tenant compte de 1'in-
terprétation et de 1l'application gu'un homme de métier pouvait faire des

informations données par le texte:
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"Dans le domaine des desherbants, 1'homme de métier
apparait comme un spéeialiste qualifié disposant pour
l'application de la chimie en agronomie d'un apparetl
important (documentation, personmnel et matériel)"
(Dossiers Brevets'® B78.I1., n°: 1.

Mais il faut surtout insister sur le caractére artificiel de
ce personnadge de.référence, tant avant cqu'aprés.la.réforme de 1978. On
ne rencontre point.de pareils "homme de/du métier" autour de soi. Il
s'agit, en effet, d'un personnage exceptionnel par ses connalssances
puisqu'il maitrise tout 1'é&tat de la technique, jusoqu'aux informations
d'obtention les plus difficiles ; il ne dispose, en revanche, que d'une
aptitude trés moyenne au raisonnement, est capable de concevoir ce qui

est évident mais ne va pas au dela.

Pas plus —et pas moins, donc— que le texte européen, le texte
francais ne prépare 3 la prise en considération d'un groupe de personna—

ges retenue par les Directives européennes :

"Dans certaines circonstances, il peut Etre plus appro -
prié de recourir d des groupes de personnes, par exem-
ple @ une équipe de recherche ou de production. Cela
peut Etre le cas, par exemple, dans certains secteurs a4
haute technicité tels que celut des ordinateurs ou des
systémes téléphoniques et pour des procédés d spécia -
lisation poussée tels que la production commerciale de
etreutts intégrés ou de substances chimiques complexes’
(IV.9.6).

L'ex&géte fera, simplénent remarcquer gqu'"un homme du métier"
peut &tre difficilement plural sans poser de probléme que la métaphy-
sique, elle méme, résoud par le mysté@re et l'acte de foi. Rappelons
comment 1'arrét CIBA GEIGY précité ré&gle le probléme en référant i un
homme du métier assisté de personnels.

- 50 - La ré&forme de 1978 ne modifie pas, en revanche, les &léments de

réponse a fournir A la deuxiéme question : "au regard de quoi doit-on
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apprécier 1l'activité inventive de l'invention revendiquée dont la
brevetabilité est en cause. L'admission par liarticle 8 al 3 du sys-

téme du "Whole content approach" n'aura point, en effet, de conséquences
au niveay de 1lactivité inventive. Il en est ainsi expressérent décidé
par 1'article 10 in fine du texte nouveau. Cette reprise de 1'tarticle 56
de la Convention de Munich, cette précision,réduit singuliérement la so—
lution domnmée au probléms de la double brevetabilité&. Dans la mesure, en
affet, oll ce probléme est exclusivement réglé en termes de nouveauté
excluant fort probablement la considération des équivalents, seuls se
trouveront anmilés au titre de l'article 8 al 3 les brevets couvrant des
inventions reproduisant presgue servilement les termes d'une précédente
description. Une invention qui ne serait pas la reproduction gquasi servi-
le d'une précédente description mais serait évidente pour qui connaitrait
ce précédent document pourvalt &tre couverte par un brevet valable au
regard de 1'exigence dfactivité inventive, tout au moing. Ce deuwxkiéne
brevet ne sevalt pas, cependant, exploitable dans. la mesure ol sa mise
en ceuvre réaliserait un acte de contrefagon du premier brevet. On se
trowerait, alors, dans une situation classicue de second brevet dépen-—
dant 3 1'égard du pramier brevet. Seules, bien entendu, seraient non ex-
ploitables les informations revendicuées par le premier brevet. La dis-

pariticn de ce titre permettrait, seule, la libre exploitaticn du second.

- 51 7 LYincorporation au droit interne francais des termes méme de la
Convention de Munich sur l'exigence dactivité inventive milite, bien
&videmment;, enfin, en faveur de 1l'indentité des deux concepts et des mé
canismes de leur mise en cewre, c'est-d-dire des éléments de réponses

a4 la guestion "comment doit-on apprécier l'activité inventive ?"Il s'agit
18 de la question la plus importante que connaisse notre régime de la
brevetabilité, non seulement parce qu'il s'agit de la condition décisive
de réservation mais encore parce cue 1l'effacement relatif de 1'exigence
de nouveauté majore le r&le joué par la condition suivante. De ce fait,
les instructions préparées par 1'0Office Européen des Brevets pour les
examinateurs peuvent (doivent) é&tre retenues pour l'interprétation en
droit interne frangais de la condition de non évidence. le transport sexa
dfautent plus aisé... et sauhaitable que les décisions de justice appli-~
quant 1l'exigence d'activité inventive introduite en droit frangais ypar

le texte de 1968 apportent encore peu de précisions sur le contenu de
cette notion et maintiennent & cet égavd notre Droit positif dans un

grand état de disvonibilité. . o
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. LOI DE 1968 ~ TEXTE NOUVEAU -

- Article 7 -
Ne sont pas brevetables

"g.~ les tnventions dont la publication ou la mise en ceuvre
serait contraire 4 l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre
d'une invention ne pouvant &étre considérée comme telle du seul fait qu'elle

est interdite par une disposition légale ou réglementaire ;

. LOI DE 1968 - TEXTE INITIAL -

- Article 1! -

Ne sont pas susceptibles d'8tre brevetées les inventions dont

la publication ou la mise en oeuvre serait contraire 4 1'ordre
public ou aux bonnesg moeurs ,la mise en oeuvre d'une invention ne
pouvant &tre considérée comme telle du seul fait qu'elle est
interdite par une disposition législative ou réglementaire.

» TEXTE ORIGINE - CONVENTION DE MUNICH -

- Article 53 -

Les brevets européens ne sont pas délivrés pour :

a) Les inventions dont la publication ou la mise en ceuvre serait
contraire 3 1'ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en
oeuvre d'une invention ne pouvant étre considérée comme telle du
seul fait qu'elle est interdite, dans tous les Etats contractants
ou dans 1'un ou plusieurs d'entre eux, par une disposition légale
ou réglementaire ;
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II - CONDITIONS PFEGATIVES

A - NON CONTRARIETE A L'ORDRE PUBLIC ET AUX BONNES MOEURS

- 52~  IL'article 7 nouveau reprend les dispositions de l'article 11
ancien, Il faut,tout particuliérement, noter que la brevetabilité n'est
pas écartée au seul motif que la réglementation nationale s'oppose ou
limite 1l'application de 1l'invention. La Cour de PARIS avait, par exemple,
malheureuserent, annulé "pour un motif d'ordre public¢ supérieur" un brevet
couvrant un procédé de traitement des peaux décrivant comme 1'un des
moyens dfune combinaison l'acide acétique industrielle & une concentration
de beaucoup supérieure a celle permise par les réglements « La solution
doit &tre condamnée. A fortiori en sera~t-il ainsi lorsque certaines uti-
lisations de 1l'invention, seulement, pourront contrarier 1'ordre public

et/ou les bonnes moeurs.

On relévera, donc, simplement, au passage le caractére extréme-
ment rare des cas ol pareilles contrariétés peuvent &tre retenues, que
ce soit par l'administration tenue au rejet de la demande, que ce soit

par le juge tenu & l'annulation de brevet.
L'exigence demeure mais dans les limites &troites que les textes

antérieurs lui donnaient. Il n'y a, donc, pas lieu de lui accorder plus

de comrentaires qu'elle n'exige.
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» LOI DE 1968 = TEXTE NOUVEAU -

- Article 7 -

"Ne sont pas brevetables....

b.— Les obtentions végétales d'un genre ou d'une espéce bénéficiant du ré-
gime de protection institué par la lot n° 70-489 du 11 juin 1970 relative
a la protection des obtentions végétales ;

c.~ Les races animales ainst que les procédés essentiellement biologiques

! ) o 2 2 + o o, o o
d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas
aux procédés microbiologiques et aqux produtts obtenus par ces procédés.

. LOI DE 1968 - TEXTE INITIAL -

- Article 7 -

2.— Ne constituent pas, en particulier, des inventions indus-
trielles

"4%~ Les obtentions végétales d'un genre ou d'une espéce béné-
tor ‘ g ; . g =SP

ficiant du régime de protection institué par la loi n° 70-489
du 11 juin 1970 relative & la protection des obtentions végé-
tales'.

» TEXTE ORIGINE -~ CONVENTION DE MUNICH -

~ Article 53 -
2.— Les brevets européens ne sont pas délivrés pour
b.~ les variétés végétales ou les races animales ainsi que les
procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux

ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procé-
dés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procé&dés
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B - NON APPARTENANCE A UNE CATEGORIE EXCLUE DE LA BREVETABILITE

- 53 - Pour obtenir et obtenir valablement la ré&servation par brevet,

1l'invention doit ne pas appartenir & une catégorie d'inventions exclues du

monde des brevets pour des raisons d'éthique ou d'opportunité économique.

- 54 - 1°) L'article 7 présente ainsi & titre autonome et ne découlant
plus de l'exigence de caractére industriel, 1l'exclusion des obtentions végé-
tales dans la seule mesure, toutefois, ol elles bénéficient déjad du régime

de protection institué par la loi de 1970. La spécificité de ces créations a,
en effet, appelé la mise en place d'un systéme propre de réservation avec, au
plan international, la Convention signée & Paris le 2 décembre 1961 et rati-
fiée par la France le 3 septembre 1971 (D. 1972, 80 ; V. H. DELPECH, La Con-
vention Internationale du 2 décembre 1961 sur la protection des nouveautés
végétales, JCP 1962, I, 1678) et, au plan national, la loi du 11 juin 1970 (H.
DELPECH, La loi du 11 juin 1970 relative a la protection des obtentions végé-
tales, JCP 1971, I, 2371). Il ne saurait, alors, &tre question d'un doublet
et la possibilité de cumuler les deux formules de réservation doit &tre exclue.
la formule de la Convention de Munich correspond & la situation qui sera ob-
tenue lorsque 1'application des textes sur les cbtentions végétales sera gé-
néralisée. La formule francaise, introduite dans le texte de 1968 par la loi
méme de 1970 et heureusement maintenue aujourd'hui, est plus progressive.
L'ocbservation mérite, toutefois, d'&tre faite car elle représente un écart
discret et isolé entre les systémes de brevetabilité du régime interne et du

régime européen.

-5 - 2°) L'article 7 ¢ établit, d'autre part, une autre exclusion de
brevetabilité & 1'égard des races animales ainsi que des procédés essentiel-
lement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux. Cette exlusion ne
porte pas sur les procédés microbologiques ni sur les produits obtenus par eux.
Notre droit positif réserve ainsi par ce texte la brevetabilité non pas des
utilisations du produit microbiclogique qui avait déja été admise par notre
jurisprudence (TC Seine 9 mai 1957, A. 1963.329, note M. DE HAAS) mais les
procédés de fabrication des micro-organismes et les micro-organismes eux—
mémes. Des dispositions particuliéres ont été prévues pour le dépdt et la

conservation des souches (cf. infra article 14-1, al. 2).
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LOIT DE 1968 —~ TEXTE NOUVEAU -
- Article 6 -~

T A

4.~ Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application
industrielle au sens du paragraphe 1, les méthodes de traitement chirvurgical ou
thérapeutique du crops humain ou animal et les méthodes de diagnostic appli-
qQuées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux pro-
dutts, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une
de ces méthodes,

- Article 8 -
4.~ Les dispositions des paragraphes 1 d 3 n'excluent pas la brevetabilité
pour la mise en oeuvre d'une des méthodes visées a l'article 6, paragraphe 4,
d'une substance ou composition exposée dans l'état de la technique, 4 condition
que son uttlisation pour toute méthode visée audit paragraphe ne soit pas con—
tenue dans L'état de la technique.

LOI DE 1968 ~ TEXTE INITIAL -

~ Article 10 -

Une invention portant sur un médicament ne peut &tre valablement
brevetée que si elle a pour objet un produit, une substance ou une
composition présenté pour la premiére fois comme constituant un
médicament au sens de l'article L 51! du Code de la santé publique.

« TEXTE ORIGINE - CONVENTION DE MUNICH

- Article 52 -

(4) Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'ap=
plication industrielle au sens du paragraphe |, les méthodes de
traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal
et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.
Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux
substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces

méthodes.
- Article 54 =

(5) Les dispositions des paragraphes 1 4 4 n'excluent pas la breve-
tabilité pour la mise en oeuvre d'une des méthodes visées &
l'article 52, paragraphe 4, d'une substance ou composition exposée
dans 1'8tat de la technique, 3 condition que son utilisation pour
toute méthode visée audit paragraphe ne solt pas contenue dan
1'état de la technique.
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- 56 - 3% L'article 6 al 4 mentionne expressément la non-brevetabilité
des "méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain
ou animal et des méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou ani-
mal”. L'exclusion générale de la brevetabilité appliquée aux méthodes,
Fournigsait, senble-t-il, déjd la solution. Ce texte ne nous parait pas

avoir de signification en lui-méme.

Frpruntée & 1l'article 52 al 4 de la Convention de Munich, 1'inté-

N

rét du texte tient, en revanche, a sa derniére phrase affirmant la breve-
tabilité des "substances ou compositions® & effet thérapeutique ou de dia-
gnostic. Le texte de 1978 s'inscrit, par conséquent, dans le mouvement
amorcéd dés 1931 par la pratigue administrative et consacré par la loi du
27 Janvier 1944 affirmant la brevetabilité des procédés pharmaceutiques,
le décret du 4 févrdier 1959 créant les brevets spéciaux de médicaments
(B.S:M.; et la loi du 2 janvier 1968 admettant l'application & pareilles
inventions du régime de droit commun des brevets d'invention. Le texte ini-
tial de la loi de 1968 maintenait, cependant, un certain nombre de dispo-
sitions particulidres aux inventions & caractére thérapeuticue ou de dia-
gnostic et, notamment, le recours obligatoire au brevet d'invention com-
portant procédure d'avis documentaire A 1'exclusion du systéme des certi-
ficats d'utilité ne le comportant point,yétablissenent immédiat de l'avis
documentaire sans possibilité de le faire différer & deux ans (article 19
al 3), la limitation des brevets d'application & la premidre utilisation
thérapeutique ou de diagnostic d'une substance quelconque (V. infra, p.
58), la libération des brevets d'application thérapeutique d'un procuit
par rapport au brevet couvrant ce produit ordinairement tenu pour "domi-
nant" (art. 30) et, enfin, un régime particulier de licences autoritai-

res {arts. 37 et 38).

La réforme de 1978, liée aux solutions retenues par la Convention
de Munich avec, toutefois, 1l'atténuation représentée par les "réserves"
de l'article 167 § 2 a) de ce texte, accuse 1l'intégration au droit commun.
Le recours au brevet n'est plus exigé et la suppression des effets ordi-
naires de dépendance &cartée. On doit, toutefois, se demander si un ré-

sultat trés voisin ne serait pas obtenu par la conjonction du nouvel ar-
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ticle 30-1 introduisant en droit positif francais la théorie de 1'é-
puisement du droit de brevet et des dispositions générales extérieures
au droit des brevets posées par l'article 37 1° a) in limine de l'or-
donnance du 30 juin 1945 incriminant le refus de vente. Le titulaire du
brevet couvrant l'invention thérapeuticque pourra exiger la livraison
du produit de base sans que le breveté, fournisseur de celui-ci, ne
puisse invogquer son monopole pour éviter l'incrimination du refus de
vente ; les dispositions instituant 1'épuisement du droit interdiront,
par aillleurs, au titulaire du brevet de produit de subordonner la vente
du produit de base & la conclusion d'un contrat de licence sur droit
de propriété industrielle. Demeurent, seulement, comme éléments spéci-
fiques aux inventions thérapeutiques ou de diagnostic le régime parti-
culier de licence autoritaire (V. infra) et, surtout, le refus de

breveter la "deuxiéme application thérapeutique'".

- 57 - 4°) Parmi. les exclusions de brevetabilité, il faut, enfin,
signaler les inventions portant sur la deuxiéme application thérapeu-
tique ou de diagnostic d'une substance, comme il est généralement dit,
ou, plus exactement, des inventions dont une application thérapeutique
ou de diagnostic figure, déja, dans l'état de la technique. L'élimina-
tion résulte de l'article 8, al 4 qui reprend sur ce point les dispo-

sitions de l'article 10 initial.

Plusieurs hypothéses doivent, alors, &tre distinguées pour

1'application de ce texte :

. une substance inconnue jusqu'alors et dont 1'in-
vention est associée a un effet thérapeutique ou de diagnostic pourra
faire 1l'objet d'un brevet valable couvrant le produit, lui-méme ;
1'invention ultérieure d'une seconde application téhrapeutique ou de
diagnostic ne pourra pas faire 1l'objet d'un brevet valable couvrant

cette deuxiéme utilisation ;
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. une substance inconnue Jjusqu'alors et dont 1'in-
vention est associée & un effet quelconque, non thérapeutique ou de dia-
gnostic, pourra faire 1l'ocbjet d'un brevet valable couvrant le produit
lui-m&me ; 1'invention ultérieure d'une premiére application thérapeu-
tique ou de diagnostic pourra, par la suite, faire l'objet d'un brevet
valable couvrant la premiére utilisation de ce type ; une seconde ne

saurait, en revanche, &tre utilement brevetée ;

. la premiére application thérapeutique ou de dia-
gnostic d'une substance connue pour un effet d'autre type ou sans effet
technique jusqu'alors et point brevetée pourra faire 1l'cdbjet d'un bre-
vet valable ; une seconde, quelque &loignée soit-elle de la premiére,

ne saurait l'é&tre.

Le probléme se pose, en revanche, de savoir si un méme brevet
peut valablement comporter deux revendications couvrant deux applica-
tions thérapeutiques ou de diagnostic tout a fait distinctes de la méme
composition. Poser le probléme en termes d'applications thérapeutiques
successives d'une méme substance invite & la négative; poser le probléme
en termes d'utilisations de méme genre non contenues dans 1l'état de la

technigque conduit, en revanche, & une réponse affirmative.

Demeure non réglé par la loi,non plus, d'ailleurs, que la
Convention de Munich,le probléme de la portée du premier brevet d'appli-
cation et le point de savoir si les autres utilisations thérapeutiques
ou de diagnostic seront réservées au titulaire de ce brevet d'application
ou si, au contraire, les nouvelles applications seront de libre exploi-
tation. Cette derni@re interprétation parait la plus probable mais la dis-
cussion demeure ouverte, tant au niveau des industriels que des conmen-

tateurs, sur la solution & adopter.
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PARAGRAPHE II — CONDITIONS DE FORME

- 58 - La constitution et l'attribution réguli&resd'un droit de brevet
ont été, de tous temps, sounissaun formalisme rigoureux qu'expliquent tant
la participation traditionnelle des autorité étatiques & sa naissance que la
gravité des effets attachés & 1l'apparition d'un nouveau droit de propriété,
pour ceux gqui estiment que le droit de brevet correspond & pareil type de
droit subjectif, ou, plus généralement, d'un monopole d'exploitation déro-
geant aux régles ordinaires découlant du principe de la liberté du commerce

et de 1l'industrie.

- 59 - Les procédures d'dotention du brevet d'invention s'organisent
autour des deux pdles classiques que sont la DEMANDE, d'une part, et la DE-
LIVRANCE, d'autre part. Il ne s'agit pas simplement de distinguer deux &étapes
chronologiques dans l'ensemble des formalités constituant ou acconpagnant la
naissance d'un droit de brevet. Il s'agit, surtout, de bien isoler deux sé&-
ries d'opérations. La premiére, la demande, développe un acte unilatéral de
volonté émanant de la personne juridique qui désire obtenir le droit réel
nouveau. La seconde, la délivrance, s'entend de mesures assurées par l'Etat
en tant que représentant de la collectivité. (Sur le rdle respectif de 1'une
et de 1l'autre opération dans la création et 1'attribution du droit de brevet,

V. J.M. MOUSSERON, Le droit du breveté d'invention, L.G.D.J. 1961)

I - LA DEMANDE

- 60 - La demande se définit comme 1'acte juridique unilatéral d'appro-
priation d'un bien jusqu'alors sans maitre et, plus pratiquement, comme la
constitution et la remise & l'autorité caompétente d'un dossier, conforme

a diverses prescriptions réglementaires.

Ces diverses régles permettent de répondre & un certain nombre

de questions élémentaires :

. Qui peut effectuer une demande de brevet ? (A)

. Sur quoi peut-on effectuer une demande de brevet ? (B)
. Quand doit-on effectuer une demande de brevet ? (C)

. Ou doit-on effectuer une demande de brevet ? (D)

. Camment doit-on effectuer une demande de brevet ? (E)
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A - QUI DOIT EFFECTUFR LA DEMANDE ?

- 61 - Longtemps inattentive & la désignation de 1'auteur régu-
lier de la demande, la loi des brevets d'invention rompt avec le passé
lointain et proche pour ce qui est de 1'HABILITATION DU DEMANDEUR (1°),
avec le passé lointain, seulement, pour ce qui est de la SANCTION DE LA
NON HABILITATION DU DEMANDEUR (2°). Si les articles 1 bis et 1 ter se
préoccupent du premier probléme et, comme leur numérotation m8me 1'indi-
que, représentent des innovations de la réforme de 1978, son article 2,

largement reproduit du texte initial de 1968, se soucie du second.

1° - L’HABILITATION'DU‘DEM%NDEUR

- 62 - Sans reprendre l'expression de "personne habilitée & ef-
fectuer une demande de brevet" retenue par l'article 61 de la Convention
de Munich, le texte de 1978 fait sienne la notion a l'article 1 bis de
la loi rénovée des brevets d'invention. Il introduit, discrétement, la
notion d'un droit 1légal au brevet qui n'existait pas jusqu'alors, et
aménage celle d'un droit contractuel au brevet, largement pratiquée en
revanche, mére si de fagon discréte et souvent peu consciente pour les

intéressés eux-mémes.

- 63 - Les rédacteurs de la. loi de 1978 ont &té confrontés au
choix traditionnel entre établir un lien entre l'inventeur et la deman-
de, reconnaitre au premier un droit & effectuer la seconde et poser le
principe dit du premier inventeur ou "ERFINDER PRINZIP ou refuser tout
lien entre l'inventeur et la demande, ne pas reconnaitre au premier un
droit & effectuer la seconde et poser le principe dit du permier dépo-
sant ou "ANMELDER PRINZIP".

L'article 1 al. 2 de la loi de 1968 affirmait le princi-
pe, traditionnel en droit frangais depuis 1844, tout au moins, du pre-

mier déposar’
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» LOI DE 1968 = TEXTE NOUVEAU

- Article 1 bis -

Le drott au titre de propriété industrielle appartient d
L "inventeur ou d son ayant cause.

57 plusieurs personnes ont réalisé L'invention indépendam-
ment L'une de 1'autre, le droit au titre de propriété industrielle appar-—
tient 4 celle qui Justifie de la date de dépdt la plus ancienne.

Dans la procédure devant 1'Institut National de la Proprié-—
té Industrielle, le demandeur est réputé qvoilpr droilt au titre de proprié-
té industrielle.

- Article 4 -

L'inventeur, salarié ou non, est mentionné comme tel ° dans
le brevet ; 11 peut, dgalement, s'opposer d cette mention.

. LOI DE 1968 - TEXTE INITIAL -

- Article 1 al. 2 -

Ce droit (de brevet) appartient au premier déposant, per-
some physique ou morale.

- Article 4 -

L'inventeur a le droit d'étre mentionné camme tel dans le
brevet ; il peut également s'opposer & cette mention.

- TEXTE ORIGINE -~ CONVENTTON DE MUNICH -

- Article 60 -
1.~ Le droit au brevet eurcpéen appartient & 1'inventeur
ou & son ayant cause...

2.~ Si plusieurs personnes ont réalisé 1'invention indépen-
damment 1l'une de l'autre, le droit au brevet européen appar-
tient 8 celle qui a déposé la demande de brevet dont la date
de dépdt est la plus ancienne ; toutefois, cette disposition
n'est applicable que si la premiére demande a été publiée en
vertu de l'article 93 et elle n'a d'effet que dans les Etats
contractants désignés dans cette premiére demande telle
qu'elle a &té publiée,

- Article 62 -
L'inventeur a le droit, d 1'égard du titulaire de la deman-—

de de brevet européen ou du brevet européen, d'étre désigné
en tant que tel auprés de 1'Office européen des brevets.
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Sous l'influence de la Convention de Munich, la réforme
de 1978 retient une solution apparemment fort novatrice mais qui 1l'est
sans doute moins qu'il ne parvait & premiére approche. Le lecteur de 1l'ar-
ticle 1 bis doit, en effet, inverser ses alinéas 2 et 1 :

. L'alinéa 2 réaffirme le principe du premier déposant et
rappelle qu'indifférent & la chronologie des inventions et & 1'Erfinder
Prinzip, notre Droit reste fidéle a 1'Anmelder Prinzip, que la langue
francaise traduit par principe du premier déposant.

. 1'alinéa 1 innove, en revanche, en accordant sur ce

brevet premier déposant, un droit a 1l'inventeur :

"Le droit au titre de propriété industrielle appartient

d 1l'inventeur ou & son ayant cause".

Un droit au brevet se trouve, donc, reconnu pour la pre-
miére fois en droit francais & l'auteur = point nécessairement le premier
d'une invention industrielle. La portée fondamentale de cette initiative
est grande -ses conséquences pratiques sont assez faibles dans la mesure
ol tout déposant aurait la qualité soit d'inventeur, au sens d'inventeur
quelcongue et point d'inventeur premier, soit d'ayant cause de celuirci ;
les hypothéses échappant & cette alternative paraissent, pratdquement,
des hypothéses d'école (passant ramassant sur le trottoir la description

d'une invention et allant déposer un brevet sur celle~ci).

Le domaine d'application de cette régle apparalt, d'autre
part, assez limité si 1'on en excepte ses rejaillissements sur le régime
des inventions d'employés qui est formellement dissocié de pareil systé-
me. En 1l'absence de toute autre disposition, on aurait pu imaginer que
les employés aient, automaticuement, par l'effet de ce texte, un droit
aux brevets couvrant toutes les inventions résultant de leur activiteé.
L'énoncé de régles particuliéres a cette hypothése réduit, donc, le

champ d'application de l'article 1 bis.

Pour 1'application de cette disposition, il conviendra de
tenir compte du nouvel article 4, retenu in extremis, imposant la mention

de 1'inventeur dans la requéte.
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. LOI DE 1968 -~ TEXTE NOUVEAU -

- Adrticle 1 tepr ~

51 L'inventeur est un salarié, le droit au titre de proprié
industrielle, a défaut de stipulation contranfueéle plus favorable au salarié,
est défini selon les dispositions ci-aprés :

"1.- Les inventions faites par le salarté dans l'exécution,
gsott d'un contrat da travall . omportanf une mission inventive qutl corraspond d
ses fonctions effectives, soit d'dtudes et de recherches qui lut sont explicite-
ment confiées, appartiennent 4 1'employeur.

Leg conditions dans lzsquelles le salarié, auteur d'une telle
Tnvention, peut bénéficter d'une rémnéraiion supplﬁmentaire sont déterminées
par les conventions collectives, les dccords d'entreprise et les contrats indi-
viduels de travatl.

~ Toutes les autres inventions appartiennent au salarié.
Toutefois, lorvequ une invention est failte par un salarié soit dans le cours de
L'exéeution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de 1'entreprise,
sott par la commarssance ou L'utilisation de techniques ou de moyens spécerfiques
a l'entreprise ou de donndes procurées par elle, L'employeur a le droit dans des
conditions et délais fixés par décret zn (onsez[ d'Etat de se faire attribuer la
proprzeue ou la goutssance de tout ou parrza des drotts attachés au brevet pro=
/ug eant L'invention de son salarié., Le salarié doit en obtenir un juste prix qui
a défout d'acecrd entre les parties est fixé par la Commisston de conciliation
institudz par ['article 68 bis ou par le Tribunal de Grande instance : ceux—ct
prendront en @unsvaépaf‘on toug Z2léments qui pourrvont leur &tre fournis notam-
ment par L'employeur et par Le salarié pour ca70u79r le Juste prix tant en
fonetion des apports initiaux de L'un et de l'autre que de l'uttlité industriel-
le et commerciale de [ 'invention,

"3,~ Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur
qui en accuse réception selon des modalitds et des délais fiwés par décret.

Le salarié et L'employzur doivent se communiquer tous renseigne—
ments utiles sur l'invention en cause. Ils doitvent s'abstenir de toute divulga-
tion de wnature 4 comprometive en tout ou en partie l'exercice des droits conférés
par la présente lot,

Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet
une invention de salarié doit, d peine de nullité, Stre constaté par écrit.

"g,~ Les modalitds d'application du présent article seront
fixées par décret en Conseil d'Etat.

"5.- Les dispositions du présent article sont également appli-
cables aux agents de L'Etat, des collectivités publiques, des établissements
publics ainsi que de toutes personnes morales de droit public selon des modali-
tés qui seront fixées par décret en Conserl d'Etat.

. LOI DE 1968 - TEXTE INITIAL -

Néant
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. LOI DE 1968 ~ TEXTE NOUVEAU -

- Avticle 68 bis —

51 L'une ou 1'autre des parties le demande, toute contestation
portant sur l'application de Liavticle ler ter de la présente loi devra &tre
soumise 4 une commission paritaire de conciliation {(employeurs, salairés),
présidée par wn magistrat de l'ordre judiciaire dont la votx sera prépondérante
en cas de partage.

41
8¢
,

Dans les six mois de sa saisine, cette commission créée auprés
de L'INPI, formuile une proposition de conciliation ; celle~ci vaut accord entre
les parties si, dans le mois de sa notification, L'une d'elles n'a pas saisi le
TGI compétent statuant en chambre du consetl.

Cet accord peut &tre rendu exéocutoire par ordonnance du Prési-—
dent du Tribunal de grande instance saist sur simple requéte, par la partie la
plus diligente.

Les parties pourront se présenter elles-mémes devant la commis—
ston et se fuire assister ou représenter par une personne de leur chotx.

La commission pourra se faire assister d'experts qu'elle dési-
gnera pour chaque affaire.

Les modalités d'application du présent ariicle, qui pourront
comporter des dispositions particuliéres pour l2s agents visés au dernter alinéa
de l'article 1 ter de la présente loi, seront fixées par décret du Consetll
d'Etat, publié avant le ler janvier 1979, aprés consultation des organisations
professionnelles et syndicales intéressées.

» TEXTE ORIGINE - CONVENTION DEVMUNICH -
- Article 6Q -

e e

(¥) «.... s1 l'inventeur est un employé, le droit au brevet euro-
péen est défini selon le droit de 1°'Etat sur le territoire duquel
1l'employé exerce son activité principale ; si L'Etat sur le ter-—
ritoire duquel s'exerce 1'aciivitd principale ne peut €tre déter-—
miné, le droit applicable est celui de l1'Etat sur le territoire
duquel se trouve l'établissement de 1'employeur auquel 1'employeur
est attaché,
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b - Le droit contractuel au brevet

- 64 - La pratique contractuelle développe de nombreuses situa-
tions ol L'une des parties se frouve créanciére d'obligations la mettant
en état d’'étre seule a pouvoir breveter une invention déterminée, pré-
sente ou & venir. De la situation générale des INVENTIONS DE CONTRACTANTS
{ ) se dégage la situsition particuliére des INVENTIONS D'EMPLOYES ()

- SITUATION GENERALE DES INVENTIONS DE CONTRACTANTS

- 65 ~ Notre droit traditionnel der la propriété industrielle ne
reconnait aucun droit au brevet, d'opposabilité absolue, & qui que ce soit
et, tout particuliérement, pas a 1l'inventeur. En revanche, par le jeu
d'obligations positives -de communication dfinformations, par exemple-

et d'obligations négatives —de non divulgation ou confidentialité et de
non dépdt personnel de brevet, par exemple~, les contrats peuvent engen-—
drer de véritables droits & certains brevets, d’opposabilité relative aux
seules parties aux contrats qui engendrent ces cobligations. Il en est
ainsi de multiples conventions telles les contrats de recherche (Y. REBOUL,
Les contrats de recherche, Coll. CEIPI, Litec, 1978) de licences, de com
munications de Know-How, de sous—traitances... L'existence de ces diffé-
rentes obligations met leurs créanciers en position d'&tre seul a méme

de déposer une demande de brevet sur telle ou telle invention couverte
par le contrat. La matiére ne reléve pas, alors, des r&gles des brevets
mais bien du droit des contrats,; la loi des brevets ne s'en soucie pas

et les solutions relévent du principe général de la liberté contractuel-
le.

- SITUATTON PARTICULIERE AUX INVENTIONS D 'EMPLOYES

- 66 - A la différence de bon nombre de législations nationales

le droit francals ne comportait aucune réglementation du sort des inven-

tiong d'employés qui représentent 80 & 90 % du nombre total des connais-

sances techniques réservées par le jeu du brevet. Le gort en était réglé

par les ré&gles communes aux inventions de contractants, étant admis que le
contrat de travail &tablissait & 1'égard des différentes personnes et des
différentes inventions classées selon leur origine, les moyens utilisés, et les
domaines d'activité concernés, des obligations positives de communication

et surtout, négatives de non divulgation et non dépdt.
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- 67 - A travers les dispositions fréquentes mais assez laches
des Conventions collectives les clauses, plus exceptionnelles, des con~-
trats individuels de travall et lesdécisions de justice recherchant la
commune intention des parties lorsque muille disposition littérale n'est
produite aux tribunaux, s'applique et continue, donc, & s'appliquer jus-
qu'a l'entrée en vigueur du texte rénové , le systéme suivant de
répartition et de traitement des inventions réalisées par des employés.

~ Les inventions faites par des employés en exécution de
la prestation de service, par les personnels de recherche, la plupart du temps,
par conséquent, dites "inventions de service" ou, parfois encore, "inven-
tions d'entreprise”, seront brevetées par 1’employeur sans qu'en 1'absence
de dispositions expresses il n'ait & verser & l'employé inventeur une
quelcongue rémunération supplémentaire.

~ Les inventions faites par des employés au-deld de leurs
prestations de travail font et feront 1l'objet d'une nouvelle distinction :
si elles relévent du domaine des activités de l'entreprise ou ont béné-
ficiées de concours de sa part, dites "inventions mixtes”, elles seront
brevetées en comun par 1l'employeur et 1'employé se trouverait, donc,
soumis & un régime dit de copropriété (cf. infra article 42).

» Au cas contraire, dites "inventions libres su "person-

nelleg" elles seront brevetées par le seul employé.

Ce résultat est obtenu par le jeu des mémes obligations
positives et négatives précédemment rencontrées au niveau général des in-

ventions de contractants ; il n'y a 13 aucune originalité.

- 68 -~ I1 avait été envisagé, lors de la réforme de 1968, de dou-
bler la réforme du droit matériel des brevets d'une réglementation des
inventions d'employés. Pour accélérer le vote de la premiére, la seconde

fut abandonnée.. pour une bréve période, dit-on, alors.

Au cours des derniéres années, les initiatives parlemen-
taires se multipliérent avec les propositions présentées au
Sénat, par Mr ARMENGAUD, le 12 avril 1973 et, a 1l'Asserblée Nationale par
Mr TORRE, le 19 juin 1975, par Mr BILLOTTE, le 29 octobre 1975, et le mé-
me jour par Mr PALEVSKI, alors président du Conseil Supérieur de la Pro-
priété Industrielle (V. Dossiers Brevets 1976 I I). Les derniéres propo-

sitions ont été€ confiées & wn commun rapporteur, Mr DARNIS qui présenta
le 24 Fjuin 1976 (Dossiers Brevets 1976 IIT 10) un nouveau texte dont le

repport a été publié le 25 septenbre 1976 (Dossiers Brevets 1976 - V - 7).



68.

Ni la composition FOYER, ni le texte voté, en 1977, par
1'Assenblée Nationale ne se préoccupérent, toutefois, de la question et
il fallut 1'intervention du S&nat pour gqu'un article 1 ter de la loi des
brevets dote notre législation d’'un régime des inventions de salariés.
Cet articie 1 ter fixe les objectifs (a) et les movens (b) ; l'article

68 bis organise la discipline {(c¢}.

a ~ Les cbiectifs

- 69 - Le législateur impose un systéme minimal d'attribution de
la propriété et deg profits éventuels d'exploitation des inventions d'em—
ployés. Pour ce faire et sous réserve de dispositions plus favorables a
llemployé & prévoir par les conventions coliectives et les contrats indi-
viduels d'emploi, l'article 1 ter procéde 3 une distinction & double de-
gré :

- Ltarticle 1 ter (1) envisage la situation des "inventions
de service" réalisées par un salarié en exécution de son cbligation de
travail ; par l'effet du contrat d'emploi, elles ne pouwrront &tre brevetées
que par 1'amploveur. Lfemployé pourra, éventuellement, bénéficier d’une
rémundration supplénentaire dont le principe et les modalités supposeront
1l'intervention des conventions collectives ou des accords d'entreprises
ou des contrats individuels de travail.

- L'article 1 ter (2) envisage la situation des "inventions
hors serxrvice" réalisées par un salarié en dehors de son cbligation de tra-
vail ; par l'effet du contrat d'emploi, elles ne pourront Etre brevetées
que par l'employé. La protection de l'employeur améne, toutefois, ce tex-
te a4 opérer une nouvelle distinction :

., Dans le cas d'inventions, autrefois
dites "inventions mixtes" réalisées par le salarié & l'occasion de ses fonc-—
tions, grdce au concours d'entreprise, dans le domaine de ses activités,
1liemployeur obtient un droit de préemption lui permettant d'obtenir, & titre
onéreux, la propriété ou la jouissance de l'invention. Il appartiendra aux
textes d'application d'organiser pareil mécanisme de transfert.

. Dans le cas d'invention, autrefois
dites "inventions libres" ou "personnelles" 1l'employeur n'cbtiendra aucun
droit de ce type et l'employé breveté pourra librement exploiter 1'inven-
tion, dans le respect des seules obligations découlant ordinairement du

contrat de travail.
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A défaut dlaccord amiable, la contrepartie financiére du
droit de préenmption sera fixée par la Commission de Conciliation de l'ar—

ticle 68 bis our par Tribunal de grande instance.
b - Les moyens

=T - Les objectifs fixés par 1ll'article 1 ter (1) et (2) seront
atteints par le jeu des obligations classiques relatives aux inventions

de contractants que la loi des brevets fait ainsi naftre, de maniére im-
pérative, des contrats d'emploi. Liarticle 1 ter (3) précise, nttamment
les communications d'informations et les non divulgations mises a la char-

ge de 1l'emploveur et de l'employé.

¢ -~ La discipline

- 71 - Deux sé€ries de dispositions vont imposer le respect de
dispositions légales :

- L'larticle 2 met 1'action en revendication 3 la disposi-
tion de 1'employveur ou de 1'employé dont les droits, prévus par l'article
1 ter (2), aurait é&té méconnu par son partenalre.

- L'article 68 bis a un r8le plus important en mettant en
place une institution dite "Commission de conciliation paritaire"”, vérita-—
ble clé de voute de 1'ensenble des dispositifs.

Réunissant en nombre &gal représentants des arployeurs et
des employé&s autour d'un magistrat de l'ordre -judiciaire cette Commission
"pourra”™ &tre saisie par 1'une ou l'autre des parties de toute contesta-
tion relative & 1l'article 1 ter. Cherchant a satisfaire ceux qui wvou-
laient voir dans cet organisme une simple institution de conciliation et de
rapprochement des points de vue et ceux qui souhaitaient y voir un organis-
me doté d'un pouvoir de décision, l'article 68 bis alinéa 1 a prévu que les
"propositions de conciliation" &laborées par la Commission deviendraient
"exécutolires" si, dans un délai de un mois, 1'un des partenaires n'avait

pas salsi le Tribunal de grande instance.

72 - Il appartiendra aux textes d'application, a la "Jurispru-
dence” de cette Commission de conciliation de préciser le contenu et de
donner vie aux régles posées par la loi des brevets dont les articles

1 ter et 68 bis représentent des inmovations essentielles.
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. LOI DE 1968 - TEXTE NOUVEAU -

S IR R TS

- Article 2 -

St un titre de propriété industrielle a été demandé, soit pour une
invention soustraite d l'inventeur ou d ses ayants—-cause, soit en violation
d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer
la propriété de la demande ou du titre délivré.

» LOI DE 1968 —~ TEXTE INITIAL -

- Article 2 -
S1 un titre de propriété industrielle a &té demand&, soit pour
une invention soustraite & 1'inventeur ou & ses ayants—cause, soit
en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la per-
sonne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre
délivré,

. TEXTE ORIGINE - CONVENTION DE MUNICH -

- Article 61 =

(1) Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le
droit & 1'obtention du brevet européen & une personne visée &
l'article 60, paragraphe 1, autre que le demandeur, et & condition
que le brevet européen n'ait pas encore été délivré, cette per-—
sonne peut, dans un délai de trois mois aprés que la décision est
passée en force de chose jug@e, et en ce qui concerne les Etats
contractants désignés dans la demande de brevet européen dans
lesquels la décision a été rendue ou reconnue, ou doit &tre re-
connue en vertu du protocole sur la reconnaissance, annexé a la
présente convention

a) poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure rela-
tive & la demande, en prenant cette demande & son compte,

b) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la méme
invention, ou

¢) demander le rejet de la demande.

- Article 138 -

(1) Sous réserve des dispositions de 1'article 139, le brevet
européen ne peut étre déclaré nul, en vertu de la législation
d'un Etat contractant, avec effet sur le territoire de cet Etat
que : ...

e) si le titulaire du brevet européen n'avait pas le droit
de 1'obtenir aux termes de l'article 60, paragraphe 1.
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29) SANCTION DE LA NON HABILITATION DU DEMANDEUR

- 73 = L'attribution du droit de brevet peut, en revanche, &tre
perturbée si le premier dénosant avait usurpé 1l'invention ou méconnu des obli-
gations l&gales ou, surtout, conventionnelles en effectuant la demande. S'ajou-
tant aux disvositions cénérales relatives aux comportements indus en matiére
de connaissances techniques, l'article 2 de la loi met & la disposition de la
victime l'action en revendication de brevet, création prétorienne des tribu-
naux dans la deuxiéme partie du XIXéme siécle codifiée mar le texte initial

de la loi du 2 janvier 1968 dont le texte présent a maintenu les termes :

Te texte de 1978 consacre méme nour la premiére fois 1'expres—
sion déji banale en pratique, Jjurisvrudence et doctrine d'"action en reven-—
dication". L'expression, méme applicuée a4 1l'invention et point au brevet,
est malheureuse car il ne s'agit pas de la sanction d'un droit réel, nul
droit sur l'invention ne précédant le dépdt de la demande de brevet, mais
bien d'une action en réparation des nréjudices néds de la faute dommageable
commise par l'usurpateur. L'action trouve, donc, son origine premiére dans

l'article 1382 C. civ.

Lfaction n'est point établie au nrofit de 1l'inventeur mais de
toute victime dune usurpation, 1l'étude de la Jjurisprudence établissant
au'elle est engagée dans la majeure part des cas a l'encontre d'un inventeur,
un emplové ou un organisme de recherche qui a effectué un dépdt de brevet en

méconnaissance des droits contractuels du demandeur en revendication.

L'action neut &tre engagée contre l'usurpateur ou ses ayants-—
cause ; la bonne foi de ceux—ci les dispensera, seulement, de restituer au
revendicuant les fruits percus, c'est-8-dire les redevances encaissées d'é&ven-—
tuels licenciés. ILeur mauvaise foi écartera le bénéfice d'une prescription
abrégée (V. supra) .

L'action a pour résultat la subrogation rétroactive du revendiguant
satisfait aux droits de breveté. Plusieurs conséquences en découlent. La pre-
miére est cue les actes d'exploitation accomnlis sur 1'invention nmar le titulai-
re indd doivent &tre tenus pour actes de contrefagon et la Cour de cassation a
admis, dans son arrd&t NORTENE du 5 janvier 1973 (Bull, n° 2, p. 2), le cumul
d'une action en revendication et d'une action en contrefagon. La seconde est
que les contrats d'exploitations conclus par la méme personne son nuls comme
réalisés a non domino. La régle est indirectement consacrée par 1'article 43
al. 4.
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. LOI DE 1968 — TEXTE NOUVEAU -

- Art. 14 -

"La demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une
pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment
qu'un seul concept inventif général'.

Toute demande qui ne satisfait pas aux dispositions de l'alinda
précédent doit Etre divisée dans le délar prescrit ; les demandes division-—
natres bénéficient de la date de dépdt et, le cas échéant, de la date de
priorité de la demande initiale.

. LOI DE 1968 — TEXTE INITIAL ~

~ Article 14 =

Un brevet ne peut étre délivré que pour une invention unique ou
pour un groupe d'inventions reliées entre elles de fagon & former
une unité.

Toute demande qui ne satisfait pas aux dispositions de 1'alinéa
précédent doit etre divisée dans le délal prescrit ; les deman-—
des divisionnaires bénéficient de la date de dépdt et, le cas
échéant, de la date de priorité de la demande initiale.

. TEXTE ORIGINE - CONVENTION DE MUNICH -

- Article 82 -
La demande de Brevet europfen ne peut concerner qu'une invention

ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte
qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.
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B = SUR QUOI DOIT-ON EFFECTUER UNE DEMANDE DE BREVET ?

~ 74 - La définition opréalable de 1'invention brevetable parait suppri-
mer 1l'inté&rét de cette question et dispenser, sinon de la poser, du moins d'y
révondre autrement gu'en rappelant 1'exigence de la brevetabilitd de 1'inven-

tion, objet de la demande de brevet.

L'exivence classioue d'unité d'invention, qui ne saurait &tre te-
nue pour une exlgence de brevetabilité mais anparait comme une condition de
fond de validité de la denandefabnelle, cependant, une observation supplémentai
re. Elle est pogée, dans des termes voisins de part et d'autre de la réforme
de 1978, par l'article 14 de la loi des brevets qui en vrécise le contenu et

la sanction.

~ 75 =~ Le contenu de cette condition est a wremiére vue, simple a compren—
dre et répond aisfément & des soucis documentaires et financiers. Devant 1'ab-
sence presque totale des décisions de jurisprudence d son wropos (voir, cepen-—
dant, Paris 22 février 19/7, PIBD 1977, n° 192, III, 199}, plusieurs interpré-
tations de cette exigence ont été proposées (J.~M. MOUSSERON, J. SCHMIDT, op.
cit., n° ) Aucune de ces nropositions n'amvarait, toutefois, pleinement sa-
tisfaisante et la notion de "concept" inventif général, susceptible d'étre
rapprochée de celul dyidée méréé(Jo VALANGOGNE, L'invention, Coll. CEIPTL,

Litec 1970) est d'une grande généralité. Applicuée avec une agrande souplesse,
1l'exigence ne devrait pas basculer vers la rigidité. Un certain raidissement
pourrait, toutefois, résulter de 1'influence de la Convention de MUNICH telle
qu'interprétée et appliguée par 1'0.E.B. Il conviendra de préter attention a
cette expérience (V. Directives B VII et C. ITI. 7).le décret d'application
devra préciser cette exigence, comme le fait, aujourd'hui, l'article 9 du tex-
te de 1968 dont on peut penser, 3 la lecture méie des Directives europ@ennes

qu’il définit la conception plancher de cette condition.

- 76 - La méconnaissance de cette exigence est traditionnellement sanc-
tionnée mar la procédure de division de la demande dont le principe est ici
Posé par l'article 14 al 2 et dont la procédure sera définie par les textes
d’application. Le refus par le dénosant de procéder & la division reguise
l'expose au rejet administratif de sa demande sur la base de 1l'article 16,
al. 1.2°.

11 y a tout lieu de venser que l'exigence sera appliquée par
1'Administration avec une souplesse maintenue, seule conforme & la conception
l&che de 1'unité d'invention traditionnellement admise par notre droit vositif.
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74.
~ LOI DE 1368 — TEXTE NOUVEAU -

TR Y B I e

- Article 5 -

Sans préjudice de L'application des dispositions de la Convention
de PARIS pour la protection de lapropriété industrielle, les étrangers dont le
domicile ou l'établissement est sttué en dehors du territoire ou la présente
lot est applicable jouissent du bénéfice de la présente loil, sous la condition
que les Frangars bénéfictent de la réciprocité de protection dans les pays
dont lesdits étrangers sont ressortissants.

