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Questions

Les Groupes sont invités à répondre aux questions suivantes en fonction des règles applicables dans leur pays.

1) Quelles sont les différentes procédures post-délivrance disponibles dans votre pays ? Les procédures postérieures à la délivrance peuvent-elles avoir lieu tant devant l’office des brevets que devant une juridiction?
Plusieurs procédures post-délivrance sont disponibles en France.
La compétence d’une juridiction et celle d’un office de brevets sont exclusives l’une de l’autre.

Certaines procédures ne peuvent avoir lieu que devant un office de brevets, l’INPI ou l’OEB. Il s’agit de :

· la requête en limitation, devant l’INPI ou l’OEB,

· la requête en renonciation, devant l’INPI, 

· la requête en révocation, devant l’OEB,

· La procédure d’opposition, devant l’OEB.

D’autres procédures post-délivrance sont réservées aux juridictions. Il s’agit de :

· l’action en nullité,

· l’action en contrefaçon,

· l’action en interdiction provisoire, et

· l’action en déclaration de non-contrefaçon.

Toutes ces procédures judiciaires sont de la compétence exclusive des tribunaux de Paris.
2) Dans votre pays ou votre région, le dossier d’examen peut-il être pris en compte afin d'interpréter la portée des revendications durant les procédures post-délivrance ?
Remarque 1 : la question Q229 ne mentionne que la prise en compte du dossier d’examen. Cependant, lors d’une procédure post-délivrance judiciaire, le brevet français en cause peut être la partie française d’un brevet européen soumis à une procédure d’opposition ou encore un brevet national ou la partie française d’un brevet européen limité devant l’INPI ou l’OEB.

Les juges français tiennent compte également de cette situation. 

C’est pourquoi le rapport du Groupe Français comprend le terme « dossier d’examen » comme couvrant le dossier d’examen proprement dit, le dossier d’opposition et la requête en limitation, lorsque sont concernées les procédures post-délivrance judiciaires.

Remarque 2 : les règles d’interprétation des revendications sont définies par les dispositions de :

· l’article L.613-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) pour un brevet national, et

· l’article 69 de la Convention sur le Brevet Européen (CBE) et son protocole interprétatif pour la partie française d’un brevet européen.

La réponse à cette question ressort essentiellement de la jurisprudence, dont l’examen montre une évolution.

Des décisions anciennes ont écarté le dossier d’examen en considérant que l’article 69 CBE interdirait la prise en compte de tout élément extrinsèque au brevet pour son interprétation (CA Paris, 4e ch., 11 octobre 1990, Dolle c./ Emsens, PIBD n°491, III, 2).

Cependant, depuis la fin des années 90, les juges prennent en compte les modifications apportées aux revendications, notamment pour les démarquer de l’état de la technique.

Par ailleurs, les déclarations du breveté au cours de la procédure d’examen peuvent être prises en considération par les juges et ce, au moins à titre d’élément soumis à leur appréciation.
Si la réponse à la question 2 est positive, veuillez répondre aux questions suivantes :

a) Veuillez expliquer les informations issues du dossier d’examen qui peuvent être prises en considération. Par exemple :

i. Le dossier d’examen pris en considération inclut-il les modifications ou les arguments ou les deux?

Sont pris en considération dans les procédures post-délivrance, pour apprécier le champ de protection des revendications invoquées, les modifications apportées aux revendications (CA Lyon, 1e ch. civ. A., 13 juillet 2011, Cycles Lapierre, Lesage / Décathlon, Promiles, PIBD 2012, n° 955, III, 84 ; CA Paris, 4e ch., 2e sect., 4 mars 2009, Institut Pasteur / Chiron Healthcare, Chiron Healthcare Ireland, PIBD 2009, n° 895, III, 993 ; CA Paris, 4e ch., sect. B, 22 février 2008, Thermohauser Erwin Busch / Matfer, PIBD 2008, n° 872, III, 244 ; CA Paris, 4e ch., sect. A, 5 avril 2006, Sagem Communication, Silec Câble / Acome, PIBD 2006, n° 832, III, 420).

Certaines décisions tiennent également compte des arguments invoqués par le déposant pour justifier ces modifications ou le maintien des revendications telles que déposées (CA Paris, 4e ch., sect. B, 22 février 2008, Thermohauser Erwin Busch / Matfer, PIBD 2008, n° 872, III, 244 ; CA Paris, 4e ch., sect. A, 5 avril 2006, Sagem Communication, Silec Câble / Acome, PIBD 2006, n° 832, III, 420 ; CA Paris, 4e ch. B, 14 mai 1999, Bobst / United Container Machinery Group RG n°97/10913).
Ces modifications et arguments peuvent provenir des procédures d’examen de la demande, d’opposition ou de limitation devant les offices nationaux ou régionaux.

