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I - LES FAITS (EXEMPLE1

ler janvier 1990

ler février 1990

- ler mars 1990

ler juin 1990

Un demandeur dépose une demande Pl contenant les éléments A + B.

Un document D contenant les éléments A + B est publié.

Le même demandeur dépose une demande P2 contenant les éléments
A + B + C.

Le même demandeur dépose une demande de brevet européen dont la
revendication 1 contient les éléments A + B et la revendication 2 les
éléments A + B + C; il revendique la priorité des demandes Pl et P2.

- 23 avril 1993 Le Président de l'OEB interroge la Grande Chambre de Recours.

- 16 août 1994 La Grande Chambre de Recours statue

- "Pour ce qui est de l'exemple donné au point 2, il résulte de ce qui
précède que le document D fait partie de l'état de la technique au
regard de la revendication 2 et qu'il est opposable à cette
revendication".

2

- "Les articles 87 à 89 CBE constituent une règlementation complète et
autonome du droit applicable lors de la revendication de priorités pour des
demandes de brevet européen (cf. décision J 15180, JO OEB 1981, 213).
La Convention de Paris contient également des dispositions relatives à la
priorité. Elle ne lie pas formellement l'OEB. Toutefois, étant donné que la CBE
- selon son préambule - constitue un arrangement particulier au sens de
l'article 19 de la Convention de Paris, l'intention de ses auteurs était
clairement de ne pas contrevenir aux principes fondamentaux de priorité
énoncés dans la Convention de Paris (cf décision T 301187, JO OEB 1990,
335, point 7.5 des motifs)".



* CBE - art.87.1

3

- "Conformément à l'article 87 CBE (*), la naissance d'un droit de priorité
dépend de certaines conditions, l'une d'entre elles étant que la demande de
brevet européen revendiquant la priorité d'une demande antérieure déposée
dans un Etat partie à la Convention de Paris doit porter sur "la même
invention" que' celle divulguée dans ladite demande antérieure. L'article 89
se rapporte à l'effet du droit de priorité, en posant en prémisse qu'il doit être
satisfait aux conditions donnant naissance à cc droit, y compris à celle selon
laquelle les inventions doivent être identiques. Si ces conditions préalables ne
sont pas remplies, il n'existe aucun droit de priorité et, dans ce cas une
revendication de priorité dérivant d'une demande antérieure est sans effet, que
ce soit autitre de l'article 87 CBE ou de la Convention de Paris.
Lorsqu'une priorité est revendiquée mais ne peut être accepée au motif que la
condition essentielle selon laquelle les inventions .10h,ent être identiques n'est
pas remplie, il n'existe aucun droit de priorité. Par conséquent, la publieedon
du contenu d'un document de priorité entre son dépôt comme demande de
brevet et le dépôt de la demande de brevet européen qui en revendiqua la
priorité constitue une antériorité opposable aux éléments de la demande de
brevet européen ne pouvant bénéficier d'une priorité".

"Un document publié pendant le délai de priorité dont le contenu technique
correspond à celui du document de priorité constitue une antériorité
opposable, au titre de l'article 54(2) CBE, à une demande de brevet européen
revendiquant cette priorité, dans la mesure où cette priorité n'est pas
valablement revendiquée.
Il en est de même lorsqu'une revendication de priorité n'est pas valable du fait
que le document de priorité et la demande de revet européen déposée
ultérieurement ne portent pas sur la même invention, la demande européenne
revendiquant un objet non divulgué dans le document de priorité".

"Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour l'un des Etats parties à la Convention
de Paris pour la protection de la propriété industrielle, une demande de brevet
d'invention, de modèle d'utilité, de certificat d'utilité ou de certificat d'inventeur, ou son
ayant-cause, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la
même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois après le dépôt de
la première demande".
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Sommaire

I. Lin document publié pendant le
délai de priorité dont le contenu
technique correspond à celui du
document de priorité constitue une
antériorité opposable, au titre de
l'article 54(2) CBE, à une demande à
brevet européen revendiquant cette
priorité, dans la mesure où cette
priorité n'est pas valablement reven-
diquée.

Il. Il en est de même lorsqu'une
revendication de priorité n'est pas
valable du fait que le document de
priorité et la demande de brevet
européen déposée ultérieurement ne
poilent pas sur la même invention,
la demande européenne revendi-
quant un objet non divulgué dans le
document de priorité.