S1 un premier dépdt a été effectué dans wun Etat qui ne fait pas
partie de 1’Union de PARIS, wn droit de priorité attaché 4 ce dépdt ayant des
effets équivalents d ceux prévus par la Convention de PARIS ne peut Ztre ac—
cordé dans les mémes conditions que dans la mesure ou cet Etat accorde sur la
base d'un premier dépdt d'une demande de brevet frangais, ou d'une demande in-
ternationale ou de brevet européen désignant la France, un droit de priorité
équivalent.

. LOT DE 1968 - TEXTE INITIAL -

- Artiple'Snm

Sans préjudice de 1'application des dispositions de la Convention
de PARIS pour la protection de la propriété industrielle, les
étrangers dont le domicile ou 1'établisgsement est situé en dehors
du territoire oli la présente loi est applicable joulssent du béné-
fice de la présente loi, sous la condition que les Francals bénéfi-
cient de la réciprocité de protection dans les pays dont lesdits
dtrangers sont ressortissants.

. TEXTE ORIGINE - CONVENTION DE MUNICH -

- Artiple 87 -

(1) Celui qui a réguliérement déposé, dans ou pour 1'un des Etats
partie & la Conventlon de PARIS pour la protection de la proprié-
té industrielile, une demande de brevet d'invention, de modéle
d'utilité, de certificat d'utilité ou de certificat d'inventeur,
ou son ayant cause, joult, pour effectuer le dépdt d'une demande
de brevet européen pour la méme invention d'un droit de priorité
pendant un délai de douze mois aprés le dépdt de la premiére
demande,

(5) 81 le premier dépot a été effectué dans un Etat qui n'est pas
partie & la Convention de PARIS pour la protection de la propriété
industrielle, les dispositions des paragraphes | & 4 ne s'appli-
quent que dans la mesure oli, suivant une communication publique du
Conseil d'administration, cet Etat accorde, en vertu d'accords
bilatéraux ou multilatéraux, sur la base d'un premier dépdt ef-
fectué auprés de 1'0Office européen des brevets aginsi que sur la
base d'un premier dépot effectud dans ou pour tout Etat contrac-—
tant, un droit de priorité soumis & des conditions et ayant des
effets équivalents & ceux prévus par la Convention de PARIS.
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C = QUAND DOIT-ON EFFECTUER UNE DEMANDE DE BREVET ?

- 77 - La questicn de savoir quant la demande doit intervenir ne regoit
pas de réponse particuliére du texte législatif mais il convient de rappeler

que les conditions et les effets du brevet sont apprécids au jour de la demande.

Les conditions de brevetabilité sont appréciées au jour du dépdt.
les exigences tenant a la condition d'invention ou d celle de suffisance de des-
cription conduisent a8 ne point trop anticiver la demande qui, portant sur une
invention immdture, pourrait tre de ce fait rejetée ou déboucher sur wn brevet
annulable. les exigences tenant aux conditions de nouveaut® et activité inven-—
tive militent, en revanche, en faveur d'un déndt précoce. les larges possibilités
de modification des revendications (V. infra) permettent de ne point différer
le dépdt. Clest dgalement au jour du dépdt gue courrent les effets du brevet,

ses prérogatives mails aussi ses chardes et sa durée.

- 78 - I1 y a lieu, toutefois, blen entendu, de ré&server, d cet &gard,

les conséquences développées par le mécanisme de la pricrité unioniste.

L'article 15 de la loil interne des brevets appligue le principe de
la priorité unioniste qui résuite en droit frangais de 1l'adhésion de notre
Etat 4 la Convention d'Union de Paris. Sur le trés important mécanisme de la
priorité unioniste, nous ré&férerons, tout particuliérement, au Guide de 1'Union
de PARIS du Pr., BODENHAUSEN, de 1968, mais, surtout, 3 l'ouvrage remarquable
de M. R. WIECZORER, Die Unionsprioritdt im Patentrecht (MUNICH 1975).

La connaissance et 1'application de ces régles sont extrémement
importahtes dans la mesure ol les deux tiers des demandes frangaises sont
déposées sous couvert du bénéfice de priorité unioniste développé par une
demande originaire dépos&e a 1'@tranger, aux Etats-Unis, en R.F.A., en
Grande Bretagne, au Japon ou en Suisse, notamment. L'attention portée a
ces mécanismes doit également s'accroitre dans la mesure ol les pouvoirs
publics souhaitent la multiplication des demandes étrangéres formées par les
déposants frangais sous couvert de la priorité unioniste développée par la
demande originaire qu'ils ont ‘effectuéeen France. Rappelons, tout particulié-
rement, que les demandes de brevet européen déposées par les industriels
francais le seront, la plupart du temps, & la suite d'une demande nationale
frangaise et sous couvert de la priorité unioniste développée par ce premier

dépbt.
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LOI DE 1968 - TEXTE NOUVEAU -

Néant

. LOI DE 1968 -~ TEXTE INITIAL ~

Néant

. TEXTE ORIGINE ~ CONVENTION DE MUNICH -~

- Article 6 -

Toute demande de brevet européen peut étre déposée auprés de
1'Institut national de la propriété industrielle, soit & son siége, soit,
en tant que de besoin, dans ses centres régionaux selon des modalités qui

seront précisées par voie réglementaire.

La demande doit &tre déposée auprés de l'Institut national de
la Propriété industrielle, lorsque le déposant a son domicile ou son siége
en France et qu'il ne revendique pas la priorité d'un dépdt antérieur en

France.
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D - OU DOIT-ON EFFECTUER UNE DEMANDE DE BREVET 7

- 79 - A la guestion de savoir oll la demande doit intervenir le texte

de 1978 ne dorne pas plus de ré&ponse que celul de 1968.

La dermande en France ou a4 l'étranger demeure libre pour les
nationaux, domiciliés ou résidents francails, tout particuliérement . la seule
limitation concernant les premiers et leur interdisant davantage un dépdt
étranger gue leur lrmposant une premiére demande en France résulte des textes
incriminsnt la révélation a 1l'étranger de secrets intére-sant la défense na-
tionale, tels i'article 177 du Code pénal. La solution est plus stricte pour
les demandes de brevet eurcpéen désignant la France la loi frangaise
d'application cuisque la loi francaise d'application de la Convention de MU-
NICH en date du 30 juin 1977 ovrévoit 8 son article 6 al 1, que les personnes
physigues ou morales ayant leur siége social en France devront effectuer leurs
demandes de brevet eurcpéen suprés des autorités frangaises, frarticle 6 al 2
du texte d'application prévoyant, en effet, que les demandes pourront &tre
déposées soit au siéoe parisien de 1'INPI soit, en tant que de bescin, dans
ses centres régionaux selon des modalités qul seront précisées par wie ré—

glementaire.

La désignation des autorités administratives compétentes pour
recevolr ces dépbts et 1l'indication des modalités, directes et indirectes, de

leur accés n'est pas envisacfe par le texte législatif

Dans la mesure ol la guestion reléve des textes d'application du 5
décembre 1968, il v a tout lieu de venser que les solutions de dépdt direct
ou par voie postale auprés de L'INPI et de dépdt auprés des préfectures de dé-
partement seront maintenues. On notera, au passage, que les solutions différe-

ront, légérement, en cas de demande de brevet européen.
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. LOI DE 1968 ~ TEXTE

78 .

WOUVEAD -

IR S

- AP*Lc/a 79 -

Bemererermasesec

La demands de
fiwées pur la présente lof
73.

- Artiple 13 -
La date de dép
demandewr o produit les doc

"a,— une déolay ffon gzlom
b.= 1’identt

et les revendications

sente loi'.

CUMents

brezvet est présentée dans les formes et conditions
et précisées par les décrets prévus d L'article

Jt de la demande de brevet est celle d lagquelle le
qui contiennent :

laquelle un brevet est demandé ;

fﬁ*a* on du demandeur 3
e.~ une deseription et wne ou plusteurs revendications méme si la description
ne sont pas conformes auwx autres exigences de la pré-

. LOL DE 1968 - TEXTE INTTLAL -
=~ Article 13 -
la demande de breve:i est présentée dans les formes et conditions
fixées par la présente lol et précitées par les décrets prévus a
1larticle 73.
£lle doii comporier notamment ;
La descyiption de 1'invention complétée s'il y a lieu par des

dessins

Das revendications déf

dée.

« TEXTE ORIGINE -

inissant 1'étendue de la protection deman—

CONVENTION DE MUNICH -

- ArclLia 78 -

La demande de brevet européen doit contenir :

requéte en délivrance d'un brevet européen ;
description de 1'invention ;

ou plusieurs revendications ;

desging auxquels se référent la description ou les

L.z demande de brevet européen, donne lieu au paiement de la
raxe de dépdt et de la taxe de recherche ;

ces taxes doivent

2ive acquittées au plus tard un mois aprés le dépdt de la

(1

a) Une

b) Une

¢y Une

d) Les
revendications

e) Un abrégé

(2
demande.

{3

prévues par

La demande de brevet européen doit satisfalre aux conditions

le réglement d'exécution.
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~ 80 ~ La question "cvomment le dépdt doit-il intervenir ? " concerne
les modalités de l'opération de demande. A leur égard, la loi de 1978
maintient les régles fondamentales de constitution du dossier de dé-
pdt mais sa rédaction est, cependant, modifiée pour reprendre les tex—
tes mémes de la Convention de MUNICH. L'exposé des motifs de la pro-

position FOYER indiquait, nettement, 1'objectif de pareil alignement :

"Outre la simplification qui devrait en résulter
pour les déposants et les tiews, cel_alignement -
qui _devrait Stre poursutvi jusqu'auw niveau du
dégret d'applrcation - permettra aux déposantsfran—
gats qut décideront d'étendre lewr protection d
L'étranger d'étre en possession d'un document prét
d étre déposé a L'Office Eurcpéen des Brevets'

(p. 7).

Les congéguences de pareil alignement au niveau des textes
législatifs consistent dans 1'impératif d'alignement adressé aux
auteurs des textes réglementaires d'application & venir et la direc-
tive adressé€e tant aux déposants qu'aux autorités a tenir compte des
interprétations qui seront données aux textes communs a la régle in-
terne et & la Convention de MUNICH par les autorités chargées d'ap-—

pliquer et d'interpréter ces derniéres régles.

= 8l - ILe béné&fice d'une date de dépdt est accordé par l'article 13
au demandeur qui produit une requéte (1°), une description (2°) et

une ou plusieurs revendications (3°).
Il appartiendra aux textes d'application d'exiger d'autres

piéces comme 1'abrégé du contenu technique de 1l'invention ou d'autres

opérations comme le paiement de taxes de dépdt et de recherche.
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. LOI DE 1968 ~ TEXTE NOUVFAU -

T ————C

- Article 3 -

"Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions
sont

1.~ Les brevets d'invention, délivrés pour une durée de vingt
ans d compter du jour du dépdt de la demande.

2.— Les certificats d’'utilité, délivrés pour une durée de six
ans 4 compter du jour du dépdt de la demande.

3.~ Les certificats d'addition rattachés d wun brevet ou a un
cevtificat d'uttlité délivrés pour une durée qui prend effet 4 compter du
Jour de la demande et qui expire avec celle du titre principal auquel Z1ls
sont rattachés".

"Les dispositions de la présente loi concernant les brevets
sont applicables aur certificats d'utilité a 1'exception de celles prévues
aux articles 19, 20, 21, premier alinéa, et 73 deuxiéme et troisiéme alinéas ;
elles le sont également aux certificats d'addition sous réserve des disposi-
tions spéciales prévues aur articles 62 a 66",

« LOI DE 1968 = TEXTE INTTIAL -

- Article 2 ~

Les titres de propriété industrielle sont délivrés soit pour
une durée de vingt années, soit sauf s'ils ont pour objet un
médicament pour une durée de six années & compter du jour du
dépdot de la demande,

Ils sont dénommés dans le premier cas 'brevets d'invention', dans
le second cas "certificats d'utilité",

Les dispositions de la présente loi concernant les brevets sont
applicables aux certificats d'utilité, & 1'exception de celles

Prévues aux articles 19, 20, 21 (premier alinga), 55 (deuxiéme

et troisiéme alinéa), 73 (deuxiéme et troisiéme alinéa).
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1°) LA REQUETE

- 82 - 1Ia requéte s'entend de la "déclaration selon laquelle un brevet est demandé".
Quelles que soient les modifications gue comporteront les formulaires actuel-
lement utilisés et leur rapprochement des documents établispour les demandes
européennes et internationals, en particulier, ils exigeront, toujours, de la

part du déposant un certain nombre d'informations.

Les informations porteront, tout d'abord, sur 1'identification du deman-—
deur exigée par l'article 13 b, 1l'identification de 1'inventeur conformément
a l'article 4 modifié et 1'identification du mandataire si le déposant a

prévu l'intervention d'un représentant.

Elles comporteront,; également, certairms indications sur 1'invention appro-
priée, son titre, notamment. La localisation dans la Classification Internatio-
nale des Brevets ne sera probablement pas plus demain qu'’hier assurée par le

déposant mais bien par 1'Institut National de la Propriété Industrielle.

La requéte comportera, enfin, différentes informations concernant la pro-—
tection demandée, d commencer par la date de dépdt, de trés grande importance
(V. supra), et a suivre par le choix du titre de propriété industrielle solli-
cité. La loi prévoit, toujours, en effet, la distinction entre brevet d'inven-
tion, certificat d'utilité et certificat d'addition. L'article 3 mentionne
aujourd'hui, les trois titres alors que sa version initiale ignorait le certi-

ficat d'addition qui n'apparaissait qu'a l'article 62.

a) - Le "Brevet d'inventien",au sens étroit du terme, correspond a

un titre long, de durée maximale égale & 20 années... principal, ne devant point
&tre rattaché 3 un quelconque titre antérieur... soumis a la procédure d'établis—
sement d'avis documentaire... astreint, en conséquence, au réglement, relative-

ment coliteux, de la taxe spéciale.

b) - Introduit par la loi du 2 janvier 1968 mais ignoré de la Con-

vention de MUNICH, le "certificat d'utilité&" demeure dans le régime nouveau, mal-

gré le faible intérét que lui ont jusqu'ici témoigné les demandeurs de titres de
propriété industrielle et le faible narbre de dépdt initiaux -moins de 1% qui
1l'ont retenu.

I1 v a donc, toujours place pour un titre court, de durée pla-
fonmant & 6 années... principal, ne devant pas &tre rattaché a un dquelconque titre
antérieur..., non soumis & procédure d‘'avis documentaire et, par conséquent, au
réglement de la taxe correspondante. Il est, en revanche, soumis aux régles com—
munes de brevetabilité et procure & son titulaire les mémes droits gu'un titre long.
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. LOI DE 1968 — TEXTE NOUVEAU -

- Article 62 -

Pendant toute la durée du brevet, le propriétaire du brevet
peut demander des certificats d'addition pour des inventions dont l'objet
est rattaché d au moins une revendication du brevet principal.

Toute demande de certificat d'addition peut, sur requéte du
demandeur, &étre transformée en une demande de brevet. Lorsqu'une demande
de certificat d'addition ne rvemplit pas la condition prévue au premier alinda
de l'article 62, cette transformation doit €tre effectuée dans le délarl
prescrit,

La transformation prend effet a la date du dépdt de la demande
de certificat d'addition et le brevet délivré bénéficie de la date de ce
dépdt.

- Article 63 -

Le certificat d'addition ne donne pas lieu au paiement des
taxes prévues a l'article 41,

~ Article 64 -

Le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles
31 bis, 32 et 36 peut, dans les formes et conditions prévues par lesdits
articles, obtenir la licence d'exploitation d'un certificat d'addition
rattaché au brevet quelle que soit la date de dépdt ou de la délivrance de
ce certificat, et méme st celui—ci est exploité ou a été cédé.

~ Article 65 -
(4brogé)

- Article 66 -

La nullité du brevet principal n'entratne pas, de plein droit,
la nullité des certificats d'addition s'y rattachant ; ceux—ci demeurent en
vigueur jusqu'au terme de la durée normale du brevet principal. Toutefois,

87 la nullité absolue du brevet principal a été prononcée en application de
L'article 50, le maintien en vigueur des certificats d'addition est subordon-
né d la continuation du paiement des taxes annuelles quil auraitent été dues

87 ledit brevet n'avait pas été annulé.
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. LOI DE 1968 - TEXTE INITIAL -

- Article 6&_“

Pendant toute la durée du brevet, le propriétaire du brevet
peut demander des certificats d'addition pour des inventions dont 1l'objet
est rattaché & au moins une revendicatlion du brevet principal.

Le certificat d‘addition prend effet a4 la date de son dépdt
et expire avec le brevet principal auquel 11 est rattaché.

Toute demande de certificat d'addition peut, sur requéte du
déposant &tre transformée en une demande de brevet. La transformation prend
effet 4 la date du dépdt de la demande de certificat d'addition et le brevet
délivré bénéficie de la date de ce dépdt.

- Artiple 63_“

vt iremasee o s nes e

Le certificat d'addition est soumis aux dispositions de la
présente loi ; toutefols l'invention, objet d'un certificat d'addition n'est
pas soumise 4 l'exigence de l'activité inventive prévue a 1'article 9 &
1'égard du contenu du brevet principal ; en outre, le certificat d'addition
ne donne pas lieu au palement des taxes prévues & 1'article 41.

- Article 64 -

e marmmes

Le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles 32
et 36 peut dans les formes et conditions prévues par lesdits articles, obte-
nir la licence d'exploitation d'un certificat d'addition rattaché au brevet
quelle que soit la date de dépdt ou de délivrance de ce certificat et méme si
celui-ci est exploité ou a été cédé.

~ Article 65 -

Un certificat d'addition dont 1'objet n'est pas reconnu comme
étant rattaché au brevet principal dans les termes de l'article 62, premier
alinéa peut 8tre déclaréd nul pour défaut d'activité inventive & 1’'égard du
contenu du brevet principal.

- Articlg 66 -

La nullité du brevet principal n'entrafne pas, de plein droit,
la nullitd des certificats d'addition s'y rattachant ; ceux-ci demeurent en
vigueur jusqu'au terme de la durée normale du brevet principal. Toutefois,
si la nullité absolue du brevet principal a &té prononcée en application de
1l'article 50, le maintien en vigueur des certificats d'addition est subordonné
& la continuation du paiement des taxes annuelles qui auraient &té& dues si le-
dit brevet n'avait pas &té& annulé.
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c) - Inconnue de la Convention de MUNICH mais traditionnelle en

droit francais, la formule du "certificat d'addition" demeure, titre de durée

variable plafonnée a celle de son support..., accessoire, surtout, dont 1'ob-
jet doit étre rattaché & une revendication au moins d'un titre support... sou-—
mis ou non 3 la procédure d'avis documentaire... et, de ce fait, astreint ou

non au réglement de la taxe spéciale.

- 83 =~ Le recours au certificat d'addition est soumis & diverses
conditions. Les premiéres conditions tiennent & 1'invention dont 1l'ocbjet est
rattaché & au moins une revendication du brevet principal. ILe principe de 1l'exi-
gence, sinon sa mise en oeuvre, délicate ne souffrent point de difficulté. Il

n'en va point de méme de sa sanction.

Dans le texte de 1968, ni l'article 16 définissant les ouver—
tures du rejet de la demande par 1l'administration, ni 1l'article 49 &munérant
les cas d'annulation ne mentionnaient le défaut de rattachement & une ou plu-
sieurs revendications du titre support de l'invention couverte par certificat.
Cette disparition d'une sanction présente dans le texte de 1844 s'expliquait,
probablement, par un oubli du législateur. Cette lacune législative fut pergue
dés les premiers moils qui suivirent la promulgation du texte et les pouvoirs
publics exprimérent alors, leur intention de provoquer une modification légis-—
lative si les déposants profitaient du silence de la loi pour multiplier les
demandes indues de titres soustraits & l'obligation de paiement de taxes an-
nuelles. La proportion des demandes de certificat d'addition s'étant maintenwe
au taux de 5 % des titres déposés, l'administration n'eut pas a s'émouvoir. La
réforme de 1978 ouvrait, cependant, une occasion de pallier cet oubli et l'ar-
ticle 16 comporte désormais un deuxiéme alinéa permettant a l‘administration
de rejeter "toute demande de certificat d'addition dont l'cbjet n'est pas rat-

taché & au moins une revendication du brevet principal".

L'article 62 al 2 in fine camporte, désormais, un dispositif pré-
voyant, implicitement, gque, avant tout rejet de la demande de certificat d'ad-
dition, l'administration notifiera le vice au déposant qui, dans le délai pres-—
crit par le texte réglementaire, devra déposer une requéte visant & transformer
la demande de certificat d'addition en demande de brevet, voire de certificat
d'utilité. Si le déposant n'obtempére point & l'invitation de 1l'administration,
sa demande de certificat d'addition sera rejetée. Il est, donc, & noter que
pareille conversion d'une demande de titre accessoire en demande de titre prin-—
cimal se fera toujours & 1'initiative du déposant, 1'administration ne pouvant
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point effectuer , elle méme, pareille transformation et pouvant, seulement, en
sanctionner le refus par la Voie du rejet. La transformation peut, d'autre part,
tre obtenue & tout moment avant la délivrance. Elle prend, alors, toujours
effet 4 la date AW dépdt de la demande de certificat d'addition. La régle, par-
faitement, correcte est sur ce point maintenue. La disposition est applicable
aux certificats d'addition déposés aprés l'entrée en vigueur de la loi nouvelle

et quelle que soit la date de dépdt du brevet de base.

- 84 - Les autres conditions de brevetabilité régissent les demandes

de certificat d'addition comme les demandes d'autres titres de propriété indus-
trielle. On notera, toutefois, une modification assez importante du texte initial
de l'article 63. Dans la version de 1968 maintenue par le Conseil Supérieur de la
propriété industrielle, "l'invention, cbjet d'un certificat d'addition, n'était
pas soumise a l'exigence de l'activité inventive prévue a l'égard du contenu du
brevet principal. "Cette dispense posait essentiellement le probléme de son main-
tien en cas d'annulation du titre support. La question ne présentait guére d'in-
térét pratique en cas d'annulation de ce titre pour défaut de nouveauté ou d'ac-—
tivité inventive dans la mesure méme ol les antériorités opposables au titre prin-—
cipal le sont, généralement, aux titres accessoires. Il en allait autrement en cas
d'annulation pour défaut de caractére industriel ou, dirions-nous aujourd'hui,

d'invention.

Cette exemption disparait dans le texte définitif de l'article
3 al 2 qui pose en principe que les dispositions de la présente loi sont applica-
bles aux certificats d'addition. Ses articles 6 et 10 sont tout spécialement ap-
plicables comme les autres ré&gles en matiére de brevetabilité aux dépdts effec—
tués aprés l'entrée en vigueur du texte nouveau. Deux situations se rencontreront

alors :

. La premiére situation correspondra aux demandes de certificat
d'addition déposées peu de temps aprés la demande du titre support, en un temps
oll celui-ci n'a encore falt 1'cbjet d'aucune publication. Il y aura, alors, lieu
d'appliquer les derniéres dispositions de l'article 10 prévoyant que 1'apprécia
tion de 1l'activité inventive exigée des inventions déposées (ici des certificats
d'addition) ne doit pas prendre en considération le contenu des demandes (ici
des brevets supports) non encore publiées. Dans ce cas, l'appréciation de la non-
évidence des informations couvertes par le certificat d'addition n'aura point’

a tenir compte des informations couvertes par la demande du brevet de base.
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. La deuxiéme situation correspondra aux demandes de certifi-
cat d'addition déposées plus tardivement aprés la publication de la demande du
brevet support. Dans ce cas,; seulement, les informations contenues dans ce docu-
ment seront opposables au titre de la non-&vidence. C'est, donc, dans ce seul
cas gue la réforme tardivement introduite dans la loi de 1978 trouvera son effet.
Il en résultera soit une incitation & anticiper le dépdt de certificats d'addi-
‘tion qul devrait alors intervenir avant la publication de la demande de base,
soit bien souvent d préférer le dépdt du titre autonome couramment dénommé brevet

de perfectionnement a celui du titre accessoire.

La présence de la sanction consistant dans la faculté de rejet
administratif de la demande de certificat non rattaché et la suppression de
l'exemption de la condition d'activité inventive expliquent, alors, la disparition
de l'article 65 initial prévoyant que, en cas de défaut de rattachement de la
demande de certificat d'addition au brevet de base, l'exigence d'activ ité in-

ventive reprendrait toute son emprise.

- 85 - Les autres conditions tiennent & la qualité du déposant qui
doit étre titulaire du brevet ou du certificat d'utilité, —-et point d'un simple
certificat d'addition- couvrant l'invention de base et sa volonté exprimée dans
la requéte d'obtenir un titre accessoire de préférence au titre principal , qua-
1ifié de brevet de perfectionnement dans le jargon de la propriété industrielle,
bien qu'il ne corregponde 3 aucune catégorie particuliére de titre de propriété

industrielle.

- 86 - L'article 73 du décret du 5 décenbre 1968 permettait au déposant
de certificat dladdition greffé sur un brevet de choisir entre la formule du cer-
tificat sounis & avis documentaire et expirant & la seule extinction du titre

de base (certificat "long") et la formule du certificat non soumis & l'avis do-
curentaire et expirant au plus tard 6 ans aprés sa demande quel que soit 1'age

du titre support (certificat "court").

Pareille option parait écartée par l'actuelle rédaction de
l'article 3 al 1-3° qui prévoit de maniére générale gue les certificats d'ad-
dition sont dbtenus "pour une durée ... qui expire avec celle du titre princi-
pal auguel ils sont rattachés". Prévue dans le passé par le texte d'application,

elle sera, peut étre, restaurée par le prochain.
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- 87 - Le choix du certificat d'addition développe un certain
nombre d’effets qui font la spécificité du régime de ce titre de
propriété industrielle sur invention technique. L'effet majeur
consiste, traditionnellement, dans la dispense du paiement des
annuités dans la mesure ol les taxes versées pour le titre prin~
cipal profitent, automatiquement, auxcertificatsd'addition qui

sont greffés sur lui. L'obligation réapparrait en cas dfannulation
du titre de base dans la mesure ol celle-ci ne se propage pas aux
titres voisins ; notons qu'un seul versement annuel sera, alors,
requis, quel que soit le nombre des certificats d'addition existants

qui en bénéficient.

On peut s'interroger sur le caractére "accessoire" au sens
technique du terme des certificats d'addition par rapport au brevet
de base. Nous opinons en faveur d'une réponse affirmative, en tenant
moins compte du caractére additionnel de 1'invention couverte par le
certificat par rapport & 1l'invention couverte par le brevet support
que de la volonté du déposant lui-méme, préférant la formule du cer—
tificat d'addition & celle du titre autonome, dit brevet de perfec-
tionnement, et de la décision du législateur liant, & certains égards,
pour ¢e gui est du paiement des taxes annuelles, notamment, le sort
des deux catégories de type de propriété industrielle. Nous tenons,
donc, le certificat d'addition pour 1'accessoire juridique du brevet
de base et estimons en conséquence, par exemple, que la cession du

second emporte nécessairement transfert du premier.

Les effets du choix du certificat d'addition sont, ainsi,
bénéfiques d leurs déposants et représentent une sorte d'incitation
faite aux brevetés a divulguer les additions apportées a leurs inven-—

tions de base par la poursuite de leurs recherches.

- 88 ~ Le choix entre ces différentes formules de brevet, certifi-
cat d'utilité et certificat d'addition doit étre effectué au dépdt mais
les articles 20 al 2 et 62 al 2 permettent au déposant de transformer a
tout moment avant la délivrance sa demande de brevet en demande de certi-
ficat d'utilité et sa demande de certificat d'addition en demande de
brevet, voire de certificat d'utilité. Bien que celd ne soit pas précisé
au texte, les conversions inverses ne sont pas autorisées.
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. LOI DE 1968 -~ TEXTE NOUVEAU -~

- Avrticle 14 bis -

"L'invention doit €tre exposé dans la demande de brevet de fagon
suffisamment claire et compléte pour qu'un homme du métier puisse 1'exécuter.

"Lorsque 1'tnvention concerne l'utilisation d'un micro—organisme
auquel le public n'a pas accés, la des ﬂription n'est pas considérée comme ex—
POSQnt L invention d'une maniére suff%sante st une culture du micro-organisme
n'a pas fait l'objet d'un d@pJL auprés d'un organisme habilité. Les conditions
d'accessibilité du public 4 cette culture sont fixées par décret',

= Article 49 -
(1) Le brevet est déclaré nul : ...
b} 8'il n'axpose pas L'invention de fagon suffisamment claire
et compléte pour qu'un homme du métier puisse 1'exécuter.

- LOI DE 1968 - TEXTE INITIAL -

- Article 49 -

1.~ La nullité du brevet est prononcée.... si la description
n'expose pas l'invention d'une fagon suffisante pour qu'un homme
du métier puisse 1'ex@cuter.

. TEXTE ORIGINE - CONVENTION DE MUNICH

-_érticle_83 -

L’invention doit etre exposée dans la demande de brevet européen
de facon suffisamment claire et compléte pour qu'un homme du mé-
tier puisse 1l'ex@cuter.

- Article 138 -

(1) Sous réserve des dispositions de 1l'article 139, le brevet
européen ne peut 8tre déclaré nul, en vertu de la législation
d'un Etat contractant, avec effet sur le territoire de cet Etat,

que : ..

b) si le brevet européen n'expose pas 1'invention de fagon
suffisamment claire et compléte pour qu'un homme du métier puisse
1'exécuter.,
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89.
2°) LA DESCRIPTION

- 89 - L'article 13 c exige dans le dossier constitutif de la demande

la description de 1'invention brevetée.

L'exigence fondamentale tenant au contenu de la description
tient 3 son caractére suffisant. Celle-ci doit &tre appréciée d'un double point
de vue. Il faut, tout dfabord, que la description soit suffisante pour permettré
1'établissement de l'avis documentaire. La sanction de toute insuffisance sera
le rejet de la demande prévue par ilarticle 16-6°. Il faut ensuite ét surtout,.
que la description soit suffisante pour permettre a un hommé dé métier d'exécuter
1l'invention. La mention explicite de cette condition ne figurait point dans le
texte de 1968 qui, & 1l'exemple du texte de 1844, évoquait, seulément, sa mécons-
naissance comre cause d'annulation du brevet. A l'exemple et dans les termes de ‘
l'article 83 de la Convention de Munich, 1l'article 14 bis nouveau p@se de manitére
explicite une exigence dont le contenu n'est pas modifié par rapport & ce qu'exi-
geait traditionnellement le droit frangais. L'importante jurisprudence développée
tant sous le régime de 1844 que sous celui de 1968 trouvera, donc, toujours, a

s'appliquer.

Dans 1'hypothése particuliére ol 1'invention concerne 1'utili-
sation d’un micro-organisme la description doit en application de 1l'article 14 bis

al. 2 nouveau &tre accompagnée d'un dépdt auprés d'un organisme habilité.

Les textes d'application préciseront, comme le font, aujourd'hui,
le décret et 1'arrété du 5 décenmbre 1968 toujours applicables, les mentions par-—
ticuliéres gui assureront, notamment, 1'information suffisante exigée de ce docu-

ment.

- 90 - Si l'article 13 précité maintient la régle traditionnelle avec
1l'exigence d'une description produite au jour du dépdt, la loi de 1978 innove,

en revanche, en portant atteinte au principe de son intangibilité. La régle,
classique en droit frangais, était maintenue dans le texte de 1968. Elle demeure
a 1'état de principe mais regoit exception de l'article 19 al. 2-1°. A 1'occasion
de la procédure d’'établissement d'avis documentaire, le déposant peut étre amené
a modifier ses revendications ; il peut, alors, sur requéte, &tre autorisé a mo-

difier la description pour en éliminer les &léments abandonnés.

- 91 - Les effets attachés & la description demeurent largement documen-—
taires. Son réle juridigue, second consiste, essentiellement, & définir le maximum
d'informations que les revendications pourront approprier (art. 14 ter) et & inter—

préter celles-ci {art. 28 al 1;. Dossiers Brevets 1978.T1IT
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LOI DE 1968 — TEXTE NOUVEAU -

- 4drticle l4-ter -

"Les revendications définissent 1l'objet de la protection deman—
dée. Elles doivent &tre claires et concises et se fonder sur la description'.

. LOIL DE 1968 =~ TEXTE INITIAL -

- Article 13 -

La demande de brevet est présentée dans les formes et conditions
fix8es par la présente lol et précisées par les décrets prévus a l'article
735 . Elle doit comporter notamment..., des revendications définissant 1'é-

tendue de la protection demandée.

. TEXTE ORIGINE -~ CONVENTION DE MUNICH -

- Artip}e 84 -~

Les revendications définissent l'objet de la protection demandée.
Elles doivent €tre claires et concises et se fonder sur la des-

cription.
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3°) LES REVENDICATIONS

- 92 - L'article 13 c) exige dans le dossier constitutif de la demande
la présence d!une ou plusieurs revendications destinées a définir 1'cbjet du
droit de brevet. Notons, sans y attacher, pour l'instant de conséquences pratiques
que les revendications obtiennent dans le texte de 1978 une certaine autoncomie
par rapport & la description. Si, en effet, l'article 13 lie, encoré, étroitémént

description et revendications, 1l'article 21 al. 2 les dissocie plus nettement.
La loi précise conditions et effets de ces revendications.

- 93 - L'établiésement des revendications doit obé&ir & différentes

conditions tenant & leur contenu et leur date de présentation.

Les premiéres conditions tiennent au contenu méme de ces revens

dications et sont, pour les unes, de fond et, pour d'autres, de forme.

La premiére condition de fond est que l'objet des revendica=
tions respecte les limites de la description et n'en en excéde pas les termes.
Le texte correspondant était l'article 28 qui, de fagon plus heureuse, prévoyait
que "l'objet des revendications ne peut s'étendre au deld du contenu de la des-

. cription complétée le cas échéant par les dessins". La formule actuelle, empruntée
a l'article 84 de la Convention de Munich, suggére un lien moins étroit entre les
revendications et la description. Nous pensons, malgré tout, que le contenu de
l'exigence ne doit pas étre véritablement modifié par la transformation de sa
lettre. Il appartiendra au seul juge saisi d'une action en annulation sur le fon-
dement de l'article 49 al. 1 ¢ d’apprécier si satisfaction a été donnée a cette

exigence.

La loi ne s'intéresse guére aux conditions de forme des reven-
dications. L'article 14 ter nouveau exige, toutefols, qu'elles soient "claires
et concises" et oppose leur concision au caractdre exhaustif de la description.
La précision des revendications doit, & peine de rejet, permettre d'engager la
procédure d'avis documentaire ~eti sur ce point, l'article 16-6° innove par rap-—
port au texte de 1968 qui ne posait et ne sanctiomnait 1l'exigence qu'a propos de
la seule description ; 1'innovation est tout & fait satisfaisante dans la mesure
méme ol l'article 19 al. 2 prévoit que le rapport de recherche est &tabli sur la

base des revendications.-

Il appartiendra aux textes d'application d'aller plus avant
dans les impératifs rédactionnels des revendications. Ils s'inspireront vraisem—

blablement de la pratique européenne.
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» LOI DE 1968 ~ TEXTE NOUVEAU -

= drticle 18 -

"I.~ Du jour du dépdt de la demande et jusqu'au jour ov la re-
cherche documentaire préalable au rapport prévu d l'article 19, paragraphe 1, a
été commencée, le demandeur peut déposer de nouvelles revendications'.

"La faculté de déposer de nouwvelles revendications
est ouwverte au demandevr d'un certificat d'utilité jusqu'au jour de la délivrance
de ce titpe’,

"9.~ Du jour de la publication de la demande de brevet en appli-
tion de l'article 17 et dans un délal qui sera fixé par décret, tout tiers peut
rsser d L'Institut National de la Propriété Industrielle des observations écri-—
sur la brevetabilité, au sens des articles 8 et 10, de 1'invention objet de
Ladrte demande. L'Institut National de la Propriédté Industrielle notifie ces ob-
servations au demandeur qui, dans un délail fixé par décret, peut présenter des
ohservations en réponse et déposer de nouvelles revendications',

= Artrtele 19, al & -

1.~ Un ropport de recherche est établi sur la base des derniéres
revendications déposées avant le commencement de la recherche documentaire préa-
lable d ce rapport, en tenant compte de la description et, le cas échéant, des
dessinsg. Il est tmmédiatement notifié au demandeur qui doit, si des antériorités
sont citées, déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations d
L'appui des revendications maintenues. Sur requéte, le demandeur peut Etre autori—
sé¢ dans le premier cas 4 modifier la description pour en éliminer les éléments
qui me seratent plus en concordance avec les nouvelles revendications.

2.~ Le rapport de recherche est rendu public en méme temps que
le dossier de la demande ou,s'tl n'est pas encore établi, dés sa notification au
demandeur, I'avis documentaire est établi au vu du rapport de recherche, des ob-
servations du demandeur et des tiers, en tenant compte des revendications dépo-
sées en dernter lieu dans les conditions fixées par décret'.

. 1OI DE 1968 ~ TEXTE INITIAL -

- éﬁE}CLQ 20 -

L'avis documentaire prévu & 1l'article 19 est &tabli selon la pro-
cédure suivante, dont les délais seront fixés par décret

1°) Un premier projet d'avis documentaire est &tabli, et immédia-—
tement notifié au propriétaire de la demande.

Celui-ci, dans le délai prescrit, peut présenter des observations
et déposer une nouvelle rédaction des revendications. S'il use de
1'une ou 1'autre de ces facultés ou, & défaut, & 1l'expiration de
ce délai, un second projet d'avis lui est notifié qui maintient
ou modifie la teneur du premier projet d'avis documentaire.

Le propriétaire de la demande peut, dans le délai prescrit, pré-
senter des observations sur le second projet d'avis documentai-
re et déposer une nouvelle rédaction des revendications,

2°) Le dossier de la demande est alors rendu public s'il ne 1'a
pas déja été en application de 1'article 17.

Dans le délai prescrit, toute personne peut présenter des obser-
vations - sur le second projet d'avis documentaire. Ces observa-
tions sont notifiées au demandeur qui peut, dans le délai pres-
crit, présenter les observations en réponse et déposer une nouvel-—
le rédaction des revendications.
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- 94 ~ Les conditions de présentation des revendications s'intéressent

également au moment de leur établissement.

Un jeu initial doit figurér dans le dossier de dépdt pour que
le déposant cbtienne le bénéfice de sa date ; 1l'exigence résulte de l'article
13.

Mais, comme en 1968, le.législateur a &été extrémement attentif -
a l'amélioration des revendications ; certains méme pensent que toute la
procédure d'établisseﬁent d'avis doéumentaire a pour principale justification
de permettre ou de favoriser de telles amélioratlons des revendications. Aus-—
si, l'article 19 maintient-il la faculté pour le déposant de modifier ses
revendications aprés la notification du rapport de recherche. L'abrégement de
la procédure d'avis documentaire a, toutefois, pour conséquence celui des
délais de modification des revendications. Notons que 1'administration avait,
de sa propre autorité, admis la modification des revendications du jour du dépdt
au jour de 1'introduction de la procédure d'avis documentaire (INPI, note '
de service n° 7083, du 9 mars 1970, PIED 1970, I, 35). Le législateur a pris
cette initiative & son compte par 1l'article 18 al 1 nouveau. Le second alinéa
de ce texte prévoit que cette possibilité est ouverte au demandeur de certi-

ficat d'utilité jusqu'a la délivrance de ce titre.

Ces modifications des revendications peuvent &tre faites aussi
bien dans un sens restrictif qu'extensif. La faculéé résultait du silence de
la loi de 1968 & cet égard ; elle ést, aujourd'hui, consacrée par 1l'article
55 de la loi évoguant, explicitement,les modifications extensives. Un texte
(art. 78 al 4 du projet) soumis au Conseil Supérieur de la Propriété Indus-
trielle prohibait les modifications extensives des revendications dans 1'hy-
pothése des procédures d'avis documentaire déclanchées postérieurement a la
délivrance; a lfoccasion d'actions en contrefagon engagéeSssur la base de
brevets de la période transitoire. Il a été supprimé et 1l'article 41 de la loi
modificative votée par le parlement interdit les modifications des revendica—

tions, passé le délai de régularisation de deux ans (V. supra) .

_Une'modification nécessairement restrictive des revendications
pourra, d'autre part, &tre décidée par le juge en cas d'annulation partielle
d"une revendication. Une curieuse procédure a, alors, été prévue par l'article
50 bis al 3 nouveau associant tribunal, breveté, administration et Cour de

Paris 4 la rédaction du nouveau texte (V. infra).
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. LOT DE 1968 - TEXTE NOUVFAU -

T ————

- Article 14 ter -

"Les revendications définissent L'objet de la protection demandée'.

- Avticle 28 -

"1.~ L'étendue de la protection conférée par le brevet est déter-—
minée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et Les
dessins servent d interpréter les revendications.

"2.- 1 1'objet du brevet porte sur un’procédé, la protection
conférée par le brevet s'étend aux produtts obtenus directement par ce pro-
cédé”, ‘

~ Article 55 -

2.~ Toutefois,. entre la date visée 4 1'alinda précédent (publi-
cation ou notification de la demande) et celle de la publication de la dsli-
vrance du brevet :

1° - Le brevet n'est opposable que dans la mesure on les revendi-
cations n'ont pas été étendues aprés la premiére de ces dates ;

2° - Lorsque. le brevet concerne l'utilisation d'un micro-orga-
nisme auquel le public n'a pas accés, il n'est opposable qu'a compter du jour
o le micro—organisme a été rendu accessible au public.

e TR

. LOIL DE 1968 - TEXTE INITIAL -
- Article 28 -~

L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée
par les revendications. La description et les degsins servent &
interpréter les revendications.

L'objet des revendications ne peut s'étendre au-deld du contenu
de la description complétée, le cas échéant, par les dessins.

. TEXTE ORIGINE - CONVENTION DE MUNICH -
~ Article 69 -

(1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen

ou par la demande de brevet européen est déterminée par la teneur
des revendicationg. Toutefois, la description et les dessins ser—
vent 8 interpréter les revendications.

(2) Pour la période allant jusqu'ad la délivrance du brevet euro-—
péen, l'étendue de la protection conférée par la demande de bre-—
vet européen est d8terminée par les revendications déposées en
dernier lieu contenues dans la publication prévue a 1l'article 93.
Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou modifié& au cours
de la procédure d'opposition détermine rétroactivement cette pro-
tection pour autant que celle-ci n'est pas &tendue.
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- 95 - les effets attachés aux revendications sont extrémement importants
puisqu'elles définissent, au sens étymologique du terme, 1'objet de la réservation
demandée. Telle est la formule retenue par l'article 14 ter nouveau. Dé&s lors, qu'il
est question d'invention, que ce soit pour en aPprécier la brevetapilité, la contre-
fagon ou 1l'effet d'un cortrat a son endroit, c'est toujours de 1'invention revendi-
quée, telle que limité&e par ces revendications, qu'il sera cuestion en Droit des
Brevets. Il v a pratiquement plépnasme d traiter de 1'invention revendiquée, celle-

ci ,seule important.

- 96 - Les possibilités de modification posent le probléme de la date de
prise d'effet des nouvelles versions des revendications. Plusieurs dates peuvent, en
effet, entrer en concours : date de la modification, de sa publicatjon, du dépdt de
la demande... (V. J. SCHMIDT, op. cit., n® 320 et s., p. 229 et s.).

Ce probléme général ne regoit pas de réponse directe du législa-
teur. Il faut, cependaht, tenir compte de plusieurs régles étrangéres au probléme qui
lui évitent, pratiquement, d'étre posé dans toute son ampleur, comme 1'article IV-1
de la Convention d'Union de Paris précisant que le mécanisme de la priorité& unioniste
jouera sur la base de la description et point des revendications de la demande ori-

ginaire ou l'article 55 posant des solutions parficuliéres en matiére de contrefagon :

. - Une premiére hypothése concerne les modifications des revendi-
cations intervenues entre le jour du dépdt et celui d'une des formes de publication
légale de la demande prévues par 1l'article 55 al 1 de la loi. Dans ce cas, restric-
tivesou extensives,les modifications des revendications seront opposables a ceux qui

exploiteraient 1'invention brevetée au dela de la seconde date.

- Une seconde hypothése concerne les modifications des revendica-
tions intervenues entre le jour de cette publication légale de la demande et celul de

la publication de la délivrance du brevet :

. Les mbdifications non extensives des- revendications,qu'il y
ait abandon ou réécriture,” seront opposables sans que 1l'article 55 al 2 décide pour
autant si cette opposabilité jouera & 1'égard des seuls actes d'exploitation posté-

rieurs a la modification (non rétroactivité) ou & 1l'égard de tous (rétroactivité) -

. Les modifications extensives. ne seront opposables qu'apres la
publication de la délivrance du brevet, voire (?) une notification particuliére
d'une copie certifiée de la demande ainsi modifiée. '
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» LOI DE 1968 ~ TEXTE NOUVEAU -

- Article 15 -

"1.- Le demandeur d'un brevet qui veut se prévaloir de la priorité d'un
dépbt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et une copie de la
demande antérieure dans les conditions et délais fixés par décret.

"2.~ Des priorités multiples peuvent Etre revendiquées pour une demande
de brevet, méme si elles proviennent d'Etats différents. Le cas échéant, des prio—
- rités multiples peuvent étre revendiquées pour une méme revendication. Si des prio-
rités multiples sont revendiquées, les délails qui ont pour point de départ la date
de priorité sont calculés a compter de la date de la priorité la plus ancienne.

"3.- Lorsqu'une ou plusteurs prioritds sont revendiquées pour la demande
de brevet, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande dont la
priorité est revendiquée. :

"4,- ST certains éléments de 1'invention pour lesquels la priorité est
revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande an-
térieure, 11 suffit, pour que la priorité puisse &tre accordée, que l'ensemble des
piéces de la demande antérieure révéle d'une fagon précise lesdits éléments.

"5.~ Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considé-
rée comme celle du dépdt de la demande de brevet pour 1'application de 1'article
8, paragraphes 2 et 3".

. LOI DE 1968 -~ TEXTE INITIAL -

- Article 15 -

Le droit de priorité attaché& 3 un dépdt étranger antérieur ne peut &tre
valablement revendiqué que dans un délai de deux mois & compter de la
date de dépdt de la demande.

Les documents justificatifs du droit de priorité doivent, sous peine de
déchéance de ce droit, &tre fournis dans un délai de quatre mois & comp-
ter du:dépdt de la demande.. :

. TEXTE ORIGINE - CONVENTION DE MUNICH -
~ Article 88 -~

(1) Le demandeur d'un brevet européen qui veut se prévaloir de la prio-
rité d'un dépdt antérieur est tenu de produire une déclaration de prio-
rité, une copie de la demande antérieure accompagnée de sa traduction
dans une des langues officielles de 1'Office européen des brevets si la
langue de la demande antérieure n'est pas une des langues officielles de
1'office. La procédure pour 1l'application de ces dispositions est pres-
crite par le réglement d'ex@cution.

(2) Des priorités multiples peuvent &@tre revendiquées pour une demande
de brevet européen, méme si elles proviennent d'Etats différents. Le
cas échéant, des priorités multiples peuvent étre revendiquées pour une
méme revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les
délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés &
compter de la date de la priorité la plus ancienne.

(3) Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande
de Brevet européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la
demande de Brevet euvopéen qui sont contenus dans la demande ou dans les
demandes dont la priorité est revendiquée.

(4) Si certains éléments de 1'invention pour lesquels la priorité est
revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la
demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse E&tre accor-—
dée, que l'ensemble des pi&ces de la demande antérieure révéle d'une

fagon précise lesdits &léments.
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- 97 -~ A son article 28, la loi évoque les dessiqi dont 1la
présence peut &tre d'une extréme utilité pour 1'exposition de certaines
inventions en mécanique et &lectronique, en particulier;mais laisse aux
textes réglementaires d'application le soin de préciser les exigences

mises a leur établissement.