Les juridictions sont attentives à la dynamique des modifications, c’est-à-dire qu’elles comparent l’ancien texte au nouveau, prennent en compte le cas échéant la succession dans le temps des modifications et analysent les arguments soulevés par les parties afin d’en tirer les conséquences sur la portée des revendications (TGI Paris, 3e ch., 1e sect., 20 septembre 2011, SEPPIC / IMCD, RG n°10/02548 ; TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 28 mai 2010, Institut Pasteur / Siemens Healthcare Diagnostics, PIBD 2010, n° 925, III, 612 ; CA Paris, 4e ch., sect. B, 22 février 2008, Thermohauser Erwin Busch, Matfer, Mallard Ferrière / Groupe Mafter Bourgeat, PIBD 2008, n° 872, III, 244 ; CA Paris, 4e ch., sect. B, 5 juillet 2002, La Johnson Française / Sara Lee, PIBD 2003, n° 757, III, 65).
ii. Le dossier d’examen pris en considération inclut-il les interprétations limitatives résultant implicitement des déclarations du demandeur ; ou bien n’inclut-il que les déclarations définissant explicitement la protection ?

Les tribunaux français prennent généralement en considération les déclarations du demandeur définissant explicitement la portée des revendications ; mais ils s’attachent aussi à déduire cette portée de déclarations moins explicites.

Ainsi, même si l’adjonction de caractéristiques dans une revendication modifiée à la suite du rapport de recherche n’est pas justifiée expressément par la nécessité de démarquer l’invention de tel ou tel document de l’art antérieur, les tribunaux analysent les modifications apportées à la revendication et les caractéristiques de l’art antérieur pour déterminer si ces caractéristiques doivent être considérées comme essentielles (TGI Paris, 30 novembre 2004, Mossalgue / SPS BVBA, SPS NV, PIBD 2005, n° 803, III, 134; CA Paris, 24 septembre 2003, Marti Sala, Posimat / Vasquali, PIBD 2004, n° 779, III, 65).
iii. Le dossier d’examen pris en considération inclut-il les seules modifications apportées aux revendications ; ou inclut-il aussi les modifications apportées à la description dans tous ses aspects ?

Au cours de la procédure d’examen, de l’opposition ou de la procédure en limitation, il se distingue trois types de modification :

· la modification des revendications ;

· la modification des revendications et de la description ;

· la modification de la description.

La jurisprudence se réfère essentiellement au premier cas, dans lequel seules les revendications ont été modifiées (TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 16 décembre 2011, Boehringer, Idexx et al. / LSI, Hipra, RG n°09/16586 ; CA Lyon, 1e ch. civ. A., 13 juillet 2011, Cycles Lapierre, Lesage / Décathlon, Promiles, PIBD 2012, n° 955, III, 84 ; CA Paris, 4e ch., 2e sect., 4 mars 2009, Institut Pasteur / Chiron Healthcare, Chiron Healthcare Ireland, PIBD 2009, n° 895, III, 993).

Les deuxième et troisième cas ne sont pas illustrés dans la jurisprudence, mais rien n’exclut, a priori, qu’ils soient pris en considération.
iv. Les modifications apportées ou arguments invoqués pour distinguer l’invention d’un document de l’art antérieur ou pour pallier une insuffisance de description ou à d’autres conditions de forme sont-ils appréciés de la même manière ? 

Que ce soit pour distinguer l’invention d’un document de l’art antérieur (CA Paris, 4e ch., 2e sect., 4 mars 2009, Institut Pasteur / Chiron Healthcare, Chiron Healthcare Ireland, PIBD 2009, n° 895, III, 993), pallier une insuffisance de description (TGI Paris, 3e ch., 1e sect., 20 septembre 2011, SEPPIC / IMCD, RG n° 10/02548), ou pallier d’autres conditions de forme ou de fond (CA Paris, 4e ch., sect. B, 13 janvier 2006, Cedom / Atral, Leroy Merlin, RG n° 02/08688), les modifications apportées ou arguments invoqués constituent des faits juridiques appréciés de la même manière par les juges du fond pour déterminer la portée des revendications.

v. Le fait que la procédure de délivrance ait eu pour effet d’élargir l’interprétation des revendications ou, au contraire, de la limiter, a-t-il une incidence ? 