Rappel de la procédure

L Le 23 avril 1993, le Président de
l'OEB, utilisant les pouvoirs qui lui
sont conférés à l'article 112111b) CBE,
a soumis la question suivante à la
Grande Chambre de recoursl:

1 Le texte original de cette question est libelle comme
suit
'Sans einer eurooài echen Petentanmeldung eine
Ver6tfentlichung im Prioritateintemall, deren techn,
scher Inhatt met dem decs Prioritàtsciokurnents ùbere-
instimmt, ais Stand der Technik gemail Artikel 502)
entgegengehaiten werden, wenn die Inanspruch-
nahme der Priontat nicht wiriesern si we,i dis
europelsche Anmeldung Gegenstande umfailt.
nicht in der Erstenrneidung offenbart waren?"

. "Un document publié pendant le
délai de priorité dont le contenu
technique correspond à celui du
document de priorité constitue-t-il
une antériorité opposable, au titre

)
' de l'article 54(2), à une demande de
brevet européen lorsque la reverdi- .

cation de priorité n'est pas valable
u motif que ladite demande corn-

prend des éléments qui n'ont pas
été divulgués dans le document de
priorité 7"

Dans ies motifs de la ,.)))))sine, le
Présidem a entamé., `'ait n):. erence
à des deo t".:0 n'ira d S

concernant le point droit susmen-
tionné, à savoir irt rté):,i1).)ir),rt rendue
par la chambre d)) ri,J,c.c.; rs 3.3,2 dans
l'aff)))iire ï 3));)"1/f))7 (J(.. (1)))E6 '1990, 335)
d'une part et rend fi e paf
le Chambre . . 3.4.1 -.)»,ns
l'affaire 'T 441/91 (JO 01):)P, (,))93, édi-
tion spéciale, 45) d'a).2tre part. Le Pré-
sident estiniile que cette divergence a
entraîné une iriniaraiiiiante insécurité.
juridique.

10. Dans l'affaire Ti 301/87, le deman-
deur revendiquait plusieurs priorités
pour différents éléments dia son bre-
vet européen. A cet égard, la cham-
bre de recours 3.3.2 a estimé que le
demandeur ne pouvait revendiquai-
pour les différents éléments du bre-
vet que la priorité de documents
divulguant exactement les mêmes
éléments. En l'espèce, elle en a
conclu que deux revendications ne
pouvaient bénéficier de la priorité du
premier document de priorité, leur
contenu n'ayant pas été divulgué
dans ce document. Les deux revendi-
cations en cause ne pouvaient béné-
ficier que de la priorité du second
document de priorité qui divulguait
leur contenu pour la première fois.

Par ailleurs, la chambre de recours a
estimé que le fait que le contenu du
premier document de priorité ait été
publié entre le dépôt de ce dernier et
celui de la demande de brevet euro-
péen (version définitive) n'était
opposable en ce qui concerne l'état
de la technique à aucune des reven-
dications de la demande ultérieure, y
compris les deux revendications qui
ne pouvaient bénéficier de la priorité
du premier document de priorité. La
chambre de recours a fondé sa déci-,
sion sur l'article 4 B de la Convention
pour la protection de la propriété
industrielle la Convention de Paris.
Conformément-à cette disposition,
"le dépôt ultérieurement opéré" au
cours de l'année de priorité "ne
pourra être invalidé" par exemple
par la publication, dans le délai de
priorité, de l'invention telle qu'expo-
sée par le premier dépôt. La cham-
bre de recours a expliqué que "cela

signifie an particulier qu'une telle
publicationine.detruit pas la noir-
viaUte de l'invention pour laquelle la

iorité ès,i revendiquée dans la
aincle ulterT. qu'elle ne

pas
iiiil-qui:é par ladii

iipiTit de

ere-
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e '2nd:ca-
tion deiée
comme émoi le r: ) Ar)
divulguée clans le cir,,,.:urnent. de prio-
rité. Sur cette base, la chambre de
recours a conclu qu'un autre docu-
ment dont le contenu technique était
identique à celui du document de
priorité et qui avait été publié entre
la date du dope mont de priorité et la
date de dépôt de la demande euro-
péenne, faisait partie de l'état de la
technique au regard de cette deman-
de.