- 98 - La loi de 1978 n'ajoute pas au texte initial, muet tant &

1'égard de 1'abrégé du contenu technique de l'invention cqu'a celui, du

pouwvoir du mandataire, d'autre part. Ils sont, aujourd'hui, 1'un et

1l'autre, visés par le décret d'application, en ses articles 3 et 10,

d'une part, et 3 £), dtautre part. Ils le seront, pareillement, demain.

La situation est identique pour le paiement des taxes de

dépdt, d'établissement d'avis documentaire... sans que le silence du 1é-
gislateur sur ce point puisse &tre interprété pour un abandon des per-
ceptions passées dont le taux a été€ "mis & jour" par l'arrété du 30 mars
1978 (PIBD 1978, 213, I, 59 et Dossiers brevets 1978. 1). Il appartiendra
aux textes d'application de reprendre, voire compléter, les dispositions
présentes des articles 3s, 29 et 34 du décret du 5 décerbre 1968,

- 99 - L'article 15, sensiblement enrichi par rapport & sa version
prémiére, évoque, enfin, la situation exceptionnélle... et majoritaire ol
le demandeur se prévaut de la priorité développée par un précédent dépdt
de brevet effectué a 1'étranger sur la méme invention. Le seul apport aux
dispositions de la Convention d'Union consiste, toutefois, dans l'alinéa
ler qui exige, classiquement, du déposant qu'il produise "une déclaration
de priorité et une copie de la demande antérieure dans les conditions et
délais fixés par décret"., Fidéle & sa décision de renvoyer aux textes ré-
glementaires la mesure des différents délais, l'article 15 nouveau écarte
l'indication du texte initial d'aprés laquelle ce délai de présentation

était de deux mois.
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. LOI DE 1968 - TEXTE NOUVEAU -

- Article 24 -

"Le ministre chargé de la défense nationale est habilité
a prendre conmatssance auprés de L'Institut National de la Propriété Indus-
trielle, 4 titre styrictement confidentiel, des demandes de brevet.

- Article 25 ~

"Les tnventions fatsant l'objet de demandes de brevet ne
peuvent étre divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu'une auto-
risation n'a pas été accordée d cet effet.

Pendant cette période, les demandes de brevet ne peuvent
Stre rendues publiques, aucune copie conforme de la demande de brevet ne
peut étre délivrée sauf autorisation, et les procédures prévues aux articles
17, 19 et 20 ne peuvent 2tre engagées.

Sous réserve de l'article 26, l'autorisation prévue a l'ali—
néa ler du présent article peut &tre accordée d tout moment. Elle est ac-
quise de plein drott au terme d'un délai de cing mois & compter du jour du
dépét de la demande de brevet.

Les autorisations prévues aux premier et deuxiéme alinéas
du présent article sont accordées par le mtntstre chargé de la propriété
tndustrielle.

- Article 26 -

Avant le terme du délai prévu 4 l'article 25, avant-dernier
alinéa, les interdictions prescrites d l'alinéa ler dudit article peuvent
étre prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la défense nationale,
pour une durée d'un an renouvelable. Les interdictions prorogées peuvent étrez
levées d tout moment, sous la méme condition.

La prorogation des interdictions prononcées en vertu du
présent article ouvre droit d une indemmité au profit du titulaire de la de-
mande de brevet, dans la mesure du préjudice subi. A défaut d'accord amiable
cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance. A tous les
degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.

- Article 27 ~-

Une demande de révision de 1'indemnité prévue d l'article
26 peut &tre introduite par le titulaire du brevet d Z”@mpiration du délat
d'un an qui suit la date du jugement définitif fiwant le montant de 1'indem-
nité.

Le titulaire du brevet doit apporter la preuve que le pré-—
Judice qu'il subit est supérieur d 1'estimation du tribunal.

LOTI DE 1968 —~ TEXTE INITIAL -

Mémes textes.,
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II - LA DELIVRANCE

- 100 - La délivrance d'un brevet s'entend de 1'ensenble des opé-
rations administratives allant de la réception du dossier de dépdt & 1l'ac-
complissement de diverses mesures de publicité relatives aux brevets déli-
vrés. On peut, donc, répartir ces opérations entre trois séries de mesures
antérieures (A), constitutives (B) et postérieures (C) & la décision admi-

nistrative de délivrance au sens étroit du terme.

A - MESURES ANTERIEURES A LA DECISION ADMINISTRATIVE DE DELIVRANCE

- 101 ~ La mesure administrative de délivrance du brevet est
précédée par la réception du dossier de dépdt qui sera assurée par les per-
sonnels de l'administration et par différentes opérations d'examen de ce

dossier.

- 102 = 1°) Certaines de ces opérations sont effectuées par lesser-
vicegde la défense nationale. Les textes alors applicables sont les articles
24 & 27 de la loi non modifiég par le texte de 1978. Ils établissent une

réglementation & trois étages :

- Mise au secret des demandes de brevet pour un délai de
5 mois susceptible d'étre réduit & tout moment par le ministre chargé de la
piopriété industrielle sur avis du ministre chargé de la défense nationale
mais aussi d'&tre prorogé dans les mémes conditions moyennant alors le ver-
sement d'une indemnité correspondant au préjudice fixée, & défaut d'accord
amiable, par le tribunal de grande instance en chanbre du conseil (arts. 26
et 27). '

~ Examen des demandes durant ce délai par des agents du

ministére de la défense nationale.

=~ Libération de l'exploitation ou blocage gecelle-ci, l'exa-
men’ ayant pour objet de permettre aux services de la défense nationale de
décider la prorogation du secret (art. 26), l'introduction d'une procédure
d'expropriation (art. 45) ou, plus simplement, d'une procédure de licence

d'office dans 1'intérét de la défense nationale (art. 59).

Rappelons que les demandes de brevet eurcpéen déposées aupres
de 1'INPI et émanant, entre autres, par conséquent, de déposants domiciliés
en France, sont, également, soumis d cette procédure (Loi frangaise d'appli-

cation de la Convention de Munich du 30 juin 1977, arts 7 & 10).
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LOI DE 1968 — TEXTE NOUVEAU -

- Article 13 -

La date de dépdt de la demande de brevet est celle ¢ la-
quelle le demandeur a produit les documentg qui contienmnent :

"g.— une déclaration selon laquelle un brevet est demandé ;

b.~ l'identification du demandeur ;

c.~ une description et une ou plusieurs revendications méme 81 la descrip-
tion et les revendications ne sont pas conformes aqux autres exigences
de la présente lot".

. LOI DE 1968 - TEXTE INITIAL -

Néant

TEXTE ORIGINE - CONVENTION DE MUNICH -

- Article 80 -

La date de dépdt de la demande de Brevet européen est
celle & laquelle le demandeur a produit des documents qui
contiennent

a) une indication selon laquelle un Brevet européen est
demandé ; '

b) la désignation d'au moins un Etat contractant ;
¢) les indications qui permettent d'identifier le demandeur ;

d) une description et une ou plusieurs revendications dans
une des langues visées & l'article 14, paragraphe 1 et 2,
méme si la description et les revendications ne sont pas
conformes aux autres exigences de la présente Convention.

Dossiers Brevets 1978.I1I1



101.

- 103 = 2°) D'autres opérations d'examen plus importantes sont
exécutées a 1'initiative et sous la responsabilité de 1'INPI. Certains de
ces examens sont sanctionnés par la faculté pour 1'administration de ne pas
délivrer le titre ; 1ils correspondent, alors, & un systéme de délivrance
contrdlé (a). D'autres, au contraire, ne sont point sanctionnés par pareil-
le faculté reconnue a 1'administration ; ils s'incorporent alors, & un

systéme de délivrance automatique (b).

a) EMPRUNT LIMITE AUX TECHNIQUES DF DELIVEANCE CONTROLEE

- 104 ~ Bien que la loi ne prononce point 1'expression, 1'admi-

nistration assurera, en premier, ue &tude de recevabilité de la demande

dont le principe parait fixé par 1l‘'article 13 de la loi refusant le bénéfi-
ce "de la date de dépdt de la demande de brevet" & toute opération pour
laquelle le demandeur ne'produirait pas de requéte ou d'identification du
demandeur, de descriptior , une ou plusieurs revendications. On est,
alors, en droit de s'interroger sur le maintien des autres hypothéses d'ix-
recevabilité prévues dans le texte initial de la réglementation de 1968

qui retenait, également, la non Jjustification du paiement des taxes de

dépst (décret 5 déc. 1968, art. 4 al 2 et art. 5 al 3) et la présentation

de la description ou des revendications en langue étrangére si la solution
inverse n'était point autorisée par un acoord intérnational (ibidem art.

15 al 5). Il appartiendra aux textes réglementaires de se prononcer et, vrai-
s;nhlablement,'de.maintenir les solutions présentés; En cas d'irrégularité
de ce type constatée, la demande sera déclarée irrecevable sans que ses vices
puissent &tre rétroactivement palliés par le déposant et sans que,d'aucune

maniére le bénéfice de la date de "dépdt" puisse lui &tre maintenu.

Ce texte est, toutefois, la reprise des articles 80 et 90
(1)-a de la Convention de Munich qui permet & la section de dépdt d'écarter
sans possibilité de cofrection,rétroactive du vice, par conséquent, les
demandes qui n'ont pas un minimum de régularité. Nous dbservons, toutefois,
que l'article 39 du Réglement d'exécution de la Convention de Munich pré-
cise que les n@nQuements a 1'article 80 seront notifiés et qu'il pourra
y &tre remédié dans un délai de un mois.

Comme les autres mesures prises par le directeur de 1'INPI,

celles-ci seront susceptibles de recours devant la Cour de Paris.
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. LOI DFE 1968 — TEXTE NOUVEAU -

- Article 16 -

brevet

(I) Est rejetée, en tout ou en partie toute demande de

"1.- Qui ne satisfait pas aux conditions visées d 1'ar-—

ticle 12",

"2.- Qui n'a pas été divisée conformément a4 l'article 14"

"3,~ Qui porte sur une demande divisionnaire dont 1'objet

s'étend au-dela du contenu de la description de la demande initiale'.

o e

"6, ="bont" la description ou les revendications ne permet—

tent pas d'appliquer les dispositions de l'article 19 ;

description.

e 6 ea s b ocess e

"¢ ter.— Dont les revendications ne se fondent pas sur la

(II) Est rejetée toute demande de certificat d'addition

dont 1'objet n'est pas rattaché d au moins une revendication du brevet prin-—
eipal et qui n'a pas été transformée dans les conditions prévues d L'art. 62.

(III) Si les motifs de rejet n'affectent la demande de

brevet qu'en partie, seules les revendications correspondantes sont rejetées.

(IV) En cas de non conformité partielle de la demande aux

dispositions des articles 7 a ou 12, il est procédé d'office 4 la suppression
des parties correspondantes de la description et des dessins.

LOL DE 1968 ~ TEXTE INITIAL -

- Article 16 =

Est rejet@e toute demande de brevet

1°) Qui ne satisfait pas aux conditions visdes & l'article 13 ;

2°) Qui n'a pas &té divisé conformément & l'article 14 ;

3°) Qui porte sur une demande divisionnaire dont 1l'objet s'étend
au~deld du contenu de la description de la demande initiale j; ,,,.,..
6°) Dont la description ne permet pas d'appliquer les dispositions
de 1l'article 19 '

TEXTE ORIGINE - CONVENTION DE MUNICH

- Article 91 =

Si une date de dépot a été accordée d& une demande de brevet euro-
péen, et si la demande n'est pas réputée retirée en vertu de 1l'ar—
ticle 90, paragraphe 3, la section de dépdt examine :

a) s'il est satisfait aux exigences de 1'article 133, paragraphe 2;
b) si la demande satisfait aux conditions de forme prévues par le
réglement d'exécution pour 1'application de la présente disposition.
c) si 1'abrégé a &été déposé ;

d) si la requéte en délivrance du brevet européen satisfait, en ce
qui concerne son contenu, aux dispositions impératives du réglement
d'exécution et, le cas échéant, s'il est satisfait aux exigences de
la présente convention concernant la revendication de priorité ;

e) 81 les taxes de désignation ont &té acgquittées ;

f) si la désignation de l'inventeur a été faite conformément &
1'article 81 3

g) 81 les dessins auxquels fait référence l'article 78, paragraphe
1, lettre d) ont été déposés a la date de dépot de la demande.
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- 105 - Plus important est le contrdle de la demande sanctionné par le rejét

prévu par l'article 16 dont nous examinerons domaine, rrocédure et effets.

- 106 -~ L'article 16 de la loi permet un contrdle de régularité formelle.

. La premiére ouverture du rejet administratif (article 16-1°)

vise, en effet, la méconnaissance des conditions visées & l'article 12 et
au 'énonceront. les textes d'application attendus. La méconnaissance des forma-
lités posées par la lol et par ses textes d'application —ceux—ci étant bien
plus nombreux que ceux-lad- sera, par conséquent, demain, comie aujourd'hui,

sanctionnée par le rejet.

. De méme, l'insuffisance de la description et, aujourd‘'hui, des
revendications qui ne permettraient pas de préparer le rapport de recherche
et d'établir 1'avis documentaire est sanctionnée par 1l'article iﬁ:éi;

. L'article 16-2° et 3° prévoit toujours le rejet d'une demande
conplexe et de‘demand;é.divisidnnaires €largies par rapport a la demande
initiale. Sur ce point, le textede W78 nihnove guére par rapport aux textes
anciens qui, eux mémes n'apportaient guére par rapport aux dispositions

précédentes.

. Le rejet par l'administration sanctionne, nouvellement, sur la
base de l'article 16~8° renforgant l'article 16.6 bis, 1 'inobservation par
le déposant de l'obligation, nouvelle, qui lui est faite par 1l'article
19 al 2 1° de répondre a4 la citation d'antériorité du rapport de recherche

par des observations ou la modification de ses revendications (v. infra).

. L'article 16. 6 ter permet & l'administration de rejeter les

demandes "dont les revendications ne se fondent pas sur la description”.
Cette disposition confére & 1'INPI des facultés d'examen trés poussées des

demandes.

. Nous notons, également, la faculté nouvelle reconnue a 1'admi-

nistration par l'article 16 al 2 de rejeter les demandes de certificat d'ad-

s

dition dont 1'cbjet ne serait pas rattaché & 1l'une des revendications du

brevet de base.
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. LOT DE 1968 — TEXTE NOUVEAU -

~ Article 16 -

(I) Est rejetée, en tout ou en partie, toute demande de brevet...

(4) Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en
application de l'article 7 ; '

(5) Dont l'objet ne peut manifestement Etre considéré comme une
tnvention au sens de L'article 6 § 2 ou comme une invention susceptible d'ap-
plication individuelle au sens de l'article 6 § 4/ cecesesnn

(6 bis) Qui n'a pas été modifiée, aprés mise en demeure, alors que
L'absence de nouveauté résultait manifestement du rapport de recherche.

. LO»I DE 1968 - TEXTE_ INITIAL -~
- Article

Est rejetée toute demande de brevet : «.esecas

(4) Qui a pour objet une invention non brevetable en application
de l'article 11

(5) Dont l'objet est manifestement dépourvu de caractére industriel
au sens de l'article 7 tel que limité par les alinéas 2 et 3 dudit
article 7 5 eeeoceo

(7) Qui a pour objet une obtention végétale d'un genre ou d'une
espdce bénéficiant du régime de protection institué par la loi n®
70-489 du 11 janvier 1970 relatif & la protection des obtentions
végétales. '
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- 107 - Imnortants sont les déveloprements du nouvoir de rejet et,
par conséquent, de contrdle des demandes reconnu & 1'administration en ma-

tiére de brevetabilité.

. L'administration conserve, tout d'abord, le droit de rejeter
. les demandes de brevet couvrant des inventions contraires & 1'ordre public
et aux bonnes moeurs (art. 16-4°). En raison de 1l’extension de 1l'article 7
par rapport a l'artic¢le 11 initial, il lui est accordé la faculté de reljeter
les demandes couvrarnt des obtentions végétales ou des créations animales non

brevetables ; la réforfre est de nure forme car, depuis 1970, 1'article 16.7°

aujourd'hui abrogé, par conséquent, permettait, déja, 3 ladministration de

rejeter les premiéres.

. La portée de 1'article 16-5° ancien permettant 4 1'adminis-
tration de rejeter les demandes dont l'objet est manifestement dénourvu de
caract®re industriel au sens de certaines dispositions seulement de cette
exigence se trouve &largie. Pourra désormais &tre rejetfe toute demande im -
téressant une proposition dont 1'objet ne peut manifestement &tre considéré
comme une inverition ou comme satisfaisant 4 1'exigence de 1'application in-
dustrielle. Ia limitation de la faculté de rejet aux hypothdses visées par
l'article 7 al 2 et 3 initial n'est pas mainteriue. Demeure, en revanche,
l'exigence d'une contrariété aux exigenceés de brevetabilité envisagées
"manifeste".

)

. L'innovation la plus importante tient & 1l'article 16.6 bis

qui reconnait & l'administration un certain contrdle de la nouveauté exigée
de 1'invention. Tout contrdle de ce type était écarté par le texte initial
de la loi de 1968. Il est, aujourd'hui, reconnu & 1'INPI qui pourra, désor -+
mais, rejeter,aprds notification et mise en demeure du déposant,la ou les
revendications affectées par une antériorité manifeste citée var le rapport
de recherche. Certains textes retenus au cours des travaux parlementaires

ne distinguaient pas selon que 1l'antériorité &vidente affectait la nouveau-
t& ou l'activité inventive exigée de 1'invention ; autant la limitation &

un examen de nouveauté permet de circonscrire 1'intervention de 1'adminis-
tration, autant son extension a l'appréciation de l'activité inventive ren-
dait difficile le cantornement de ses initiatives. AUssi le texte définitif
restreint~il la faculté de reijet & 1'hvpothese ol il v a absence "manifeste"
de la seule nouveauté et oll, d'autre part, averti par un rapport de recherche
doublé d'une mise en demeure, le déposant n'a mas modifié ses revendications.
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LOI DE 1968 - TEXTE NOUVEAU -

- Article 16 teyr nouveau -

Est rejetée, en tout ou en partie, toute demande de brevet....

S les motifs de rejet n'affectent la demande de brevet qu'en par—
tie, seules les revendications correspondantes sont rejetées.

En cas de non conformité partielle de la demande aqux dispositions
des articles 7a ou 12, 1l est procédé d'office 4 la suppression des parties
correspondantes de la description et des dessins.

-« LOI DE 1968 - TEXTE INITIAL -

- Article 16 -

Est rejetée toute demande de brevet......
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- 108 - La loi ne précise pas la procédure du rejet mais les textes raalemen-—
taires aujourd'hui applicables prévoyaient des notifications, des préavis et
des facultés de rectification de la demande par le déposant. Dans les cas ol
le décret d'application ne le prévoyait pas expressément, notamment, dans
1'hypothése de rejet pour défaut d'unité d'invention, 1'Administration avait
totalement créée de pareilles procédures protectrices du demandeur. Il est

a penser que ces formalités seront reconduites dans les textes d'application

venir.

ar

Une disposition nouvelle figurant en 2é&me alinéa de ce texte prévoit,
en effet, que toute décision de rejet doit étre motivée avant d'étre notifiée
au demandeur. Cette motivation facilitera les recours que les déposants mé-
contents pourront former devant la Cour d'appel de‘Paris en application de

l'article 68 § 2 de la présente loi.

= 109 ~ Les effets de la décision de rejet sont simples dans la mesure ol
toutes les opérations de demande sont désormais privées d'efficacité, Le
déposant pourrait éventuellement renouveler sa demande en la purgeant des
vices qui l'infectaientimais il ne bénéficiera ﬁasnalors de la date de sa
premiére demande et les antériorités qui se seraient manifestées entre le
jour du premier dépdt et celui du second dépdt seront parfaitement opposables

d la deuxiéme demande.

Si les vices visés & 1l'article 16 n'infectent que partiellement la
demande de brevet, il y aura lieu & rejet partiel par refus des seules re-—
vendications viciées. Dans le silence du texte initial, cette faculté était
discutée ; elle est, avec bonheur, clairement reconnue a 1'administration.
(Sur l'ensemble de la technicque de rejet voir A. PEROT MOREL le rejet des
demandes de brevet dans la loi du 2 janvier 1968 tendant & valoriser l'acti-
vité inventive et a modifier le régime des brevets d'invention, in

JCP 1973, I, 1965).
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LOI DE 1968 - TEXTE NOUVEAU -

- Article 17 -

Le dossier de la demande de brevet est rendu public au terme d'un
. délai de dix huit mois 4 .compter du dépdt de ladite demande ou & compter de
la date de priorité si une priorité a été revendiquée ; toutefois, le dossier
de la demande peut étre rendu public d tout moment avant le terme de ce délatl
sur réquisition du ‘demandeur .

- Article 18 -

Du jour du dépdt de la demande et jusqu'au jour ou la recherche do—
cumentaire préalable au rapport prévu d l'article 19, paragraphe 1, a été
commencée, le demandeur peut déposer de nouvelles revendications .

La faculté de déposer de nouvelles revendications est ouverte au de—
mandeur d'un certificat d'utillité jusqu'au jour de la délivrance de ce titre.

Du jour de la publication de la demande de brevet en application de
L'article 17 et dans un délal qui sera fixé par décret, tout tiers peut adres-—
ser 4 l'Institut National de la Propriété Industrielle des observations écri-
tes sur la brevetabilité, au sens des articles 8 et 10, de 1'invention objet
de ladite demonde. L'Institut National de la Propriété Industrielle notifie
ces observations au demandeur qui, dans un délal fixé par décret, peut pré-
senter des observations en réponse et déposer der nouvelles revendications.

10I DE 1968 ~ TEXTE INITIAL -
~ Article 17 =

Le dossier de la demande de brevet est rendu public au terme d'un
délai de dix huit mois & compter du dépot de ladite demande ou &
compter de la date de priorité si une priorité a &té revendiquée ;
toutefois, le dossier de la demande peut &tre rendu public & tout
moment avant le terme de ce délai sur réquisition du déposant.

- Article 18 -

Du jour de la publication de la demande de brevet en application de
1'article 17 et jusqu'a l'expiration du délai prévu & l'article
20.2°, deuxiéme alinéa, tout tiers peut adresser a 1'Institut Na-
tional de la Propriété Industrielle des observations écrites sur la
brevetabilité au sens des articles 8 et 9 de 1'invention, objet de
ladite demande. Ces observations sont communiquées au propriétaire
de la demande.

TEXTE ORIGINE -~ CONVENTION DE MUNICH
- Article 93 -

(1) Toute demande de brevet européen est publiée dé&s que possible
aprés l'expiration d'un délai de dix huit mois & compter de la date
de dépdt ou, si une priorité a &té revendiquée, & compter de la date
de cette priorité. Toutefois, elle peut &tre publiée avant le terme
de ce délai sur requéte du demandeur. Cette publication et celle du
fascicule du brevet européen sont effectuées simultanément lorsque
la décision relative & la délivrance du brevet européen a pris effet
avant l'expiration dudit délai,
(2) Cette publication comporte la description, les revendicatioms et
le cas échéant, les dessins, tels que ces documents ont &té déposés,
ainsi que, en annexe, le rapport de recherche européenne et l'abrégé,
pour autant que ces derniers documents soient disponibles avant la
fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. Si
le rapport de recherche européenne et 1'abrégé n'ont pas été publiés
& la méme date que la demande, ils font L'objet d'une publication
séparée.

Dosszers Brevets 1978.11T1



109.

b) EMPRUNT ELARGI AUX TECHNIQUES DE DELIVRANCE AUTOMATIQUE DES BREVETS

- 110 - Le systéme frangais traditionnel de délivrance est celui de la
délivrance automatique ; on a, parfois, parlé de simple enregistrement des
demandes. L'extension des facultés de rejet prévue par 1l'article 16 ne modi-
fie pas le caractére de principe de notre formule. I1 aurait, d'ailleurs,

été étrange qu'au moment méme ou notre pays s'engageait dans le systéme eu-
ropéen de délivrance dans le souci, précisément, de mettre en place un sys—
téme de coopération technique internationale de contrdle de la brevetabilité
des inventions, il se langat, isolémént, dans une procédure de délivrance
contrdlée qu'il avait jusqu'alors écartée. De plus, le souci de complémenta-
rité d'un titre européen délivré tardivement mais aprés un contrSle trés at-
tentif et d'un titre naticnal délivré rapidement mais aprés un contrdle moins
poussé écartait toute proposition sérieuse de mise en place systématique

d'un systéme de délivrance contrdlée des brevets. Aussi les quelques proposi-
tions faites a l'occasion de la réforme ont-elles &té rapidement &cartées des
débats.

Ie texte de 1978 maintient, toutefois, le correctif trés important
apporté en 1968 au systéme de la délivrance automatique et consistant en un
systéme de publication permettant les observations des tiers et, surtout, une

recherche documentaire effectuée par 1'administration.

= 111 - L'article 17 prévoit, toujours, la publication de la demande de

facon automatique, dix huit mois d compter de la demande frangaise ou de la
demande étrangére dont la priorité est revendiquée, ou de fagon volontaire, a
tout moment, & l'initiative du déposant. Cette publication a pour objet de
permettre aux tiers la formulation d'observations qui, & la différence des pro-
cédures d'opposition connues en droit allemand ou européen, ne peuvent en
aucune facon bloquer la délivrance du brevet. Portées a la connaissance de
1'administration et du demandeur, elles pourront permettre & celle-la un éven-
tuel rejet de la demande au titre de l'article 16.6 bis ou a celui-ci la modi-

fication de ses revendications. La pratique en a été trd&s faible depuis 1969.

- 112- L'importance pratique de 1'avis documentaire est beaucoup plus

grande. La formule correspond a un effort de division du travail ; la recher-
che des antériorités éventuellement opposables & la nouveauté ou & l'activité
invent Ive de 1' fwention brevetée suppose des moyens considérables et ne peut

8tre le fait que des moyens wublics. L'appréciation de ces antériorités,
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"Sous réserve des dispositions prévues d Llarticle 20 o1~
a regu une date de dépdt, la demande de brevet donne lie:
ement d'wn avis documentaive citant les Eléments de 1'état de It
qur peuvent Etre pris en considération pour appricter, wu sens
les 8 et 10, la brevetabilité de 1'invention'.

"Cet avis est établt selon la procédure suivente, dont
ront fLxés par déeret :

(1).~ Un vapport de recherche est établi sur la base des
revendications déposées avant le commencement de la reche #
préaloble d ce rapport , en tenant compte de la description ¢ri,
ant, des dessins. Il est Tmmédiatement notifié au demande
des antérioritds sont citées, déposer de nouvelles revendic
mter des observationsg 4 Z’apnuv des rvevendications maintenues.

demandeur peut &tre autorisé dans le premier cas d modifier
pour en éliminer les élémenis qui ne seraient plus en conc
les nouvelles revendications,

(2).~ Le rapport de recherche est rendu public en méme temps que
‘er de la demande ou s'il n'est pas encore établi, dés sa notificor

‘avis documentaire est établi au vu du rapport de re (#(“
'*ons du demandeur et des tiers, en tenant compte des reve
Ses en dernter lieu dans les conditions fiwées par deerezb
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LOI DE

i11.

1968 ~ TEXTE INITIAL -

- Article 19 -

La demande de brevet dé&s qu'elle a &té reconnue conforme aux
dispositions de 1'article 16 donne lieu & 1'établissement d'un
avis documentaire sur 1'invention.

Cet avis, &tabli sur la base des revendications cite les &léments
de 1'état de iz technique qui, au sens des articles 8 et 9, sont
susceptibles d'affecter la brevetabilité de 1'invention.

éposant d'une demande de brevet, sauf si le dépdt a pour objet
cament, peut demander que 1'établissement de 1'avis docu-~
mentaire solt différé pendant deux anms ; il peut renoncer expres—
gément & cette demande & tout moment ; il doit le faire avant
d'ouvriy une action en contrefagon. A partir de la publication
prévue & 1'article 17 tout tiers peut requérir 1'établissement de
1'avis decumentaire.

Pendant le délai prévu a 1'alinéa précédent, le déposant peut
8galement transformer sa demande de brevet en une demande de cer-—
tificat d'utilité.au terme dudit délai, si le déposant n'a pas
requis 1'avis documentaire, cette transformation est prononcée
d'office.

- Article 20 -

L'avis decumentaire prévu 4 1'article 195 est 8tabli selon la
procédure suvivante dont les délais seront fixds par décret

1.~ UIn nremier projet d'avis documentaire est établi, et immé-
diatement notifid au propriétaire de ia demande.

Celui-ci, dans le délai prescrit, peut présenter des observations
et déposer une nouvelle rédaction des revendications.

S$'il use de 1'une ou 1'autre de ces facultés ou, 4 défaut, 2
l'expiration de ce délai, un second projet d'avis lui est notifi
qui maintient ou modifie la tenmeur du premier projet d'avis do-
cumentaire.

Le propriétaire de la demande peut, dans le délai prescrit, pré-
senter des observations sur le second projet d'avis documentaire
et déposer une nouvelle ré&daction des revendications.

2.~ Le dossier de la demande est alors rendu public s'il ne 1'a
pas déjd &té en application de 1'article 17.

Dans le délai prescrit, toute personne peut présenter des obser—
vations sur le second projet d'avis documentaire.

Ces observations sent notifiées au demandeur qui peut, dans le
délai prescrit,présenter des observations en réponse et déposer
une nouvelle rédaction des revendications.

3.- L'avis documentaire est &tabli dans sa forme définitive.

TEXTE ORIGINE - CONVENTION DE MUNICH -

- Article 92 -

1,~ 31 une date de dépdt a 8té accordée 4 une demande de Brevet
eurcpéen, et si la demande n'est pas réputée retirée en vertu

de 1'article 90, paragraphe 3, la division de la rechevche &ta-
blit le rapport de recherche européenne dans la forme prescrite
par le v8glament d'exécution, sur la base des revendicatious,

en tenant dGment compte de la description et, le cas échéant,
des dessing existants.

2.~ Dés qu'il est &tabli, le rapport de recherche euvopéenne est
notifié au demandeur ; il est accompagné de copies de tous les
documents cités.
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en revanche , aul supnose, elle,Un exXamen cas var cas extrémement long et

e,
extrémement délicat veut &tre failte par les intfressés, le brevetd, ses
concurrents inouiets de leurs droits d'exploitation, ses partenaires con-
tractuels &ventuels. Aussi le princire a-t-il 2td maintenu de 1'établissement
par L'Administration dfun avig documentaire dont 1'utilisation serait laissée
a4 la liberté, lécérement atténude, du dénosant, dfsbord de ses adversaires

ou partenaires, ensuite. Nous envisagerons tour d tour les conditions et

les effets, aprés la réeforre de parell avis documentaire.
- 113 - le légisiateur a organisé, en 1968, une procédure d'établisse~

ment, rendant le temns de la délivvence, d'un document citant "les Al&ments
de 1'état de la technigue gui au sens des articles 8 —sur 1'exigence de
nouveauté- et 9 ~sur 1l'exicence dlactivité inventive- sont suscentibles
dfaffecter 1la brevetabilité de 1l'invention". L'établissement de ce docurent

est maintenu dans le texte de 1978 mais les conditions en ont ét& nettement

impiifidey,

- 114 - La cvrocédure d'avis documentaire est, en princine, introduite
par le dénosant. Au morent du déndt, il disnose, en effet, toujours -méme

si le brevet vise une invention thérapeutique ou de diagnostic, & la diffé-
rence de la sclution retenue rar l'article 19 al 3 initial~ d'une opntion
entre une demande de brevet 3 soumettre imnddiatement 4 la vrocédure d'avis
docunentaire et une demande de brevet 3 avis documentaire différé & 18 mois-
et plus 3 deux ans (art. 19, al 3 ancien; -3 conmter du premier déndt, atran-—
ger ou frangais —et pius du seul dénbt frangais— ; aux termes de l'article

20 ncuveau revroduisant Llarticle 19 al 3 initial, le demandeur neut v renon-—

cer & tout noment.

Au cas de déndt avec demande d'envagerent différd de la pro-
cé&dure d'avie decumentaire la procédure peut, évalement &tre engagée a 1'ini-
tiative et aux frais d'un tiers d tout moment anrés la nublication orévue
par llarticle 17 ; cette derniére dizposition n'intéresse, donc, que les
brevets anciens déncsés sous bénéfice de la priorité dévelonnéde par un

brevet originaire étranger muisoue, wour les brevets originaires frangais,
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il vy a coincidence entre la date de publication de 1l'article 17 et la

date d'expiration du délai de 18 mois vis®A a l'article 20.

La conversion automaticue de la demande de brevet en demande
de certificat d'utilité est toujours prévue si, au cours du délai de 18 mois,

nul n'a requis 1'établissement de l'avis documentaire.

~ 115 - A l'expiration, duelaues semaines aprés le dépdt, de 1'examen
mené dans 1'intérét de la défense nationale, dans le cas le plus frécuent,ou

d la suite de la requéte présentée par le dérosant ou le tiers dans. 1 'hvnothé-
ge VisBe 3 l'article 20, 1'INPI engace la recherche. Elle confie les Atudes

3 l'ancien institut international des brevets (I.I.B) de La HAYE devenu
"division de la Recherche" de 1'0Office Euronden des Brevets et, au vu des
résultats transmis mpar cet organisme/établit un rapport de recherche. Celui-ci

est "immédiatement" notifié au démosant.

- 116 - Si ce "ramport de recherche" signale de possibles antériorités,
celui-ci "doit" dénmoser de nouvelles revendications ou présenter des observa-—

" tions. Le passage de la faculté de réplique nrévue par le texte de 1968 a
l'obligation faite au déposant de tenir compte des informations du rapport de
recherche retenwe mar le texte de 1978 est une des principales innovations de la
derniére réforme. Le systéme original qui n'immose pas au demandeur de tenir
compte du premier vrojet d'avis documentaire nrésente 1'inconvénient de permet-
tre au déposant le maintien de revendicationgvraisemblablement, pour ne pas dire
certainement, antériorisées par les informations citées. L'Administration fai-
sait,alors, valoir que pareille liberté é&tait excessive, débouchait, frécuem-
ment, sur 1'indifférence de nombreux déposants A 1l'égard des projets d'avis
documentaire et compromettait l'efficacité des efforts financiers, notamment,
acconplis var elle vour établir des avis documentaires. Elle faisait surtout
valoir que la finalité de l'avis documentaire ne consiste pas seulement a in-
former le déposant et, surtoutyles tiers de mossibles antériorités mais 4 inci-
ter le déposant & une rédaction optimale de ses revendications et que pareille
finalité est compromise npar le caractére facultatif de la réplicue & un P.P.A.D.
"fourni". Ces remarques ont, donc, conduit le législateur A admettre 1'obliga-
tion pour le déposant de révondre au ramort de recherche notifié par 1'Adminis-—
tration dans 1'hypothése, tout au moins, oil celui-ci signale de possibles anté-

riorités. La réponse peut prendre la forme soit de nouvelles revendications,
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éventuellement assorties de modifications de la descrintion destindes &
maintenir la concordance entre les deux piéces du dossier de dépdt, soit d'cb-
servations discutant la mertinence des nossibles antériorités mentionnées.

L'exnosé des motifs de la promosition de loi cbservait :

"La loi est en droit d'attendre du demandeur qu'il ne
maintienne pas ses revendications sans un minimim d'ef-
fort de réflexion et sans indiquer —pour l'information
des tiers~ des motifs qui le conduisent d ce maintien.
Par ailleurs, la participation effective du demandeur A
l'établrssement contradictoire de 1'avis documentaire est
le seul moyen de permettre & l'Administration de rectifier
les éventuelles erreurs d'appréciation commises lors d'un
premier examen et de lui éviter d'émettre un avis suscep-—
tible de tromper le public sur la validité du brevet dé-
Livré" (p. 11).

On meut également cbserver que ces discussions seront un bon entrainement pour
1l'industriel francais soucieux de doubler sa demande nationale par une demande
européenne dont l'examen par 1'0O.E.B. comortera mareille discussion des anté-

riorités mais avec la menace, plus grave, de la non-délivrance.

A pareille obligation , il fallait pré&voir sanction et la dis-
cussion sur ce point fut vive dans les milieux dits "intéressés". La sanction
de droit commun était l'engacement de la responsabilité civile du déposant, a
1l'occasion, notamment, de demandes reconventionnelles en rémaration formées par
des défendeurs & actions abusives en contrefagon. Les réformateurs de 1978 l'ont
estimée insuffisante. Une formule d'un genre tout 3 fait différent a retenu
1l'attention ; elle fut formulée au cours des travaux nréparatoires a 1'inter-
vention du Parlement et suscita, 4 ce niveau, un certain nombre de vives
critiques. L'article 50 (4) du texte projeté mar la pronosition FOYER
consistait, &trancement, & diminuer la créance d'indemnité de contrefacon a
laquelle peut prétendre le breveté qui n'a vas "joué le Jjeu" lors de la pro-—
cédure d'avis documentaire (V. infra). La suogesion a ét&, de bonne heure
écartée par le Parlement. Le l&gislateur a pnréféré faire appel d la technique
du rejet administratif gue 1l'article 16 (1) 8° prévoit mour le cas oli le de-—

mandeur n'a pas satisfait & l'oblication vrévue var l'article 19 al 1.
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- 117 - Le ravprort de recherche est, ensuite, publié avec le dossier
de la demande si cette derniére nublication n'est wmas d&jd intervenue en ap-—

plication de l'article 17 de la loi.

-118 - L'avis documentaire est, alors, Atabli sur la base des derniéres
revendications -et point, comme, avant la réforme du jeu précidant 1'établis-
sement du second projet d'avis documentaire— et au vu des cbservations émanant

du demandeur/éventuellement des tiers.

L'avis documentaire est publié en méme temps cque le brevet.

- 119 - A pronos de ce nouvel avis documentaire, trois observations

peuvent étre faites :

. La relation trés &troite entre la procddure d'avis documentaire et
la modification des revendication est maintenue et, 3 cet Bogard, doit se dé-
welooper entre le déposant et l'administration un dialogue inspird de celui

des procédures dites d'examen préalable, c'est-d-dire de délivrance contrdlée

. La procédure d'établissement de 1l'avis documentaire est allégée par
rapport & celle de 1968, la formule du Second Projet dfAvis Documentaire dis-—

paraissant.
. La formule et la terminologie du ravnort de recherche sont retenues

pour mériter la qualité de "rapport de recherche internationale " au regard

des formules eurondennes ét PCT de délivrance des brevets d'invention.

- 120 - les effets de 1l'avis documentaire se situent essentiellement

au plan documentaire dans la mesure ol il facilite l'opinion de diverses
personnes intéressées : déposant, tiers concurrents partenaires contractuels
éventuels... sur la brevetabilité de 1'invention et, au-deld, la validité et

la portée du brevet.
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Ay plan juridicue, 1l'avis documentaive n'a voint d'effets di-
rects. En vrincive, en effer, 1'administration est toujours tenuede délivrer
le titre. Il nien ira autrement, 8 raison du nouvel article 16 (1) 8°fque dans
1'hyoothése ol le dérosant n'auralt point exfceut? sa nouvelle cbligation.
Pareil avis documentaire ne lie pas davantage le juge. Saisi dune action en
annulation, celui-ci doit touwjours limiter son intervention & we avprécia—
tion de la d&monstration des vices infectant le brevet critioué faite par le
demandeur 8 1'action. Il ne suffirait point & 1'adversaire du brevet d'en

contester la validite et de demander wlobalement au juge de se prononcer sur
l'efficacitd des antériorités rossibles sionalées par 1'avis documentaire.
Sur ce point la jurisprudence antérieure & la réforme de 1978 ne sera pas
modifiée.

Certains effets indirescts doivent, d'autre vart, &tre signalés.
En l'absence de clause, par exemnle, 1'obligation de garantie des vices du
brevet ne peut jouer qu'd l'é&gard des vices cachfs de celui-ci. Or, on peut
estimer qu'il n'y a vas vice cach® lorsque le défaut de nouveautd ou d'ac—
tivité inventive résulte de l'existence d'une information signalée par l'avis
documentaire. Le mrobléme se nose, Egalament, de savoir si la clause de ca-
rantie renforcée visant précisérent le cas d'annulation du brevet var l'effet
de pareilles antériorités signalées par 1l'avis decurentaire ne serait point
atteinte nar une présommticn de mauvaise fol attelonant ce bénéficiaire et
lul interdisant de s'en vré&valoir (J.M. MOUSSERCN, L'obligation de garantie

dans les contrats d'exploitation de brevet, in Dossiers Brevets 1978.1I).

- 121 - Des problémes délicats de contflits de lois dans le temps vont
se poser d propos de l'application des différentes formules d'examen aux de—
mandes déposées avant l'entrde en vigueur de la loi de 1978. L'article 40

al 2 de la lci de 1978 &tablit une mesure transitoire en distinguant parmi
celles-ci selon cgue le premier vrojet d'avis documentaire prévu par l'article

20 du texte initial aura &té& cu non dé&4a atabli

. dans le premier cas, lL'"instruction® de la demande se poursuivra en

application du texte initial de 1968 ;
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. dans le second cas, 1""instruction" de la demande se moursuivra en
aoplication du texte rénové de 1978. Le probléne se pose, alors, de savoir
ce que signifie 1'exoression mme d'"instruction". Elle enulnbe, trés
certainement, la procédure d'aAtablissement d'avis documentaire et les déno-
sants devront, alors, faire extrémement attention car, A quelques jours
prés, leurs délais de modification des revendications sont trés sensible-
ment restreints. Enolobe-t-elle aussi le nouveau régime de rejet administra-
tif de la demande ? lLa g&néralité® de 1l'expression "instruction” le sugyére
vivement. Il sera, donc, nossible au Directeur de 1'INPI de rejeter aprés
1llentrée en vigueur de la loi de 1978 et au titre de llarticle 16 nouveau
des demandes déposées avant cette date. Certains invoqueront, peut &tre,
alors gue la lettre de l'article 19 ancien imnosait cue la procédure d'examen
en vue du rejet nrécede l'introduction de la nrocédure d'avis documentaire

et que les facultés de redjet de leurs demandes Ataient é&nuisfes au jour de
l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que celle-ci ne nuissent les
faire revivre. Il faut, toutefois, noter cque 1l'administration n'avait -ja-
mais accentd rareille internrétation de I‘érticle 19 et faisait valoir que
certains vices initiaux nouvaient justement apparaitre au cours et par l'ef-
fet de la procédure d'édtablissement d'avis documentaire et cue d'autres vices
pouwvaient s'installer au cours de cette nrocédure seulement, & raison, notam—
ment, de la modification des revendications autorisées durant tout son
déroulement.. Désormais, le voint de vue de l'administration qui se recon-—
nait le droit de rejeter les demandes Jjuscu'd la délivrance n'est plus me-
nacé par la rédaction d'un quelconque texte de la loi. Il vy a donc d penser
que l'argumentation tenant 4 la lettre de 1l'article 19 ne serait pas esti-
mée suffisante pour interdire, & elle seule, 1l'application de l'article 16
aux demandes déposées avant 1l'entrée en vigueur du texte de 1978 ré&formant

notre droit des brevets d'invention.
Intervenant dans un court lans de temps, les conflits de lois

évoquag devraient, en conséoguence, ne pas rencontrer de tron grandes

difficultés dans leur réglement.
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. LOI DE 1968 — TEXTE NOUVEAU -

- Article 21 -

Aprés 1'laccomplissement de la procédure prévue aux articles 19 et 20
le brevet est délivré.

Tous les titres délivrés comprenmnent la description, s'il y a lieu les
dessins, les revendications et, s'il s'agit d'un brevet,l’'avis documentaire.

- Articlewgg -

Les mentions relatives d la délivrance des brevets sont publides au
Bulletin Off%Zciel de la Propriété Industrielle.

~ Article 20 bis -

"1.~ Le demandeur qui n'’a pas respecté un délai d 1l'égard de 1'INPI
peut présenter un recours en vue d'€tre restauré dans ses droits s'il jJustifie
d'une excuse légitime et st l'emp@chement a pour consdquence directe le rejet
de la demande de brevet ou d'une requéte, la perte de tout autre droit ou celle
d'un moyen de recours.

"2.~ Le recours doit &tre présenté dans un délal de deux mois d compter
de la cessation de 1'empdchement. L'acte non accompli doit 1'&tre dans ce délat.
Le recours n'est recevable que dans un délail d'un an d compter de 1'expiration
du délar non observé,

"3.~ Les disposttions du présent article ne sont applicables ni aux
délats prévus aux articles 20, 41 et 48, ni au délal de priorité institué par
L'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété indus-—
trielle.

. LOI DE 1968 -~ TEXTE INITIAL -
- Article 21 =

Aprés l'accomplissement de la procédure prévue a l'article 20,

le brevet est délivré,

Tous les titres délivrés comprennent la description, s'il y a
lieu les dessins, les revendications et, s'il s'agit d'un brevet,
1'avis documentaire définitif.

- Article 22 -

Les mentions relatives 4 la délivrance des brevets sont publiées
au Bulletin Officiel de la propriété industrielle.
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B -~ MESURE CONSTITUTIVE DE LA DECISION ADMINTSTRATIVE DE . DELIVRANCE

- 122 - A 1'issue des différentes orérations nrichidemment examinées, le direc—
teur de 1'INPI wrocgdera 3 la délivrance du titre de pronriétd industrielle. Cel-

le -ci consistera dans l'apposition du sceau de 1'INPI sur la demande de brevet,

le titre délivré comprenant la descrintion accommacnéedes revendications définitives

et de l'avis documentaire.

C =~ MESURES POSTERIFURES A LA DECISION ADMINISTRATIVE DE DELIVRANCE

~ 123~ A l'issve de la mesure administrative de délivrance au sens étroit du
terme, l'administration assure différentes mesures de publicité. lLa mesure de dé-
livrance sera, tout d'abord, nmubliée au Bulletin Officiel de la Pronrié&té Indus—
trielle (B.O.P.I.) en apnlication de l'article 22 inchangé. L'administration con-
tinuera, sans nul doute, ad assurer différentes publications sumplémentaires dont
celle des abrAads du contenu technicque de l'invention ainsi que la mige A la dig-
vosition des intéressés, moyennant we faible somme, de fascicules comoortant
descrivtion, dessins, revendications et avis documentaire. Des collections de bre—
vets seront mises 3 la dismosition du public au siége et dans les centres ré-
glonaux de 1'INPI, services des archives, chanbres de commerce, &tablissements

universitaires...,

~ 124 - la procédure de délivrance, conme tout autre est rythmfe par un certain
nombre de délais qui, la nlupart du temps, seront mesurés var les textes d'appli-
cation. le législateur a juwé utile d'atténuer la rigidité de ces délais et la
rigueur des sanctions gui meuvent &tre attachfeg 3 leur inobservation. Tel est
1'objet de l'article 20 nouveau qui permet au demandeur ayant méconnu certains
délais a l'égard de 1'INPI§§ﬁi justifierait d'une excuse lAgitime de son compor-
tement de présenter un recours dans un dAlai de un an & comter de 1'expiration

du délai non observé et ou de deux mois a& commter de la cessation de 1'empé&chement.

- 125 -  On peut s'interrocer sur 1l'autorité comp@tente mour connaitre de pareil-—

les demandes. L'exnosé des motifs de la proposition de loi indicue :

"Ce recours sera porté comme en matiére degtaxes de patement
annuelle devant la Cour d'appel de Paris sous réserve des pou-
voirs que la proposition de loi tend dans les deux hypothéses a
conférer au directeur de L'INPT (cf. infra, art. 36.4, p. 12).
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. LOI DE 1968 — TEXTE NOUVEAU -

eI

- Article 13 -

La date de dépdt de la demande de brevet est celle d laquelle le de-
mandeur a produtt les documents qui contiennent

"a.- wne déclaration selon laquelle wun brevet est demandé ;

b.- l'identification du demandeur ;

c.~ une description et wne ou plusieurs revendications méme si la
deseription et les revendications ne sont pas conformes aux autres exigences
de la présente lot."

. DECRET DE 1958 - TEXTE INITIAL -

- Article 4 -

Le bénéfice de la date du dépdt de la demande de brevet est ac-—
quis si cette demande est accompagnée, au moment du dépdt,d'au
moins un exemplaire des pidces prévues aux(a) (requéte),(b) (des-
eription et revendications),(c) (dessins éventuels) de l'article
3 du présent décret méme si ces piéces ne sont pas réguliéres

en la forme, ainsi que de la justification du paiement des taxes
prévues au(e) dudit article.

TEXTE ORIGINE - CONVENTION DE MUNICH -

- Article 80 -

La date de dépdt de la demande de brevet européen est celle a
laquelle le demandeur a produit des documents qui contiennent :

a) une indication selon laquelle un brevet euroh&en est demandé ;

b) la désignation d'au moins un Etat contractant ;

¢) les indications qui permettent d'identifier le demandeur ;

d) une description et une ou plusieurs revendications dans une
des langues visées a4 1'article 14, paragraphes 1 et 2, méme
si la description et les revendications ne sont pas conformes
aux autres exigences de la présente convention.
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SECTION IT - SANCTION DES CONDITIONS

- 126 - La méconnaigsance des différentes conditions, de fond et de
forme, prescrites par la loil pour la constitution valable d'un droit de
brevet est sanctionnée par deux séries de mesures, les premiéres d'ori-~

gine administrative (Par. 1) les secondes d'origine judiciaire (Par. 2).

PAR

RAPHE 1 -~ SANCTIONSD'ORIGINE ADMINISTRATIVE

- 427 = Les sanctions d'origine administrative sont de deux types selon
gqu'elles écartent ou comportent une faculté de purge des vices et de régu—
larisation des demandes accordée au déposant. Dans le premier cas, on

A0

rencontre la "déclaration d'irrvecevabilité". Le défaut de piéces majeures

de la demande : requéte, description, revendicatiof sera sanctiomné par
rétroactive.

cette formule qui n'implique aucune facultd de régularisation /La mécon-

nalssance des autres formalités de dépdt mais aussi certaines incbser-—

vations graves des conditions de brevetabilité (comumes & tous les

titres de propriétés industrielles ou propres a certains comme 1'exigence

de rattachement imposée aux certificats d'addition) seront sanctionnées

par le'reijet administratif de la demande. La méconnaissance "manifeste"

des exigences d'invention et application industrielle comme des conditions

négatives de brevetabillité sera sanctionnée de la sorte

11l en ira de méne si une antériorité signalée par le rapport
de recherche affecte la nouveauté de 1'invention et qu'aprés mise en
demeure, le déposant n'a pas modifié sa revendication. La régle résulte
du nouvel article 16, 6 bis dont la préparation a été particuliérement
laborieuse. La sanction a moing, en effet, pour objet d'instituer et de
sanctionner un contrdle de nouveauté et de refuser la délivrance des
brevets sur des inventions antériorisfes qe d'imposer aux déposants sous
la menace d'une sanction de tenir compte dans leurs revendications des
informations données par le rapport de recherche. Au cours des travaux
préparatoires, L'Administration a fait valoir 1'indifférence regrettable
d'un certain nombre de demandeurs & 1'égard des différentes moutures de
Pavig documentaire. L'cbligation d'en tenir compte a été posée par l'ar-
ticle 19, 1 avec 1'approbation immédiate des milieux intéres—
sés ; L'énoncé d'une sanction a, en revanche, suscité beaucoup de difficultés;
au terme de multiples propositions, la solution la plus simple mais égale-
ment au domaine le plus &troit a été retenuve. Vsle faible seuil de nouveaute
et Hexigence d'une absence manifeste de celle—ci, il est & penser gque les
rejets opérés 4 ce titre seront peu nombreux. 11 faut espérer que 1'appli-
cation de cette mesure ne prolonge pas excessivement les délais d’examen
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. LOI DFE 1968 - TEXTE NOUVEAU -~

- Article 49 -

"1.- Le brevet est déclaré nul

a.— 51 son objet n'est pas brevetable aqux termes des
articles 6 d 11 ;

b.= 8"l n'expose pas 1'invention de fagon suffisamment
claire et compléte pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;

e.~ st son objet s'étend au~deld du contenu de la demande
telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base
d'une demonde divistonnaire, st son objet s'étend au-deld du contenu de la
demande initiale telle qu'elle a été déposée ;

« LOI DE 1968 -~ TEXTE INITIAL -
- Article 28 al 2 =

L'objet des revendications ne peut s'Btendre au-deld du
contenu de la description complétée, le cas échéant, par
les dessins.

- Article 49 -

La nullité du brevet est prononcée si 1l'invention n'est pas
brevetable aux termes des articles 6 & 12 ou si la descrip-
tion n'expose pas l'invention d'une fagon suffisante pour
gu'un homme du métier puisse 1'exécuter.

. TEXTE INITIAL - CONVENTION DE MUNICH -
-~ Article 138 ~

1) Sous réserve des dispositions de l'article 139, le
brevet européen ne peut etre déclaré nul, en vertu de la
législation d'un Etat contractant, avec effet sur le ter-
ritoire de cet Etat, que :

a) si 1'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux
termes des articles 52 3 57 ;

b) si le brevet européen n'expose pas l'invention de fagon
suffisamment claire et compléte pour qu'un homme de métier
Puisse 1'exécuter

c) si l'objet du brevet européen s'étend au-dela du contenu
de la demande telle qu'elle a &té déposée ou,lorsque le bre-
vet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire

ou d'une nouvelle demande déposée conformément aux disposi-
tions de l'article 61, si 1'objet du brevet s'étend au-dela
du contenu de la demande initiale telle qu'elle a &té
déposée

d) si la protection conférée par le brevet européen a &té
étendue

e) si le titulaire du brevet européen n'avait pas le droit
de 1'obtenir aux termes de l'article 60 § 1.
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PARAGRAPHE 2 ~ SANCTION D'ORIGINE JUDICIAIRE

- 128 - La sanction des vices les plus graves infectant un brevet sera-
aprés comme avant la réforme de 1978, l'amnulation du brevet dont nous en-

visagerons, tour a tour, les conditions (I) et les effets (II).

I ~ CONDITIONS DE L'ANNULATION

- 129 - ILes vonditions de 1'annulation sont des conditions de fond

dans la mesure ol elles visent les ouvertures de l'action en annulation (A)
et des conditions de forme dans la mesure ol elles concernent les modalités

d'obtention de la décision d'annulation (B).

A - CONDITIONS DE FOND DE_L'ANNULATION : LE DOMAINE DE_L'ACTION

- 130 - Ies ouvertures & l'action en annulation sont restrictivement

posées par l'article 49 al 1. Elles sont au nombre de trois.

Comme dans le texte initial de la loi de 1968, 1l‘'annulation pour—
ra étre demandée et obtenue si l'invention n'est pas brevetable, peu impor-—
tant, alors, les conditions de brevetabilité méconnues par le brevet. Peu
importe, en particulier, que le vice ait déja pu étre sanctionné par la
technique du rejet administratif de la demande. Il ne saurait, en effet,
8tre question d'avancer que, dans les hypothéses visées par l'article 16, la
délivrance purge le vice. Il y aura dans ces cas cumul des deux techniques

administrative et judiciaire de sanction des conditions de brevetabilité.

Comme précédemment, le brevet pourra étre annulé pour insuffisance
de sa description et impossibilité pour un homme de métier d'exécuter 1'in-

vention a partir de son enseignement.

L'article 49 al 1 innove, en revanche, par rapport au texte cor-
respondant initial dans la meusre ol il permet de demander 1'annulation du
brevet dont les revendications ont été &largies au deld du contenu de la de-
mande initiale ou des brevets divisionnaires é&galement &tendus au-—dela du
contenu de la demande complexe premiére. La premiére innovation est, peut-
étre plus de forme que de fond dans la mesure ol l'article 49 al 1lc) peut
8tre rapproché de l'article 28 al 2 ancien aujourd'hui supprimé prescrivant
que : "l'cbjet de revendication ne peut s'étendre au-deld du contenu de la
description complétée le cas échéant par les dessins". La sanction de la di-
vision extensive est, en revanche, originale. La liste des cas d'annulation
est limitative et le tribunal ne saurait, par exemple, comme il y était autor
risé par l'article 30 de la loi de 1844, annuler un certificat d'addition
pour défaut de rattachement au brevet support ; la complexité de la demande
ne saurait pas davantage autoriser l'amnulation du titre méconnaissant la

condition d'unité d'invention . o .
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. LOI DE 1968 — TEXTE NOUVEAU -

T T T

- éfticZe 50 -

Le ministére public peut agir d'office en nullité d'un
brevet d'invention,

. Loi de 1968 ~ TEXTE INITIAL -

~ Article 50 al I -

Le ministére public peut agir d'office en nullité d'un
brevet d'invention.
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B - CONDITIONS DE FORME DE L'ANNULATION : LE REGIME DE LA PROCEDURE

- 131 - L'action en annulation peut étre engagée & titre principal
par un partenaire contractuel soucieux de se libérer d'un contrat d'exploi-
tation portant sur un brevet vicié, par un tiers concurrent soucieux d'obté—
nir la libé&ration de son domaine d'activité, ou encore par le ministére pu-
blic lui-m@me autorisé & ce faire par l'article 50 mais dont les interventions
ont été extré&mement rares dans le passé. L'action éﬁ annulation sera plus
fréquemment formée par voie de démande réconventionnelle par un défendeur

en contrefagon soucieux d'établir que le démandeur agit sans droit & son

encontre.,

- 132 - A raison de l'article 68 al 2 précédemment rencontré, la
Juridiction compétente est impérativement 1'un des Tribunaux de Grande

Instance spécialisés.

= 133 - La proposition de loi FOYER prévoyait la notification a
1'INPI de la déemande en annulation et des conclusions des parties et, en
retour, les cbservations de l'administration sur la validité du brevet. Cette
innovation procédurale a été écartée par la Commission des loispour deux sé&-
ries de raisons prééentées par le rapporteur & 1'Assemblée Nationale, Mr.

REGIS, dans les termes suivants :

"La premiére est d'ordre juridique : <l est de régle fonda-
mentale en France que le pouvolr Judiciaire soit indépen-—
dant et que l'administration ne puisse s'immiscer dans son
exercice. Le dirvecteur de 1'INPT a épuisé ses pouvoirs en
délivrant le brevet et, d partir de sa délivrance, celui-

et est soumis au seul contrdle du powvoir jJudiciaire, lequel,
lorsqu'il est saisl, doit pouvoir se prononcer en toute
indépendance par rapport d l'administration.

La seconde considération est d'ordre pratique : l'applica-
tion de la disposition rejetée par la commission aurait
exposé les Justiciables d de graves dangers. En effet, l'avie
du dirvecteur de 1'INPI, en raison du caractére de 1'autorité
qut l'émet, risquerait fort d'impressionner le tribunal et,
partant, de fausser le débat judiciairel! (J.0. Déb. Ass.

Nat. 24, 11. 1977, p. 78 79).

Dogsiers Brevets 1978.I111



124,

LOI DE 1968 — TEXTE NOUVEAU -

- Article 50 bis -

"3.- Lorsque la décision annule partiellement une revendica-
tion, elle renvote le propriétaire du brevet devant l'Institut National de
la Propriété Industrielle afin de présenter une rédaction de la vevendication
modifiée selon le dispositif du jugement. Le directeur de 1'Institut a le
pouvoir de rejeter la revendication modifiée pour défaut de conformité au
Jugement sous réserve d'un recours devant la Cour d'appel de Paris'.

LOI DE 1968 - TEXTE INITIAL -

~ Article 49 al 2 -

Si le brevet n'est annulé que partiellement, la nullité est
prononcée sous la forme d'une limitation des revendications.

. TEXTE ORIGINE -~ CONVENTION DE MUNICH -

- Article 138 § 2 -

(2) S1i les motifs de nullité n'affectent le brevet européen
qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une
limitation correspondante dudit brevet. Si la législation
nationale 1'admet, la limitation peut €tre effectuée sous
la forme d'une modification des revendications, de la des-
cription ou des dessins.
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II - EFFETS DE L'ACTION EN ANNULATION

~ 134 ~ Les effets immédiats d'une décision d'annulation consistent
dans la destruction du droit rétroactive au jour du dépdt. Objet (A) et

portée (B) de la décision appellent observation.
A ~ OBJET DE L'ANNULATION

-~ 135 ~ L'annulation peut &tre totale si le vice affecte en totalité la tota-—
lité des revendications du brevet ; elle peut &tre partielle si les reven-
dications du brevet ne sont que partiellement atteintes. Sous le régime
initial de 1968 le législateur indiquait, seulement, qu'en cas d'annulation
partielle, la nullité était prononcée sous la forme d'une "limitation des
revendications" (art. 49 al 2). Les auteurs discutaient sur le point de
savoir si pareille limitation devait s'entendre au sens quantitatif de di-
minution du nombre des revendications et impliquer la nécessaire stérilisa-
tion dans leur entier des revendications viciées ou si elle devait s'en—
tendre au sens qualitatif et impliguer une nouvelle rédaction des reven-
dications que, seul, le juge aurait pu alors assurer mais avec une portée,
semble-t-il relative & l'affaire traitée puisque les décisions d'annula-
tion se caractérisaient, sous le régime précédent, par leur effet relatif
aux parties & 1l'instance. Notons que dans les dix arnées d'application du
texte de 1968, nulle décision d'annulation partielle de revendication de
brevet n'a été, & notre connaissance rendue ; les problémes posés par 1l'ar-

ticle ancien sont, donc, demeurés en suspens.

L'article 50 bis al 3 prévoit une formule plus complexe mais
plus satisfaiéante aussi au regard des principes nouveaux du droit des
brevets. Le titulaire du brevet assurera lui-méme une nouvelle rédaction
de la revendication sous le contrdle de 1'INPI dont le directeur pourra
éventuellement rejeter le nouveau texte comme non conforme & la décision Jju-
diciaire d'ammulation. Pareille décision -comme les précédentes sera justi-
ciable d'un recours devant la Cour de Paris, 1l'article 50 bis al 3 in fine
rappelant sur ce point la ré&gle généraleposée par le loi dans son article
68~IT. La nouvelle rédaction des revendications sera soumise a publicité et
se substituera, parfaitement, pour le futur aux précédentes. Elles seront,
donc, d'opposabilité absolue et point liées & une instance déterminée et

aux seules parties & tel contentieux donné.
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LOI DE 1968 — TEXTE NOUVEAU -

- Article 50 bis

"1.- La décision d'anmulation d'un brevet d'invention a_un %ffet
absolu sous réserve de la tierce opposition. A L'"égard des brevets demandes
avant le ler janvier 1969 1'annulation s'applique aux parties du brevet déter-—
minées par le dispositif de la décision.

' "2.~ Les décisions passées en force de chose jugée sont notifiées

au directeur de 1l'Institut National de la Propriété Industrielle, aux fins

d'ins cription au registre national des brevets.

. LOL DE 1968 - TEXTE INITIAL -

- Article 50 al 2 -

La nullité prononcée & la demande du ministére public
a un effet absolu lorsque la décision d'annulation est
passée en force de chose jugée, elle est notifiée &
1'Institut National de la Propriété Industrielle qui
la rend publique
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B = PORTEE .DE. L*ANNULATION

- 136 - .| L'innovation la plus importante apportée par la ré&forme
~de 1978 concerne la portée de la décision et tient & 1l'abandon de 1'"effet
relatif" traditionnellement attaché aux jugements d'annulation de brevet

au profit d'une formule plus vigoureuse d'annulation erga amnes. Suggérée
par- certains- lors de la réforme de 1968, cette formule avait &té écartée et
la décision d'annulation s'identifiait davantage & une sorte d'inopposabili-
té du brevet qu'd la véritable destruction du droit. L'exposé de s motifs

critique la solution classique en ces termes :

"Cette solution résulte d'une confusion entre deux notions
celle de l'étendue des effets d'un jugement déterminée par

" celle du rapport de droit qui en est L'objet, et L'autori-
té de chose jugée, qualité du contenu de la sentence,qui
et rend désormars incontestable, et que la régle du con—
tradictoire vend nécessairement relative',

"La solution traditionnellement admise, trés protectrice

des droits des brevetés a été expliquée d'une maniére peu
convaincante par le caractére plus spécifique de la matié-
re des brevets et la crainte de divergences de décision
entre des juridictions peu habituées d en traiter” (p. 20)

Cette dermiére justification jointe & la spécialisation
des juridictions appelées a connaltre des problémes de brevets, la solution
classique devait &tre revue et l'article 50 bis al 1 affirme 1'effet absolu

-

des décisions d'annulation quel que soit le demandeur & pareille instance.

L'article prévoit corrélativement que toutes les décisions
d'annulation ayant obtenu force de chose jugée feront 1l'cbjet d'inscription
au Registre National des Brevets alors que pareille publication était jus-
qu'ici réservée aux décisions d'annulation exceptionnellement rendues &
1'initiative du ministére public en application de l'article 50 al 2 in

fine auxquelles l'effet absolu était jusqu'ici réservé.
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Cette innovation de la loi de 1978 mérite & tous égards approbation et
va avoir d'importantes conséguences. L'annulation d'un brevet est, désormais,
opposable & tous et par tous. Le titulaire d'un brevet annulé ne pourra pas
engager de nouvelles actions en contrefacon et les contrats élaborés sur les
brevets nuls seront, désormais, sans objet et encourront, eux mémes, annu-
lation dans la mesure ol le brevet annulé en était l'objet sinon exclusif du
moins principal. L'utilité des clauses de non contestation, devenues clauses de
style dans la pratique contractuelle en matiére de brevets d'invention, déja
fortement menacée par 1'application des ré&gles tant- du droit interne que du

droit cammunautaire de la concurrence est singuliérement réduite.

- 137 ~Quelques problémes délicats de conflits de lois dans le temps se poseront

d l'issue de pareille réforme desmécanismes de 1'annulation de brevet.

S'agissant des cas d'annulation et, par conségquent, de vices affectant le
droit ab initio, la loi applicable sera, sans nul doute, la loi en vigueur au
jour du dépdt ; la loi de 1978 ne pourra donc, sur ce point, s'appliquer
qu'ad des brevets déposés aprés son entrée en vigueurLe probléme pourra, en
revanche, se poser pour la derniére ouverture lorsqu'il s'agira d'une demande
initiale complexe déposée avant son entrée en vigwwrmais divisée postérieure-—
ment & cette date. Dans ce cas, l'application du texte nouveau devrait inter-—
venir puisque le vice s'est inscrit avec la division postérieurement a

1'entrée en vigueur du texte nouveau , par conséquent.

S'agissant en revanche, de la procédure ou des effets de 1l'annulation,
les dispositions nouvelles sont immédiatement applicables quelle que soit la
date de dépdt du brevet concerné. L'annulation & effet absolu devrait méme
jouer pour les instances en cours. Le principe de non rétroactivité de la loi
nouvelle s'oppose, en revanche, & ce que les décisions d'annulation déja

rendues aient effet erga omes.
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CHAPITRE  SECOND

LES EFFETS DE L'APPLICATION DU SYSTEME DES BREVETS

SECTTON T -~ LA RESERVATION DE L' INVENTION p. 133
& 1 - Le sujet du droit de brevet p. 133
§ 2 - L'dbjet du droit de brevet p. 141
§ 3 -~ Le contenu du droit de brevet p. 145

I — Les pPré&rogatives e mmrm e o e e e p. 145
A - Inventaire des prérogativeg——m——=—=—m—mmm———— p. 145
B -~ Domaine des prérogatives p. 153
II - Les charges ——— p. 157
A - L'dbligation au réglement des annuités———-- n. 157
B - L'obligation d'exploitation p. 163
€ 4 - La sanction du droit de brevet——-—=—=—m=———— p. 165
I - L'acte de contrefagon p. 165
A ~ Elément matériel-——-—- p. 167
B ~ Elément moral: - p. 177
C -~ Elément légal — p. 179
IT -~ L'action en contrefagon—- p. 183
A - Introduction e p. 183
B ~ Déroulement: - p. 185
C - Dénouement - p. 188

SECTION II -~ LA COMMERCIALISATION DE IL'INVENTION——~——-—— p. 193

§ 1 ~ Opérations contractuelles ~—— p. 193

I - R&gles communes a l'ensenble des contrats—— p. 193
IT - Regles propres aux différents contrats———-- p. 197
A - Opérations comportant transfert du droit-—-——p. 197
B - Opérations ne comportant pas transfert du drp. 199

§ 2 ~ Opérations autoritaires—- ——— p. 203
I ~ Opérations camportant transfert du droit-- p. 203
IT - Opérations ne comportant pas transfert du drp. 206
A - Licence obligatolre-——m=—mmmm——mm— e e p. 206

B - Licence d'office - p. 211
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La seconde question posée concerne, donc,

LES EFFETS DE L'APPLICATION DU SYSTEME
DES BREVETS D'INVENTION
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CHAPITRE SECOND

EFFETS DE L'APPLICATION DU SYSTEME DES BREVETS
~ 138 - ILe droit de brevet est une réponse 3 la sollicitation des titulaires

de connaissances techniques soucieux d'cobtenir la RESERVATION (Section I) de

leur invention et leur COMMERCIALISATION (Section II).

SECTION I - LA RESERVATION DE L'INVENTION

- 139 - La réservation de l'invention va &tre obtenue par la voie d'un droit
réel, largement assimilable & un droit de propriété, 1'ayant pour dbjet. L'étude
de ce droit de brevet ampelle observation de son sujet ( 8§ 1), de son objet (8§ 2%

de son contenu (§ 3) et de sa sanction (§ 4).

PARAGRAPHE 1 -~ LE SUJET DU DROIT DE BREVET

-140 - Le brevet a nour sujet le d*nosant ou son ayant cause, héritier ou ces-
sionnaire a titre gratuit ou onéreux a raison d'une cession, d'un échange, d'un
apnort en sociAté... Tl veut s'agir dfun national, d'un étranger, d'une personne

physique ou morale, de droit public ou de droit nrivé.

-141 - Le droit de brevet peut avoir un ou plusieurs sujets, un ou plusieurs
titulaires. Dans ce second cas, la régle juridique est anpelée a4 organiser les re-
lations entre les co-titulaires du brevet, les copropriétaires de 1l'invention.

A 1'expression de copropriété du brevet, regrettable du point de vue du langage
juridique, nous préférerions, en effet, celle de cooropriété de 1'invention ou

de co-titularité du brevet ; nous nous en tiendrons, toutefois, a la terminolo-
gie retenue par le législateur... et la pratioue (2° Renc. Pron. Ind. La copro-—

priété des brevets, Lyon 1972, Coll. CEIPI, Litec 1973).

- 142 - Cette copropriété peut étre initiale et ré&sulter d'un dépdt effectué
en commun par plusieurs demandeurs ; la praticque en est fréquente non seulement
a raison des dépdts de brevet sur les inventions mixtes cbtenues jusqu'ici en
exécution d'un contrat de travail mais aussi & 1'égard d'inventions déposées

par plusieurs entreprises 3 raison d'accords de collaboration. Cette copropriété
peut également, &tre dérivée et intervenir, seulement, en cours d'existence du
droit,a raison d'une cession du brevet i plusieurs persomnes ou de la cession &

un ou plusieurs tiers de fractions, seulement, du droit de brevet.
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. LOI DE 1968 - TEXTE NOUVEAU —

- Article 42 -

"1.- La copropriété d'une demande de brevet ou d’un brevet est régre
par les dispositions suivantes :

a.- Chacun des copropriétaires peut exploiter l'invention 4 son profit,
sauf d indemmiser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas
personnellement L'invention ou qui n'ont pas concédé de licence d'exploitation.

A défaut d'accord amiable, cette indemmité est fixée por le tribunal ;

b.- Chacun des copropriétaires peut agir en contrefagon 4 son seul
profit. Le copropriétaire, qui agit en contrefagon, doit notifier 1'assignation
délivrée aux autres copropriétaires ; 1l est sursis d statuer sur l'action tant
qu'il n'est pas Justifié de cette notification ;

c¢.~ Chacun des copropriétaires peut concéder 4 un tiers une licence
d'exploitation non exclusive sauf 4 indemniser équitablement les autres copro-—
priétatres qui n'exploitent pas personnellement 1'invention ou qui n'ont pas con-
cédé de licence d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est
fixée par le tribunal de grande instance.

Toutefois, le projet de concession doit Etre notifié aux autres copro-
priétaires accompagné d'une offre de cession de la quote-part d un prix détermi-
né.

"Dans wn délail de trois mois suivant cette notification l'un quelcon—
que des autres copropriétaires peut s'opposer & la concession de licence 4 la
condition d'acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence.

A défaut d'accords dans le délai prévu a l'alinéa precedent le prix
est fixe par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d'un délat
d'un mois & compter de la notification du jugement, ou, en cas d'appel, de l'ar—
rét, pour renoncer d la concession de la licence ou & l'achat de la part de
copropriété sans préjudice des dommages et intéréts qui peuvent Etre dus. Les
dépens sont A la charge de la partie qui renonce ;

¢ big.~ Une licence d'exploitation exclusive ne peut Etre accordée

qu'avec 1'accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice ;

d.= Chaque copropriétaire peut, A tout moment, céder sa quote—-part.
Les copropriétaires disposent d'un droit de preemptzon P@ndant un délai de trots
mots 4 compter de la notification du projet de cession. A défaut d'accord sur le
prix, celui-ci est fixe par le tribunal de grande instance. Les parties disposent
d'wn délail d'un mois a compter de la nottf%catzon du Jugement, ou, en cas d'appel,
de l'arrét, pour renoncer & la vente ou 4 l'achat de la part de copropriété sans
préjudice des dommages et intéréts qui peuvent Etrve dus. Les dépens sont d la
charge de la partie qui renonce.

"2.— Les articles 815 et suivants, les articles 1873-1 et survants
atnst que les articles 883 et suivants du Code civil ne sont pas applicables a
la copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet.

"3.~ Le copropriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet peut no-
tifrer aux autres copropriétaires qu'il abandonne 4 leur profit sa quote-part. A
compter de 1l'inscription de cet abandon au registre national des brevets ou, lors-—
qu'tl s'agit d'une demande de brevet non encore publiée, & compter de sa nottifica-
tion 4 l'Institut national de la propriété industrielle, ledit coproprzetamre est
déchargé de toutes obligations a L’egard des autres copropridtaires ; ceux—ci se
répartissent la quote part abandonnde 4 proportion de leurs droits dans la copro-—
priéié sauf convention contraire.

"4,- Les dispositions du présent article s'appliquent en l'absence de
stipulations contraires.

"Les copropriétaires peuwvent y déroger 4 tout moment par un réglement
de copropriété”.
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. LOI DE 1968 — TEXTE INITIAL -

- Article 42 -~

L.~ La copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet
est régie par les dispositions suivantes :

1.- Chacun des copropriétaires peut exploiter perSOnnel%e-
ment 1'invention dans la proportion de ses droits et agilr
en contrefagon a son profit ;

. . = . 15 2
2.~ Un copropriétaire ne peut concéder une lirence d'explol
tation & un tiers qu'avec 1'accord de tous les autres copro~
priétaires ou avec 1l'autorisation de justice ;

3.- Chaque copropriétaire peut, & tout moment, céder sa
quote-part. Les copropriétaires disposent d'un droit de
préemption pendant un délai de trois mois & compter de la
notification du projet de cession. A défaut d'accord sur
le prix, celui-ci est fixé par le tribunal, & moins que le
vendeur ne retire son offre.

IT.- Les dispositions du présent article s'appliquent en
L'absence de stipulation contraire. Les copropriétaires
peuvent y déroger, & tout moment, par un réglement de co~
propriété.
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- 143 - Le régime de la co-titularité d'une demande de brevet

ou d'un brevet est soustrait au droit commun de 1l'indivision tel qu'il
résulte des articles 815 et s, d'une part, 1873et s. d'autre part du

Code civil. L'existence d'un régime juridique spécifique & la copropriété
des inventions imposait, déja, la solution dans le silence du texte 1é&gal.
Tout doute est, désormais, &carté par la disposition extraite de 1l'article
42 § 2 de la loi des brevets. Ie principal intérét de cette élimination
a disparu, d'ailleurs, au cours des travaux préparatoires de notre charte
des brevets. La loi du 31 décembre 1976 traitant des conventions relatives
au maintien et & l'organisation de 1'indivision avait, en effet, inscrit

a l'article 1873~4 du Code civil un alinéa 3 ainsi rédigé :

"4 peine de nullité, cette convention ne peut Etre conclue
qu'entre persomnes physiques. Elle devient caduque St, en
cours d'exdcution et pour quelque cause que ce 8olt, une
quate part des biens indivis ou de plusieurs d'entre eux est
dévolue qune personmne morale',

Certains copropriétaires de brevets avaient pu, alors
-3 tort, eelon nous- s'inguiéter de la validité des conventions de coproprié-
tés des brevets d'invention. Avant méme que la loi des brevets n'écarte
expressément 1'application en notre matidre de ces différents textes et,
notamment, de 1'article 1873-4-al 3, celui-ci a &té& abrogé par la loi 78.627
du 10 juin 1978 "modifiant diverses dispositions du Code civil relatives &
1'indivision (J.0. Iois et Décrets 11 juin 1978, p. 2334; v. commentaire

in Dossiers Brewvets 1978.III).

Maintenant sa structure initiale, l'article 42 nouveau
dissocie les deux situations d'ABSENCE (A) et de PRESENCE (B) d'une organi-—

sation conventionnelle dite "réglement de copropriété".

A - ABSENCE D'UN REGLEMENT DE COPROPRIETE DE L'INVENTION

3
:

- 144 -~ L'article 42 (1) de la loi des brevets envisage la Premiéﬁé

hypothése ol les copropriétaires n'ont pas établi de "réglement de coPrOPrﬁé"
i

tén, f
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Ce texte n'établit aucune structure institutionnelle pour
les copropriétaires mais répartit les opérations concernant le brevet en
copropriété en quatre catégories, déja reconnues, si de domaines différents,
sous le régime initial (J.M. MOUSSERON, Rapport général sur "La copropriété

if ,
des brevets d'invention in 27ms Renc. de Prop. Ind., Lyon 1972, in Coll. CEIPI

Litec 1973 ) :

= 145 ~ . Certaines opérations seront, tout d'abord, assurées sous

le signe du "tous pour tous" dans la mesure ol elles devront &tre assurées

par tous les copropriétaires et produiront leurs effets a 1'égard de tous.
Comme par le passé, il s'agira, sans doute, des opérations affectant 1l'objet
du droit comme les modifications de revendications, leur abandon par renon-—
ciation, le retrait de la demande ou la transformation de la demande de bre~
vet en demande de certificat d'utilité. Il s'agira, &galement, de la ession
de brevet qu'il faut bien distinguer de la session de ecmyn @ mart que chague

copropriétaire peut lui-méme, effectuer, seul.

- 146 - . Certaines opérations seront, ensuite, assurées sous le

signe du "tous pour un" dans la mesure ol elles devront,&galement,&tre as-—

surées par tous les copropriétaires mais produiront leurs effets & 1'égard
d'un seul d'entre eux. Nous pensons & la concession de "licence d'exploita-
tion exclusive" dont 1l'article 42 (1) c bis prévoit qu ‘clle"ne peut étre
accordée qu'avac 1'accord de tous les copropriétaires ou par autorisation
de justice". Nous ne pensons pas que pareil accord implique que tous les
copropriétaires participent & la convention de licence en la qualité de
contractants. Seul, celui qui en aura pris 1l'initiative et aura traité avec
le tiers sera,donc, débiteur des cdbligationg de délivrance et, surtout, de

garantie et créancier des obligations d paiement de redevances, par exenple.

~ 147 - . Certaines opérations seront, d'autre part, assurées sSous

le signe du "un pour tous" dans la mesure ol elles pourront Etre assurees

par un seul des copropriétaires mais produiront leurs effets & 1'égard de
tous. Il s'agit, notamment, du paiement des annuités et également, pensons—

nous, du dépdt de certificat d'addition.
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; 148 - . Certaines opérations seront enfin assurées sous le signe
du "un pour un" dans la mesure oll elles pourront &tre assurées par un seul

des coproyiétaires et produiront leurs effets & son seul endroit. Il s'agit,
tout d'abord, comme cela &tait douteux sous le régime initial, de 1l'exploi-—
tation personnelle de 1'invention et 1'un des principaux &léments de clarifi-
cation du régime nouveau par rapport au régime ancien consiste dans la subs-—
titution de la formule "chacun des copropriétaires peut exploiter 1'invention
& son profit" 3 la formule premiére "chacun des copropriétaires peut exploiter
personnellement 1'invention dans la proportion de ses droits". Il s'agit,
€galement, comme dans le régime initial, de 1l'exercice de l'action en contre-
fagon. L'article 42 (1) b précise, heureusement, toutefois, que le coproprié-
taire, demandeur 3 une action en contrefagon, doit notifier son assignation
aux autres co-titulaires, le juge devant surseoir & statuer sur la demande
tant que cette notification ne lui est pas rapportée . La raison de pareil
complément tient & 1l'effet absolu des décisions d'annulation frégquemment de-
mandées par voie reconventionnelle par les défendeurs & une action en contre-
fagon. Il ne faut pas, en effet, gque les co-titulaires d'un brevet puissent
étre ignorants d'une procéddure dont les conséquences pourraient leur &tre
donmageables. Dans le passé, 1l'effet relatif des décisions d'annulation écar—
tait cette menace, en droit sinon en fait. Il s'agira, enfin, contralrement
aux dispositions initiales de la concession 3 un tiers d'une licence d‘exploi-
tation non exclusive. La principale innovation du texte nouveau consiste,

en effet, dans 1'article 42 (1 c) et dans le nouveau régime de concession

de licences simples qu'il irctituc. La formule initiale subordonnait 1'‘accord
de licence a l'accord de tous les autres copropriétaires ou & 1l'autorisation
de justice ; dés lors,le co~titulaire qui ne pouvait exploiter personnelle-
ment ne pouvait pas davantage concéder de licence et tirer profit indirect de
son droit. Ie texte de 1978 part d'un principe inverse en reconnais::nt a tout
co~titulaire de brevet la faculté de conclure un contrat de licence simple.
Pareil systé@me pourrait, toutefois, corromettre les intéré&ts du co—titulaire.
I1 est donc équilibré par d'autres dispositions de 1l'article 42 al 1 c dont
le principe est que "le projet de concession doit &tre notifié aux autres
copropriétaires accampagng d'une offre de cession de la quote part & un prix
détermind". Tout &ventuel cpposant pourra, alors, bloquer le projet en acqué-
rant la quote part du candidat concédant ; le transfert se fera moyennant

un prix fixé 3 1'amiable et, 3 défaut, par le tribunal.
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Dans les deux hypothéses d'exploitation personnelle et
d'exploitation par licencié simple, le copropriétaire n'cbtiendra pas
pour lui seul le profit de ses initiatives. Dans 1l'un et 1'autre cas, il
devra "indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent
pas personnellement 1'invention ou qui n'ont pas concédé de licence d'ex~
ploitation . A défaut d'accord amiable cette indemnité est fixée par le

tribunal de grande instance".

- 149 - La loi organise, également, la cession de la quote part
de chaque copropriétaire en maintenant au profit des autres le droit de
préemption que lui reconnaissalt le texte initial de la loi de 1968. lLe
texte nouveau précise, seulement, les modalités de l'opération dans le cas,

notanment, ol les intéressés ne s'accorderaient pas sur la fixation du prix.

B ~ PRESENCE D'UN REGLEMENT DE COPROPRIFTE DE L'INVENTION

- 150 = Le régime établi par l'article 42 (1) est purement supplé-
tif. L'article 42 [4) autorise les parties 3 exclure en totalité ou en partie
ses dispositions par 1‘é@laboration d'un réglement de copropriété. Elles
pourront organiser d'autre fagon leurs relations et, par exemple, doter leur
copropriété d'institutions inspirées du régime de la copropriété des appar-
tements et obéissant 3 des ré&gles majoritaires. Certairsmontages fort complexes

ont été élaborés(V. 27r¢v Renc. Prop. Ind., cité).

Le caractére supplétif méme des dispositions légales inter~
dit de l'appligquer aux copropriétés installées avant 1'entrée en vigueur de la
loi nouvelle, les co-titulaires n'ayant pas, alors, eu la faculté d'écarter
les nouvelles dispositions subsidiaires par des stipulations expresses. Un
rapprochement doit, alors &tre mené avec 1'application des dispositions sur

Llexercice de 1l'action en contrefagon par le licencié exclusif (V. infra).
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. LOI DE 1968 —~ TEXTE NOUVZAU -

) O (L mae e

- Artig}e 28 -

1.~ L'étendue de la protection conférée par le brevet est
déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les
dessins servent d interpréter les revendications.

2.~ St 1l'objet du brevet porte sur un procédé, la protec—
tion conférée par le brevet s'étend aux produilts obtenus directement par ce
procédé”,
- Article 47 -

‘a 8 s . : N o
Le propriétaire du brevet peut, a tout moment, renoncer sort

a la totalité du brevet, solt d une ou plusieurs revendications du brevet.

La renonctation est faite pay écrit auprés de 17TInstitut
National de la Propriété Industrielle. Elle prend effet d compter du jour de
sa publication,

57 des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits
au registve national des brevets, la renonciation n'est recevable que st les
titulatres de ces droits y consentent.

Les dispositions des deuxiéme et troisidme alinéas du pré-
sent article ne s'appliquent pas aux renonciations effectuées en application
des dispositions de ['article 20

. LOL DE 1968 - TEXTE INITIAL -

~ Article 28 -
L'étendue de la protection conférée par le brevet est déter-
minée par les revendications. La description et les dessins
servent 4 interpréter les revendications.
L'objet des revendications ne peut s'@tendre au-deld du con-
tenu de la description complétée, le cas &ch&ant, par les

3

dessins.
- érticle 42 -~

Le propriétaire du brevet peut, & tout moment, renoncer,
soit & la totalité du brevet, soit & une ou plusieurs reven-
dications du brevet.

La renonciation est faite par 8crit aupré&s de 1'Institut
National de la propriété industrielle. Elle prend effet 2
compter du jour de sa publication.

Si des droits réels, de gage ou de licence, ont été inscrits
au regilstre national des brevets, la renonciation n'est re-
cevable que si les titulaives de ces droits y consentent.
Les dispositions des deuxi®me et troisidme alinéas du présent
article ne s'appliquent pas aux renonciations effectuées en
application des dispositions de l'article 20.

- TEXTE ORIGINE CONVENTION DE MUNICH -

- Avticle 69 -

T (1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen,
ou par la demande de brevet européen est déterminde par la
teneur des revendications. Toutefois, la description et les
dessins servent & interpréter les revendications.

- Article 64 - (2) Si l'objet du breve: européen porte sur un procédé, les

droits conférés par ce brevet s'étendent aux produilts obte-
nus directement par ce procédé.
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PARAGRAPHE 2 ~ L'OBJET DU DROIT DE BREVET

-~ 151 - Le droit de brevet est un droit réel ayant pour cbiet un
certain nombre d'informations qui se trouvent, ainsi, soustraites a la libre
exploitation, au domaine public, dit-~on. Se pose, alors, le probléme de la
délimitation des informations ainsi réservées au brevet? Cottre

délimitation est, essentiellement, effectuéepar le breveté&, lul-ndere, auteur
des revendications qui assurent, précisément, cette fonction. Le texte fon—
damental en la matidre est, en effet, l'article 28 al 1, indiquant que 1'cb-
jet du droit est déterming par "“la teneur des revendications® éventuellement
interprétées & la lumiére de la description et des dessins., Cette teneur des
revendications est, bien entendu, affectée par 1'évolution qui peut toucher
les revendications, elleg.nras.nous entendons aussi bien par 18 les "modifi -
cationsg” de eur rédaction qui pauvent intervenir au cours de la délivrance
du brevet, voire résulter des décisions judiciaires d'annulation partielle

de celui-ci (V. supra) gue les suppressions qui peuvent découler des formules
de renonciation visées par l'article 47 de la loi. Le texte initial de la loi
de 1968 prévoyait pareille formule de renonciation totale ou partielle au
brevet . Ce texte n'a pas &té atteint par la réforme et 1'opfration se trouve
sounise aux mémes conditions de fond (accords des bénéficialres de droitsur
ou/a l'invention brevet8e) et de forme (notification écrite & 1'INPI). Ses
effets sont, également, constants a8 savolr disparition (rétroactise 7) du
droit de brevet sur les informations couvertes par les revendications aux~
quelles 1l gq+ renoncé, 1'opposabilité de cette modification de 1'objet du
droit étant, bien éntendug subordonnée 3 la publication qui en sera faite.

Cette formule de renonciation ne peut -Jjouer cu'aprés la d8livrance du brevet.

- 152 - Nul systéme national de brevet ne pourra, toutefois, se
cantonner 4 une application littérale des revendications dont une rédaction
n@M&,&%Mﬁeetlmﬂ&ssetmﬂ%ﬂﬂt,mgm,fmmﬂﬁéa(bmﬁjﬂsaxmﬁ
droits positifs, le Droit frangais confie au juge une téiche d'interprétation
(CREDA, Rédaction et interprétation des brevets, sous la direction de J.
BOUCOURECHLIEY et J.M., MOUSSERON : Droit francais par J.M. MOUSSERON et J.
SCHMIDT, P.U.F. 1975, p. 185 ; J. SCHMIDT, op. cit., p. 185 et s., n® 260
et 5. et Collogue Strasbourg 1970, Les innovations de la loi du 2 Jjanvier
1968, Coll. CEIPI, Litec 1971).
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Il conviendra, alors, de noter que 1’article 28 reprend,

purement et simplenent,l'article 69 al 1 de la Convention de Munich, contro-

=~

versé au point d'avoir, curieusement, amené les Etats contractants a concli-

re un protocole interprétatif condamnant les deux attitudes extrémes de 1'in-~

-

terprétation trop étroite et de 1l'interprétation trop lache:

"I'article 69 ne doit pas &tre interprété comme signifiant
que 1'étendue de la protection conférée par le brevet eu-
ropéen est déterminée au sens étroit et littéral du texte
des revendications et que la description et les dessins
servent uniquement 4 dissiper les ambiguités que pourralent
recéler les revendications, Il ne doit pas davantage Zire
interprété comme signifiant que les revendications servent
uniquement de ligne directrice et que la protection &'l i
également 4 ce que, de l'avis d'un homme du méticr ayan
examiné la description et les dessins, le titulatre du
brevet a entendu protéger. L'article 69 doit, par contre,
Etre interprété comme définissant entre ces extrémes une
position qui assure d la fois une protection équitable au
demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers'.

Tho

I1 appartiendra, en conséquence, aux parties et au-deld,
aux tribunaux de tenir compte de 1'interprétation des brevets européens.
I1 est rappelé, & ce propos, que celle-ci sera uniquement le fait des twi-
bunaux nationaux saisis soit d'actions en contrefagon, soit d'actions en
matiére contractuelle. La situation ne sera guére différente de celle cui
prévaut & 1'heure présente ol la néie invention est couverte par des brevets
nationaux différents, interprétés de maniéres distinctes par les différentas
juridictions nationales. Le protocole interprétatif de 1l'article 69 qui
doit, en conséquence, guider l'interprétation des brevets frangais exclut
les attitudes extrémes et est retenu par un certain nowbre de commentateurs
comre représentant une certaine adhésion aux techniques frangaises diintex-
prétation des brevets. Il n'y aura pas lieu, alors, 3 attendre de sensibles
modifications du droit frangais interne sur ce point. Un appel toujours im-

portant a la doctrine des égquivalents sera retenu.
= 153 - La volonté plus accentuée du législateur de ne pas tyoo

€largir la portée du brevet devrait, cependant, avoir quelques conséquences

sur le traitement des problémes d'interprétation marginale du brevet. Tel
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est le probléme, classique, dit de la protection du moyen général (P. MATHELY,
op. cit., p. 88), c'est-a-dire, pratiquement, de la réservation d'une fonc-
tion au-deld des applications énoncées, d la seule condition qu'elle satis-
fasse, elle-méme, aux conditions de brevetabilité. Une solution favorable
avait &té retenue le 26 novembre 1965 par la Cour de Paris dans une affaire
ZIEGLER (A. 1969, 93 note J.J. BURST), et, semble-t-il reprise par le Tribu-
nal de Grande Instance de Paris le 19 avril 1977 (Dossiers brevets 1977, III,

2) .

Commentant 1'introduction dans notre droit interne du texte

de l'article 69 de la Convention de Munich, le professeur J. FOYER commente :

"Il faut regretter que, sous couvert d'interprétation, ce
protocole solt au contraire générateur d'obscurités. IL Y

a liteu, cependant, d'en retenir une conclusion certaine : la
condammation de la théorie dite du moyen général, c'est—ad-
dirve dans la protection d'une fonction, dans les applica—
tions non revendiquées" (p. 13).

~ 154 - La formule de l'article 64 al 2 de la Convention de Munich
concernant le contenu du droit est facheusement inscrite & 1'alinéa 2 de
l'article 28 qui traite de 1'objet de brevet. La formule est d'autant plus
malheureuse et regrettable qu'elle fait double emploi avec l'article 29 c)
et n'est point imposée par la rédaction de l'accord sur la délivrance du
brevet européen. Si sa localisation peut &tre critiquée et regrettée, le
contenu de 1la solution/commune a la régle européenne et au droit interne/
doit &tre approuvé . Il est essentiel pour 1l'intérét réme cu lLrevct de pro-
Ccédé et de l'incitation, dé&ja fortement affaiblie, faite aux titulaires de

nouvelles techniques de fabrication a les divulguer.
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. LOI DE 1968 - TEXTE NOUVEAU -

- Article 29 -

"Le brevet confére le droit d'interdire a tout tiers, en
L'absence du consentement du propriétaire du brevet

"a.- la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, 1'utilisation ou
bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du
brevet/

"b.~ 1'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou
Lorsque les circonstances rendent évident que Ll'utilisation du procédé est
interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, 1'offre de son uti-
lisation sur le territoire frangatls,

"e.~ l'offre, la mise dans le commerce ou 1'utilisation ou bien l'importation
ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le pro-
cédé objet du brevet'.

—————————

. LOI DE 1968 - TEXTE INITIAL -
- Article 29 -

Le droit exclusif conféré par le brevet comporte l'inter-
diction & tout tiers d'exploiter 1'invention brevetée et,
notamment
1°) de fabriquer le produit objet de l'invention brevetée j
2°) d'utiliser, d'introduire sur le territoire oli la présen-
te loi est applicable,de vendre, d'offrir en vente ou de met-
tre dans le commerce sous une autre forme le produit bre—.

! veté, ainsi que de détenir ledit produit en vue de l'utili-

ser ou de le mettre dans le commercej )

3°) d'employer ou mettre en oeuvre, de vendre ou d'offrir

en vente le procédé ou les moyens, objet de 1l'invention

¢ brevetée ;

/ 4°) d'accomplir les actes mentionnés au 2° ci-dessus, rela-

tivement & un produit obtenu directement par un procédé

breveté.

« TEXTE ORIGINE - CONVENTION DE LUXEMBOURG -
- Article 29 -

Le brevet communautaire confdre le droit d'interdire a
tout tiers, en 1'absence du consentement du titulaire du
brevet

a) la fabrication, 1'offre, la mise dans le commerce, l'uti-
lisation ou bien 1'importation ou la détention aux fins
précitées du produit objet du brevet j

b) 1'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque
le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent &vident
que l'utilisation du procédé est interdite sans le consen-
tement du titulaire du brevet, l'offre de son utilisation
Sur le territoire des Etats contractants j

c) 1l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou
bien 1'importation ou la détention aux fins précitées du
produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

T
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PARAGRAPHE 3 — LE CONTENU DU DROIT DE “REVET -

- 155 - L'cbservation d'un cuelconque droit réel révéle qu'il ne
s'épuise pas en un certain nonbre de prérogatives (I) mais comporte &galement un
certain nonbre de charges (II). La connaissance du droit de brevet suppose, donc,

1'étude successive des unes et des autres.

I ~ LES PREROGATIVES DU BREVETE

- 156 - Nous examinerons, tour a tour, le CONTENU (A) et le DCMATNE

a

(B) des prérogatives que le droit de brevet procure & son titulaire.