V. Dans les motifs de la saisine, le
Président a noté, d'une part, qu'il
arrive fréquemment que de nou-
veaux éléments et de nouvelles
informations soient ajoutés dans des
dépôts effectués ultérieurement par
rapport aux demandes antérieures
du même demandeur et, d'autre
part, que les inventeurs sont souvent
Ires désireux de publier le plus vite
possible les résultats de leurs recher-
ches. Selon la décision T 301/87, la

publication de l'invention après le
dépôt de la première demande ne
compromet pas la protection qui
peut être obtenue par la suite pour
des éléments ajoutés dans une
demande européenne ultérieure
déposée par le même demandeur.
Toutefois, d'après la décision
T 441/91, la publication du contenu
du premier dépôt pourrait être préju-
diciable à un dépôt ultérieur conte-
nant un élément ajouté par rapport
au premier dépôt. ..

Le Président a également noté que la
façon dont sont admises les revendi-
cations de priorité dans les Etats
contractants pourrait s'écarter de
l'approche adoptée dans la décision
T 301/87 en ce qui concerne la déter-
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mination du droit de priorité. Cela
pourrait entraîner la révocation de
nombreux brevets européens par les
tribunaux nationaux des Etats
contractants.

Avis

La question de droit soumise à la
Grande Chambre de recours par le
Président de l'OEB concerne l'appli-
cation des articles 87 à 89 relatifs à la
priorité.

La saisine est recevable, bien que
les décisions citées par le Président
divergent uniquement en ce que
l'une d'entre elles contient une opi-
nion incidente (cf. T 301/87, JO OEB
1990, 335, point 7.4). En fait, la Gran-
de Chambre de recours a pour fonc-
tion d'assurer l'application uniforme
du droit. Or, même une opinion inci-
dente peut être cause d'insécurité
juridique.

3.11 peut être utile de donner un
exemple pour illustrer les différentes
conséquences des décisions T 301/87
et T 441/91.

Exempte

Soient les faits Suivants:

le lei janvier 1990, un demandeur
dépose une demande P1 contenant
les éléments A + B;

le lei février 1990, un document D
contenant les éléments A + 8 est
publié ;

le ler mars 1990, le même deman-
deur dépose une demande P2 conte-
nant les éléments A + B + Ç;

- le ler juin 1990,1e même deman-
deur dépose une demande de brevet
européen dont la revendication 1
contient les éléments A + B et la
revendication 2 les éléments
A + B + C; il revendique la priorité
des demandes P1 et P2;

- la revendication 1 a pour objet la
même invention que celle divulguée
dans la demande P1 ; la revendica-
tion 2 porte sur la même invention
que celle divulguée dans la deman-
de P2 ; l'invention divulguée dans la
demande P1 n'est pas la même que
celle divulguée dans la demande P2
(bien qu'il y ait unité d'invention au
sens de l'article 82 CBE).

Le document D fait-il partie de l'état
de la technique au regard de la
revendication 2?

Conformément à la décision
T 301/87, il convient de répondre à
cette question par la négative, bien
que la revendication 2 ne puisse
dériver de priorité de la deman-
de Pi; selon la décision T 441/91, il
faut répondre par l'affirmative car la
revendication 2 ne peut dériver de
priorité de la demande Pl. Cela
signifie que, d'après la décision
T 301/87, le document D n'est pas
opposable à la revendication 2 tandis
que, selon la décision T 441/91, le
document D est opposable à la
revendication 2.

Les articles 87 à 89 CBE consti-
tuent une réglementation complète
et autonome du droit applicable lors
de la revendication de priorités pour
des demandes de brevet européen
(cf. décision J 15/80, JO OEB 1981,
213).

La Convention de Paris contient éga-
lement des dispositions relatives à la
priorité. Elle ne lie pas formellement
l'OEB. Toutefois, étant donné que la
CBE - selon son préambule - consti-
tue un arrangement particulier au
sens de l'article 19 de la Convention
de Paris, l'intention de ses auteurs
était clairement de ne pas contreve-
nir aux principes fondamentaux de
priorité énoncés dans la Convention
de Paris (cf. décision T 301/87, JO
OEB 1990, 335, point 7.5 des motifs).

L'article 87(1) CBE indique quelles
' sont les personnes qui jouissent d'un
droit de priorité aux fins du dépôt
d'une demande de brevet européen :
"celui qui a régulièrement déposé,
dans ou pour l'un des Etats parties à
la Convention de Paris pour la pro-
tection de la propriété industrielle,
une demande de brevet..., ou son
ayant cause". En outre, la disposition
énonce deux conditions auxquelles il
doit être satisfait. La demande de
brevet européen doit concerner "la
même invention" et doit être dépo-
sée pendant un délai de douze mois
après le dépôt de la première
demande.