A — CONTENU DES PREROGATIVES
157 -

La premiére commercialisation de 1l'objet incorporant 1'en-
seignement du brevet é&tablit, aujourd'hui, une nrofonde dissociation parmi les pré-
rogatives traditionnellement réservées au breveté et conduit pour leur &tude 3 dis~

socier avant (1°) et aprds (2°) pareille opé&ration.

1°) AVANT LA PREMIERE COMMERCIALISATION DE L'OBJET

- 158 - Avant la premiére commercialisation de 1'dojet incorporant
1'enseignement du brevet, les prérogatives du breveté sont trés larges. Les dispo-
sitions du présent article 29 sont calquées sur celles de l'article 29 de la Con~
vention de Luxembourg instituant le brevet communautaire. Le droit du brevetd est
simplement identifié & un droit d'interdire aux tiers certains actes &numérés par
la loi qui, de la sorte, se trouvent réservés au breveté. L'identification du droit
de brevet & une simple faculté d'interdire représente un appauvrissement plus for-
mel qu'effectif dans la mesure, notamment, ol le breveté a toujours la faculté dé
conclure toutes sortes de contrats d'exploitation sur 1'invention appropriée. On
pourrait davantage regretter le caractére limitatif des opérations sur 1'invention
brevetée que 1'article 29 interdit aux tiers et qui résulte de la suppression dans
le texte actuel de 1l'adverbe "notamment" inscrit au début de la version de 1968.
En réalité, le caractére trés diversifié et les expressions assez compréhensives
retenug par les diverses rubriques de l'article 29 ainsi que par 1l'article 29 bis
englobent la totalité des actes d'exploitation pouvant &tre accomplis soit sur
1l'invention elle-néme, soit sur les produits qui en incorporent 1'enseignement. -
fabrication, imnortation, utilisation, détention, commercialisation de nroduits
brevetés ou obtenus selon le mrocédé brevetZ. L'article 29 b) in fine
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. LOI DE 1968 - TEXTE NOUVEAU -

- Article 29 bis -

"l.- Le brevet confére également le droit d'interdire d
tout tiers, en l'absence du consentement du propriétairve du brevet, la li-
Vraison ou L'offre de livraison, sur le tervritoire frangais, A une personne
autre que celles habilitées a exploiter L'invention brevetée, des moyens de
mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant a un
élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circons-
tances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés A cette mise
en oeuvre.

"2.~ Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applica-
bles lorsque les moyens de mise en oeuvre sont des produits qui se trouvent
couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne A qui tl
livre & commettre des actes interdits par 1'article 29.

"3.~ Ne sont pas considérées comme personnes habi%itées a
exploiter 1'invention, au sens du paragraphe 1, celles qui accomplissent les
actes visés aux paragraphes a, b et ¢ de l'article 30".

LOI DE 1968 - TEXTE INITIAL -
= Article 29 al 2 -

Le droit exclusif conféré par le brevet comporte également
l'interdiction 3 tout tiers de livrer ou d'offrir de livrer
& une personne non titulaire d'une licence des moyens en
vue de la mise en oeuvre d'une invention brevetée.

TEXTE ORIGINE - CONVENTION DE LUXEMBOURG -
- Article 30 -

1.~ Le brevet communautaire confére également le droit
d'interdire & tout tiers, en 1'absence du consentement du
titulaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison,
sur le territoire des Etats contractants, a4 une personne
autre que celle habilitée & exploiter l'invention brevetee,
des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette
lnvention se rapportant & un &lément essentiel de celle—cl,
lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent
évident que ces moyens sont aptes et destinds & cette mise
en oeuvre.

2.- Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicab%es
lorsque les moyens de mise en oeuvre sont des produits qul
se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tie¥s
incite la personne & qui il livre & commettre des actes 1D~
terdits par l'article 29.

3.~ Ne sont pas considérées comme personnes habilitées &
exploiter l'invention au sens du paragraphe 1 celles qul
accomplissent les actes visés 3 l'article 31 sous a) & el
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am@liore l'article 29-3° initial Avocuant 1~ "vente de nrocéddr

breveté". Dans la mesure, en effet, ol le know how n'est pas couvert
par le brevet, il n'est point approprié et ne peut, de ce fait, &tre objet
d'un contrat de vente par essence translatif de droit de propriété. Dans

sa rédaction présente, l'article 29 b) é&vite la critique. Seul, le breveté
peut, par conséquent, offrir ou autoriser 1l'offre de 1l'utilisation sur le
territoire frangais du procédé couvert par son brevet. Seul, le breveté peut
négocier 1'exploitation d'un procédé couvert par son brevet, & 1'occcasion
par exemple d'un contrat de communication de know how isolé ou inscrit dans

une opération plus ample d'ingénierie.

-~ 159 - L'article 29-1 réserve &galement au brewveté "la livraison
ou l'offre de livraison sur le territoire frangais... des moyens de mise en
oeuvre sur ce territoire de cette invention se rapportant & un €lément es-
sentiel de celle-ci". Le texte traite de manidre distincte du probléme igno—
ré de la loi de 1844, traité par les tribunaux sous 1'appellation de problé-
me de la "fourniture de moyens" et ré&solu par 1'article 29 al 2 du texte
initial de 1968. Il le fait dans les termes retenus par l'article 30 de la
Convention de Luxembourg. Cette dernisre disposition n'est pas d'une rédac-
tion parfaite puisque ses premiéres lignes traitent bien du contenu du droit
de brevet alors gue ses derniéres concernent davantage sa sanction par la
définition de 1'acte de contrefagon et, plus particulidrement, de 1'é€lément
moral exigé ; la référence & la "connaissance de cause" percue chez le tiers
devrait, donc, figurer & l'article 51 al 2 de la loi comme elle y figu-

rait, %o ici, dans le texte initial de 1968.

Quelles que soient ses défaillances techniques, 1'article
29-1 vise A réserver au brevetéd des opérations qui préparent 1'exploitation
de son iwention et dont la réalisation déboucherait quasi-inévitablement,
sur la méconnaissarce de son droit. On assiste, en conséguence, a une sorte
de remontée, de développement vers l'amont des prérogatis«e . < 7
du droit. Lui réserver la fabrication du produit ou selon le procédé

approprié conduit 4 lui réserver les actes préparatoires & de pareils actes
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d'exploitation. Il va de soi -et les textes le précisent- que le droit
An bhreveté lui nermet d'effectuer lui-méme ces onérations comme d'en

autoriser 1l'exécution nar d'autres.

le texte apnorte deux précisions :

. ILa vremiére concerne les movens dont la fourniture
est suspecte. Il ne doit s'agir ni de tous les movens nécessaires d la
mise en oceuvre de l'invention brevetée,ni d'un seul d'entre eux mais
"des moyens de mise en oeuvre de cette invention se ramvortant A un
&lérment essentiel de celle—-ci", sauf s'ils "se trouvent couramment

dans le commerce".

. La deuxiéme précision est donnée mar l'alinfa 3
lorsqu'il indique cque la fourniture de ces movens est réservée au bre-
veté sauf lorscue le b&néficiaire en est "une nersonne habilitée 3
exnloiter 1'invention brevetée", un licencié, nar exemmle. le texte
précise que les nersonnes qui exploitent, lévalement, l1'invention A
des fins domesticues ou de recherche ne sont pas considérées conme
"mersonnes habilité&es A exnloiter 1l'invention" au recard des disnosi-
t ions sur la fowrniture de moyens ; seul, par conséquent, le breveté
ou des mersonnes autorisées nar lui nourront les ar—:rmwisionner. Le
cas des bénAficiaires d'une mossession rersonnelle antérieure n'est
pas Avooué au texte. Un arcument a contrario a nour effet de les si-
tuer parmi les "mersonnes habilitées & ~lniter 1'inv~ntion brevetée".
Le droit de brevet ne conffrera, donc, moint 3 son titulaire le mono-
vole de la fourniture de moyens awmnossesseurs nersonnels antérieurs.
La solution, renrise de celle aui. ficure dans la Convention de Luxem—
bourg relative au brevet communautaire, ne devrait nas susciter de

sérieuses difficultas.
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29) APRES LA PREMIERE COMMERCIALISATION DE I "OBJET

~ 160 - L¥'innovation la plus imortante en matiére de limitation du droit

de brevet vésulte, e@iicvir™u,de 1'article 30 bis introduisant dans notre droit

positif la doctrine dite de 1'é&puisement du droit. Le droit sur les produits

incornorant 1fenseignement de L'invention réserv® sont épuisds aprés .a nremliére
commercialisation licite réalisfe en France nar le brevetd ou son ayvant droit
(V. lé&re Renc. Prov. Ind.,L'é&puisement du droit di breveté, Nice 1970, Coll. CEIPI,

Titec 19715,

Le probléme est posé var llarticle 29 a et ¢ qui permet au bre~
velté diinterdire aux tiers l'exploitation des obijets incorcorant 1'enseignement
du brevet le probléme gse pose, alors, du caractére limit® cu non de pareille
Faculte d'interdiction reconnue au brevetd.les rénonses varient dans 1'espace et

dans le termns.

- Dans le passé, en droit frangals, nulle disnosition des textes,

iens ou nouveaux, n'évogualt mareil &puisenent du droit ; tout au olus /pouvait-ﬂ

on voguer D'existence de contrats tacites de licence doublant, var exemple, des

contrats de mise § disnosition diobjets brevetds. L'intévét de cette conception re-—
- sur le droit de brevet les limitations dlexploitation inscrites

<& de droit de

vanallt 4 arti

rat de vente mals bien dans un contrat de licer

as dans un

mropriéts Industrielle.

. Certains droits Atrangers comre le droit allemand et le droit hol-

tandals admettent, en revanche, demuis le début du sidcle et les travaux, notamment,

de J, ROHLER, gue le droit du brevetsd s'identifie A un monovole de fabrication

R v

de premiére commercialisation. Dés lors, var conséquent, au'une premiére commer-—

alisation licite du nroduit breveté est intervenue, le droit de brevel se trouve
Zpuis®. Dés lors, nar consfquent, il n'est plus besoin de contrats de licence
doublant les contrats de commercialisation diobjets brevetds ; les limitations

A l'exnloitation de ces obijets s'inscrivent dans un contrat de vente

sint dang un contrat de licence et ne trouvent aucun avnwul dans 1l'exercice

cd'un droit de propridtd industrielle ; ces restrictions sont, en conséouence,

beavcoup olus fragiles au regard des réglementations de la libre concurrence.
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. LOI DF 1968 ~ TEXTE NOUVEAU -

~ Avticle 30 big =

"Tes droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concer—
nant le produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire frangals,
aprés que ce produit a été mis dans le commerce en France par le propriétaire

du brevet avec son consentement exprés”,

. LOI DE 1968 - TEXTE INITIAL -

(Néant)

TEXTE ORLGINE - CONVENTION DE LUXEMBOURG -

- éEEicle 32 -

Les droits conférés par le brevet communautaire ne s'étendent
pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet
accomplis sur le territoire des Etats contractants, aprés que
ce produit a &té& mis dans le commerce dans 1l'un de ces Etats
par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprés, &
moins qu'il n'existe des motifs qui justifieraient, selon les
régles de droit de la Communauté que les droits conférés par
le brevet communautaire s'étendent & de tels actes.

. Article 81 -

1.~ Les droits conférés par un brevet national dans un Etat
contractant ne s'@tendent pas aux actes concernant le produit
couvert par ce brevet accomplis sur le territoire de cet Etat,
aprés que le produit a &té mis dans le commerce dans 1'un des
Etats contractants par le titulaire du brevet ou avec son con-
sentement exprés, 4 moins qu'il n'existe des motifs qui justi-
fieraient, selon les régles de droit de la Communauté, que les
droits conférés par le brevet s'étendent & de tels actes.
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. Notre droit interne reprend, aujourd'hui, la solution alle-

mande. Le droit du breveté sur les produits incorporant son invention

ne peut nlus &tre invoqué dés lors qgue l'objet a &té "mis dans le com-
merce en France par le pronriétaire du brevet ou avec son consentement
exprés". L'expression "mise dans le commerce" wourra soulever des dif-
ficultés. Elle doit s'entendre de formulesnlus larges que la vente et
correspond aux différents tyres de contrats de mise d dismosition tels
que vente, sans doute, mais aussi location, leasing, nrét A usage...

I1 faut, d'autre mart, cue cette commercialisation soit intervenue en
France. Ie texte ne limite,donc, pas le droit nour le breveté de s'oo-
poser a l'importation de vroduits régquliérement fabriqués et commercia-
lisds a l'étranger. Il est, par conséquent, étrander aux problémes de
libre circulation des marchandises 3 1'inté&dewr de la C.E.E. ; c'est,
en effet, var un abus de langage que 1'exnression d'"#puisement du droit"
vropre au droit des brevets est utilisée pour exnrimer la régle de droit
communautaire qui prive le titulaire des brevets paralléles sur des Etats
membres de la C.E.E. du droit de s'opnoser aux expoftations de

ses licenciés.

- 16l = 15 raforme ainsi introduite mar l'article 30 bis de la loi
rénovée aurait pu 1'étre var la Convention de Luxembourg elle-méme qui,
en sus des dismositions relatives au brevet communautaire, comporte, jus—
tement, un article 81 introduisant la doctrine de 1'énuisement du droit

dans les législations nationales des neufs Etats membres de la C.E.E.
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. LOI DE 1968 ~ TEXTE NOUVEAU -

- éytiale 3 -

"Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions
sont :

T.~ Les brevets d'imvention, délivrés pour une durée de vingt
ans a compter du jour du dépdt de la demande.

2.- Les certificats d'uttlité, délivrés pour une durdée de six
anndes d compter du jour du dépdt de la demande.

3.~ Les certificats d'addition rattachés d un brevet ou d un
certifiecat d'utilité délivrés pour une durée qui prend effet d compter du jour
de la demande et qui expirve avec celle du titre principal auquel ils sont
rattachés",

LOI DE 1968 =~ TEXTE INITIAL -
- Article 3 -

et e

Les titres de propriété industrielle sont délivrés soit pour une
durée de vingt années, soit, sauf s'ils ont pour objet un médi-
cament, pour une dure de six années a compter du jour du dépdt
de la demande.

Ils sont dénommés dans le premier cas 'brevets d'invention',
dans le second cas/”certificats d'utilite".

. TEXTE ORIGINE - CONVENTION DE MUNICH
= Article 63 al 1 -

(1) La durée du brevet européen est de vingt années & compter
de la date de dépdt de la demande.
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B — LE DOMAINE DES PREROGATIVES

- 162 - Les prérogatives du breveté sont enserrées par des limites de
types divers qui ont conduit & douter de sa qualification comme droit

de propriété. Ces limites concernant tant la durée (1°) que le territoire (2°).

1°) LIMITATION DANS LE TEMPS

- 163 - Le droit de brevet est limité dans le temps. Cette durée différe
selon les titres de propriété industrielle demandés et, par conséquent, obtenus :
-~ la durée du brevet d'invention, au sens étroit du terme, est plafonnée a

vingt années ;
~ la durée du certificat d'utilité est plafonnée a six années ;

~ la durée du certificat d'addition est plafonnée & la durée de survie du titre
de base, le probléme se posant de savoir si un certificat d'addition,greffé
sur un brevet, peut, dans la mesure oli il n'aurait pas fait 1l'cbjet d'un
avis documentaire voir sa durée plafonnér & six années.

- 164 - Pareille durée court & compter de la date de dépdt de la demande
et point de la date du brevet originaire‘dont elle revendiquerait la priorité,
ni celle de la délivrance. Cette durée ne peut &tre affectée par les éveénements
tenant & la personne de son titulaire comme un décés ou un changement résultant

de contrats tels gque cession ou échange ou d'un a rt en société.
o

- 165 - Cette durée peut étre, en revanche, limitée par suite de la dé-
chéance du brevet intervenant pour non paiement des annuités. Le breveté a,
ainsi la faculté de mettre d terme a son droit en tout temps avant 1'expiration
du délai légal. L'existence de cette formule prive d'intérét la faculté de
renonciation totale créée par 1l'article 47 du texte de 1968. Demeure 1'intérét
d'une formule d'abandon de certaines revendications, seulement, du brevet ; aus-—
sl ce texte a-t-il été maintenu dans la version de 1978 de notre charte des

brevets, malgré 1'application trés faible, voire nulle, des années passées.

Les conséquences techniques de cette régle sont multiples. Les
actes d'exploitation de 1l'invention réservée ne vaudront actes de contrefagon
qu'd la condition d'étre accomplis durant la période de réservation, 1'exercice
de l'action en contrefagon pouvant étre engagé ou prolongé au dela de pareille
date d'extinction dans les délais de prescription ; les é&ventuels
contrats d'exploitation d'invention brevetée seront frappés de caducité a

la disparition des droits de brevet concernés.
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-~ 166 -~ Cette limitation dans le temps, si elle peut avoir des conségquences
fondamentales importantes, a des incidences pratiques limitées. Elle n'ampute
guére la valeur économique du brevet dans la mesure ol neuf brevets surdix sont
abandonnés avant l'expiration de leur durée maximale. Encore faut-il noter

que ces chiffres ont été obtenus en un temps ol le montant des annuités était
sensiblement plus faible qu'aujourd'hui et représentait, en conséquence, une
incitation moindre & 1'interruption apportée 4 l'existence des droits de

propriété industrielle.

2°) LIMITATION DANS L'ESPACE

- 167 = Tant & raison de son passé de privilége attribué par le Prince aux
importateurs de techniques nouvelles qu'd son présent d'instrument d'incitation
d la recherche-développement, le brevet est régi par le principe de territo-
rialité. Ce principe gouverne tous les droits de propriété industrielle (mar-
ques, dessins et modéles...) en général, et les droits de brevet, en particulier.
Sa justification fait l'objet de nombreuses discussions qui pé&sent sur certains
problémes marginaux de son application (Sur 1l'ensemble de la question, v. l'ex-
‘cellente &tude de M. VIVANT, Juge et loi du brevet, cité, spécialement p. 242

et s., n° 258 et s).

Ce principe signifie ici que les prérogatives du breveté s'exer-—
cent uniquement & 1'intérieur des frontidres de 1'Etat auprés de qui il a été
demandé et qu'elles ne peuvent, en conséquence, étre exercées au-deld de ces
limites. Il signifie ainsi que les pouvoirs du breveté sont absolus sur le ter-—
ritoire de 1'Etat qui 1l'a délivré puisque les monopoles accordés a 1'étranger le
sont, également, sous le signe de cette territorialité qui les prive de toute
efficacité a l'extérieur des frontiéres de 1'Etat d'cbtention. Si le brevet
frangais ne développe aucune prérogative en dehors du territoire francgais, il n'a
d subir aucune atteinte de brevets étrangers dont les effets sont, eux-mémes, can-
tonnés a leurs territoires nationaux respectifs de demande et de délivrance. Il
signifie, aussi, que le droit de brevet nait, vit et meud‘dans les limites de
1'Etat auprés duguel la demande a été faite et par la décision duguel la délivran-
ce est intervenue. On ne peut obtenir un brevet pour une fraction du territoire
ni provoquer sa déchéance, son abandon ou son annulation par une fractionyseule—

ment, de ce territoire national.
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- 168 ~ Le principe de territorialité est commun & 1'ensemble des Droits
nationaux de propriété industrielle. Il n'est pas mis en cause par les construc-
tions intermationales récentes. L'organisation du PCT n'assure pas la délivrance
de brevet et vise, seulement, & assister au plan technique déposantset pouvoirs
publics nationaux dans 1l'obtention de droits nationaux sans, en aucune fagon,

se substituer & eux. La Convention de Munich prévoit la délivrance par 1'0.E.B.
d'un "portefeuille der brevets nationaux" qui seront, tous, soumis & pareille
régle de territorialité. Il est méme admis par la Convention de Luxembourg ins-
tituant le brevet communautaire qui modifie, simplement, 1'assiette d'applica-
tion de ce principe en l'élargissant au territolre des neuf etats menbres de la

CEE, ainsi qu'en dispose le fondamental article 2 al 2 de cet accord :

"Le brevet communautaire a un caractére unitaire. Il
produit les mémes effets sur l'ensemble des territoires
auxquels s'applique la présente Convention et ne peut
Etre délivré, transféré, annulé ou s'éieindre que pour
L'ensemble de ces territoires’.

Le principe de territorialité du droit de brevet a des conséquen-—
ces multiples au niveau des prérogatives du breveté, tant par 1'absence de
droits quelconques au-deld des frontieres de 1l'Etat de demande et, donc de de-
livrance que par 1l'exclusivité des droits 4 1'intérieur de ces limites ; en
découle, tout & la fois, le monopole de 1'importation —introduction- d'cbjets
incorporant 1'enseignement du brevet et la subordination du jeu de 1l'article
31 de la loi & une possession personnelle antérieure intervenue sur le terri-

toire frangais.

Et si, curieusement, nulle disposition générale de la loi n'é-
nonce un principe indiscutable et indiscuté -€largi aux territresextra métropdiains
par le dernier article de la loi-, plusieurs textes 1'é&voquent sans susciter
de discussion, dans diverses hypothéses particuliéres, tels les articles 29
sur 1'offre de contrat sur brevet de procédé , 29 bis sur la fourniture
de moyens, 30 bis sur 1'épuisement du droit par la seule comrercialisation

licite en France.
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« LOI DE 1968 - TEXTE NOUVEAU ~

~ Article 41 al 1 -~

Toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu au paiement
de taxes annuelles qui dotvent Stre acquittées au plus tard au jour fixé
par déecret pris en Conseil d'Etat.

- ﬁrticle 48 -

"1l.~ Est déchu de ses droits le propriétaive d'une demande de
brevet ou d'un brevet qui n'a pas acquitté la taxe annuelle prévue 4 l'article
41 dans le délat prescrit par ledit article.

La déchéance prend effet d la date de 1l'échéance de la taxe
annuelle non acquittée.

Elle est constatée par wne décision du divecteur de 1l'institut
national de la propriété industrielle ou, d la requéte du breveté ou d'un tiers,
dans les conditions fixées par décret,

LOT DE 1968 — TEXTE INITIAL ~

= Article 41Aa1 [ =

Toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu au paiement de
taxes annuelles qui doivent etre acquittées au plus tard au jour
fixé par décret pris en Conseil d'Etat.

- Article 48 al 2 et 3 -

Est déchu de ses droits le propriétaire d'une demande de brevet
ou d'un brevet qui n'a pas acquitté la taxe annuelle prévue a
l'article 41 dans le délai prescrit par ledit article.

e

La déchéance prend effet & la date de la taxe annuelle non ac-—
quittée. Elle est constatée par le directeur de 1l'institut na-—
tional de la propriété industrielle qui la notifie au breveté.
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IT - LES CHARGES DU BREVETE

- 169 - Aprés comme avant la réforme de 1978, le breveté se trouve sou-—
mis a deux charges trés particuliéres : l'cbligation de payer les taxes an-
nuelles et 1l'obligation d'exploiter 1'invention. ILes deux dbligations étaient
rapprochées dans le passé par une sanction conmune, la déchéance. Ies modifi-
cations apportées d la Convention d'Union de Paris, lors de la Conférence de
révision de La HAYE en 1925,  ont dissocié la sanction de ces deux cbliga-
tions. La déchéance joue, toujours, en cas de méconnaissance de la premiére,
un systéme, plus complexe, de licences obligatoires intervenant depuis 1953

(décret du 30 septerbre 1953) en cas d'inex&cution de la seconde.

A - OBLIGATION AU REGLEMENT DES TAXES ANNUELLES

- 170 =~ Le contenu de l'obligation au réglement des taxes annuelles (1°)

souléve moins de difficulté que les modalités de sa sanction (2°).

19 = CONTENU DE L'OBLIGATION

~ 171 - L'article 41 al 1 inchangé prévoit 1l'obligation pour le breveté
de régler annuellement une taxe qui doit &tre acquittée au "dernier jour du
mois de la date anniversaire de la date du dépdt du brevet" (décret 5 déc.
1968, art. 79). Seuls, les certificats d'addition échappent & cette charge en

application de l'article 63.

Il s'agit de taxes progressivés. Leur montant est fixé par voie
d’arrétés qui, au cours des derniéres années, ont sensiblement élevé le montant
de ces taxes. Le dernier arrété en date du 30 mars 1977. Les modalités de
réglement de ces taxes sont visées par les articles 89 et 90 de l'actuel décret
d'application. La fonction de cette charge est, en premier, sans doute d'ali-
menter les caisses de 1'INPI qui gére, en France, les systémes de propriété
~industrielle. Elle permet, aussi, de libérer le portefeuille de brevets frangais
de titres auxquels leurs titulaires attachent si peu d'intérét qu'ils préférent

leur disparition au versement des annuités

2°¢ ~SANCTION DE L'OBLIGATION

- 172 - Le non réglement de la taxe annuelle est gravement sanctionné

par l'article 48 qui retient, comme par le passé, la sanction de la déché&ance.

Pour &viter l'insécurité du breveté comme des tiers, l'article
48 nouveau prévoit que la déchéance est constituée par une mesure notifiée au
premier et publiée pour les seconds, aprés 1'extinction du délai de 6 mois qui

court & compter de 1'échéance non honorée.
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LOI DE 1968 — TEXTE NOUVEAU -

- Article 41 al 2 ~

Lorsque le patement d'une taxe annuelle n'a pas été effectué
a la date prévue d 1l'alinéa précédent, ladite taxe peut &tre valablement
versée dans un délail supplémentaire de six mois, moyennant le paiement d'une
surtaxe dans le méme délatr.

- Article 48 (2)

Le breveté peut, dans les trois mois suivant la notification de
la décistion, présenter un recours en vue d'étre restauré dans ses droits s'il
Justifie d'une excuse légitime du non-paiement de 1'annuité.

La restauration est accordée sous réserve que la ou les taxes
annuelles sotent acquittées dans le délar prescrit par décret

LOI DE 1968 - TEXTE INITIAL -

- Article 41 al 2 -

Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas &té effectué i la
date prévue 3 l'alin8a précédent, ladite taxe peut &tre valable-
ment versée dans un délal supplémentaire de six mois moyennant

le paiement d'une surtaxe dans le méme délai.

- Article 48 al 3 -

Sous réserve des droits acquis par les tiers, le breveté peut,
dans les six mois qui suivent le terme du délai prévu & l'arti-
cle 41, présenter un recours en vue d'@tre restauré@ dans ses
droits s'il justifie d'une excuse légitime du non-paiement de
1'annuité, A 1'expiration du délai de recours ou, le cas é&chéant,
apré&s le rejet du recours, 1l'institut national de la propriété
industrielle procé&de & la publication de la déchéance.

LOI DE 1968 - TEXTE NOUVEAU -

- Art?cle 68 (2) -

"2.- La Cour d'appel de Paris conmnatlt directement des recours formés
contre les décisions du directeur de 1'INPI prises en application de la présente
lot, ainsi que des recours en restauration prévus aux articles 20 bis et 48.
Toutefois, le directeur de 1'INPI est habilité d statuer sur les recours en res-
tauration lorsque 1'errveur dans le taux des taxes, l'erreur de 1'administra-

tion ou le décés du proprzetazre du brevet sont 1nvoques a titre d'excuse lé-
grtime.

. LOI DE 1968 - TEXTE INITIAL -
- Article 68 (2) -

La Cour d'appel de Paris connalt directement des recours formés
contre les décisions du directeur de 1'institut national de la
propriété industrielle prises en application de la présente lol.

Dosgiers Brevets 1978.I11



159.

- 173 - La gravité de cette sanction avait, précédemment, amené la

- Convention d'Union de Paris a proposer aux législations nationales le
choix entre deux mesures de sauvegarde a savoir 1l'institution d'un délai de
grice, d'une part, et une formule de recours en restauration, d'autre part.
La loi de 1968 a cumulé les deux formules ; elles sont maintenues dang le

texte de 1978.

- 174 - La premiére faveur accordée au breveté est la forrule dite du,

délai de grice, maintenue par l'article 41 al 2 inchangé. Dans un premier

délai de 6 mois suivant 1'échéance non soldée, le breveté peut éviter la
déchéance en réglant le montant de la taxe majorée d'une surtaxe de faible
montant, elle-méme fixée par arrété ministériel. En effectuant ce réglement

dans les délais prescrits, le breveté évite la déchéance de son droit.

- 175 ~ La deuxiéme faveur accordée au breveté qui n'aurait point réglé
la taxe au moment convenu consiste dans la faculté de demander et d'cbtenir
la restauration de son droit. (Sur l'ensemble de la question, voir J.M. MOUS-
SERON, la restauration des brevets in Mélanges D. BASTIAN, t. 2, Litec 1974,

p. 277). Cette procédure est, aujourd'hui, visée par l'article 48 al 2 qui
modifie légérement le systéme de l'art. 48 al 3 antérieur pour ce qui est tant

des conditions que des effets de cette restauration.

& La premiére condition est une condition de délai. Celui-ci ne

court pas automatiquement six mois suivant 1'éch&ance non soldée mais & trois
mois & compter de la notification de la décision du directeur de 1'INPI

éventuellement requis par le breveté ou un tiers constatant la déchéance.

La seconde condition est une condition de procédure. L'autorité
compétente pour en connaitre est, en principe, la Cour d'Appel de Paris par
application de 1l'art. 68 (2) in limine. Exceptionnellement et en raison d'une
immovation du texte de 1978 motivée par le souci de limiter la charge de la
Cour et d'accélérer le traitement de ces recours qui doivent représenter
prés de trois quart des affaires de brevets présentés devant elle, le méme
article 68 (2) habilite le directeur de 1'INPI & statuer en matiére de res-
tauration lorsque l'excuse légitime invoguée est soit l'erreur dans le taux

des taxes, soit l'erreur de l'administration, soit le décés du titulaire
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du brevet, c'est-d~dire des événements dont la constatation né laisse place
a aucune marge d'appréciation.La décision alors prise par le directeur de
1'INPI est susceptible de recours devant la Cour de Paris. L'article 68-2

in fine permet, alors, & cette juridiction d'étre valablement saisie d'autres
excuses que le breveté déchu pourrait avancer pour justifier son défaut de

réglement.

La troisiéme condition est une condition de fond et la loi subor-
donne la restauration du brevet & la démonstration par le requérant d'une
excuse légitime du non réglement des annuités & la date prévue. Dans le passé,
la Cour de Paris et la Cour de cassation ont retenu une conception trés ac-
ceuillante de la notion d'excuse 1&gitime et admis la restauration dans tous
les cas ol "la cour n'a pas établi la faute qu'elle retient & la charge du
propriétaire du brevet pour en déduire l'absence d'une excuse légitime au
sens de la loi" (Com. 16 fév. 1972, PIRD 1972, III, 192, Paris 27 octobre
1970, III, 314). Pareille interprétation de 1l'article 48 renversait les
bases mémes du systéme apparenment retemu par le législateur. Jusqu'a 1l'ar-
rét Walker de 1972, ie principe était la non restauration et l'exception
supposait, donc, une excuse légitime que le breveté devait établir. Depuis
1972, le principe est devenu la restauration et 1'exception suppose non
seulement 1'absence d'excuse mais aussi 1'imputation du non paiement & une
faute établie & l'encontre du breveté., Pareille attitude a &t& maintenue par
la Cour de cassation @ plusieurs reprises et, pour la derniére fois, par
1l'arrét de sa chanbre commerciale en date du 25 octobre 1976 (PIBD 1977,
n°® 184, III, 26). Pour rejeter 1l'excuse lé&gitime du non réglement d'une
douziéme annuité, les tribunaux ont estimé, d'une part, que le fait invoqué,
la maladie du comptable, n'était point une excuse suffisante et cdbservé que
la véritable origine du non réglement en temps opportun se trouvait dans la

mauvaise gestion des services du déposant.

Les tribunaux refusent la restauration lorsque 1l'arrét des ré&-
glements provient de la volonté du breveté d'abandonner son droit ou de sa
faute. Aussi peut-on constater ure progression dans la proportion des res-—
taurations admises par les tribunaux et leur stabilisation & un taux avoisi-
nant et souvent dépassant 3/4 des recours. L'article 48 al 3 nouveau n'a
pas, cependant, modifié le texte correspondant. Le législateur n'a, donc,
estimé utile ni de prendre en compte ni d'infirmer 1l'orientation prise par
les tribumaux. Il y a, donc, toutes chances de penser que celle-ci sera
maintenue et la jurisprudence sur la notion d'excuse légitime du non-paiement

des annuités établie entre 1969 et 1978 se prolongera au-deld de l'entrée en
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& Au niveau des effets de la restauration, une nouvelle modifica-
tion favorable aux intéréts du breveté, est réalis@e par l'article 48. La res-
tauration du brevet vient, en effet, restituer au breveté ses prérogatives et
ses charges ; il dispose, a nouveau, du monopole de l'exploitation et de
l'action en contrefagon qui le sanctionne. Corrélativement, le breveté est a
nouweau tenu des obligations de payer les annuités a venir comme d'exploiter
1'invention réservée. Tout. se passe, alors, comre si la déchéance n'était
point intervenue ; ni la durée du brevet, ni les délais prévus par les textes

en matiére d'obligations ne sont affectés par cette mesure.
{

Le texte initial de l'article 48 équilibrait les effets trés favo-
rables pour le breveté de cetté restauration en réservant les droits des
tiers et l'article 48 al 3 subordonnait les éffets de la réactivation a la
"réserve des droits acquis par lés tiers”. L'interprétation de cette formule
avait soulevé de multiples problémes concernant tant 1'identification des
tiers ou de l'acte générateur de pareils droits acquis que le contenu de ceux-—
ci, Il nous était apparu que le texte accordait & son bénéficiaire une situa-
tion identique & celle que l'article 31 reconnait au possesseur de 1'invention
cau jour de dépSt du brevet par le demandeur {dans le méme sens : C. LE STANC,
L'acte de contrefagon de brevet d'invention, n° 233 et s. et 206 et s.). A
travers prés d'un millier d'affaires de restauration portées devant les tri-
bunaux, nul probléme de réserve des droits des tiers ne leur avait toutefois
été posé. Il faut, peut étreiimputer au contraste entre la multiplicité des
problémes d'interprétation posés et le caractére infime de ces applications,
1'abandon de cette réserve dans le texte actuel de l'article 48 in fine. La
réserve des droits acquis qui figurait encore dans le texte adopté par le
Conseil Supérieur de la Propriété Industrielle a, en effet, disparu dans la

rédaction terminale. L'exposé des motifs 1'explique de la fagon suivante

"Le texte proposé supprime,par atllleurs,la
réserve des droits dee tiers. En effet, compte
tenu des délais trés courts entrve la publica-
tion de la déchéance et la restauration, les
droits des tiers ne sont pas sérieusement me-—
nacés. Au contraive, l'institution d'une ré-
serve peut ouvrir la vote d certains abus et
créer de sérieuses difficultés” (p. 19).
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. LOI DE 1968 — TEXTE NOUVEAU -

~ Apticle 32 -

Toute personne de droit public ou privé peut, d 1'expiration d'un
délat de trois ans aprés la délivrancs d'un brevet, ou de quatre ans d comp-
ter de la date de dépdt de la demande, obtenir wne licence obligatoire de
ce brevet, dans les conditions prévues aux articles suivants, si, au moment
de la requete, et sauf excuses légitimes le propridétaire du brevet ou son
ayant cause n'a pas commencé d exploiter ou fait des préparatifs effectifs
et séricuxpour exploiter l'invention, objet du brevet,ou si 1'explottation
de celle~ct a été abandonnée depuis plus de trois ans.

. LOL DE 1968 — TEXTE INITIAL -

- Article 32 -

Toute personne de droit public ou privé peut, 8 1'expiration

d'un délai de trois ans aprés la délivrance d'um brevet ou de
quatre ans & compter de la date du déplOt de la demande obtenir une
licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues

aux articles suivants, si, au moment de la requéte, et sauf ex-
cuses 1égitimes, l'exploitation sérieuse et effective du brevet
n'a pas été entreprise ou a &té abandonnée depuls plus de trois
ans.
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2°) OBLIGATION D'EXPLOITER L'INVENTION BREVETEE

~

- 176 - Le brevet d'invention a,de tous temps , imposé & son titulaire une
obligation d'exploiter. Cela était vral des priviléges accordés aux l17&me

et 18éme siécles ol le monopole avait comme contrepartie 1'é@tablissement
effectif d'une nouvelle manufacture sur le territoire du Prince. Cela était
également vrai des brevets sous le régime de la loi de 1844 et le l&gislateur
avait, alors, rappelé que le systéme des brevets et son obligation d'exploiter
étaient établis en faveur de la main d'ceuvre nationale. L'obligation s'est,
donc, maintenue sans discuter tant dans le texte de 1968 (V. J.M. MOUSSERON,
L'abus de monopole conféré par brevet d'invention, in Mélanges H. CABRILIAC,
1968, p.345 ) que dans celui de 1978 ol elle se trouve é&noncée par l'article

32 de la loi.

Le contenu de 1l'obligation est précisé par les derniers termes
de ce texte. Le breveté doit exploiter, par lui-méme ou ses licenciés 1'in—
vention brevetée. L'exploitation sfentend, traditionnellement, de la fabri-
cation sur le territoire frangais et point de la seule commercialisation en
France d'dbjets produits a l'étranger. L'exploitation requise doit &tre quel-
conque et il n'est pas question qu'elle corresponde aux besoins du marché
national. Les termes d'"exploitation sérieuse et effective", précisés par
une importante jurisprudence développée entre les deux guerres, notamment,
et inscrits & l'article 32 du texte de 19268 ne figurent plus tels quels
dans le texte de 1978, qui exige, toutefols, le caractére sérieux et effec-
tif a défaut de l'exploitation , des préparatifs engagés a cette
fin ; la prise en conpte des seuls préparatifs s'explique par le prolongement
des délais de mise en ceuvre des inventions industrielles.Ce défaut d'exploi-
tation peut étre excusé par des causes légitimes(v. jurisprudence antérieure).

A défaut d'exploiter lui-méme ou par ses ayants droits, le
breveté doit concéder licence et la ganction, par licence obligatoire, ne sera
encourrue que dans la mesure ol le demandeur justifiera, demain comme hier,
qu'il n'a pu cbtenir du propriétaire de brevet une licence d'exploitation.
La loi précise, également, les délais pendant lesquels pareilles exploitations
doit &tre engagées ou, & tout le moins, préparées. Les délais prévus par la
Convention d'Union sont de 3 ans aprés la délivrance du brevet ou de 4 & conp-
ter de la demande. Comme le délai le plus favorable au breveté doit &tre re-
tenu et que la délivrance interviendra, toujours, plus d'un an aprés le dépdt,
c'est le premier délai qui jouera pratiquement toujours. Le breveté doit, de
plus, maintenir 1'exploitation ainsi initiée et ne pas 1'interrompre plus de
trois années continues. La reprise de l'exploitation prive les tiers du droit
de demander sanction.
- 177 - L'obligation est sanctiomnée par le jeu de licences obligatoires.
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. LOT DE 1968 ~ TEXTE NOUVEAU -

- Article 51 al 2 -

La contrefagon engage la responsabilité civile de son aquteur.

- Avticle 62 -

Abrogé

. LOI DE 1968 - TEXTE INITIAL -

- Article 52 =

Toute atteinte port@e sciemment aux droits du propriétaire du
brevet, tels qu'ils sont définis aux articles 29 & 31, constitue
un délit puni d'une amende de 2000 & 15000 F. En cas de récidive,
un emprisonnement de deux & six mois peut, en outre, étre pro-
noncé. Il y a récidive, au sens du présent article, lorsqu'il a
été rendu contre le prévenu, dans les cing années antérieures une

condamnation pour le méme délit.

L'action publique pour 1'application des peines prévues au premier
alinéa du présent article ne peut €tre exercde par le ministére
public que sur plainte de la partie lésée.

Le tribunal correctionnel saisi ne peut statuer qu'aprés que la
juridiction civile a constaté la réalité de la contrefagon par
une décision passée en force de chose jugée. Les exceptions ti-
rées par le défendeur de la nullité du brevet ou des questions
relatives & la propriété dudit brevet ne peuvent @tre soulevées
que devant la juridiction. -
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PARAGRAPHE 2 -~ SANCTION DU DROIT DE BREVET

- 178 - La loi sanctionne le droit du breveté en constituant en faute
1l'acte de contrefagon (I) et en attribuant au breveté comme moyen d'en obtenir

sanction l'action en contrefacon (II).

I —~ L'ACTE DE CONTREFACON

- 179 - La loi de 1978 innove en supprimant le traitement pénal de l'acte

de contrefagon. Pour la premiere fois depuis 1791 et la premiére loi francaise
en matiére de brevets, l'atteinte portée aux droits du breveté ne constitue plus
une faute pénale, un délit au sens correctionnel du terme. La réforme tient
dans le silence de la loi & 1'égard de tout traitement pénal de 1l'acte de
contrefacon et a l'abrogation de l'article 52 du texte de 1968 qui en organi-
sait la répression et se trouve désormais consacré au traitement d'un simple
probléme de compétence. La dépénalisation résulte également de la formule
retenue par l'article 51 al 2 : "la contrefagon engage la responsabilité civile
de son auteur, délit civil". La formule n'‘est pas extr@mement heureuse et aurait
pu étre supprimée du texte. Nous approuverons le législateur de s'étre ainsi
prononcé et d'avoir de la sorte approuvé la proposition de la loi. Le Pr. J.

FOYER était, sévére a 1'égard du traitement pénal de l'acte de contrefacon :

"Traditionnellement, la contrefagon de brevet est un
délit correctiomnel. En pratique, cette disposition

est tombée en désuétude. Le nombre des causes de con-—
trefagon portées devant la juridiction répressive doit
Etre de 1'ovdre de 1/1000. Les audiences correctionnel-
les se prétent mal, en effet, aux débats de ces déli-
cates affaires.

La lot du 2 Janvier 1968 a imaginé une solution qut
reléve de L'art. baroque. .. En pratique, ces
dispositions sont peu prés lettre morte. Le temps est
venu de les abroger. Certains praticiens pensent que le
caractére pénal maintenu pourrait constituer une menace
contre des contrefacteurs impénitents. Blen faible me-
nace, en vérité, car le juge répressif n'est gugre sé
vére A L'égard de cette nature. La dépénalisation pro-
posée, qui ira dans le sens de 1'évolution souhaitable
de la justice pénale, mettra le droilt en accord avec
les faits et débarassera notre loi d'oripeaux démo-—
dés" (p. 21).

L'exposé des motifs aurait pu, également, indiquer qu'un obstacle
se trouvait ainsi levé devant le rapprocherment des législations europ@ennes en

matiére de contrefagon, voire un traitement communautaire de la contrefagon du

brevet de Luxembourg (cf. Colloque CEIPI, La contrefagon de brevet communautaire).
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. LOI DE 1968 — TEXTE NOUVEAU -

- Article 51 al & -

"La contrefagon engage la responsabilité civile de son auteur™.
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- 180 - L'emprise traditionnelle de traltement pénal sur 1'acte de contre-

fagon suivit & 1'élimination de celui~ci pése sur le traitement civil et con-

duira a maintenir 1l'analyse de l'acte de contrefagon en ses trois &léments cons-
titutifs : élément matériel (A), élément moral (B), élément légal (C). (Sur le
dernier état du droit de la contrefagon, V. C. LE STANC, op. cit. et 3éme Renc.
Prop. Ind. Lyon 1974: Aspects actuels de la contrefagon, Coll. CEIPI, Litec
1975). Il faut noter que chaque exigence manifestée & propos des différents
€léments distingue -et &loigne~ la zone effective de protection du breveté par

rapport. & la zone idéale de réservation.

A — ELEMENT MATERIEL DE L'ACTE DE CONTREFACON

- 181 - L'élément matériel de l'acte de contrefagon consiste dans le fait |
que 1'acte d'exploitation suspect a un certain contenu (1°)} et une certaine

forme (2°).

1°) CONTENU DE L'ACTE D'EXPLOITATION

- 182 - L'acte d'exploitation comporte 1°€lément matériel de l'acte de con-
trefagon dans la mesure ol il porte atteinte au droit du breveté dans l'objet (a),

le territoire (b) et la période (c) de réservation de 1'invention.

- 183 - a) Pour &tre qualifié d'acte de contrefagon, l'acte d'exploitation
suspect doit porter atteinte a l'dbjet réservé au breveté par son droit. La
constatation de pareille situation résultera de 1'identification de l'objet ré-
servé, assurée par la détermination de 1'cbjet du droit de brevet et, par consé-
cquent, l'interprétation de celui-ci (cf. supra), de l'identification de la tech-
nique exploitée et de la camparaison des deux techniques réservée et exploitée
Conformément & la jurisprudence traditionnelle, il sera porté attention aux res-
senblances et point aux différences ; ceci signifie classiquement qu'il suffira
que l'acte d'exploitation emprunte 1‘enseignement couv%iﬁl,%f le brevet pour qu'il
vaille acte de contrefagon sans qu‘il y ait lieu de tenir /Ades différences qui,
par ailleurs, séparent 1'cbjet fabriqué par le tiers des objets réservés au bre-
veté,
"La contrefagon doit s'appréeier 4 la considération des ressemblan—
ces entre le brevet protdgd et l'objet contrefaisant sans qu'il y
att lieu de s'avrdter auwx différences qui peuvent exister entre
eux, d la condition, toutefois, que les ressemblances portent sur
les 8léments qui font 1'originalité du brevet et soient protégea-
bles" (Lyon 13 féyr, 1969, PIBD 1969, III, 194).
- 184 - b) Il faut, d'autre part, que 1'acte d'exploitation porte atteinte au
brevet sur le territoire qui lui est réservé et, icl, encore, il y aura lieu d'i~
dentifier le territoire de réservation et le territoire d'exploitation puis de

comparer l'un et 1l'autre.
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LOI DE 1868 - TEXTE NOUVEAU -

- Article 23 -

Le droit exclusif visé a l'article ler prend effet a compter du
dépét de la demande.

- Article 55 -

Par exception aux dispositions de l'article 23, les failts antérieurs
d la date a laquelle la demande de brevet a été rendue publique en vertu de
L'article 17 ou d celle de la notification d tout tiers d'une copile certifiée
de cette demande, ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits
attachés au brevet.

Toutefois, entre la date visée a l'alinéa précédent et celle de I
publication de la délivrance du brevet :

"1.~ Le brevet n'est opposable que dans la mesure oll les revendica-
tions, n'ont pas été étendues aprés la premiére de ces dates ;
2 2

"2.- Lorsque le brevet concerne L'utilisation d'un micro-organisme
auquel le public n'a pas accés, il n'est opposable qu'd compter du jour ou
le micro-organisme a été rendu accessible au public'.

Le tribunal saist d'une action en contrefagon sur le fondement d'une
demande de brevet surseoilt d statuer jusqu'd la délivrance du brevet.

. LOI DE 1968 - TEXTE INITIAL -

- Article 23 -

Le droit exclusif visé & l'article ler prend effet & compter du
dépdt de la demande.

- Article 55 =~

Par exception aux dispositions de l'article 23, les faits antérieurs
3 la publication de la délivrance du brevet ne sont pas considérés
comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet. Cependant,
pourront étre constatés et poursuivis les faits postérieurs a la
date & laquelle la demande de brevet a &té rendue publique en vertu
de l'article 17 ou de l'article 20, 2°, ou & la notification au
présumé contrefacteur d'une copie certifiée de cette demande.

Le propriétaire de la demande de brevet ne peut engager une instance
en contrefacon ou procéder & la constatation prévue & l'alinéa pré-
cédent que si 1'8tablissement de 1'avis documentaire sur la nou-
veauté a &té requis conformément & l'article 20.

Le tribunal saisi surseoit & statuer jusqu'a la délivrance du
brevet.
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TEXTE ORIGINE — CONVENTION DE MUNICH -

- Article 64 -

- Article 67 -

(1) Sous réserve du paragraphe 2, le brevet européen
confére & son titulaire, & compter du jour de la publi-
cation de la mention de sa délivrance et dans chacun
des Etats contractants pour lesquels il a &té délivreé,
les mémes droilts que lul conférerait un brevet national
délivré dans cet Etat.

(1) A compter de sa publication en vertu de l'article
93, la demande de brevet européen assure provisoirement
au demandeur, dans les Etats contractants désignés dans
la demande de brevet telle que publiée, la protection
prévue 4 1'article 64,

(2) Chaque Etat contractant peut prévoir que la demande
de brevet européen n'assure pas la protection prévue &
l'article 64. Toutefois, la protection attachée 3 la
publication de la demande de brevet européen mne peut Etre
inférieure & celle que la législation de 1'Etat considé-
ré attache & la publication obligatoire des demandes de
brevet national non examinées, En tout &tat de cause,
chaque Etat contractant doit, pour le moins, prévoir
qu'a partir de la publication de la demande de brevet
européen, le demandeur peut exiger une indemnité& raison-—
nable, fixée sulvant les circonstances,de toute person
ne ayant exploité, dans cet Etat contractant, 1l'inven-
tion qui fait 1'objet de la demande de brevet européen,
dans des conditions qul, selon le droit national, met-—
traient en jeu sa responsabilité s'il s'agissalt d'une
contrefacon d'un brevet national.

. TEXTE ORIGINE - CONVENTION DE LUXEMBOURG -

- Article 34 =~

1.~ Une indemnité raisonnable fixée suivant les circons-—
tances peut &tre exigdBe de tout tlers qui, entre la date
de publication d'une demande de brevet européen dans
laquelle les Etats contractants ont &té désignés et la
date de publication de la mention de la dé&livrance du
brevet européen, a fait de 1'invention une exploitation
qui, aprés cette période, serait interdite en vertu du
brevet communautaire.
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- 185 - c) Il faut, enfin, que l'acte d'exploitation porte atteinte au
brevet dans la périede qui lui est réservée puisqu'il s'agit d'un droit

provisoire, 1limité dans le temps.

I1 faudra, en premier, procéder & l'identification de la pé-
riode réservée et l'article 55 de la loi apporte une légére atténuation
au principe posé par l'article 23, en vertu duguel "le droit exclusif visé
4 1l'article ler prend effet & compter du dépdt de la demande". Maintenant,
la solution traditionnelle en droit francais rappelée, notamrent, par 1'arti-
cle 55 al 1 du texte de 1968, l'article 55 présent décide qu'un acte d'ex-—
ploitation ne pourra valoir acte de contrefagon que dans la mesure ol 11 y
aura eu une forme de publiéation légale de la demande de brevet, cette pu-
blication pouvant étre la publication automaticque & dix huit mois prévue
par 1l'article 17, ou la notification expresse de la demande au tiers. exploi
tant visée par l'article 55 de la loi. Dans la mesure od l'article 19-2°
lie la publication du rapport de recherche a celle du dossier de la demande
de brevet prévue par l'article 17, il n'y a plus lieu de considérer distinc-
tement une publication liée a la procédure d'avis documentaire, comme le
faisait l'article 55 al 1 initial renvoyant a l'article 20-2°. En consé-
quence, les actes d'exploitation accomplis par les tiers, avant pareille
date, l'ussent-ils été en connaissance du brevet par d'autres voies, ne

sauraient étre tenus pour les actes de contrefacgon.

Il n'y a point d'atteinte véritable au principe en vertu duquel
le droit de brevet est constitué par la demande et existe, pleinement, par
conséquent, a compter de la date du dépdt. Il y a, simplement, dans cette
organisation un dispositif de protection des tiers qui ne peuvent &tre
reconnus comme fautifs et responsables d'atteinteSportées a un droit réel
qu'a la condition d'avoir pl connaitre —et point nécessairement connu-
1l'existence de cette prérogative. Afin d'éviter les discussions toujours
délicates sur 1'aptitude de tel ou tel dépdt & avoir &té connu d'autrui
au temps des actes d'exploitation suspects le législateur décide,en 1978
comme en 1968 ,que cette situation est dbjectivement créée par les mesures
légales de publication de la demande qu'il a établiesen dehors du cadre
de la contrefagon, ou les articles 17 et 19 concernant 1l'organisation

de la délivrance de brevet ou & propos de celle-ci avec le systéme de la
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notification individuelle, trés protecteur des intéréts des brevetés.

Cette mesure n'a fait 1l'objet dfaucune criticue et son passage du texte de
1968 & celul de 1978 n'a rencontré aucun obstacle. Il se prolonge méme par
les dispositions refusant la ré&troactivité des modifications extensives des

revendications et en subordonnant a publication L'opposabilité & des tiers

contrefacteurs ; rappelons sur ce point llarticle 55 al 2 (cf. supra).

$'il y a décalage au niveau du point de départ de la durée, il n'y
en a point au niveau du terme d'arrivée et les actes d'exploitation accom—
plis postérieurerment a la déch@ance du brevet ou a 1'extinction normale du
droit e pourront &tre qualifigs dlacte de contrefagon. Rappelons, au pas-—
sage, Jqu'en raison de la suppression des droits acquis par ies tiers résul-
tant du nouvel article 48, les actes d'exploitation accomplis par des tiers
au détriment d'un brevet déchu puis restauré, pourront &tre tenus pour actes

de contrefagon.

Il conviendra d’identifiecr, ensuite, la période d'exploitation puis
de comparer les deux zones de réservation et d'exploitation,par exemple,le
Droit frang¢ais interne ne distingue pas entre une action en indemnisat, .n
assurant la protection provisoire et une action principale en interdiction,
et accessoirement en indemnisation assurant la protection définitive du
breveté. Les formules de ce type élaborées lors des travaux préparatoires
d l'intervention du Parlement ont &té écartfes tant 3 raison des principes
mémes de notre législation qui lie le droit de brevet 3 la demande et point
la délivrance qu'd raison des conditimns effectives d'une délivrance sou-
haitée précoce ; pourquoi, alors, aurait-on bouleversé nos régles de base
par des faits développés sur la bréve période entre la publication de la

demande et la délivrance?
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. LOI DE 1968 ~ TEXTE NOUVEAU -

T ———C————

- Article 51 -

"Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels
qu'ils sont définis aux ariicles 29, 29 bis, 30 et 30 bis constitue une
contrefagon.

- Article 29 -

"Le brevet confére le droit d’'interdire d tout tiers, en 1l'absence du
consentement du propriétaive di brevet :

a.- la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, 1'utilisation
ou bien 1'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet
du brevet ;

b.- L'utilieation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers
satt ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du pro-
cédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre
de son utilisation sur le territoive frangais;

c.— L'offre, la mise dans le commerce ou 1'utilisation ou 1'impor-
tation ou la détention aux fins préciiées du produit obtenu directement par
le procédé objet du brevet”.

- Article 29 bis -

"1.~ Le brevet confére également le droit d’interdire 4 tout tiers,
en l'absence du consentezment du propriétaive du brevet, la livraison ou l'of—
fre de livraison, sur le territoirve frangais, 4 une personne autre que celles
habilitées a exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur
ce territoire, de cette invention se rapportant & un élément essentiel de
celle-ct, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident
que ces moyens sont aptes et destinés d cette mise en ceuvre.

"2.- Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables lors-
que les moyens de mise en oguvre sont des produits qui se trouvent couramment
dans le commerce, sauf si le tiers incite la persomne d qui 1l livre d com-
mettre des actes interdits par l'article 29.

"3.~ Ne sont pas considérées comme personnes habilitées a exploiter
L'invention, au sens du pavagraphe 1, celles qui accomplissent les actes
visés aux paragraphes a, b et ¢ de L'article 30".

. LOT DE 1968 - TEXTE INITIAL -

- Article 51 al | =

Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels
qu'ils sont définis aux articles 29 & 31, constitue une contrefagon,
engageant la responsabilité de son auteur.

- Article 29 al t -

Le droit exclusif conféré par le brevet comporte l'interdiction &
tout tiers d'exploiter l'invention brevetée, et notamment.....
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2°) FORME DE L'ACTE D'EXPLOITATION

- 186 - Sous le régime de la loi de 1844 et en raison du principe de spé-
cialité des articles 40 et 41, toutes les formes d'acte d'exploitation ne
pouvaient‘point valoir actes de contrefagon. Les tribunaux avaient eu 1'oc-
casion, & plusieurs reprises, en effet, d'affirmer le caractére limitatif
de l'énumération des actes d'exploitation susceptibles de valoir actes de
contrefagon (cass. 16 aolit 1861, Ann. 1861, 364) et c'est ainsi que la
"fourniture de moyens en vue de la contrefagon" ne pouvait &tre tenue pour
acte autonome de contrefacon (Paris 28 nov. 1960, Ann. 1961, 245, note P.

MATHELY) .

Sous le régime initial de la loi de 1968, l'attention portée a la
forme de 1l'acte d'exploitation suspect semblait avoir perdu de son intérét
puisque l'introduction de l'adverbe "notamment" & 1l'article 28 et la généra-
té de l'article 51 disant "toute atteinte portée aux droits du propriétaire
du brevet tels qu'ils sont définis aux articles 29 & 31 "correspondaient
a4 une énumération non exhaustive des actes d'exploitation susceptibles de
valoir actes de contrefagon. L'intérét de qualifier la forme de l'acte ré-
sultait, toutefois, de ce que tous les actes d'exploitation n'étaient pas

"pareillement" considérés au niveau de 1'exigence d'élément moral.

La réforme de 1978 réintroduit le caractére limitatif de la liste
des actes d'exploitation susceptibles de valoir actes de contrefagon dans la
mesure ol l'article 51 trés général se référe a deux articles 29 et 29 bis
qui énoncent de fagon, désormais limitative, leg actes d'exploitation réser-

vés au breveté. L'exposé des motifs 1'indique nettement :

"Le texte proposé pour L'article 29 (nouveau) reproduit l'article
29 de la Convention de Luxembourg et supprime la portée générale
du droit conféré au breveté. Le breveté peut seulement interdire
les actes que cet arvticle énumére. La différence semble, toutefois,
devoir 8tre de faible portée pratique ; en effet, les actes énu—
mérés constituent d peu prés tous les actes d'exploitation con—
cevables théoriquement, la différence est importante" (p. 14).

- 187 - on pourra, comme par le passé, répartir les actes de contrefagon
selon qu'ils précédnet (a) réalisent (b) ou suivent (¢) la reproduction de

1l'invention réservée & son titulaire par le brevet.
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- 188 - a) La conjonction de l'article 51 al 1 et de l'article 29 bis qua-
lifie d'acte de contrefacon le falt pour un tiers de livrer ou d'offrir de
livrer sur le territoire frangais des moyens de mise en oeuvre sur ce ter-
ritoire d'un €lément essentiel de cette invention lorsque le tiers sait ou
que les circonstances rendent évident que ces moyens sont destinés & pareil-
le mise en oceuvre. Ce texte, transposition de l'article 30 de la Convention
de Luxermbourg, est plus lourd que l'article 29 al 2 du texte de 1968 mais pré-

cise quelques points qui avaient suscité discussion.

2 Les précisions portent, tout d'abord, sur la désignation des mo«
yvens livrés. Le texte de l'article 29 ancien ("livrer des moyens'@ suggérait
que la livraison porte sur quelque moyen que ce soik ; le texte de 1l'article
51 al 2 in fine ("livraison des moyens”) suggérait que la livraison porte sur
la totalité de ceux—-ci. Plus justement, le texte actuel exige qu'il s'agis-
se des moyens se rapportant a un &lément essentiel de mise en oceuvre de 1'in-—

vention.

e Les précisions portent,aussi, sur le destinataire : personne non

habilitée.

® Les précisions portent, enfin, &galement sur la destination de ces
moyens. L'article 51 al 2 ancien évoquait "la mise en ceuvre de l'invention

brevetée". Mr. LE STANC analyse correctement le texte nouveau :

" En principe, la livraison, ou son offre, d des tiers de moyens
de mise en oeuvre de 1'invention est un acte de contrefagon

. 81 les moyens se vapportent 4 un élément essentiel de L'inven-
tion,

. 81 la mise en ceuvre doit avoir lieu sur le tervitoire frangars,

. st le tiers fournisseur sait ou ne peut ignorer que les moyens
sont aptes et destinds 4 cette mise en cewvre” (op. cit., n°
370, p. 292).

La fourniture de moyens en vue d'un assemblage & réaliser & 1l'étran-—
ger ne constituera pas un acte de contrefagon de brevet... frangais, tout au

moins.

- 189 - Db) Constituent, principalement, les actes de contrefagon, les
actes de fabrication des produits ou de mise en oeuvre des procédés brevetés.
Une opération matérielle est nécessaire et le simple dépdt d'un brevet ne

vaudrait pas acte de contrefacon. En revanche, la fabrication de pié&ces
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détachées, dont, seul, l'assemblage est couvert par le brevet, ne saurait
constituer acte de contrefagon (T.G.T. Paris 22 juin 1976, Dossiers Brevets
1977, I, n°® 1).

~ 190 -~ c) Constituent, enfin, des actes de contrefacon, des opérations
suivant la reproduction de 1’'invenhion protégée et portant sur les produits
obtenus par sa mise en ceuvre ; on parls, parfois, d'actes secondaires de

contrefagon mais la formule n'est pas trés heureuse:

s I1 s'agit, tout dlabord, de 1'"offre"” de ces produits entendue au
sens trés général d'opérations de publicité concernant les objets incorporant
l'enseignenment du brevet : exposition, diffusion de prospactus, de catalogues,
démarchage par voyageurs ol représentants... Pour que 1'acte de contrefagon au~
trefois appelé "exposition" soit constitué, il suffit que 1'cbiet soit publi-
guement présenté & d'éventuels acguéreurs ; la technigque publicitaire utilisée

importe peu.

¢ La "mise dans le commerce" doit, &alement, &tre envisagée de manié-
re trés large et absorbe, sans s'identifier & elle, la vente qui en était
autrefois distinguée. Peu importe la forme juridique ou commerciale de la mise
d disposition : vente, location, leasing, prét 3 usage. Liexpression "mise

dans le commerce" n'implique pas que 1l'opération soit commerciale.

s L'"utilisation" dobjets incorporant ['enseignement du brevet est
une expression, également, trés corpréhensive et doit s'adapter a toutes les

formes d'usage dont est susceptible le produit concerné.

L'"importation", autrefois dénommée "introduction" sur le territoire
francais, demeure un acte de contrefacon. La jurisprudence antérieure sera
toujours utilisable. Peu importe la régularité de la fabrication et méme de la
comrercialisation sur le territoire &tranger. Au moment méme ol les objets
atteignant les droits du breveté francails franchissent la frontiére frangaise,
sans autorisation, il y a acte de contrefacon par importation. La responsabi-

iité de cet acte est partagée par 1'importateur et l'exportateur gqui connais-

(-5—

sait la destination de la marchandise.

» La simple "détention" & fins d'utilisation ou de mise dans le com
merce d'cbjets incorporant 1'enseignement du brevet peut également constituer
un acte de contrefacon. Le fait de détenir un cbjet contrefaisant sans l'avoir
encore utilisé ne soustrait point/par conséquent, son auteur & la qualification

de contrefacteur.
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LOI DE 1968 — TEXTE NOUVEAU -

— Artiecle 51 al 3 -

"Toutefois, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la dé-
tention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produilt con-
trefait, lorsque ces fait sont commis par une autre personne que le fabricant
du produtt contrefait, n’'engagent la responsabilité de leur auteur que si
ces faits ont été commis en connaissance de cause,

- Article 29 bis al 8 -

ef. supra

. LOI DE 1968 - TEXTE INITIAL -

- Article 51 al 2 -

Toutefois, l'utilisation, la vente ou la mise dans le commerce, la
détention en vue de l'utilisatiom ou de la mise dans le commerce
d'un produit contrefait, lorsque ces faits sont commis par une autre
personne que le fabricant du produit contrefait, ou la livraison des
moyens en vue de la mise en oeuvre de 1'invention brevetée, en cons-
tituent la contrefacon que si elles ont &té commises en connaissance

de cause.

. TEXTE ORIGINE - CONVENTION DE LUXEMBOURG -

-~ Article 30 al 1 =

1.- Le brevet communautaire confére également le droit d'interdire

4 tout tiers, en 1'absence du consentement du titulaire du Lrevet,
la livraison ou 1'offre de livraison, sur le territoire des Etats
contractants, & une personne autre que celle habilitée & exploiter
1'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoi-
re, de cette invention se rapportant a4 un &lément essentiel de
celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent
évident que ces moyens sont aptes et destinds & cette mise en
oeuvre.
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B — ELEMENT MORAL DE L'ACTE DE CONTREFACON :

-~ 191 = En principe, nul é&lément moral n'est requis pour que l'acte d'ex—

ploitation vaille acte de contrefacon et, comme par le passé, les actes d'ex-
ploitation, quelle qu'en soit la forme, accomplis par le fabricant du produit
contrefait et les actes d'importation seront tenus pour actes de contrefacgon

méme si leur auteur ignorait 1'existence du brevet et sa méconnaissance.

~ 192 - Exceptionnellement, toutefois, un élément moral sera requis par

application de l'article 51 al 3 et il convient d'’en préciser domaine et

contenu.

Cet élément moral sera exigé lorsque l'acte d'exploitation suspect
prendra la forme d'une offre, mise dans le commerce, utilisation, détention
en vue de l'utilisation ou de la mise dans le comerce, fourniture de moyens

et seront le fait d'un non~fabricant.

Il consiste dans le fait que l1l'acte suspect ait été commis "en
connaissance de cause". Les tribunaux interprétant l'article 51 al 2 in fine
du texte de 1968 ont identifié cette connaissance de cause a4 la connaissance

du caractére contrefaisant des cbjets visés.

Se pose, alors, le probléme de la preuve de pareille connaissance de
cause. Elle bénéficiera, parfois, du jeu de présemptions de mauvaise foi qui
iront sensiblement é&largir les hypothéses oli les tiers pourront &tre consi
dérés comme ayant agi an connaissance de cause. Citons/é ce proposyles arréts
rendus par la Cour de Paris dans une affaire NORTON, le 5 juin 1973 (PIBD
1973, 113, III, 324) et, surtout EFRA-KLAUSING, le 4 juillet 1973 :

"Considérant que la société G met en vente et vend ledit matériel
contrefaisant et ce en connaissance de cause dés lors que, spé—
cialisée dans cette activité, elle connalt les particularités
techniques des machines en cause et qu'elle est en France le con-—
cessionnaire du fabricant ; que, dans ces conditions, elle n'a
pas pii ne pas se rendre compte que le matériel dont il s'agit
ressemblait 4 celut du brevetéd' (PIBD 1973, 114, III, 351).

I1 faut préter une grande attention au développement jurisprudentiel
de pareilles présomptions car bBurgénéralisation aurait pour effet de vider

purement et simplement de sa signification l'articde 51 al 3.
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LOI DE 1968 — TEXTE NOUVEAU -

—- Article 30 -
"Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas

"a.- aux actes accomplis dans un cadre privé et d des fing non commerciales ;

b.~- aux actes accomplis d titre expérimental qui portent sur l'objet de 1'in-
vention brevetée ;

.~ d la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans
les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concer-—
nant les médicaments ainsi préparés’.

. LOI DE 1968 - TEXIE INITIAL -

~ Article 29 al 3 -

Ne sont pas considé&rés comme portant atteinte aux droits du breveté,
les actes accomplis & des fins personnelles ou domestiques ou en

-

vue d'expérimenter 1l'objet de 1'invention brevetée.

-~ Article 30 al 2 -

Les droits attachés aux brevets ne s'étendent pas & la fabrication
et & la vente de médicaments sous forme de préparation magistrale
effectuée extemporanément et par unlté.

TEXTE ORIGINE - CONVENTION DE LUXEMBOURG -

- Article 31 -

Les droits conférés par le brevet communautaire ne s'étendent pas :
a) aux actes accomplis dans un cadre privé et & des fins non commer—
ciales ;

b) aux actes accomplis & titre expérimental qui portent sur l'objet
de 1'invention brevetée ;

c) & la préparation de médicaments faite extemporanément et par uni-
té dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale ni aux
actes concernant les m&dicaments ainsi préparés ;

d) 8 1l'emploi, & bord des navires des pays de l'Union de Paris pour
la protection de la propriété industrielle, autres que les Etats
contractants, de l'objet de 1'invention brevetée, dans le corps du
navire, dans les machines, agrés, apparaux et autres accessoires,
lorsque ces navires pénétrent temporairement ou accidentellement dans
les eaux des Etats contractants, sous réserve que ledit objet y soit
employé exclusivement pour les besoins du navire ;

e) & 1'emploi de 1'objet de 1'invention brevetée dans la construction
ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre
des pays de 1'Union de Paris pour la protection de la propriété indus-
trielle, autres que les Etats contractants, ou des accessoires de ces
engins, lorsque ceux-ci pénétrent temporairement ou accidentellement
sur le territoire des Etats conktractants ;
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C = ELEMENT LEGAL DE L'ACTE DE CONTREFACON :

- 193 = pour &tre qualifié d'acte de contrefagon, l'acte d'exploitation

doit comporter un troisiéme élément dit élément 1égal. Celui-ci consiste

dans le défaut de justification légale de 1l'acte envisagé. Celle~ci peut
provenir de l'accord avec le breveté & lfoccasion d'un contrat d'exploitation
de brevet, de l'accord des autorités publiques par l'effet d'une licence au-
toritaire,de la permission de la loi, enfin, qui tient compte soit de la fina-

lité, soit de l'auteur de 1l'’acte d'exploitation suspect.

- 194 “b) Dans une localisation et sous une forme assez malencontreuse, re-
prise du texte initial et, surtout, de la Convention de Luxembourg, 1l'article

30 refuse la qualité d'acte de contrefacon a certains actes d'exploitation.

. T1 s'agit, tout d'abord, d'actes accomplis "dans un
cadre privé et 3 des fins non comnerciales™. Cette derniére formule parait
peu heureuse et nous préférions, malgré son caractére quelque peu désuet,
l'expression " & des fins personnelles ou domestiques™. Il appartiendra aux
tribunaux, attentifs & 1'interprétation qu'en donneront les autres juridic-
tions natiocnales statuant sur la contrefagon de brevet communautaire, de
décider si cette formulation nouvelle modifie le contenu de la solution clas
sique en droit interne frangais. Nous ne le souhaltons pas, pour notre part,
et espérons, notamment, gue 1'on ne revienne pas sur la jurisprudence établie
a propos d'utilisation de matériels contrefaisants par une coopérative. La
justification doit demeurer limitée aux actes d'exploitation accamplis a
fins strictenent individuelles et le caractére non lucratif des

actes d'exploitation ne les justifie pas (com. 15 avril 1964, A. 1964, 105).

. Llarticle 30 justifie, également, les actes dexploi-
tation "accomplis & titre expérimental”. La solution est, &galement, classidque
et s'inspire de 1'idée que le systéme des brevets,s'il vise & interdire aux
tiers l'acc@s industriel de 1'invention, s'efforce d'en permettre 1'acces
intellectuel. I1 faut que les industriels puissent & partir notamment, des
connaissances &laborées par leur concurrent en conceVolir de nouvelles, dans

un processus contenu.

« L'article 30 justifiejenfin/la réalisation sous forme
de "préparation officinale" de médicaments couvertspar brevets. On notera que la
rédaction de l'article 30 présent est plus restrictive que la rédaction initia-
le car elle précise que la fabrication autorisée doit avoir lieu "dans les of-
ficines de pharmacie” et exclue, ainsi, de son champ les fabrications réali-

sées par et pour de grands ensembles hospitaliers.
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- Article 31 -

I

180.

LOI DE 1968 — TEXTE NOUVEAU -

Toute personne qui, de bomne foi, d la date de dépdt ou de priorité

d'un brevet, était sur le territoire ou la présente loi est applicable, en
possession de l'invention, objet du brevet, a le droit, d titre personnel,
d'exploiter 1'invention malgré 1'existence du brevet.

Le droit reconmnu par le présent article ne peut étre transmis

qu'avec l'entreprise d laquelle 11 est attaché.

L.OI DE 1968 - TEXTE INITIAL -

- Article 31 -

Toute personne qul, de bonne foi, & la date de dépdt ou de priorité
d'un brevet &tait, sur le territoire oll la présente loi est applica-
ble, en possession de 1l'invention, objet du brevet, a le droit, &
titre personnel, d'exploiter 1'invention malgré 1l'existence du
brevet.

Le droit reconnu par le pré&sent article ne peut E€tre transmis
qu'avec l'entreprise & laquelle il est attaché.

TEXTE ORIGINE - CONVENTION DE LUXEMBOURG

- Article 38 al 1 -

1.~ Quiconque, dans le cas ol le brevet national aurait &té délivré
pour une invention, aurait acquis, dans 1l'un des Etats contractants,
un droit fondé sur une utilisation antérieure de cette invention ou
un droit de possession personnelle sur cette invention joult dans
cet Etat du méme droit & 1'égard du brevet communautaire ayant cette
invention pour objet.
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-~ 195 - Db) La loi justifie, également, l'exploitation de l'invention a
raison de la qualité de l'auteur de l'acte, & raison de ce qu'il la "possé-
dait au jour du dépdt". Le bénéfice de possession personnelle antérieure
organisé par l'article 31 inchangé représente une incitation de second rang
d la recherche-développement : en cas de concurrence inventive entre des
industriels parvenant aux mémes résultats pratiquement en méme temps, le pre-
mier déposant obtiendra le droit de brevet ; le ou les autres pourront,
malgré tout, exploiter 1l'invention sous la protection indirecte du brevet.
Cré& par la jurisprudence, ce mécanisme, indﬁment déncmmé par la pratique
"droit de possession personnelle antérieuré”alors qu'il n'y a aucun droit
privatif mais simple fait justificatif d'un acte, fautif en son absence, a
été officiellement introduit dans notre droit 1législatif par le texte de
1968 que la réforme de 1978 ne modifie point. Rapidement, par conséquent,
nous en verrons condition et effets (Sur l'ensemble de la question, v. C.

LE STANC et J.M. MOUSSERON, La possession personnelle antérieure, Dossiers

Brevets 1978.11).

ILes conditions sont bien indiquées par le texte & la rédaction trés
analytique, de l'article 31. La simple expression ambiglie est celle, capita-
le, de "possession" retenue, en 1968, par un législateur qui se refusait a
opter entre l'exigence de simple connaissance antérieure et celle de véri-
table usage antérieur ou de préparatif sérieux & cette fin. A travers les
décisions de justice, on parvient & une notion &k mitrise industrielle, d'ap-
titude technique a 1l'exploitation. Relevons tout particuliérement, 1'important
arrét de la Cour de Paris en date du 20 décembre 1966 :

"La possession persomnelle n'est juridiquement caractérisée
qu'autant que celut qui en excipe est en mesure d'établir non
pas qu'il en est au stade des études et des essais mais bien, si-
non qu'il a effectivement exploité, du moins qu'il était 4 méme
d'y procéder sans délail' (4. 1967.33).

Se pose, & cet égard, un probléme de preuve auquel, il peut étre
répondu par toutes sortes de moyens de démonstration, tels -mals sans limita-—
tion—- les enveloppes SOLEAU dont&muit mi.lle environ sont pratiquement dépo-
sées a cette fin. S'agissant d'un fait matériel, la preuve peut &tre assurée

par tous movens.

Les effets mentionnés par ce texte ont suscité moins de discussion

alors qu'ils posent des problémes importants en pratique et délicats.

Le bénéfice de l'article 31 est réservé aux possesseurs au jour du

dépdt et aux acquéreurs de "l'entreprise'd laquelle il est attaché".
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. LOI DE 1968 ~ TEXTE NOUVEAU -

~ Article 53 -

1.~ "L'action en contrefagon est exercde par le propriétaire du
brevet.

2.- Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation
peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en
contrefagon st, aprés mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas
cette action.

Le breveté est recevable d intervenir dans l'instance en contrefagon
engagée par le licencié conformément d 1'alinéa précédent.

3.- Le titulaire d'une licence de droit, d'une licence obligatoire
ou d'une licence d'office, visées aux articles 31 bis, 32, 38 et 40, peut
exercer l'action en contrefagon si, aprés la mise en demeure, le propriétaire
du brevet n'exerce pas cette action.

4.- Tout licencié est recevable d intervenir dans l'instance en

contre fagon engagée par le brevetd, afin d'obtenir la réparation du préjudice
qui leur est propre'.

LOI DE 1968 TEXTE INITIAL -~

~ Article 53 -

L'action en contrefagon est engagée par le propriétaire du brevet.

Toutefois le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation et,
sous les conditions énoncées & l'article 34, le titulaire d'une
licence obligatoire, peut, sauf disposition contraire du contrat de
licence, exercer l'action en contrefagon si, aprés mise en demeure,
le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action.

Le breveté est recevable a intervenir dans 1l'instance en contrefagon
engagée par le licencié conformément & 1'alin&a précédent.

Egalement, tout licencié est recevable & intervenir dans 1'instance
en contrefagon engagée par le breveté, afin d'obtenir la réparation
du préjudice qui lui est propre.
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IT —- L'ACTION EN CONTREFAGON

- 196 - L'action en contrefacon est la voie civile spécifique des sanctions

du droit de brevet.

Nous en envisagerons INTRCDUCTION (A), DEVELOPPEMENT (B) et
DENOUEMENT (C) .

A - INTRODUCTION DE 'I,'ACTION EN CONTREFACON

- 197 - L'exercice de 1l'action en contrefagon appartient au breveté et la
régle est parfaitement adaptée & la fonction de cette voie judiciaire qui sanction-—

ne le droit de brevet.

La loi de 1968 avait, toutefois élargi cet exercice au profit de
simples ayant-cause du breveté. Le texte de 1978 maintient ces dispositions sous d

de simples —et heureuses— modifications de forme.

. I1 en est ainsi, tout d'abord, du "bénéficiaire d'un droit ex~
clusif d'exploitation" désigné par l'article 53 al 2. La formule est vague ; elle
recouvre 1l'usufruitier ; elle recouvre, surtout, le partenaire & un contrat de
licence exclusive, sans qu'il soit indiqué que la concession doive étre totale et
recouvrir toutes les facultés d'exploitation de toutes les applications de 1'inven-
tion brevetée. Cetta faculté peut étre Ecartée par le contrat de licence ; aussi
la jurisprudence a-t-elle estim& que la faculté de l'article 53 al 2 était réser-
vée aux licenciés bénéficiant de contrats conclus ou reconduits aprés le ler

janvier 1969.

. Il en est également ainsi du bénéficiaire d'une licence autori-

taire, en application de 1'article 53 al 2, désorxrmais disjoint du texte précédent.

Dans tous les cas, cependant, une mise en demeure demeurée infruc-

tueuse du breveté devra précéder 1l'exercice de 1l'action en contrefacon.

L'intervention du licencié est recevable dans les instances en con-
trefacon engagées par le breveté, tout comme (art. 53 al 4) 1'intervention du bre-
veté est recevable dans les actions en contrefagon engagées par le licencié&, tout

au moins contractuel (art. 53 al 2).

I1 convient, toutefois, de noter qu'action et intervention du licen-—
cié ne geront possibles qu'aprés inscription du contrat au registre national des

brevets. et pour les dommages postérieurs a cette Publication.

L'action en contrefagon est de la compétence des TGI spécialisés .

) . . .
L'action en contrefagon se prescrit par troils ans.
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. LOI DE 1968 — TEXTE NOUVEAU -

ri’ArticZe 56 -

Le propriétaire d'une demande de brevet sous la condition d'avoir
requis 1'établissement de l'avis documentaire ou le propridtaire d'une demande
de certificat d'utilité, ou le propriétaire d'un brevet ou d'un certificat d'u-
tilité, est en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribu-
nal de grande instance, par tous huissiers assistés d'experts de son choix,

a la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des objets prétendus
contrefaits.

Ce droit est ouvert au concessionnaire d'un droit exclusif d’exploi-
tation sous la condition prévue d l'article 53 § 2, ainsi que sous la condition
prévue d l'article 53 § 3 au titulaire d'une licence de droit, d'une licence
obligatoire ou d'un licence d'office visées aux articles 31 bis, 32, 36, 38
et 40",

A défaut par le requérant de s'@tre pourvu devant le tribunal dans
le délail prescrit, la description ou saistie est nulle de plein droit, sans
préjudice des dommages—intéréts qui peuvent &tre réclamés s'il y a lieu.

. LOI DE 1968 - TEXTE INITIAL -

~ Article 56 -

Le propriétaire d'une demande de brevet sous les conditions prévues a
au deuxiéme alinéa de 1l'article 55, ou le propriétaire d'une demande
de certificat d'utilité, ou le propriétaire d'un brevet ou d'un cer-
tificat d'utilité, est en droit de faire procéder, sur ordonnance du
président du tribunal de grande instance, par tous huissiers assistés
d'experts de son choix, & la description détaillée, avec ou sans sai-
sie réelle, des objets prétendus contrefaits. Ce droit est ouvert au
concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation sous la condition
prévue 4 1'article 53, ainsi qu'au titulaire d'unel licence obligatoi-
re ou au titulaire d'une licence octroyée en vertu de l'article 36
sous la condition prévue & 1l'article 34.

A défaut par le requérant de s'@tre pourvu devant le tribunal dans

le délai prescrit, la description ou saisie est nulle de plein droit,
sans préjudice des dommages intéré&ts qui peuvent &tre réclamés

s'il y a lieu.
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B ~ DEVELOPPEMENT DE L'ACTION EN CONTREFACON

- 198 - Un préalable, la saisie contrefagon (1°) précéde fréquemment
1'instance principale en contrefacon (2°). Nous les envisagerons, tour & tour
(V. FEMIPI, Deuxiéme s@minaire international "Constatation et sanction de la
contrefacon de ce brevet, Dossiers Brevets 1977, II et Colloque CEIPI 1976 cité,
Rapp. J.M. MOUSSERON) .

1°) UN PREALABLE : LA SAISIE CONTREFACON

- 199 -~ L'article 56 de la loi maintient la procédure de saisie contrefa-
¢con. Son objet sera d'établir 1l'acte d'exploitation dont il appartiendra ensuite
d'assurer 1'éventuelle qualification comme acte de contrefagon ; sur ce point,

1'intitulé traditionnel de cette procédure n'apparait donc point satisfaisante.

Son alinéa 1 en réserve l'exercice aux titulaires des droits de
propriété industrielle dont la violation est envisagée et que la saisie va,
éventuellement, contribuer & vérifier ou écarter. Son alinéa 1 précise que le bé-
néfice en est exceptionnellement ouvert au bénéficiaire d'un droit exclusif d'ex-
ploitation sous la seule condition que le contrat ne lui en refuse point la pos-—
sibilité. Cette condition disparait, bien entendu, lorsqu'il s'agit du bénéficiaire
d'une licence autoritaire. Cette précision n'était point nécessaire puisque, dans
le silence du texte de 1968, les tribunaux s'étaient prononcés dans ce sens (TGI
Paris 22 septenbre 1976, PIBD 1977, 190, III, 174 ) ; la condition d'inscription
préalable des contrats joue comme précédemment indiqué. Les conditions relatives
a4 la production d'une requéte en établissement de rapport de recherche reprise
par les articles de la loi relatifs & 1'introduction d'une action en contrefagon
ne jouent pas, ici. Le silence & propos de ces exigences d'exception doit &tre

interprété en ce sens.

La procédure de saisie contrefagon sera conduite selon les modalités
précisées par le décret 69 190 du 15 février 1969 devant le Président du Tribunal
de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu d'exécution de la sai-

sie demandée.

La vigueur méme de cette procédure conduit les tribunaux & étre
exigeants sur sa réoqularité formelle comme la qualité de son ex@cution. Les de-
mandes en annulation des saisies irrégulilres comme les demandes en réparation
pour saisies abusives, fussent-elles réguliéres, sont fréquentes. Les tribunaux
les accueillent de fagon souvent bienveillante et se refusent justement, a inter—
dire & 1'industriel, condamné pour saisie contrefagon abusive, l'exploitation des
connaissances qu'il a indlment obtenus (TGI Paris 22 oct. 1975, Dossiers PBrevets
1977, III, n® 1). Toute saisie est une saisie description ; elle peut s'acconr

pagner d'une saisie réelle comportant appréhension de produits suspects.
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. LOI DE 1968 — TEXTE NOUVEAU -~

— Article 56 bis -

"Dans une instance en contrefagon introduite en vertu d'une demande
de certificat d'utilité ou d'un certificat d'utilité, le demandeur devra pro-
duire un rapport de recherche établi dans les mémes conditions que le rapport
prévu a4 L'article 19 § 1"

-~ Article 71 al 4 -

Dans une indtance en contrefagon, tntrodutte sur la base d'un
brevet demandé avant le jour de 1'entrée en vigueur de la présente lot, le
demandeur devra produire un "avis de nouveauté' portant sur les parties de
gson brevet présumées par lui contrefaites et citant les éléments de l'état
de la technique qui sont susceptibles d'affecter sa nouwveauté.

~ Article 73 al 3 -

Toutefois, les propriétaires des brevets igsus de demandes déposées
aprés la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et qui ne seratent pas
encore soumis aux dispositions des articles 19 et 20 en vertu de l'alinéa précé-
dent, ne pourront former une action en contrefagon qu'aprés avoir demandé 'un
rapport de recherche établi dans les mémes conditions que le rapport de recher—
che prévu a4 l'article 19 § 1".

. LOI DE 1968 - TEXTE INITIAL -

- Article 71 al 4 -

Dans une instance en contrefacon, introduite sur la base d'un brevet
demandé avant le jour de 1'entrée en vigueur de la présente loi, le
demandeur devra produire un "'avis de nouveauté'" portant sur les
parties de son brevet présumées par lui contrefaites et citant les
éléments de 1'état de la technique qui sont susceptibles d'affecter
Sa nouveauté.

- Article 73 al 3 -

Toutefois, les propriétaires des brevets issus de demandes déposées
aprés la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et qui ne
seraient pas encore soumis aux dispositions des articles 19 et 20
en vertu de 1'alinéa précédent, ne pourront former une action en
contrefagon qu'aprés avoir demandé 1'avis de nouveauté établi conm—
tradictoirement comme 11 est dit & l'article ci-dessus.
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2°) UN PRINCIPAL : L'INSTANCE EN CONTREFACON

-~ 200 - En application de l'article 55, la procédure pourra &tre engagée sur
la base d'un brevet non encore délivré. Si le dépdt a été accompagné d'une
requéte de différer a dix huit mois la procédure d'avis documentaire, le
demandeur doit y renoncer avant d'exercer son action et méme d'effectuer la
notification prévue & l'article 54 al 1. Dans tous les cas, le tribunal
saisi devra surseoir & statuer jusqu'ad la délivrance du titre. Le probléme
se pose de savoir si pareil sursis a statuer peut étre refusé par le tri-
bunal sur la demande, par exemple, du défendeur en contrefagon soucieux
d'obtenir rapidement la décision de rejet qu'il espére. Il semble qu'une ré-
ponse négative doive étre donnée a cette question et que pareille disposi-

tion doive étre tenu pour impérative.

L'instance en contrefagon pourra, de méme maniére, &tre engagée sur
la base d'un brevet délivré. Quelques problémes particuliers se posent dans
1'hypothése oll le brevet délivré n'a pas domné lieu & établissement d'un

avis documentaire. Deux situations doivent, alors, &tre distinguées :

- Il se peut, tout d'abord, que l'action en contrefagon ait été
engagée sur la base d'un brevet déposé avant le ler janvier 1969. S'appliques
alors, l'article 71 al 4 inchangé prévoyant que le demandeur devra en cours
d'instance fournir au tribunal un "avis de nouveauté portant sur les parties
de son brevet préamées parlui contrefaites et citant les éléments de 1'état de
la technique qui sont susceptibles d'affecter sa nouveauté". Plus d'une di-
zaine de décisions de justice ont été rendues sur ce point ; elles précisent
que le tribunal doit surseocir & statuer dans 1l'attente de cet avis et que
le sursis doit étre maintenu méme si le délai d'obtention de ce document
prescrit au demandeur a expiré sansique 1l'avis de nouveauté ait &té présenté
aux Jjuges (TGI Paris 4 déc. 1972, PIRD 1976, 106, III, 175). Les tribunaux
ont, pareillement, admis que 1'avis de nouveauté pouvait &tre présenté a
tout moment de 1'instance (com. 18 mars 1974, Ann. Prop. Ind. 1974, p. 66).
Ni sa production ni la démonstration de sa demande ne constituent un préa-

lable & l'engagement régulier de la demande.

- Il se peut, aussi, que l'action en contrefagon ait &té exer-
cée sur la base d'un brevet demandé entre le ler janvier 1969 et le 31

décenbre 1973 pour lequel, & raison de sa localisation dans la classifica-

tion internationale des brevets, un avis documentaire n'a été établi ni
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initialement en raisonde l'article 73 al 2, ni ultérieurement par suite
d'un non recours a l'article 45al 3 du texte de 1978. Dans ce cas, s'appli-
quera 1l'article 73 al 3 subordonnant l'introduction de 1'action en contrefa-
con & la demande d'un "rapport de recherche établi dans les mémes conditions
que le rapport de recherche prévu a l'article 19-1".

Le Jjuge devra surseoir a statuer jusqu'd ce que ledit rapport de
recherche lui ait &té présenté. On notera que, dans un soucl de simplifica-
tion et d'accélération de la procédure, le document requis est le rapport
de recherche & rapprocher de l'actuel premier projet d'avis documentaire et
non point 1l'avis documentaire lui méme & rapprocher de l'avis documentaire

définitif.

Une solution identique a été retenue par l'article 56 bis pour le
cas d'une action en contrefagon engagée sur le fondement d'un certificat d'u-
tilité délivré ou non. Le demandeur devra, au cours de la procédure produire

un rapport de recherche.

- 201 - L'instance en contrefagon se dévelcppera selon les régles ordinaires
de procédure. Elle sera, souvent, compliquée par une demande reconventionnelle
en annulation des brevets invoqués formée par le défendeur & l'action en con-—
trefacon et des recours en garantie formés par celui-ci pour 1‘'hypothése d'une
condamnation & verser indemnité de contrefagon au breveté dans le cas, tout
au moing, ol 11 aurait agi en ignorance de cause. On relévera, &galement,

la fréquence des demandes reconventionnelles en réparation de dommage causé
par l'exercice abusif du droit d'agir en contrefagon et leur accueil singu-
liérement large dans ce type d'instance ainsi que la reconnaissance par les
tribunaux de 1’abus de droit en cas de résistance illégitime & une action en
contrefagon engagée par les brevetés (Rouen 23 juin 1949, Ann. 1949, 223). On
notera, également, la fréquence des demandes en annulation de saisie de con-
trefagon et les actions en réparation pour saisie abusive alors méie qu'elles

auraient été réguligrement décidées.

Le tribunal devra, en conséguence, Se prononcer tour d tour sur la
validité des brevets, parfois la régularité de la saisie contrefagon, l'exis-
tence de la contrefagon puis et, souvent les recours en garantie formés par
le défendeur éventuellement condamné et, enfin les demandes en réparation
pour procédure abusive engagée par le gagnant, défendeur voire demandeur

principal.
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C ~ DENOUEMENT DE L'ACTION EN CONTREFACON

- 202 — En cas d'annulation du brevet ou de rejet de la demande en contre-
facon, le tribunal n'aura pas a tirer les conséquences d'une contrefacon
dont il a lui~méme refusé 1l'existence. Il aura, souvent, en revanche &

examiner la demande en réparation pour action dbusive en contrefagon.

-203 ~ Dans l'hypothése inverse, quand il aura admis la contrefacon, le
tribunal devra alors prendre un certain nombre de décisions. La décision

la plus importante prise par le texte de 1978 consiste sans doute & avoir
maintenu une solution traditiomnelle de notre droit frangais et a ne pas
avoir distingué entre protection provisoire accordée par la demande de
brevet et protection définitive procurée par le brevet délivré. lLe dénoue-
ment de l'action en contrefagon, par construction postérieuwr a la déli-
vrance du brevet (art. 55 al 3), ne distinguera pas selon la date des actes

condermnds .

- 204 ~ Pour le passé, nous rappelons que la réforme de 1978 écarte les
sanctions pénales et le juge pourra seulement, décider indemnité de contre-~

fagon et publication de la décision.

- 205 - La loi de 1978 n'apporte pas plus de précision que le texte ini-
tial de 1968 & la définition de l'indemmité de contrefag¢on. On rappellera
la jurisprudence aujourd'hui classique qui distingue selon que le breveté
n'exploitait pas ou exploitait 1l'invention contrefaite. Dans le premier cas,
on identifie son préjudice et, par conséquent, 1'indemnité & lagquelle il peut
prétendre au montant des redevances qu'il auralit obtenues du contrefacteur
si celui-ci avait conclu une concession de licence. Dans le second cas, il
y aura lieu d'identifier les préjudices ressentis par le breveté ou le
licencié et, selon les principes fondamentaux du droit indemnitaire, de
mesurer l'indemnité diie parle contrefacteur aux dommages ressentis par

les victimes, brevetées ou licenciées, agissant par voie d'action ou d'in-

tervention.

Au cours des travaux parlementaires a &té 8cartée la curieuse
formule prévue poxr l'article 51 al 4 de la loi des brevets par la proposi-
tion FOYER. Nous avons vu en effet, comment la méconnaissance de 1'obliga-
tion faite au demandeur de tenir compte des informations données par le
rapport de recherche était sanctionnée, & l'article 16, par la possibilite
d'un rejet administratif de la demande (art. 16~8°)
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. LOI DF 1968 - TEXTE NOUVEAU -

i - Article 57 -

H

Sur la demande de la partie lésée, et autant que la mesure s'avére
nécessaire pour assurer l'interdiction de continuer la contrefagon, les Juges
pourront ordonner la confiscation, au profit du demandeur, des objets reconnus
contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur d la date de l'entrée en
vigueur de l'interdiction et, le cas échéant, celle des dispositifs ou moyens
spéetalement destinds d la réalisation de la contrefagon.

: "Il sera tenu compte de la valeur des objets confisqués dans le
| caleul de 1'indenmité alloude au bénéficiaire de la condammation'.

LOI DE 1968 ~ TEXTE INITIAL -

~ Article 57 =

La juridiction civile peut, sur la demande de la partie 1lé&sée, pro-
noncer, au préfit ‘de celle-ci, la confiscation des objets reconnus. ,
contrefaits, et, le cas &chéant, celle des instruments ou ustensiles
spécialement destinés & leur fabrication.
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- 206 - L'article 57 de la loi des brevets d'invention est toujours consa-—
cré& a la confiscation. Son é&limination de 1'arsenal des sanctions de la
contrefacon avait été, envisagée au cours des travaux préparatoires. Le

texte rénové en maintient le principe.

Son régime s'organise, toujours, autour des deux soucis de préven-

tion et d'indemnisation.

Ie r8le de prévention mesure les conditions et 1l'cbijet de la
confiscation. Il faut quelle soit nécessalre & 1l'interruption de la contre-—
fagon ; aussi pourra~t-elle porter non seulement sur les objets reconnus
contrefaits mais aussi sur les dispositifs spécialement destinés & leur fa-

brication.

Le r8le d'indemnisation mesure, également, l'dbjet de la confis-
cation et, seuls, les dbjets appartenant & une personne déclarée contrefac-
teur pourront la subir, & l'exclusion, notamment, de ceux qui sont la pro-
priété d'utilisateurs ou revendeurs de bonne fol, contrairement & quelques
décisions de justice récentes. Il intervient, plus nettement, encore au
niveau des conséquences et, selon, les principes généralement admis, la
valeur des objets confisqués sera déduite du montant de 1'indemmité de
contrefagon. Cette disposition de 1'article 57 in fine explique les propos
initiaux de ce texte quil laisse au breveté 1'initiative d'mme mesure qui

débouche sur un choix entre indemnisations en esp@ces et en nature.
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. LOI DE 1968 - TEXTE NOUVEAU -

e T————————r——

~ Article 43, al. 5 -

"Les actes comportant une transmission ou une licence, UISEs

aux deux premiers alinéas, sont constatéds par écrit, 4 peine de nullité"

* . LOI DE 1968 ~ TEXTE INITIAL -

~ Article 43 -

Les droits attachés i une demande de brevet ou & un
brevet sont transmissibles en totalité ou en partie.

Les actes comportant une transmission des droits vises
& 1'alinéa précédent sont constatés par écrit a pelne
de nullité.