L'article 4, paragraphe A, alinéa 1) de
la Convention de Paris, qui corres-
pond à cette disposition, ne mention-
ne pas l'objet de la demande ulté-
rieure. On estime généralement que
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le dépôt ultérieurement opéré doit
avoir le même objet que le premier
dépôt sur lequel le droit de priorité
est fondé (cf. R. Wieczorek, Die Uni-
onsprioritât im Patentrecht, Cologne,
Bonn, Munich, 1975, P. 149;
G.H.C. Bodenhausen, Guide to the
Application of the Paris Convention
for the Protection of Industrial Pro-
perty as Revised at Stockolm in 1967,
Genève 1968, article 4, para. A(1)i)).

L'article 88 CBE se rapporte princi-
palement aux aspects procéduraux
et formels de la revendication de
priorité. Les questions de fond sont
traitées conformément aux principes
de base posés à l'article 87(1) CBE.
L'article 88(1) correspond à l'article
4, paragraphe D, de la Convention de
Paris, l'article 88(2) et (3) CBE à l'arti-
cle 4, paragraphe F, de la Convention
de Paris et l'article 88(4) à l'article 4,
paragraphe H, de la Convention de
Paris.

Pour ce qui est de l'effet du droit
de priorité, l'article 89 CBE est rédigé
comme suit : "Par l'effet du droit de
priorité, la date de priorité est consi-
dérée comme celle du dépôt de la
demande de brevet européen pour
l'application de l'article 54, paragra-
phes 2 et 3, et de l'article 60, para-
graphe 2".

L'article 4, paragraphe B, de la
Convention de Paris correspond à
l'article 89 CBE.

Conformément à l'article 87 CBE,
la naissance d'un droit de priorité
dépend de certaines conditions,
l'une d'entre elles étant que la
demande de brevet européen reven-
diquant la priorité d'une demande
antérieure déposée dans un Etat par-
tie à la Convention de Paris doit por-
ter sur "la même invention" que
celle divulguée dans ladite demande
antérieure. L'article 89 se rapporte à
l'effet du droit de priorité, en posant
en prémisse qu'il doit être satisfait
aux conditions donnant naissance à
ce droit, y compris à celle selon
laquelle les inventions doivent être
identiques. Si ces conditions préala-
bles ne sont pas remplies, il n'existe
aucun droit de priorité et, dans ce
cas, une revendication de priorité
dérivant d'une demande antérieure
est sans effet, que ce soit au titre de
l'article 87 CBE ou de la Convention
de Paris.

Lorsqu'une priorité est revendi-
quée mais ne peut être acceptée au
motif que la condition essentielle
selon laquelle les inventions doivent
être identiques n'est pas remplie, il

n'existe aucun droit de priorité. Par
conséquent, la publication du conte-
nu d'un document de priorité entre
son dépôt comme demande de bre-
vet et le dépôt de la demande de bre-
vet européen qui en revendique la
priorité constitue une antériorité
opposable aux éléments de la
demande de brevet européen ne
pouvant bénéficier d'une priorité.

Aux Etats-Unis, la Court of Appeals
for the Federal Circuit a pris une
décision allant en ce sens (dans
l'affaire Gosteli, 10 USPQ 2d 1614
(1989) ; GRUR Int. 1990, p 994).

Pour ce qui est de l'exemple
donné au point 2, il résulte de ce qui
précède que le document D fait par-

\ tie de l'état de la technique au regard
de la revendication 2 et qu'il est

pposable à cette revendication.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme
suit :

La question de droit soumise à la
Grande Chambre de recours par le
Président de l'OEB doit recevoir la
réponse ci-après :

Un document publié pendant le
délai de priorité dont le contenu
technique correspond à celui du
document de priorité constitue une
antériorité opposable, au titre de
l'article 54(2) CBE, à une demande de
brevet européen revendiquant cette
priorité, dans la mesure où cette
priorité n'est pas valablement reven-
diquée.

Il en est de même lorsqu'une
revendication de priorité n'est pas
valable du fait que le document de
priorité et la demande de brevet
européen déposée ultérieurement ne
portent pas sur la même invention,
la demande européenne revendi-
quant un objet non divulgué dans le
document de priorité.
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