TEXTE ORIGINE : CONVENTION DE LUXEMBOURG
- Article 40 a1l 1 -

(1) La cession du brevet, communautaire doit €tre faite
par écrit et requiert la signature des partles au cong
trat sauf si elle résulte d'un jugement.
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SECTION II — LA COMMERCIALISATION DE L'INVENTION -

- 707 - L'accés des tiers a 1'exploitation de l'invention sera généralement
obtenu par deé‘opérations contractuelles (Paragraphe I) et exceptionnellement par

des opérations autoritaires (Paragraphe II).

PARA (RAPHE T ~ OPERATIONS_CONIRACTUELLES SUR_DROIT DE_BREVET
- 208 - Un certain nombre de régles communes d l'ensemble des contrats
sur brevets (I) vont &tre complétées par des régles particuliéres aux différents

types d'opérations contractuelles (II).

I - LES REGLES COMMUNES A L'ENSEVBLE DES OPERATIONS SUR BREVET

- 209 - Les opérations contractuelles sur brevet sont, en premier, soumi-

ses & 1'ensemble des dispositions générales du droit des contrats. Rares, si im-
portantes, sont les régles d'ensemble propres aux contrats sur brevets. Elles
consistent essentiellement dans l'exigence d'un écrit (A) et 1l'exécution d'une
publicité particuliére (B).

A = FURILITE_SOLENNELLE

- 210 -~ Les contrats d'exploitation de brevet, cquelle qu'en soit la na-
ture, sont des contrats solennels dans la mesure ol l'article 43 al % maintient
une exigence classique pour les contrats d'exploitation de brevet : "les actes
comportant une transmission ou une licence visés aux deux premiers alinéas sont
constatés par écrit & peine de nullité". La modification de rédaction intervenue
par rapport au tex+e de 1968 traduit la distinction entre mécanismes translatifs
(cession, apports...) et non translatifs (concession de licence) de droit de
brevet. Cette exigence d'écrit peut poser des problémes en cas de reconduction de
contrat, c'est-a-dire la conclusion de nouveau contrat pour une périocde supplé-
mentaire, distincte de la prorogation qui prolonge le contrat préexistant en mo~—
difiant, simplement, sa clause de durée (Paris 15 avril 1976, Dossiers Brevets
1977, 1T, n® A,

L'exigence d'écrit est simple et ne se double pas d'impératifs te-
nant 4 la nature, la forme, les mentions de celui-ci. La pratique la plus fréguente
sera celle de l'instrument sous seing privé porteur des sign atures de chaque par—
tenaire. On pourra, également admettre un échange de lettres, voire un document
porteur d'une seule signature du cédant, par exemple si la loi é&trangére de 1'Etat
sur le territoire duquel pareil instrument a été établi, la loi anglaise, par
exenple, admet la régularité de cette formule.

Le défaut de pareil &crit est sanctionné non seulement par 1'inop-
posabilité aux tiers que provoque 1'impossibilité matérielle de publicétion qui en
découle mais bel et bien par la nullité de l'opération contractuelle, elle méne
(com. 4 novembre 1976, D.B. 1977, III, n°® 7). Les tribunaux se sont, toutefois,
préoccupés d'affaiblir la rigueur de pareille sanction en décidant qu'il s'agit
d'une nullité relative que le juge ne peut soulever d'office (com. 17 juil. 1962,

D. 1958, som. 10).
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194,

LOI DE 1968 — TEX'E NOUVEAU -

- Article 46 -

Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés a une
demande de brevet ou d un brevet doivent, pour &tre opposables aux tiers,
Etre tnscrits sur un registre, dit Registre National des Brevets, tenu par

L'Institut National de la Propriété Indus trielle.

"Toutefois, avant son Imscription, un acte est opposable aux
tiers qui ont acquis des droits aprés la date de cet acte, mais quil avatent

connarssance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits'.

LOI DE 1968 -~ TEXTE INITIAL -
- Article 46 -

Tous les actes transmettant ou modifiant les droits at-

tachés a une demande de brevet ou & un brevet doivent,

pour étre opposables aux tiers, €tre inscrits sur un re-

gistre, dit Registre national des brevets, tenu par 1'Ins-—
titut National de la Propriété Industrielle.

. TEXTE ORIGINE - CONVENTION DE LUXEMBOURG =~
~ Article 40 al 3 -

(3) Un transfert n'est opposable aux tiers qu'aprés son
inscription au Registre des brevets communautaires et
dans les limites quil résultent des piéces visées au ré-
glement d'exécution. Toutefois, avant son inscription,
le transfert est opposable aux tiers qui ont acquis des
droits aprés la date du transfert mais qui avaient con-
naissance de celui~ci lors de 1'acquisition de ces
droits.

- Article 43 al 3 -

(3) L'art. 43, paragraphes 2 et 3 est applicable & la
concession ou au transfert d'une licence d'un brevet
communautalre.
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B - FORMALITE PUBLICITAIRE- "

- 211 - L'article 46 maintient également une exigence ancienne en matiére
de contrats d'exploitation de brevets en prescrivant & une procédure d'ins-—
cription au Registre National des Brevets (R.N.B.), tenu par 1'I.N.P.I.

Les modalités de cette publicité seront définies par les textes d'applica=
ﬁion qui succéderont aux actuels articlés 62 & 70 du décret du 5 décembre
1968,

La sanction du défaut de publication est 1'inopposabilité aux
_ltiers de la cunvention non inscrite au R.N.B. Cette régle jouera, tout
d'abord, dans les rapports entre personnes participant & des opérations
successives sur un méne brévet. Dans 1'hypothése, classique si peu fréquen—
te,de deux cessions successives d'un ﬁéﬂe brevet, le droit appartiendral
non pas au bénéficiaire de la premiére cession conclue mais au bénéficiaire -
de la premiére cession ingcrite. La régle joue, &galement, dans les rapports
entre-les titulaires de droits successifs au brevet, licenciés/et les tiers,‘
tels les suspects de contrefagon. Nous avons, par exemple, noté qu'un li-
cencié exclusif inscrit pourra invoquer 1'article 53 al 2 pour engager
l'action en contrefagon'et qu'un licencié ordinaire inscrit pouvait inter-
venir & l'action principale en contrefagon formée par le breveté, pour obte-
‘nir réparation de son préjudice personnel. Le licencié exclusif non inscrit
et le licencié quelcongue non inscrit ne pourraient, en revanche, agir ou
intervenir en justice.

La rigueur de cette disposition est tempérée par deux séries de
régles. La premiére concerne 1'opposabilité du contrat par les tiers : con-
forrérent aux regles générales en matiére de publicité légale des actes ju-
ridiques, les tiers ont la faculté d'opposer aux parties une convention
qu'elles n'auraient point publiée. La seconde résulte d'une innovation de
1l'article 46 qui,a l'alinéa ler inchangé posant le principe de 1'inopposabi-
lité aux tiers des opérations non publiées/ménage une exception : les parties
pourront oppuser une opération non publiée "aux tiers qui ont acquis des
droits aprés la date de cet acte" si, lors de 1'acquisition de leurs droits,
CeS‘tiers avaient eu connaissance de 1'opération non inscrite au R.N.B. Cette
exception est d'interprétation &troite. Un licencié exclusif non inscrit pour—
- ra opposer son contrat & un licencié simple qui aurait, ultérieurement, con-
tracté alors qu'il connaissait la convention précédente. En revanche, un
liceacié non inscrit ne pourra pas intervenir & 1'encontre d'un contrefac-
teur onnaissant 1'existence de sa licence puisque on ne pourra pas dire de
cet expinitant illicite qu'il avait "acquis des droits" & un ¢ uclconque

moment apﬁés la date de conclusion du contrat de licence.
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19 ~.

. LOI DE 1968 - TEXTE NOUVEAU -
~ Article 43 al 1 -

—————

"Tes droits attachés d une demande de brepet ou ¢ un brevet

sont transmissibles en totalité ou en partie

. LOI DE 1968 - TEXTE INITIAL -
- Article 43 al | -

"lLes droits attachés & une demande de brevet ou & un
. . : . - . 1
brevet sont transmissibles en totalité ou en partie'.

. TEXTE ORIGINE - CONVENTION DE LUXEMBOURG -
- Arpicle 40 al 1t -

"La cession du brevet oommunautaire doit €tre faite par
Ecrit et requiert la signature des parties au contrat
sauf si elle résulte d'un jugement".

Dossiers Brevets 1978.II1T



II - LES REGLES PROPRES AUX DIFFERENTS CONTRATS :

-~ 212 - Les inventions brevetées sont susceptibles de différentes
opérations volontaires ayant pour objet et pour effet soit le transfert du
droit de brevet (A), soit la création d'cbligation de mise et maintien en
joulssance de ces informations (B). Les deux séries d'opérations sont bien
distingﬁées par l'article 43 auquel faut rendre hommage. A ce titre,

elles relévent de régles distinctes.

A - OPERATIONS COMPORTANT TRANSFERT DU DROIT DE BREVET

- 213 ~ L'article 43 al 1 in limine affirme la licéité des opé€rations por—

tant transfert de droit. Elles interviendront entre vifs par le jeu de contrats
dits de cession ; elles interviendront aussi & cause de décés de personne

physique ou disparition, par fusion principalement, de personnes morales.

Les tribunaux qualifient la cession de brevet de contrat de vente
(Rg. 25 mars 1869, D.P. 1869, I, 367) et lui appliquent lesrégles de la vente,
notamment des articles 1582 & 1701 du Code civil. Exceptionnellement impéra-
tives (art. 1628 C. civ. sur l'cbligation de garéntie d'évictiondu fait
personnel du vendeur), ces dispositions sont beaucoup plus généralement sup~
plétives et peuvent, de ce fait, &tre écartées par les Stipulations’contrai*
res; ou, tout au moins, différentes des parties. Elles s'y emploient, notam-
ment, pour affaiblir les conséquences de 1'anmnulation du brevet sur le sort
du contrat. Seront particuliérement pratiquées les clauses de non contestation,
dont l'efficacité est trés affaiblie par le nouvel effet erga omnes des ju-
gements d'annulation, les clauses de mise du contrat "aux risques et périls”
du cessionnaire qui dispensent le cédant de l'cbligation de restitution du
prix et les clauses de non garantie (Dossiers Brevets 1978, I : Les clauses
de garantie dans les contrats d'exploitation de brevets) 1'exonérant, totale-
ment ou partiellement, de l'cbligation d'indemniser le cessionnaire de tous
les dommages-découlant de 1'annulation du brevet et du contrat. Seront, éga-
lement, souhaitées les clauses concernant, notamment, la communication du
savoir faire, le sort des perfectionnements que le cédant viendrait & bre-
veter... Il éemble que la cession du brevet comporte, €galement, transfert
des certificats d'addition qui lui sont rattachés mais une clause expresse

du contrat évitera doutes et discussion.

L'apport de brevet en société réalisera, également, un transfert
de droit, Les tribunaux le considérent camme un apport en nature et le soumet-
tent aux régles posées a4 ce propos, par le droit des sociétés, la loi de 1966,

tout particulidrement.
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LOI DE 1968 - TEXTE NOUVEAU —

- Article 43 al 2a 4 -
"Ils peuvent faire l'objet en totalité ou en partie, d'une con-

cession de licence d'exploitation, exclusive ou non exclusive.

"Les droits conférés par la demande de brevet ou le brevet peuvent
étre tnvoqués A 1'encontre d'un licencié qui enfreint 1'une des limites de sa
licence impos ées en vertu de l'alinéa précédent.

"Sous réserve du cas prévu d L'article 2, une trarnsmission des
droits visés au premier alinda ne porte pas atteinte aux droits acquis par

des tiers guvant la date de transmission'.

« LOI DE 1968 - TEXTE INITIAL -
- Article 43 al 1 -

"Les droits attachés & une demande de brevet ou & un
. . » - L] "
brevet sont transmissibles en totalité ou en partle

- TEXTE ORIGINE - CONVENTION DE LUXEMBOURG -

~ Article 43_§l 1 et 2 -

(1) Le brevet communautaire peut faire, en sa totalité
ou en partie, 1'objet de licences pour tout ou partie
des territoires sur lesquels il produit ses effets. Les
licences peuvent &tre exclusives ou non exclusives.

(2) Les droits conférés par le brevet communautaire
peuvent étre invoqués i 1'encontre d'un licencié qui
enfreint 1'une des limites de sa licence imposées en
vertu du paragraphe 1.

- Article 45 -

(1) Les articles 39 & 43 sont applicables & la demande
e -brevet européen dans laquelle les Etats contractants
sont désignés, le Registre des brevets communautaires

étant remplacé par le Registre européen des brevets
prévu par la Convention sur le Brevet Européen.
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199.

B - OPERATIONS NE_COMPORTANT PAS TRANSFERT DU DROIT DU BREVET

- 214 - " Des contrats de licence (I) classiques nous rapprocherons une

innovation du texte de 1978, les "licences de droit' (2).

I - LES LICENCES CLASSIQUES

~ 215 - .~ Bien plus fréquents que les contrats de cession sont les contrats
de concession de licence sur brevet dont 1l'article 43 al 2 affirme la

licéité et 1l'originalité par rapport aux opérations translatives de droit. Cette
disposition admet la validité des clauses d'exclusivité dans ces contrats ; elle
ne reprend pas le texte du projet proposé par le Conseil Supérieur de la Copro-
priété Industrielle qui admettait expressément les licences totales et partielles

mais la solution est impliquée par 1l'alinéa suivant le méme article.

Malgré leur importance pratique, la loi ne se préoccupe guére
de ces accords. Relevons, cependant, l'article 43 al 3 nouveau qui permet au
concédant d'exercer 1'action en contrefagon contre le licencié partiel dont 1'ex—
ploitation excéderait le champ contractuel ; la solution était déja admise par
les tribunaux (com. 17 déc. 1964, A. 1965, 172). Elle apparait, surtout, camre
une reprise de 1l'important article 43 al 2 de la Convention de Luxembourd.

L'article 43 al 4 mse le principe que les changements de titulai-
re du brevet n'affectent pas le maintien des concessions de licences conclues
sur le brevet cédé. Du point de vue du concédant, par conséquent, le contrat de
licence est légalement tenu comme conclu non intuitu personae. Le texte réserve,
toutefois, le cas ol la modification de la personne du concédant résulterait de
l'exercice victorieux d'une action en revendication. Cette exception expresse fait,
ici, application du principe général de la nullité des contrats conclu a .ion
domino ; 1a disposition est importante car on pouvait se demander si le contrat de
licence ne pouvait pas &tre tenu pour un acte d'administration et maintenik , de
ce fait, aprés le remplacement rétroactif du premier titulaire par un
nouveau. '

Ces dispositions sont généralement supplétives et, ici, camre en
matiére de cessioq/de miltiples aménagements conventionnels seront possibles et
souhaitables. Aux clauses citées & ce premier propos, il y a lieu d'ajouter les
dispositions relatives & la durée du contrat, le sort des stocks & son expiration,
les facultés de cession de contrat et de sous-licence au profit de sous-traitants,

en particulier...
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200.

. LOI DE 1968 — TEXTE NOUVEAU -
- drticle 31bis -

1.~ "Sur la demande du propriétaire qui désire faire une offre

publique d'exploitation de 1'invention, -et d la condition que le brevet n'ait pas
fait L'objet d'une licence exclusive inscrite au registre national des.breveuS;
tout brevet peut &tre soumis, sur décision .du directeur de l'Institut National
de la Propriété Industrielle, au régime dit de la licenae de droit s 'il a fait
L'objet d'un avis documentaire ne révélant pas d'antériorité affectant de fagon
manifeste la brevetabillité de 1'invention™.
2.~ La demande prévue d 1'alinéa précédent doit contenir une dé-

claration dans laquelle le propriétaire du brevet autorise toute personne de
droit public ou privé & exploiter le brevet contre versement de justes redevances.
La licence de droit ne peut &tre que non exclusive. A défaut d'accord entre le
propriétaire du brevet et le licencié, le montant des redevances est fixé par le
tribunal de grande instance. Le licencié peut résilier 4 tout moment le contrat
de licence.

3.~la décision soumettant le brevet au régime de la licence de
droit entraine, sauf en ce qui concerne les annuités déja échues, une réduction
de la taxe annuelle visée & l'art. 41"

4.~3ur demande du propriétaire du brevet, le directeur de 1'Insti~

tut- National de la Propriété Industrielle révogue sa décision.

La révocation entraine la perte du bénéfice de la réduction
visée au paragraphe précédent. Elle est sans -effet sur les licences de droit

déja obtenues ou demandées sur le brevet en cause'.

LOI DE 1968 - TEXTE INITIAL -

(YGant)

TEXTE ORIGINE ~ CONVENTION DE LUXEMBOURG -

- Article 44 -
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2°) LICENCES BF DROIT -

- 216 - .- A la fpnction des licences contractuelles ct rutoriteires, le
législateur de 1978 faisant sienne une disposition inscrite, sur le modéle de
certaines législations étrangéres,a "1l'article 44 de la Convention de
Luxembourg met en place, a son article 31 bis nouveau un systéme dit de "licences

de droit".

Un breveté peut, par 1l'intermédiaire de 1'INPI qui s'y prétera
pour autant que les informations de l'avis documentaire ne menacent pas fortement
la brevetabilité de 1'invention, faire & destinatiires ind terminés une offre de
conclure un contrat de licence & un prix fixé, & défaut d'accord amiable, par
1l'autorité judiciaire. Le contrat portera sur le brevet et, dans les conditions
prévues par 1'article 64, les certificets d'addition qui y sont greffés. L'inter-
vention de 1'INPI fut discutée lors des travaux préparatoirss au projet du Comité
Supérieur de la Propriété Industrielle. Elle se limitera & 1ne discréte entremise
dont ne rend pas compte 1'expression "sur décision de l'INPI? celle—-ci consiste-
ra, seulemenf, a refuser ses services sur la négociation de brevet dont 1'avis
docurmentaire révélerait la grande fragilité. Seul, le souci des tiers, appelle
ce possible filtrage et 1'exposé des notifs 1'éclaire dans les termes suivants:

"Dans 1'intérét de la collectivité, il importe d'éviter que ce

régime ne favorise le maintien de titre sans valeur, probléme

qui ne se pose pas ou qui se pose d& un degré moindre pour le
brevet européen puisque celui-ci est délivré aprés un examen.

C'est la raison pour laquelle 1'article 31-1 proposé dispose
que le bénéfice de la licence de droit ne sera pas

une simple déclaration (systéme de la Convention de Luxembourg)
mais résultera d'une décision du directeur de 1'INPI qui ne
pourra intervenir que si le brevet a fait 1'objet d'un avis
documentaire ne révélant pas d'antériorités affectant de fagon
manifeste la brevetabilité de 1'invention" (p. 15).

On peut voir dans ce texte une amorce du domaine public payant des inventions

et une altération grave du syst@me des brevets. Nous préférerons y voir une
formule nouvelle de commercialisation des inventions d'initiative privée plus
efficace que le systéme de petites annonces pratiqué dans le couloir central du
rez de chaussée de 1'INPI. La solution est d'autant plus scinaitable qu'elle
favorise 1'application aux licences ainsi conclues des régles plus haut énoncées
4 propos des concessions ordinaires. Notons, anasi, que &1 l'artinle 2 his
retient les formules du régime favorable d'annuité prévu dans le projet pré-
senté par le Conseil Supérieur de la Propriété Industrielle, se trouve

rejeté l'alignement du statut du licencié de droit sur celui du licencié d'office
en matiére d'i~mr~~+ " "' 7 qu principe des droits du licencié. En revanche
les dispositions des articles 53 sur l'exercice de l'action en contrefagon, 56
sur la saisie contrefagon et 64 sur 1'extension au certificat d'addition sont

amnlicables aux licenciés de droit.
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202,

. LOI DE 1968 ~ TEXTE NOUVEAU -
- Article 45 -

L'Etat peut, a4 tout moment, par décret pris sur le rapport du
ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de la dé-
fense nationale, exproprier, en tout ou en partie, pour les besoing de la
dé fense nationale, les inventions, objet de demandes de brevet ou de brevets.

A défaut d'accord amiable, 1'indenmité d'expropriation est fixée
por le tribunal de grande instance.

A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre
du conserl.

» LOL DE 1968 - TEXTE INITIAL -

~ Article éé»—

L'Etat peut, & tout moment, par décret pris sur le rapport du
ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre char-
gé de la défense nationale, exproprier, en tout ou en partie, pour
les besoins de la défense nationale, les inventions, objet de
demandes de brevet ou de brevets.

A défaut dl'accord amiable, 1'indemnité d'expropriation est fixée
par le tribunal de grande instance.

A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre
du conseil.

Dossiers Brevets 1878.1I11



203.

PARAGRAPHE [T —~ OPERATIONS AUTORITATRES SUR DROIT DE BREVET

- 217 = L'exploitation de 1'invention brevetée intéresse non seulement
les particuliers mais aussi la collectivité. Aussi le législateur a—t-il
prévu certains types d'opérations autoritaires sur les droits de brevet
dans la mesure ol le refus par le breveté de conclure des contrats pourrait
avolr des incidences fécheuses sur 1'intérét public. Les modalités de mise
en ceuvre de ces mécanismes sont ordonnées par le décret du 18 octabre 1969

que la réforme de 1978 maintiendra, probablement, en son état initial.

Ces opérations sont de deux types selon gu'elles comportent (I)

ou non (II) transfert du droit de brevet.

I = OPERATIONS AUTORITAIRES COMPORTANT TRANSFERT DU DROIT DE BREVET

- 218 - L'article 45 de la loi prévoyant l'expropriation en tout ou en
partie, pour les seuls besoins de la défense nationale, des inventions bre-

vetées est maintenu sans changement par la réforme de 1978.

Elle peut concerner les brevets avant méme leur délivrance, la
procédure d'examen des demandes par les services de la Défense Nationale
ayant, justement, pour objet de sélectiommer les inventions susceptibles
de 1 intéresser. Le maintien du secret bloquera, parfois, leur dé€livrance
sans raire cependant cbstacle au transfert autoritaire du droit de brevet
a 1'Etat.

Le transfert autoritaire de droit se fait & titre onéreux ;
les formules d'établissement d'indemnité sont empruntées aux techniques
ordinaires de 1l'expropriation : fixation amiable et, & défaut, seulement,

par llautorité judiciaire statuant en chambre du conseil.

Les applications de ces mécanismes, pour autant qu'on puisse

sinon les connaltre du moins les é&valuer sont rares.
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. LOI DE 1968 ~ TEXTE NOUVEAU -

- Article 32 -

Toute personne de droit public ou privé peut, 4 l'expiration
d'un délat de trois ans aprés la délivrance d'un brevet ou de quatre ans
ad compter de la date de dépdt de la demande, obtenir une licence obligatoire
de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles sutvants, si, au
moment de la requéte, et sauf excuses légitimes, le propriétaire du brevet
ou son ayant-cause n'a pas commencé d exploiter ou fait des préparatifs ef-
fectifs et sérieux pour exploiter l'invention, objet du brevet, ou si 1'ex-
ploitation de celle-ct a été abandonnée depuis plus de trois ans.

- Article 33 -

La demande de licence obligatoire est formée auprés du tribunal
de grande instance ; elle doit Etre aoccompagnée de la justification que le
demandeur n'a pu obteniy du propriétaire du brevet une licence d'exploitation
et qu'il est en état d'exploiter L'invention de maniére sérieuse et effec—
tive.

La licence obligatoire ne peut &tre que non exclusive ; elle est
accordée 4 des conditions déterminées, notamment, quant d sa durée, son
champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.
Ces conditions peuvent Etre modifiées par décision du tribunal, d la requéte
du propriétaire du brevet ou du licencié.

- Article 34 -
Toute cession des droits attachés & une licence obligatoire est,
d peine de nullité, soumise 4 l'autorisation du tribunal.

P

Les droits attachés & une licence d'office ne peuvent &étre ni
cédés ni transmrs,

~ Article 35 -

57 le titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux
conditions auxquelles cette licence a été accordée, le propriétaire du bre-
vet et, le cas échéant, les autres licenciés, peuvent obtenir du tribunal
le retrait de cette licence.
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. LOI DE 1968 - TEXTE INITIAL -

- Article 32 -

Toute personne de droit public ou privé peut, a 1l'expiration d'un
d'un délai de trois ans aprés la délivrance d'un brevet ou de
quatre ans a4 compter de la date de dépdt de la demande, obtenir
une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues
aux articles suivants, si, au moment de la requéte, et sauf ex-
cuses légitimes, l'exploitation sérieuse et effective du brevet
n'a pas été entreprise ou a été abandonnée depuis plus de trois
ans.

- Arﬁicle %éﬁj

La demande de licence obligatoire est formée auprés du tribunal
de grande instance ; elle doit &tre accompagnée de la justifica-
tion que le demandeur n'a pu obtenir du propriétaire du brevet
une licence d'exploitation et qu’'il est en état d'exploiter
1'invention de maniére & satisfaire aux besoins du marché.

La licence obligatoire ne peut €tre que non exclusive ; elle est
accordée 3 des conditions déterminées, notamment quant & sa
durée, son champ d'application et le montant des redevances aux~—
guelles elle donne lieu. Ces conditions peuvent 8tre modifiées
par décision du tribunal, & la requéte du propriétaire.

- Article 34 al 2 -

Toute cession des droits attachés & une licence obligatoire, est,
3 peine de nullité, soumise & 1'autorisation du tribunal.

. TEXTE ORIGINE - CONVENTION DE LUXEMBOURG -
- Artiple 4o -

(1) La l8gislation de chacun des Etats contractants, prévoyant

la concession de licences obligatoires sur les brevets nationaux,
est applicable aux brevets communautaires. La portée et l'effet
des licences obligatoires concédées sur les brevets communautai-
res sont limités au territoire de 1'Etat considéré ; l'article

32 n'est pas applicable.

- Article 47 -

Des licences obligatoires pour défaut ou insuffisance d'exploita-
tion ne peuvent &tre concédée sur un brevet communautaire, lors-
que le produit couvert par le brevet fabriqué dans un Etat contrac~
tant, est mis dans le commerce sur le territoire d'un autre Etat
contractant pour lequel de telles licences ont &t& demandées, en
quantité suffisante pour satisfaire aux besoins sur le territoire
de cet Etat. Cette disposition n'est pas applicable aux licences
obligatoires concédées dans 1'intérét public.
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IT ~ QPERATIONS AUTORITAIRES NE (OMPORTANT PAS TRANSFERT DU DROIT DE BREVET

- 219 - La loi de 1977 maintient sans changement les dispositions
relatives aux "licences autoritaires" qui s'analysent en deux formules de
licences obligatoires (A), dforigine judiciaire, et de licencesd'office (B)

d'origine administrative.

A - LICENCES OBLIGATOIRES

- 220 - ILa licence obligatoire d'origine judiciaire est maintenue dans
les deux hypothéses de défaut d'exploitation (1°) et d'invention de perfec-

tionnement dépendante {(2°).

L'article 64 prévoit que les titulaires de pareilles licences
obligatoires pourront selon les mémes modalités obtenir exploitation des
certificats d'addition greffés sur le titre sous licence, accusant, par
le fait méme, le caractére accessoire de ces titres par rapport a ceux

gqul leur tiennent lieu de supports.

1°) LICENCE OBLIGATOIRE POUR DEFAUT D’EXPLOZIATIQN

- 221 - La loi de 1978 maintient pour l'essentiel les articles 32 a

35 sur la licence cbligatoire pour défaut d'exploitation (V. supra, 1'obli-

gation d'exploitation) mais apporte un certain nombre d'innovations :

. L'article 32 in fine introduit, ainsi ., un renforcement
de la condition du breveté dans la mesure oli la demande de licence obliga-
toire suppose non seulement le défaut d'exploitation effective et sérieuse
de l'invention, comme il étalt précédemment exigé, mais aussi 1l'absence de

"préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter 1l'invention".
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. L'article 33 affaiblit, en revanche, les exigences manifestées
a 1'égard du candidat & la licence obligatoire. Il n'aura plus a établir,
come l'exigeait l'article 33 initial, "qu'il est en &tat d'exploiter 1'in-
vention de maniére & satisfaire aux besoins du marché&", exigence trés forte,
supérieure & celle qui était manifestée & 1l'endroit du breveté, mais seule-
ment "gqu'il est en &tat d'exploiter 1l'invention de manidre sérieuse et ef-

fective" (exposé des motifs, p. 16).

La procédure d'adbtention de pareilles licences est judiciaire
et reléve de la compétence des tribunaux de grande instance spécialisés
visés par l'article 68 (1). Les modalités d'application de ces textes sont
fixées par le décret du 18 octobre 1969 dont la réforme ne devralt pas

affecter le maintien.

222 - I1 n'est pas certain que ces modifications dans les conditions
d'obtention des licences obligatoires élargiront 1'application qui sera faite
de ces textes. Il est bon, en effet, de rappeler qu'en dix ans d'existence,
il y eu, a notre connaissance, quatre affaires de licences obligatoires
portées devant les tribunaux : l'une &choua & raison de 1l'annulation du bre-
vet dans 1l'affaire American Cynamid (Paris 20 mai 1972, Ann. Prop. Ind.
1973-65 note J. AZEMA) ; deux débouchérent sur 1'attribution d'une licence
cbligatoire (affaire Plastimo : T.G.I. Rennes 16 novenbre 1970, JCP 1970,

IT, 16 852, note X. DESJEUX et Rennes 12 juillet 1972, PIBD 1973, III, 4) et
affaire C.I.T. AICATEL : T.G.I. Paris 21 juin 1975, Dossiers Brevets 1975,

V, n° 6) une, enfin, échoua et le demandeur fut méme condarmmé pour procédure
abusive : il s'agit de 1'affaire SATO, T.G.I. Toulouse 13 septernbre 1976,
PIBD 1977, n° 187, III, 10l) ol la demande de licence obligatoire fut reje—
tée au motif que la rupture des négociations provenait du fait du candidat et
que celui-ci n'avait pas établi qu'il possédait la compétence technique et

commerciale requise pour une large exploitation de 1'invention brevetée.

On peut, toujours, estimer et expliquer cette faible application
des textes sous étude par l'effet incitatif ou dissuasif de ses dispositions.
Les textes énongant des sanctions sont plus utiles lorsque leur menace impo-—
se le respect de la régle que lorsque leur application révéle sa méconnais-

sance.
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. LOI DE 1968 — TEXTE NOUVEAU —

- Article 36 -

Le propriétairve d’un brevet portant sur un perfectionnement Q
une invention déjd brevetée au profit d'un tilers ne peut exploiter son inven—
tion sans l'autorisation du titulailre du brevet antérieur ; ledit titulaire
ne peut exploiter le perfectionnement breveté sans l'autorisation du titulaire
du brevet de perfectionnement.

Le tribunal de grande instance peut, le ministére public enten-
du, dans 1l'intérét public, accorder sur sa demande, qui ne peut &tre anté-
rieure d l'expiration du délail prévu a 1l'article 32, une licence non exclu-
stve au titulaire du brevet de perfectionnement dans la mesure nécessaire a
l'eaploitation de 1'itnvention qui failt 1'objet de ce brevet et pour autant
que l'invention, objet du brevet de perfectionnement, présente 4 1'égard du
brevet antérieur un progrés technique important. Le propriétaire du premier
brevet obtient, sur requéte présentée au tribunal, la concession d'une 1i-
cence sur le brevet de perfectionnement.

Les dispositions des articles 33 a4 35 sont applicables.

. LOI DE 1968 - TEXTE INITIAL -

- Article 29 -

Le propriétaire d'un brevet portant sur un perfectionnement &

une lnvention déjad brevetée au profit d'un tiers ne peut exploiter
son invention sans l'autorisation du titulaire du brevet anté-
rieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le perfectionnement
breveté sans 1'autorisation du titulaire du brevet de perfec-
tionnement.

Le tribunal de grande instance peut, le ministé&re public entendu,
dans 1'intérét public, accorder sur sa demande, qui ne peut &tre
antérieure 4 1'expiration du délai prévu & lfarticle 32, une
licence non exclusive au titulaire du brevet de perfectionnement
dans la mesure nécessaire 3 1'exploitation de 1'invention qui fait
1'objet de ce brevet et pour autant que 1'invention, objet du
brevet de perfectionnement, présente & 1'égard du brevet anté-
rieur un progrés technique important. Le propriétaire du premier
brevet obtient, sur requéte présentée au tribunal, la concession
d’une licence sur le brevet de perfectionnement.

Les dispositions des articles 33 & 35 sont applicables.

. TEXTE ORIGINE - CONVENTION DE LUXEMBOURG -

- Article 48 -~

La législation de chacun des Etats contractants prévoyant la
concession de licences obligatoires sur des brevets antérieurs
en faveur de brevets dépendants ultérieurs est applicable aux
rapports entre les brevets communautaires et les brevets natio-
naux ainsi qu'aux rapports entre des brevets communautaires.
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2°) LICENCES OBLIGATOIRES POUR DEPENDANCE DE PERFECTIONNEMENT

223 - L'article 36 sur les licences dites "de dépendance" est main-
tenu. La dénomination est mauvaise puisque ce type de licence autoritaire
est réservé au titulaire d'un brevet couvrant un perfectionnement dont
l'exploitation est bloquée par la présence d'un brevet couvrant 1'invention
de base. Or, il existe bien é&videmment d‘autre situation de dépendance dont
les principales sont, sans doute, celles des brevets de procédé d'utilisation
ou de combinaison domings par un brevet de produit appartenant & un autre
titulaire ; la procédure de licence obligatoire de l'article 36 ne saurait
intervenir dans ces hypothéses. Le demandeur devra établir outre la situa~
tion de dépendance visée au texte, l'avantage qui résulterait pour 1'intérét
public de l'exploitation de son invention est, plus précisément, le '"pro-

grés technique important" qui en découlerait.

Les conditions générales d'cbtention de pareilles licences cbli-
gatoires sont identiques a celles que la loi formule pour la licence sanc-
tionnant le défaut d'exploitation et les ré&gles de délai et de campétence
de l'autorité judiciaire & 1'égard de pareilles requétes, sont, notamment,

applicables.

Sur simple requéte présentée au Tribunal, le titulaire du bre-
vet couvrant 1'invention de base obtiendra une licence obligatoire sur le
brevet appropriant le perfectionnement. Cette éventualité peut freiner les

demandes de licence dbligatoire.

224 - Quelles qu'en soient les raisons, 1l'article 36 n'a pas &té mis
en oeuvre depuis 1'entrée en vigueur de la loi de 1968, alors méme qu'il
était tout aussi applicable & des inventions déposées avant qu'aprés le
ler janvier 1969. Nous ne connaissons, en effet, aucune procédure engagée
sur le fondement de pareilles dispositions. On peut, estimer que ce texte
comre ceux qui 1'accompagnent a essentiellement un rdle d'incitation a la
conclusion d'accord entre les titulaires des brevets considérés et de
dissuasion au refus de licence que le juge pourrait, &ventuellement,

accorder.
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~ LICENCE D'OFFICE DANS L'INTERET DE LA SANTE PUBLIQUE

- Article 37 ~

. LOT DE 1968 - TEXTE NOUVEAU -

ST 1'intérét de la santé publique l'exige, les brevets délivrés
pour des médicaments, pour des procédés d'obtention de médicaments, pour
des produits nécessaires A L'obtention de ces médicaments, ou pour des pro-
cédés de fabrication de tels produits, peuvent, au cas ou ces cmédicaments
ne sont mis a la disposition du public qu'en quantité ou qualité insuffisantes,
ou d des prix anormalement élevés, Etre soumis par arrété du ministre char-
gé de la propriété industriclle, sur la demande du ministre chargé de la
santé publique, au régime de la licence d'office dans les conditions pré-
vues a l'artiele suivant.

. LOI DE 1968 - TEXTE INITIAL -

- Article 37 ~

Si 1'intér&t de la santé publique l'exige, les brevets délivrés
pour des médicaments ou pour des proc&dés d'obtention de tels
médicaments,peuvent, au cas ou ces médicaments ne sont mis & la
disposition du public qu'en quantité ou qualité insuffisantes,
pu 4 des prix anormalement Elevés, &tre soumls, par arrété du
ministre chargé de la propriété industrielle, sur la demande du
ministre chargé de la santé publique, au régime de la licence
d'office dans les conditions prévues & 1l'article suivant.

- Article 38 ~

. LOI DFE 1968 - TEXTE NOUVEAU -

Mémes dispositions
. LOI DE 1968 - TEXTE INITIAL -

~ LICENCE D'OFFICE DANS L'INTERET DE L'ECONOMIE NATIONALE

- Article 39 -

. LOI DE 1968 - TEXTE NOUVEAU -

Mémes dispositions
. LOIVDE 1968 - TEXTE INITIAL -

- LICENCE D'OFFICﬁ DANS L'INTERET DE IA DEFENSE NATIONALE
- Article 40 - ~

. LOI DE 1968 - TEXTE NOUVEAU -
« LOT DE 1968 - TEXTE INITIAL -

Mémes dispositions
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B — LICENCES D'OFFICE

- 225 = Les dispositions de la loi de 1968 sur les licences d'office
d'origine administrative sont respectées par le texte de 1978 qui les
maintient telles quelles. Aussi nous bornerons-nous & rappeler les différen-—
tes formules de régime de licence d'office (1°) et de licence d'office (2°)
instituées en 1968 et maintenues au deld de l'entrée en vigueur de la loi

de 1978.

1°) REGIME DE LICENCE D'OFFICE

- 226 - Le régime de licence d'office dans 1l'intérét de la santé publique
est maintenu par les articles 37 et 38. La portée du texte est, seulement,
élargie et peut, ainsi, concerner des "produits nécessaires ad 1'obtention de

ces médicaments ou desprocédés de fabrication de tels produits".

L'article 37 a ses origines dans le décret 53-971 du 30 septem~
bre 1953 dont les rédacteurs prévenaient les dangers que pouvaient secréter
un systéme de monopole couvrant des inventions thérapeutiques. Licences spé-
ciales, licences d'office n'ont point &té&, & notre connaissance, en quelque
vingt cing ans d'existence, demandées ni accordées. Le garde-fou qu'elles
représentaient a, sans nul doute, libéré les inquiets qui songeaient & re-
fuser ou & discuter & 1l'industrie pharmaceutique et & sa recherche dévelop-
pement le bénéfice du brevet d'invention. Elles subsistent comme é&lément
spécifique aux inventions thérapeutiques d'un régime des brevets dont le

droit commun est, pratiquement,aujourd’hui, d'application générale.

- 227 - L'article 39 sur le régime de licence d'office dans 1'intérét

de l'économie nationale est maintenu, sans changement.

Il n' a point, & notre connaissance fait 1'cbjet d'application.

2°) LICENCE D'OFFICE

- 228 - L'article 40 inchangé maintient la faculté par 1'Etat d'cdbtenir
4 tout moment des licences d'exploitation autoritaires dans 1l'intérét de la
Défense Nationale. Cette formule s'articule avec les dispositions relatives

a l'examen des demandes de brevet par les services de la Défense Nationale .

Ce texte n'a point, encore, & notre connaissance fait 1'cbjet

d'application.
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LOI SUR LES BREVETS D'INVENTION

LOI n° 78-742 du 13 JUILLET 1978

modifiant et complétant la loi n® 68~1 du 2 janvier 1968
tendant & valoriser l'activité inventive et 3 modifier le ;
régime des brevets d'invention v

(J.0. Vendredi 14 juillet 1978)
(p. 2803)
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",0I ~SUR LES :BREVETS ‘D'INVENTION"

TITRE I

Digpositions générales

’ARTICLE ler

Sous les conditions et dans les limktes fixées par la présente loi,
toute inventien peut faire 1’objet d'un titre ‘de propriété industrielle délivré
par le directeur de 1'Institut Nationmal de la Propriété Industrielle qui confeére
4 son titulaire ou & ses ayants cauge un -droit exclusif dexploitation,

ARTICLE 1 BIS

~

Le droit au titre de propriété ‘industrielle appartient & 1'inventeur ou
a son ayant cause, , C

Si plusieurs personnes ont réalisé 1'invention indépendamment 1'une de

L'autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient & celle qui jus-
tifie de la date de dépdt la -plus ‘ancienne,

Dans .la procédure devant '1'Institut National de la Propriété Industriel-
le,~le demandeur est réputé avoir dreitau 'titre de propriété industrielle,



ARTICLE 1 TER

Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industriel-
le, a défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini

gselon les dispositions ci-apres

"l, - Les inventions faites par le salarié dans l'exécution, soit d'un
contrat de travail comportant une mission-inventive qui correspond & ses fonctions
effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées,

appartiennent & l'employeur.

Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention,
peut bénéficier d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conven-
tions collectives, les accords d'entreprise et les contrats indiyiduels de travail.

"2, - Toutes les autres inventions appartiennent au salarié, Toutefois,
lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de 1l'exécution de
ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la con-
naissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques a l'entreprise ou
de données procurées par elle, l'employeur a le droit,dans des conditions et délais
fixés par décret en Conseil d'Etat de se faire attribuer la propriété ou la jouissan-
ce de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant 1l'invention de son sala-
rié,Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, & défaut d'accord entre les parties,
est fixé par la commission de conciliation iustituée par l'article 68 bis ou par le
Tyribunal de Grande Instance,

Ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur &tre
fournis notamment par l'employeur et par le salarié pour calculer le juste prix tant
en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de 1'utilité industrielle
et commerciale de 1l'invention.

"3, - Le salarié d'une invention en informe son employeur qui en accuse ré-
ception selon des modalités et des délais fixés par décret.

Le salarié et.l’employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles
sur l'invention en cause, Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature 2
compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par la présente loi,.

Tout accord entre le salarié et. son  employeur. ayant pour objet une inven-
tion de salarié doit, a peine de nullité, &tre constaté par écrit.

"4, - Les modalités d'application du présent article seront fixées par
décret en Conseil d'Etat,

"5, -~ Les dispositions du présent article sont également applicables aux
agents de 1'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics ainsi que
de toutes personnes morales de droit public selon des modalités qui seront fixées
par décret en Conseil d'Etat,



Si un Eitre deipgopriété industrielle a été demandé, soit pour une in-
vention soustraite & l'inventeur ou & ses ayants cause, soit en violation d'une
obligation, légale ou conventionnelle, la personne 1esée peut revendiquer la pro~
priété de la demande ou du titre délivré.

L'action en revendication se prescrit par trois ans & compter de la pu-
blication de la délivrance du titre de propriété industrielle. Toutefois, si la
mauvaise foi du propriétaire du titre au moment de la délivrance ou de l'acquisi-
tion du titre peut &tre prouyée, le délai de prescription est de trois ans 2
compter de l'expiration du titre, ‘

 ARTICLE 3
Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont

"1, - Les brevets d“invention, délivrés pour une durée de vingt ans &
compter du jour du dépdt de la. demande.

"2, - Les certificats d'utlllte . déliivrés. pour une durée de six anmées. &
i P
compter du jour du dépdt de la demande.

~

"3, - Les certificats d'addition rattachés & un brevet ou a un certificat
d'utilité délivrés pour une: durée qui prend effet & compter du jour de la demande
et qui expire avec celle du titre principal auquel ils sont rattachés

Les dispositions de la présente loi concernant les brevets sont appli-
cables aux certificats d'utilité'é 1'exceptiQn.de cellies prévues aux: articles 19,
20, 21, premier alinéa, et 73 deuxieme et troisidme alinéas ; elles le sont éga-
lement aux certificats d'addltlon sous: Léserve des dispositions spéciales prévues
aux articles 62 a 66 ;

ARTICLE &

L'inventeur, salarié ou non, est mentionné comme tel dans: le brevet ; il
peut également s'opposer & cette. mention.

ARTICLE 5

Sans préjudice de 1'application des: dispositions de la: Convention de
Paris pour la protection de.la:propriété industrielle, les étrangers: dont le do-
micile ou 1'établissement est situé en dehors-du territoire ol la présente loi
est applicable jouissent du bénéfice de la présente' loi, sous la condition que
les francais bénéficient de la:réciprocité de protection dans les pays dont les-
dits étrangers sont ressortissants,



3i un premier dépdt a été effectué dans un Etat qui ne fait pas partie
de 1'Union de Paris, un droit de priorité attaché 3 ce dépdt ayant des effets
équivalents a ceux prévus par la‘Convention de Paris me‘peut &tre accordé dans
les mémes conditions que dans la mesure ol cet Etat accorde sur la base d'un pre-
mier dépdt d'une demande de brevet frangais, ou d'une-demande internationale ou
du brevet européen désignant la France, un droit de priorité équivalent

ARTICLE 6
"1, - Sont brevetables les inventions npuvelles impliquant une activité
inventive et susceptibles d'application industrielle,

"2, - Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du praragraphe
1, notamment ;

a,~- les decopvertes ainsi que les théories scientifiques et les
méthodes mathématiques;

b.- les créations esthétiques ;

c.~ les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités
intellectuelles, en matiére de jeu ou dans le domalne des activités économiques,

ainsi que les programmes d'ordinateurs ;
d,- les présentations d'informations,

"3, - Les dispositions du paragraphe 2 n'excluent la brevetabilité des
éléments énumérés auxdites dispositions’' que dans la mesure ou la demande de bre-
vet ou le brevet ne concerne que 1l'un de ces éléments, considéré en tant que tel,

"4, «-Ne sont pag considérés comme des inventions susceptibles d'appli-
cation industrielle au:sens du paragraphe 1, les méthodes de traitement chirur-
gical ou thérapeutique du eorps humain ou’ anlmal et les méthodes de diagnostic
appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux
produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une
de ces méthodes,

ARTICLE 7
Ne sont pas brevetables
a,- les invsntions dont la publication ou la mise en oeuvre serait

contraire a l'ordre public ou aux bonnes moeurs; la mise en oeuvre d'une inven-
tion ne pouvant &tre considérée comme telle du seul fait qu’ 'elle est interdite
par une:disposition .légale ou reglementalre';

~‘les obtentions végétales d'un genre ou d'une espéce bénéficiant du
régime. de: protection institué par-la loi n®% 70-489 du 1l juin 1970 relative a.la
tection des obtentions végétales ;

¢c.~ les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologi~
ques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas
aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés,

pro-



ARTICLE 8

"l. -Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas
comprise dans 1'état de la technique.

"2, -~ L'état de la technique est constitué partout ce qui a &été rendu
accessible au public avant la date de dépdt de la demande de brevet par une des-~
cription écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

"3, - Est également . considéré comme compris dans 1l'état de la technigue
le contenu de demandes de brevet frangais et de demandes de brevet européen ou
internationales désignant la France telles qu'elles ont été déposées, qui ont une
date de dépdt antérieure 2 celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été pu-
blides qu'ad cette date ou qu'a une date postérieure,

"4, - Les dispositions des paragraphes 1 a 3 n'excluent pas la breveta=
bilité, pour la mise en oceuvre d'une des méthodes visées a l'article 6, paragra-
phe 4, d'une substance ou composition exposée dans l'état de la technique, & con~
dition que son utilisation pour toute méthode visée audit paragraphe ne soit pas

contenue dans l'état de la technique,

ARTICLE 9

"], - Pour l'application de l'article 8; une divulgation de 1'invention
n'est pas prise en considération dans les deux cas suivants

1° Si elle a eu lieu dans les six mois précédant la date du dépdt de
la demande de brevet ;

2° Si cette divulgation résulte de la publication,; aprés la date
de ce dépbdt, d'une demande de brevet antérieure ;

Et si, dans l'un ou l'autre cas, elle résulte directement ou indi-
rectement

, ; a) d'un abus évident & 1'égard du demandeur ou de son prédécesseur
en droit ou '

b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé
1'invention dans des expogitions officielles au officiellement reconnues au sens
de la Convention révisée concernant les expositions internationales; signée 2a
Paris le 22 novembre 1928.

.. ."2, - Dans le cas visé sous la lettre b) du paragraphe 1, ce dernier
n est applicable gue si le demandeur déclare, lors du dépét de la demande, que

1'invention a été réellement exposée et produit une attestation & 1l'appui de sa
déclaration dans le ‘délai ‘et dansg les conditions fixées par décret,

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventivé si,
pour une homme du métler, elle ne découle pas d'une manieére évidente de 1'état de
la technique, Si 1'état de la technique comprend des documents visés & l'article
8, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de 1'ac-
tivité inventive,



ARTICLE 11

Une inventioéon est considérée comme susceptible d'application indus-
trielle si son objet peut &tre fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie,

y compris l'agriculture.

TITRE II

DELIVRANCE DES BREVETS
Co ARTICLE 12
La demande de brevet est présentée dans les formes et conditions
fixées par la présente loi et précisées par les décrets prévus a l'article 73.
ARTICLE 13

La date de dépdt de la demande de brevet est celle a laquelle le
demandeur a produit les documents qui contiennent

a,- une déclaration selon laquelle un brevet est demandé ;
b.~ l'identification du demandeur ;
c.~ une description et une ou plusieurs revendications méme si la description et

les revendications ne sont pas conformes aux autres exigences de la présente lol

ARTICLE 14

La demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une
pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul
concept inventif général .,

Toute demande qui ne satisfait pas aux digpositions de l'alinéa précédent
doit &tre divisée dans le délai prescrit ; les demandes divisionnaires bénéficient
de la date de dépdt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale,

ARTICLE 14 BIS

L'invention:-doit &tre exposée dans la demande de brevet de facon suffisam-
ment claire et compléte pour qu'un homme du métier puisse 1'exécuter.

‘Lorsque 1'invention concerne l'utilisation d'un micro-organisme auquel
le public n'a pas acces, la description n'est pas considérée comme exposant 1'invention
d'une maniére suffisante si une culture du micro-organisme n'a pas fait 1'objet d'un
dépdt auprés d'un organisme habilité, Les conditions d'accessibilité du public &
cette culture sont fixées par décret .

ARTICLE 14 TER

Les revendications définissent 1'objet de la protection demandée, Elles
dojvent &tre claires et concisesg et se fonder sur la description.

ARTICLE 15
"L, = Le demandeur d'un brevet qui veut se prévaloir de la priorité d'um

dépdt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et une copie de la
demande antérieure dans les conditions et délais fixés par décret. ‘



‘M2, - Des priorités multiples peuvent &tre revendiquées pour une demande
de brevet, méme si elles proviennent d'Etats différents, Le cas échéant; des prio-
rités multiples peuvent &tre renvendiquées poutr uné méne revendlcatlon Si dées prio—
rités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de depart ia date
de priorité sont calculés a compter de la date de la priorité 1la plus ang¢ienné.

"3, - Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la démande
de brevet, le droit de prlorlte ne couvre que les gléments de la démande dont la

priorité est revendiquée.
"4, - Si certains éléments de l'invention pour lesquels 1a priorité
est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications fdfmuléés daﬁsyla demande
antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse &tre accprdée, que 1'énsémble des
pidces de la demande antérieure réveéle d'une fagon préciéé lesdits éléments.

"5,- par 1'effet du droit de priorité, la date de priorité est con31deree
comme celle du dépdt de la demande de brevet pour 1'application de 1'article 8, para-~
graphes 2 et 3

ARTICLE 16

- Est rejetée, en tout ou en partie, toute demande de brevet :

"l. - Qui ne satisfait pas aux conditions visées & I'article 12 :
"2, - Qui n'a pas été divisée conformémeént 2 1'article 14
"3, - Qui porte sur une demande divisionndire dont 1l'objet s'étend au-

dela du contenu de la description de la demande initiale

- "4, - Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en ap-
plication de l'article 7 ;
L "5, - Dont 1'objet ne peut manifestement &tre con51dere comme une invention

au sens de 1'article 6, paragraphe 2, ou comme une inveérntion suscéptlble d'applica-
tion industrielle au seps de I‘article 6, paragraphe 4 ;

"6. - Dont Ia deseéription ou les revendications rne permettent pas d'ap-
pliquer les dispositions de 1l'article 19 ;

"6 BIS. ~ Qui n'a pas été modifiée, aprés mise en demeure, alors que 1'ab-
sence de nouveauté résultait manlfestement du rapport de recherche 5

"6 TER.. - Dont les revendications ne se fondent pas sur la description j

"7. - (Abrogé) ;

"8. ~ Lorsque le demandeur n'a pas satisfait a 1'obligation prévue par
l'art, 19, § 1.

oW

1L -

Est rejetée toute demande de certificat d'addltlon dont 1'ob3et n'est pas

rattaché 2 au moins une revendication du brevet prlnclpal et qui n'a pas été transs
formée dans le s conditiong prévues a l'art. 62,

Si  les motifs de rejet n'affectent la demande de brevet qu'en partie, seu~
les les revendications correspondantes sont rejetées.



En cas de non conformité partielle de la demande aux dispositions des ar-

ticles 7a ou 12, il est procédé d'offlce a la suppression des parties correspondantes
de Ia descrlptlon et des-dessins.

~ARTICLE 17

Le dossier de la demande de brevet est rendu public au terme d'un délai
de dix huit mois & compter du dépdt de ladite demande ou 2 compter de la date de
priorité si une priorité a été revendiquée ; toutefois, le dossier de la demande
peut &tre rendu public & tout moment avant le terme de ce délai sur réquisition du

" lemandeur

ARTICLE 18

"], ~ Du jour du dépbt de la demande et jusqu'au jour ot la recherche
documentaire préalable au rapport prévu a l'article 19, paragraphe 1, a été commen-
cée, le demandeur peut déposer de nouvelles reyendications

La faculté de déposer de nouvelles revendications est ouverte au demandeur
d'un certificat d'utilité jusqu'au jour de la délivrance de ce titre

"2, - Du jour de la publication de la demande de brevet en application
de 1l'article 17 et dans un délai qui sera fixé par décret, tout tiers peut adres-
ser & 1'Institut National de la Propriété Industrielle des observations écrites sur la
brevetabilité, au sens des articles 8 et 20, de 1l'invention objet de ladite demande,
L'Institut National de la " Propriété Industrielle notifie ces observations au deman-
deur, qui, dans un délai- fixé par décret, peut présenter des observations en réponse
et déposer de nouvelles revendications

ARTICLE 19
Sous réserve des dispositions prévues 2 1l'article 20 ci-aprés, et si elle
a recu une date de dépdt, la demande de brevet donne lieu & 1'établissement d'un avis
documentaire citant les éléments de 1'état de la technique qui peuvent &tre pris en
considération pour apprecler, au sens des articles 8 et! 1O la brevetabilité de 1'in-

vention,

Cet avis est établi selon la procédure suivante, dont les délais seront
fixés par décret

"1, - Un rapport de recherche est établi "'sur la base des dernigres reven-
dications déposées avant le commencement de la recherche documentaire préalable 2
ce rapport , en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins, Il
est immédiatement notifié au demandeur qui doit, si des antériorités sont citées,dépo~
ser. de nouvelles revendications ou présenter des observations a 1'appui des revendica-
tions maintenues., Sur requéte, le demandeur peut &tre autorigé dans le premier cas a
modifier la description pour en éliminer les éléments qui ne seraient plis en concor-

dance avec les nouvelles revendications.

"2. - Le rapport de recherche est rendu public en méme temps que le dossier
de la demande ou s'il n'est pas encore établi, dés sa notification au demandeur ,

L'avis documentaire est établi au vu du rapport de recherche, des observa-
tions du demandeur et des tiers, en tenant compte des revendications déposées en der-
nier lieu dans les conditions fixées par décret



ARTICLE 20

‘Lie- deiandeutr - peut requérir que l'établlsse”ent de 1'avis documentalre
goit différé pendant un délai de dix huit mois j ce délai court du d
mande de brevet ou de la date de priorité si une priorité a &té revendiquée
deur peut renonce¥ a gette requéte a tout moment ; il doit le falre avant d'
une aetion en contrefagon ou de procéder a la notiflcatxon ‘prévue a l'artiele 55,
ler.alinéa. A partir de la publication prévue & 1larticle 17, tout tiers peut requé=

rir-1'établissement de 1'avig: documentaire

Le demandeur peut & tout moment transformer sa demande de brEVet eﬁ de-=

mande de certificat dlutilité, Au terme du délai prévu & 1'alinés 29
1'avis documentaire n‘a«pas é requis, cette transformation est prononcée d‘bffic%

dans des: conditions fixées par déeret:

ARTICLE 20 BIS._

"1, = Le demandeur qul n'a pas respecté un délai & 1'egard de 1'INPI peut
présenter un récours en vié d'étre restauré dans des droits s'il justifie d'une ex=
cuse légitime et &i l'empechement a pour conséquence directe le rejet de la dematide
de brevet ou d'une requéte, la perte de tout autre droit ou ¢elle d'un moyen de
recours.,

R Le recours doit €tre présenté dans un délai de deux mols & compter
de la cessatlon de l'empechement L'acte non accompli doit 1'&tve dans ce délai, Le

recours n'est recevable que dans un délai d'un an & compter de 1'expiration du dé=
lai non observé,

- "3, = Les d15p031t10ns du present article ne sont appllcables ni aux dé=
lais prévus aux atrticles 20, 41 et 48, ni au délai de priprité institué par 1'ar=
ticle 4 de la Converition de Paris pour la protection de la proprlété industrielle.

ARTICLE 21

Aprés 1'accomplissement de la procédure prévue aux articles 19 et 20,
le brevet est délivré,

Tous les titres délivrés édmpféﬁh““t la description, s'il y a lieu

les dessins, les revendications et, s'il s'agit d'un brevet, 1'avis documentaire,

Les mentions relatives & la délivrance des brevets sont publiées au
Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle,

ARTICLE 23

Le droit exclusif visé a 1'article let prend effet & compter du dépbt
de la démande,

ARTICLE 24

Le ministre charge de la defense nationale est habilité a prendrée con-=
naissance auprés de 1'Institut National de la Propriété Industrlelle, a ‘titre
strictemént confidentiel, des demandes de brevet



10.

ARTICLE 25

Les inventions faisant l'objet de demandes de brevet ne peuvent &tre
divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu'une autorisation n'a pas
été accordée 3 cet effet. .

Pendant cette période, les demandes de brevet ne peuvent &tre rendues
publiques, aucune copie conforme de la demande du brevet ne peut &tre délivrée sauf
autorisation, et les procédures prévues aux articles 17, 19 et 20 ne peuvent &tre
engagées,

des réserve .de l'article 26, l'autorisation prévue a l'alinéa ler du
présent article peut &tre accordée a tout moment. Elle est acquise de plein
droit au terme d'un délai de cing mois & compter-du jour du dépdt de la demande de
brevet.

Les autorisations prévues aux premier et deuxiéme alinéas du présent
article sont accordées par le ministre chargé de la propriété industrielle sur
avis du ministre chargé de la défense nationale.

- ARTICLE 26

Avant le terme du délai prévu a l'article 25, avant-dernier alinéa, les
interdictions prescrites a l'alinéa ler dudit article peuvent &tre prorogées, sur
réquisition du ministre chargé de la défense nationale, pour une durée d'un:an
renouvelable. Les interdictions prorogées peuvent &tre levées a tout moment, sous
la méme condition,

La prorogation des interdictions prononcées en vertu-du présent article
ouvre droit & une indemnité au profit du titulaire de la demande de brevet, dans
la mesure du préjudice subi. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée
par le tribunal de grande instance. A tous les degrés de juridiction, les débats
ont lieu en chambre du conseil,

ARTICLE 27

~

Une demande de révision de l'indemnité prévue 2 l'article 26 peut &tre
introduite par le titulaire du brevet a l'expiration du 'délai d'un an qui suit
la date du jugement définitif fixant le montant de 1'indemnité,

Le titulaire du brevet doit apporter la preuve que le préjudice qu'il
subit est supérieur a l'estimation du tribunal.

TITRE IIT

DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AU BREVET

" ARTICLE 28

"1, - L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée
par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins gervent
a interpréter les revendications,

"2, - Si 1'objet du brevet porte sur un procédé, la protection conférée
par le brevet s'étend aux produits obtenus directement par ce procédé
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ARTICLE 29

~

Le brevet confére le droit d'interdire 3 tout tiers, en l'absence du
consentement du propriétaire du brevet

‘a,~-la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, 1'utilisation ou biet Ltimpor=
tation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;

b,- 1'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque
les .circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite safis le
consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territeire
francais. ' '

'‘c.~ 1'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisatiom ou bien l'importationm eou %a
détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objéﬁ du
brevet

ARTICLE 29 BIS

"1. - Le brevet confére également le droit d'interdire a tout tiers; en
l'absence du consentement du propriétaire du brevet, Ia llvralson ou l'offre de 11»
vraigon, sur le territoire francais, a une personne autre que ¢celles habilitées “
exploiter 1'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire; de
cette invention se rapportant a un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers
sait ou lorsque les circonstances rendent évident gque ces moyens sont aptes et des~
tinés. a cette mise en oeuvre.,

g}

"2. - Les dispositions :duparagraphe 1 ne sont pas applicables lorsque leg
moyens de mise en oeuvre sont des prodults qui se trouvent couramment dans le commer-
ce, sauf si le tiers incite la personne & qui il livre & commettre des actes interdits
par l'article 29,

"3. -~ Ne sont pas considérées comme personnes habilitées a exploiter 1'in-
vention, au sens du paragraphe 1, celles qui accomplissent les actes vigés aunx parar
graphes a, b et ¢ de l'article 30 - !

ARTICLE 30
Les droit cowférés par le brevet  ne s"étendent pas

a,- aux actes accomplis dans un cadre privé et a des fins non commerciales ;-

b.- aux actes accomplis & titre expérimental qui portent sur 1'objet de 1'1nventioﬂ‘
brevetée ; : _

c.~-.a& la préparation de medlcaments faite extemporanément et par unité dans les of-
f1c1nes de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les mé-
dicaments ainsi préparés: :

~ARTICLE 30 BIS

. wes droit conféres par. le brevet ne:s'étendent pas aux actes conceripnt
le prodult couvert. par ce brevet accomplis sur: le territoire:frang¢ais, aprés que ce"
produit a été mis dans le commerce en France par le propriétaire du brevet ou avec
son consentement expreés

ARTICLE 31

Toute personne qui, de bonne foi, a la date de dépdt ou de priorité &'un
brevet, était sur le territoire ol la présente loi est applicable, en possession de:

l"invention, objet du brevet, a le droit, a titre personnel, d'exploiter 1'invention
malgré l'existence du brevet,



12,

Le droit reconnu par le présent article ne peut &tre transmis qu'avec
l'entreprise & laquelle il est attaché,

ARTICLE 31 BIS

. "1, - Sur la .demande du propriétaire qui désire faire une offre publique
d'exp101tat10n de 1l'invention, et & la condition que le brevet n'ait pas fait
1'objet d'une licence exclusive inscrite au registre national des brevets, tout
brevet peut étre soumis sur décision du directeur de l'Institut National de la Pro-
priété Industrielle au régime dit de la licence de droit s'il a fait 1'objet ¢’un
avis documentaire ne révélant pas d'antériorité affectant de facon manifeste la
brevetabilité de 1l'invention.

; "2. =~ La demande prévue a -l'alinéa précédent doit contenir une déclara~
tion dans laquelle le propriétaire du brevet autorise toute personne de droit pu-
blic ou privé a exploiter le brevet contre versement de justes redevances. La li=
cence de droit ne peut &tre que non exclusive. A défaut d'accord entre le proprié-
taire du brevet et le licencié, le montant des redevances est fixé par le tribunal
de grande instance, Le licencié peut a tout moment renoncer 2 la licence,

"3, -~ La décisi on soumettant le brevet au régime de la licence de droit
entraine, sauf en ce qui concerne les annuités déja échues, une reductlon de la
taxe annuelle visée 2 l'art. 41

, "4, - Sur demande du propriétaire du brevet, le directeur de 1l'Institut
National de la Propriété Industrielle révoque sa décision: La révocation entraine la
perte du bénéfice de la réduction visée au paragraphe précédent. Elle est sans effet
sur. les licences de droit déja obtenues ou demandées sur le brevet en cause

ARTICLE 32

Toute personne de droit public ou privé peut, & l'expiration d'un délail
de ‘trois ans aprés la délivrance:d'un.brevet, ou de quatre ans-2a compter de la
date de dépdt de la demande; obtenir une licence obligatoire  de ce brevét, dans les
conditions prévues aux articles suivants, si, au moment de la requéte, et sauf excu-
ses légitimes, le propriétaire du brevet ou son ayant-cause n'a pas commencé 2 ex-
ploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter 1'invention,
objet du brevet, ou si 1'exploitation de celle-ci a été abandonnée depuis plus de
trois ans,

ARTICLE 33

La demande de licence obligatoire est formée auprés du tribunal de: grande
instance ; elle.doit &tre accompagnée de la justification quele 'demandeur n'a pu
obtenir du propriétaire du brevet une licence d'exploitation et gqu'il est en état
d'exp101ter 1'invention de maniére sérieuse et effective. :

La licence obligatoire ne peut &tre que non exclusive ; elle-est accordée
2 des conditions déterminées; notamment, quant & sa durée, son champ d'application
et le: montant des redevances auxquelles elle donne lieu, Geg conditions peuvent &tre
modifiées par décision-du trlbunal a:la requéte du propriétairedu brevet:ou du
liceneié. : ' - : G ~
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ARTICLE 34
: Toute cession des droits attachés 2 une licence obligatoire est, &
peine de nullité, soumise a l'autorisation du tribunal,
Les droits attad és & une licence d'office ne peuvent étre ni cédés
ni transmis,
T : . , ARTICLE 35

Si le titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions
auxquelles cette licence a été accordée, le propriétaire du brevet et, le cas éehé=
ant, les autres licenciésg, peuvent obtenir du t¥ibunal le retrait de cette 11Céﬁd¢g

ARTICLE 36
Le propriétaire d'un brevet portant su¥ un perfectionnement a une invensa
tion déja brevetée au profit d'un tiers ne peut exploiter son invention sans 1'autes
risation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploitér le
perfectionnement breveté sans l'autorisation du titulaire du brevet de perféctiotines
.ment,

_ Le tribunal de grande instance peut, le ministére public entendu; dans 1%in=
térét public, accorder sur sa demande, qui ne peut &tre antérieure a 1'expiratien
du délai prévu a l'article 32, une licence noh exclusive au titulaire du brevet de
perfectionnement dans la mesure nécessaire & l'exploitation de 1l'invention qui fait
l'objet de ce brevet et pour autant que l'invention, objet du brevet de perfeg¢tiorne=
ment, présente & l'égard du brevet antérieur un progrés technique important, Le propriés
taire du premier brevet obtient, sur requéte présentée au tribunal, la concession
d'une licence sur le brevet de perfectionnement,

Les dispositions des articles 33 & 35 sont applicables,
ARTICLE 37

: Si 1'intérét de la santé publique 1'exige, les brevets délivrés pour des
medlcaments, pour des procédés d'obtention de médicaments, pour des produits nécess
saires 3 l'obtention de ces médicaments, ou pour des procédés de fabrication de tels
prodults, peuvent, au ¢as ol ces médicaments -né sont mig a la disposition du public
qu'en quantité ou qualité insuffisantes, ou a des prix anormalement élevés, 8tre sous
mis par arrété du ministre chargé de la propriété industrielle, sur la demande du
ministre chargé de la santé publique, au régime de la licence d'offlce dans leg €ofi=

-~

dltlons prévues a l'article suivant,
ARTICLE 38

Du jour de la publication de l'arrété qui soumet le brevet au régime
de la licence d'office, toute personne qualifiée peut demander au ministre chargé de
la propriété industrielle l'octroi d'une licence d'exploitdtion. Cette licence et
accordée par arrété dudit ministre 2 des conditions déterminées, notamment, quint &
sa durée et son champ d'application, mais 3 1l'exclusion des redevances auxquelles
elle donne lieu, Elle prend effet & la date de la notification de l'arrété aux pays
ties.. : B

A défaut d'accord amiable approuvé par le ministre chargé de la p
industrielle et le ministre chargé de la santé publique, le montant des redévances
est fixé par le tribunal de grande instance.
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ARTICLE 39

Le ministre chargé de la propriété industrielle peut mettre en demeureg
les propriétaires de brevets d'invention -autres que ceux visés & l'article 37

. . PN . . . . f
d'en entreprendre d'exploitation de maniére a satisfaire aux besoins de 1'écono-
mie nationale. ‘ :

Si la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet dans le délai d'un an
et si 1l'absence d'exploitation ou l'insuffisance en qualité ou en quantité de 1’ex-
ploitation entreprise porte gravement préjudice au développement économique et 2
l'intérét public, les brevets, objets de la mise en demeure, peuvent &tre soumis
au régime de licence d'office par décret en Conseil d'Etat,

Le ministre chargé dela propriété industrielle peut prolonger le délai d'un
an prévu ci-dessus lorsque le titulaire du brevet justifie d'excuses légitimes
et compatibles avec les exigences de l'économie nationale.

AL Du jour de la publication du-décret qui soumet le brevet au régime de la
licence d'office, toute personne qualifiée peut demander au ministre chargé de la
propriété industrielle l'octroi d'une licence d'exploitation. Cette licence ne peut
8tre que non exclusive ; elle est accordée par arrété dudit ministre a des conditions
déterminées, notamment quant & sa durée et son champ d'application, mais a l'exgclu-
"sion des redevances auxquelles elle donne lieu. Elle prend effet & la date de la

notification ‘de l'arré&té aux parties.

A-défaut d'accord amiable,; le montant des. redevances est fixé par le
tribunal de grande instance.

ARTICLE 40

L'Etat peut obtenir d'office, & tout moment, pour les besoins de la
défense nationale,une licence pour l'exploitation d'une invention, objet d'une dew
mande de brevet ou d'un brevet que cette exploitation soit faite par lui-méme ou
pour son compte.

~wLa licence d'office est accordée & la demande du ministre chargé de la dé-
fense nationale par arré&té du ministre chargé de la propriété industrielle. Cet
arrété fixe les conditions de la licence a l'exclusion de celles relatives aux rede~
vances auxquelles elle donne 11eu La licence prend effet a la date de la demande |
de 1lcence d'office.

A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tri-~
bunal de grande instance. A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en
chambre du conseil.

ARTICLE 41

Toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu au paieméntkdes taxes
annuelles ‘qui doivent &tre- acqulttees au plus tard au jour flxé par décret prig
en Consell d'Etat:

: Lorsque 1e paiement: d'une taxe annuelle n'a pas été effectué & la date
prévue & l'alinéa précédent, ladite taxe peut &tre valablement versée dans un dé-
lai supplementalre de six m01s, moyennant le palement d'une surtaxe dans le méme
de1a1 : ;
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ARTICLE 42

"1. - La copropriété d'une demande de brevet ou d'um brevet est régle
parles dispositions - suivantes :

a.-Chacun des copropriétaires peut expleoiter 1'1nventlon a
a indemniser equltablement les autres copropriétaires qui
lement l'inventiom ow qui n'ont pas concédé de licenc
d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal ;

son pr@fﬁz, ﬁaﬁf

b, ~Chacun des copropriétaires peut agir en contrefagon i gom seul pr@'ﬁk

Le copropriétaire, qui agit en contrefacon, do: ;
aux autres copropriétaires ; il est sursis & statuer sur l'action tant qu'il n"es&

pas justifié de cette notification ;

c.~Chacun des copropriétaires peut concéder i un tiers une licence dfex-
ploitation non exclusive a son profit,sauf & indemniser é&qui ‘ement les autres
copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n"ont pag
concédé de licence d'exploitation., A défaut d“&ccord‘amiable, cette indemnité est
fixée par le tribunal de grande instance,

Toutefols, le projet de concession doit €tre notifié aux autres coprdﬁ@fér

taires accompagné d'une offre de cession de la quote-part & un prix détermimé.

. “Dans: un: délai de tﬂ)lb mois- suivant: cette notification I'un quelconque
autres coproprletalres peut s'opposer & la concession de licence & la conditionm d'ﬁﬂ@ﬂev
rir la quote-~part de celui qui désire accorder la licence,

A défaut d'accord dans le délai prévu & l'alinéa précédent,le prix est fixé
par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d'un délai d'un mois & ¢ompw
ter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrét, pour renoncer i
la concession de la licence ou & l'achat de la part de copropriété sans préjudice des
dommages~intéréts qui peuvent étre dus, Les dépens sont & la charge de la partie
qui: reponce:; '

, e ¢ bis, - Une licence d'exploitation exclusive ne peut &tre accordée’ qu“avec
1'accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice;

d. -Chaque copropriétaire peut, a tout moment, céder sa quote-part. Les
copropriétaires disposent d'un droit de préemption pendant un délai de trois mois a
comter de la potification du projet de cessiom. A défaut d'accord sur le prix,. ]
ci est fixé par.le tribunal de grande instance. Les parties disposent d"un délai
mois a compter de la notification du jugement, ou, en: cas d'appel, de l'arrét,pour
renoncer a la vente ou & l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-
intéré&ts qui peuvent &tre diis. Les dépens  sont & la charge de la partie qui renonce.

N .. . "2, - Les article 815 et suivantsy les articles 1873~1 et suivants’
,que les articles 883 et suivants du Code Civil ne sont pas applicables & la copr
priété d'une demande de brevet ou d'un brevet.

"3. - Le coproprlétalre d’ une: demande de brevet ou d'un brevet peut not'

d'une~demande de brevet non-encore publiée, & compter de sa notification i I” tk ~$
National de la Propriété Industrielle, ledit copropriétaire est déchargé de toutes

obligations & 1'égard des autres copropriétaires ; ceux-ci se répartissent la qi
part abandonnée a proportion de leurs droits dans la copropriété sauf convention gone
traire,

"4, -~ Les digpositions du présent article s'appliquent en I''absence de
p p pplig
stipulations contraires,
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Les copropriétaires peuvent y déroger & tout moment par un raglement
de copropriété

ARTICLE 43

~

Les droits attachés a une demande de brevet ou '3 un brevet sont transmis-
sibles en totalité ou en partie,

Ils peuvent faire l'objet en totalité ou en partie, d'une concession de
licence d'exploitation, exclusive ou non: exclusive,

Les droits conférés par la demande de brevet ou le brevet peuvent &tre
invoqués & 1'encontre d'un.licencié qui: enfreint 1'une des limites de sa licence
imposées. en vertu de l'alinéa. précédent, ‘

Sous réserve du cas prévu a l'article 2, une transmission des droits visés
au premier alinéa ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la
date.de la._.transmission.

- Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux pre-
miers alinéas, sont constatés par écrit, & peine de nullité

ARTICLE 44

. La saisie d'un brevet est effectuée par acte extrajudiciaire signifié

au propriétaire du brevet, a l'Institut National de la Propriété Industrielle ainsi
qu'aux personnes possédant des droits sur le brevet ; elle rend inopposable au créan-
cler saisissant toute modification ultérieure des droits attachés au brevet,

A peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans le dé-
lai prescrit, se pourvoir devant le tribunal, en validité de la saisie et aux
fins de la mise en vente du brevet.

ARTICLE 45,

L'Etat peut, & tout moment, par décret pris sur le rapport du ministre cle r-
gé de la propriété industrielle et du ministre chargé de la défense nationale, expro-
prier, en tout ou en partie, pour les besoins de la défense nationale,  les inventiens,
objet de demandes de brevet ou de brevets,

A défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est fixée par le
tribunal de grande instance, ;

A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseilT
ARTICLE 46

Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés & une demande
de brevet ou & un brevet doivent, pour &tre opposables aux tiers, &tre inscrits sur un
registre, dit Registre National des Brevets, tenu par 1'InstitutNational de la Proprié-
té Industrielle, SR

. Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ong
acquis des droits aprés la date de cet acte, mails qui avaient connaissance de celui-
ci lors de 1l'acquisition de ces droits , :
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EXTINCTION ET NULLITE DU BREVET

ARTICLE 47

_ Le propriétaire du brevet peut, & tout moment, renoncer soit & la tow
tallte du brevet, soit & une ou plusieurs revendlcatlons du brevet.

la renonciation est faite par écrit auprés de 1'Institut National de la
Propriété Industrielle, Elle prend effet & compter du jour de sa publication.

Si des droits réels, de gage ou de licence, ont été inscrits au reglstre
natlonal des brevets, la renonciation n'est recevable que si les titulaires de
ces droits y consentent,

; Les dispositions des deuxidme et troisitme alinéas du présent articlé ne
s appllquent pas aux renonciations effectuées en application des disposgitions de
l'article 20,

ARTTGLE 48

"],=~ Est déchu de ses droits le propriétdire d'une déiiande de brevet su
d'un brevet qui n'a pas acquitté la taxe annuelle prévue a l'article 41 dans le
délai prescrit par ledit article,

'La déchéance prend effet ala date de l'échéance dé la taxe annuelle
non acquittée.

~ flle est constatée par une décision du directeur de 1'Institut National
de la ‘Propriété Industrielle ou, & la requéte du breveté ou d'un tiers, dans les
conditions fixées par décret,

La décision est publiée et notifiée au breveté,

- "2,- Le breveté peut, dans les trois mois suivant la notification de la
décision, présenter un recours en vue d'8tre restauré dans ses droits s'il Jusqifie
d'une .excuse légitime du non-paiemeni de 1'annuité,

“La regtauration est accordée sous réservé que la ou lés taxes annuelles
soient acquittées dans le délai prescrit par décret ,

ARTICLE 49
"l.~ Le brevet est déclaré nul :

a, -~ 1 gon objet n'est pas brevetable aux termes des articles 6 a 11 ;

b. s'il n'expose pas 1'invention de facon suffisamment claire et compléte pour ¢qutun
homme du métier puisse l'exécuter ;

c.~ si son objet s'étend au-deld du contenu de la demande telle qu'elle a été dépvgée
ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionndire.#
son objet s'étend au-deld du contenu de la demande initiale telle qu'elle a &té
déposée ,

- "2.~ 81 les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la
fitce est prounorncée gous la forme dlune limitation correspondante des revendications;
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ARTICLE 50

Le ministére public peut agir d'office en nullité d'un brevet d'inventioen,

ARTICLE 50 BIS

: "1.~ La décision d'annulation d'un brevet d'invention a un effet absolu
sous réserve de la tierce opposition. A l'égard des brevets demandés avant le ler
janvier 1969 l'annulation s'applique aux parties du brevet déterminées par le dis=
positif de la décision.

"2.- Les décisions passées en force de chose jugée sont notifiées au direcr
teur de l'Institut National de la Propriété Industrielle, aux fins d'inscription am
registre national des brevets,

"3,~ Lorsque la décision annule partiellement une revendication, elle
renvoie le propriétaire du brevet devant 1'Institut National de la Propriété Indus-
trielle afin de présenter une rédaction de la revendication modifiée selon‘le dign
positif du jugement. Le directeur de 1'Institut a le pouvoir de rejeter la reven-
dication modifiée pour défaut de conformité au jugement, sous 'réserve d'un recours
devant la Cour d'appel de Paris

TITRE VI

DE LA CONTREFACON ET DE SES ACTIONS

ARTICLE 51

Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils
sont définis aux articles 29, 29 bis, '30 et 30 bis constitue une contrefagon,

L.a contrefagon engage la responsabilité civile de son auteur,

Toutefois, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la déten-~
tion en vue de l'utilisation ou.la mise dans le commerce d'un produit contrefait,
lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit
contrefait; n'engagent la responsabilité de leur auteur que si ces faits ont été commis
en connaissance de cause,

ARTICLE 52

Les actions en contrefacgon de brevet sont de la compétence exclusive du
tribunal de grande instance.

Toutes les actions mettant en jeu une contrefacgon de brevet et une ques-
tion de concurrence déloyale connexe sont: portées:exclusivement devant-le tribunal
de grande instance

ARTICLE 53
"1.- L'action en contrefacon est exercée par le propriétaire du brevet,
2.~ Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut,

sauf:stipulation contraire du contrat.de licence, exercer l'action en contrefagon
si, aprés mis en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action.
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‘Le breveté est recevable a intervenir dans l'instance en contrefagcon en=
gagée par le licencié conformément & l'alinéa précédent,

"3.- Le titulaire d'une licence de droit, d'une licence obligatoire ou d'une
licence d'office, visée aux articles 31 bis, 32, 38 et 40, peut exercer 1'act

n
contrefagon si, aprés la mise en demeure, le proprletalre du brevet n exerce pa§ ge;w
te action,

"4, -~ Tout licencié est recevable a intervenir dans 1l'instance en contrefacgen
engagee par le breveté, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est p

ARTICLE 54
( Abrogé )
ARTICLE 55

Par exception aux dispositions de l'article 23, les faits antérieurs
a la date a laquelle la demande de brevet a été rendue publique en vertu de 1l'ar-
ticle 17 ou a celle de la notification & tout itiers.d'une copie certifiég,dgfcetng
demande, ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés ; ’
brevet:

Toutefois, entre la date visée a l'alinéa précédent et celle de la publi-
cation de la délivrance du brevet ‘

1.~ 1 e brevet n'est opposable que dans la mesure ol les revendications
.n'ont pas été étendues apres la premidre de ces dates ;

: 2.~ Lorsque le brevet concerne l'utilisation d'un micro-organisme, i}
n'est ;opposable qu'a compter du jour ol le micro-organisme est mis a la dlsposition
du public,

Le tribunal saisi d'une action en contrefacon sur le fondement d'une de~
mande de brevet 'surseoit & statuer jusqu'a la délivrance du.brevet.

ARTICLE ‘56

Le propriétaire d'une demande de brevet, sous la condition d'avoir requis
1'établissenent de 1'avis documentaire, ou le propriétaire d'une demande de certifi-~
cat d'utilité, ou le propriétaire d'un brevet ou d'un certificat d'utilité, est; ‘q
droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal de grande~1nstange
pary tous-huissiers assistés d'experts de .son.choix, a la descrlptlon detalllee,,av c
ou gans.saisie réelle, ‘des.objets prétendus:contrefaits,

Ce droit est ouvert au concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitatdon
sous.la condition prévue a l'article 53 § 2, ainsi que sous la condition prévue.!
ticle 53 § 3-austitulaire d‘une licence de dr01t d'une~licence obllgat01re ou d'une
licence d'office visées aux articles 31 bis, 32, 36, 38.et 40

A “défaut-par le requérant de s'étre pourvu-devant le :tribunal dans le.délai
prescrit, la‘description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des
ges-intéréts qui peuvent &tre réclamés s'il y a lieu.
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ARTICLE 56 BIS

‘Dans une instance en contrefac¢on introduite en vertu d'une demande de
certificat d'utilité ou d'un certificat d'utilité, le demandeur devra produire
un rapport de recherche établi dans les mémes conditions que le rapport prévu &

ltarticle 19 § 1
ARTICLE 57

Sur la demande de la partie 1ésée; et autant que la mesure s'avére néces-
saire pour assurer l'interdiction de continuer la contrefagon, les juges pourront
ordonner la confiscation, au profit du demandeur, des objets reconnus contrefaits,
qui sont la propriété du contrefacteur & la date de 1l'entrée en vigueur de 1'inter-
diction, et, le cas échant, celle des dispositifs ou moyens spécialement destinéeg

4 la réalisation de la contrefagon.

11 sera tenu compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul
de l'indemnité allouée au bénéficiaire de la condamnation

ARTICLE 58

“L.es actions en contrefagon prévues par la présente loi sont prescrites
par trois ans a compter des faits guli en sont la cause .

ARTICLE 59

Lorsqu'une invention objet d'une demande de brevet ou'd'un brevet est exr
ploitée pour les besoins de la défense nationale par L'Etat ou ses fournisseurs, sous=»
traitants et titulaires de sous-commandes, sans qu'une licence d'exploitation leur
ait été octroyée, l'action civile est portée devant la chambre du conseil du tribu-
nal de grande instance. Celui-ci ne peut ordonner ni la cessation ou l'interruption
de 1'exploitation, ni la confiscation prévue a l'article 57.

Si une expertise ou une description avec ou sans saisie réelle telle que
prévue 2 l'article 56 est ordonnée par le président du tribunal, l'officier publie
commis doit surseoir & la saisie, 2 la description et a toute recherche dans les
archives et documents de l'entreprise, si le contrat d'études ou de fabricatiom com-
porte une classification de sécurité de défense.

Il en est de méme si les études ou fabrications sont exécutées dans un
établissement des armées. ‘

~“Le président du tribunal de grande instance peut,: s'll en-.est requls par
l'ayant droit, ordonner une expertise qui ne peut &tre effectuée que par des person-
nes agréées par le ministre chargé de la défense nationale et devant ses représentants,

Les dispositions de 1'article 55 ne sont pas applicables aux demandes de
brevet eXp101tees dans. les conditions définies au présent article aussi longtemps
que ces demandes sont soumises aux interdictions prévues par les articles 25 et 26,

Une telle exploit ation fait encourir de pl€in droit & ses auteurs la responsabilité
définie au présent article.

ARTICLE 60

Quiconque se prevaut lndument de 1a quallte de propriétaire d'un brevet
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de récidive, l'amende peut &tre portée au double, Il y a récidive au sens du présent
article lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les cing années antérieures  mne
condamnation pour le méme délit,
ARTIGLE 61

Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matidre
d'atteinte a la slireté de l'Etat, guicongue a sclemment enfreint une des inters
dictions portées aux articles 25 et 26 est punl d'une amende de 3 000 2 30 000 F,
Si la violation a porté préjudice a4 la deéfense nationale, une peine d'emprisonser
ment d'un 3 cing ans pourra, en oufre, Btre prononcée,

TRE VIT

DU CERTIFICAT D'ADDITION

Pendant toute la durée du brevet, le propriétaire du brevet peut .demander

des certificats d'addition pour des invenitions dont 1'objet .est rattaché a .au moins
une revendication du brevet principal,

foute demande de certificat dfaddition peut, sur requéte du demandeur,
8tre transformée en une demande de brevat, Lorsqu'une demande de certificat d'ad~
dition ne remplit pas la conditicn prévue au premier alinéa de l'article 62, cette
transformation doit &tre effectuée dans le délail prescrit .

La transformation prend effet & la date du dépdt de la demande de cextifi-~
cat d'addition et le brevet délivré bénéiicie de la date de ce dépbt.

Le certificat dfaddition ne domne pas lieu au paiement des taxes prévmes
a l'tarticle 41 .
Le titulaire d'une licence octvoyée en vertu des article 31 bis 32
et 36 peut, dans les formes et conditions prévues:par lesdits articles, obtenir
la licence d'exploitation d'un certificat d'addition rattaché au brevet quelle que
soit la date de dépdt ou de la délivrance de ce certificat, et méme si celui-ci est
exploité ou a été cédé,

ARTICLE 65
(Abrogé),
ARTICLE 66
La nullité du brever principal-n'entraine pas, de plein-droit, la nulli-
té des certificats d'addition s’y vattachant ; ceux-ci demeurent en vigueur jus-
o

‘qu'au terme de la durée normale du brevet principal, Toutefois, si la nullité
absolue du brevet principal a é&é prononcée en application de l'article 50, le
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~

méintien en vigueur des certificats d'addition est subordomné a la continuation du
paiement des taxes annuelles qui auralent été dues si ledit brevet n'avait pas été

annulé,

TITRE VILI

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 67

I.e Directeur de 1'Institut National de la Propriété Industrielle examine
1a conformité des demandes de brevet avec les dispositions légid atives et ragleman-
taires visées a l'article 16,

Il prend les décisions prévues par la présente loi., Toute décision de
rejet doit 8tre motivée et notifiée au demandeur dans les conditions et délais qui
seront fixés payr déecret .

o Dans l'exercice de cette fouction, il n'est pas soumis & llautorité de
tutelle.

ARTICLE 68

) .~ L'ensemble du contentieux né dela présente loi est attribué aux
tribunaux de grande instance et aux cours d'appel auxguels ils sont rattachés, 2
1l'exception des recours formés contre les décrets, arrétés et autres décisions de na-
ture adminigtrative du ministre chargé de la propriété industrielle, qui relévent de
la juridiction administrative,

Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

détermine les tribupaux de grande instance dppelés & connaitre des actions en matié-
re de brevet,

Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle au recours & l'ar-
bitrage, dans les counditions prévues aux articles 2059 et 2060 du Code Civil,

2.~ La Cour d'appel de Paris connait directement des recours formés contre
les décisions du directeur de 17INPI prises en application de la présente loi, ainsi
que des recours en restauration prévus aux articles 20 bis et 48, Toutefois, le
directeur dé 1°INPI est habilité & statuer sur les recours en restauration lorsque
l'erreur dans le taux des taxes, l'erreur de 1l'administration ou le déceés du proprié-
taire du brevet sont invogués & titre d'excuse légitime, Nonobstant l'expiration des
délais prévus aux articles 20 bis et 48, 1la Cour d'appel, saisie d'un recours contre
une décision du directeur dé 1°'INPL ayant rejeté une action en restauration, peut
connaitre des autres excuses susceptibles d'8tre invoquées par le demandeur .

ARTICLE 68 BIS

Si l'une ou lfautre des parties le demande, toute contestation portant sur
ltapplication de l'article ler ter de laprésente loi devra étre soumise & une
commission paritaire de conciliation,{employeurs, salariés,) présidée par un magis-
trat de 1'ordre judiciaire dont la voix sgera prépondérante en cas de partage,
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Dans les six mois de sa saisine, cette commission créée auprés de 1'INPI, formule
une proposition de concilation ; celle~ci vaut accord entre les parties si, dans le
mois de sa notification, l'une d'elles n'a pas saisi le t'ribunal de grande instan-

ce compétent statuant en chambre du conseil,
Cet accord peut &tre rendu exécutoire par ordonnance du Président du Tribunal de
grande instance saisi sur simple requéte, par la partie la plus diligente,

Les parties pourront se présenter elles-m@&mes devant la commission et
se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.

La commission pourra se faire assister d'experts qu'elle désignera pour
chaque affaire,

Les modalités d'application du présent article, qui pourront comporter
des dispositions particuligres pour les dgents visés au dernier alinéa de 1l'article
1 ter de la présente loi, seront fixées par décret en Conseil d'Etat, publié avant le
ler janvier 1979, apreés consultation des organisations profesgsionnelles et ‘symndi-
cales intéressées,

ARTICLE 69

Les actions en fixation d'indemnités intentées en application des dispo~
sitions des article 26, 38, 40 et 45 sont portées devant le Tribunal de grande
instance de la Seine,

ARTICLE 70

Les taxes percgues au profit de 1'Institut National de la Propriété
Industrielle sont établies par décret dans les conditions prévues a l'article 5
de 1l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois
de finances, o

ARTICLE 70 BIS

“Lorsque le fonctionnement normal des communications est interrompu, un dé-
cret, qui prendra effet & compter du jour de l'interruption, peut suspendre les dé-
lais & l'égard de 1'Institut National de la Propriété Industrielle pendant toute la
durée de cette interruption,

ARTICLE 70 TER

‘A moins qu'il ne soit manifeste que l'invention n'est pas brevetable, le
montant des taxes pergues au profit de 1'INPI est réduit pour les personnes physi-
ques domiciliées en France et dont les ressources sont insuffisantes pour justifier
leur imposition au titre de 1l'imp&t sur le revenu des personnes physiques

ARTICLE 71

La présente loi s'applique aux brevets demandés a compter du “jour de son
entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis au titre de la loi du 13 avril
1908 sur la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions.

Les brevets demandés avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente
loi resteront soumis aux régles applicables & la date de leur demande.

Cependant, l'exercice des droits résultant de ces brevets sera régi par les
dispositions de la présente loi, a compter du jour de son entrée en vigueur, sous
réserve des 'droits acquis qui seront maintenus,

Dans une instance en contrefacon, introduite sur la base d'un brevet .deman-
dé avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur devra pro-
duire un "avis de nouveauté portant sur les parties de son brevet présumées par lui
contrefaites et citant les éléments de 1'état de la technique qui sont susceptibles
d'affecter sa nouveauté,
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ARTICLE 72

Sont abrogés la loi du 5 juillet 1844, ensemble les textes qui 1'ont
complétée et modifiée, le décret du 30 octobre 1935 relatif aux brevets d'invention
intéressant la défense nationale, le décret du 29 novembre 1939 relatif aux inventions
intéressant la défense nationale, les articles L 603 et L 604 du Code de la Santé
publique, le décret n° 53-971 du 30 septembre 1953 instituant des licences spéciales

~

en matiére delvevets relatifs & 1'obtention de produits pharmaceutiques ou remédes

et toutes dispositions contraires & la présente loi.

ARTICLE 72 BIS

Aucune disposition de la présente loi ne peut &tre interprétée comme
retirant aux francais le droit qui leur est conféré par la loi du 4 avril 1931 de
revendiquer l'application & leur profit des dispositions de la convention interna-
tionale pour la protection de la propriété industrielle, signée & Paris le 20 mars
1883, ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles de cldture qui

ont modifié ou modifieront ladite convention, dans tous les cas ol ces dispositions
sont plus favorables que la loi francaise pour protéger leurs droits de propriété
industrielle,

ARTICLE 73

La présente loi entrera en vigueur au plus tard le premier jour du dou-
ziéme mois suivant sa publication au Journal Officiel. Des décrets en Conseil d'Etat
en fixeront les modalités d'application.

Les dispositions prévues aux articles 19 et 20 seront appliquées progressi-

vement aux divers sectewr s de la technique et. par référence & la classification in-
ternationale des brevets d'invention instituée par la Convention du 19 décembre 1954.

Toutefois, les propriétaires des brevets issus de demandes déposées apres
la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et qui ne seraient pas encore soumis
aux dispositions des articles 19 et 20 en vertu de l'alinéa précédent, ne pourront
former une action en contrefagon qu'aprés avoir demandé un rapport de recherche établi
dans les mémes conditions que le rapport de recherche prévu & 1'article 19 § 1.

ARTICLE 74
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer, de la
Nouvelle~Calédonie, de la Polynésie francaise, de Saint Pierre et Miquelon, de

Wallis et Futuna et des Terres Australes et antarctiques francaises,

La présente loi sera exécutée comme loi de 1l'Etat,
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DISPOSITIONS DIVERSES DE LA LOI DU 13 JUILLET 1978

RECTIFICATIVE DE LA ILOI DU 2 JANVIER 1968,

NON INCLUSESDANS LA LOI SUR LES BREVETS D'INVENTION

ARTICLE 45 (Cité dans notre commentaire comme
1'Art, 41 de la proposition)

"Les demandes de brevet et brevets déposés avant le jour de l'entrée en
vigueur de la présente loi resteront soumis aux régles applicables a la date de
leur dépot.

"Toutefois, les dispositions de la présente loi seront immédiatement appli-
cables & l'exercice des droits résultant de ces brevets et demandes de brevets, ainsi
qu'a la poursuite de 1'instruction des demandes de brevet pour lesquelles le premjer
projet d'avis documentaire n'aura pas encore été établi,

"Dans un délai de deux ans & compter de l'entrée en vigueur de la présen-
te loi, les propriétaires des brevets visés au troisieme alinéa de l'article 73 de
la loi modifiée du 2 janvier 1968 auront la faculté de demander qu'un avis documen-
taire solt établi contradictoirement comme il est dit & l'article 19 de la loi pré-
citée, A défaut par eux de bénéficier de cette faculté, ils ne seront pluys receva-
bles ultérieurement & modifier les revendications du brevet délivré",

ARTICLE 46 (Cité comme "Article additionnel nouveau')

"Pendant une période dont le terme ne pourra excéder un délai de quatre ans
a4 compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai de dix huit mois prévu
a l'article 20, premier alinéa, de la loi n°® 68~1 du 2 janvier 1968 modifié par
l'article 12 de la présente loi pourra &tre prorogé par déceet sans pouvoir &tre
supérieur & deux ans'",

ARTICLE 47 (Cité comme Art. 42 de la proposition)

"La loi n®° 68-1 du 2 janvier 1968 modifiée et complétée par les dispositions
des articles qui précedent prend le titre de "loi sur les brevets d'invention',

ARTICLE 48 (Cité comme Art 43 de la proposition)

"La présente loientrera en vigueur au plus tard le premier jour du douzié-
me mois suivant sa publication au Journal Officiel, Des décrets en Conseil d'Etat
en fixeront les modalités d'application',

ARTICLE 49 (Cité comme Art. 44 de la proposition)
"La présente loi est applicable & Mayotte et dans les territoires d'outre-

mer de la Nouvelles-Calédonie, de la Polynésie francaise, de Wallis et Futuna et
des terres australes et antarctiques frangaises',
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