Nous n’avons pas d’exemple jurisprudentiel dans lequel les revendications seraient interprétées plus largement au regard du dossier d’examen.
b) La prise en considération du dossier d’examen dépend-elle du moment auquel l’examen a eu lieu ? Par exemple, importe-il qu’une déclaration particulière du déposant ait été faite au cours de la procédure d’examen plutôt qu’au cours d’une procédure postérieure en nullité ?

La modification ou l’argument pouvant être pris en considération dans les procédures post-délivrance peut intervenir à différents stades :

· au cours de l’examen (Cass. com., 23 novembre 2010, Institut Pasteur / Chiron Healthcare, Novartis Vaccines, Diagnostics, PIBD 2011, n° 932, III, 45 ; TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 28 mai 2010, Institut Pasteur / Siemens Healthcare Diagnostics, PIBD 2010, n° 925, III, 612) ;
· au cours de l’opposition (ibid. ; TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 16 décembre 2011, Boehringer, Idexx et al. / LSI, Hipra, RG n° 09/16586) ;
· ou au cours de la procédure de limitation (CA Lyon, 1e ch. civ. A., 13 juillet 2011, Cycles Lapierre, Lesage / Décathlon, Promiles, PIBD 2012, n° 955, III, 84).

Les tribunaux français n’attachent pas d’importance particulière au stade auquel a eu lieu la modification ou l’argument.

Cette modification ou cet argument sera pris en considération comme un élément de fait.

c) L’utilisation du dossier d’examen dépend-elle du type de procédure post-délivrance ou de l’autorité qui statue ? Par exemple, le dossier d’examen est-il plus facilement invoqué dans le cadre d’une action en contrefaçon devant une juridiction que dans le cadre d’une action en nullité devant l’office des brevets ? 

Le dossier d’examen peut être utilisé par toute autorité compétente dans une procédure post-délivrance, sans distinction, notamment pour interpréter la portée des revendications.
Cependant, devant l’OEB, le dossier d’examen est retenu sans réserve par les divisions d’opposition, alors que devant une juridiction française, il est soumis à l’appréciation souveraine des juges.

En outre, l’OEB se réfère au dossier d’examen essentiellement pour apprécier le respect des articles 123(2) et 123(3) CBE. Cette référence est faite d’office.

d) L’utilisation du dossier d’examen est-elle limitée aux actions en contrefaçon au cours desquelles la doctrine des équivalents est invoquée ? 

Non. Le dossier d’examen peut être pris en considération pour toute question relative à l’interprétation des revendications et à la portée du brevet. La détermination de la portée du brevet et l’interprétation des revendications qui définissent cette portée constituent généralement la première étape de toute analyse judiciaire en cas d’action en nullité, par la voie directe ou de manière reconventionnelle, comme en cas d’action en contrefaçon ou en déclaration de non-contrefaçon. L’interprétation des revendications joue également un rôle dans les procédures d’opposition. La doctrine des équivalents est une technique particulière d’interprétation des revendications utilisée essentiellement dans l’analyse de la contrefaçon. Sa mise en œuvre peut être influencée par la prise en considération du dossier d’examen mais il en est de même pour toute autre démarche interprétative des tribunaux et des Offices lors de procédures post délivrance. 

e) Le dossier d’examen issu d’une demande étrangère correspondante peut-il être pris en considération dans une procédure post-délivrance dans votre pays ? Si la réponse est positive, dans quelles circonstances ? 

* Aucun texte légal n’interdit la prise en compte du dossier d’examen d’une demande étrangère correspondante dans le cadre d’une procédure post-délivrance et aucune jurisprudence fermement établie (en particulier de la Cour de cassation) ne vient en pratique s’y opposer.

Cette prise en compte n’a rien de systématique et peut parfois être jugée sans pertinence, ne serait-ce qu’au regard du principe posé par la Convention d’Union de Paris (article 4 bis) selon lequel les brevets sont des titres nationaux, indépendants les uns des autres. Il a par exemple été estimé qu’il ne pouvait être tiré de l'attitude du breveté « au cours de la procédure devant l'OEB pour la délivrance du brevet européen » aucune conséquence sur l’examen de la revendication 1 d’un brevet français national (CA Paris, 13 janvier 2006, Cedom c/ Atral, RG n°02/08688).
Le dossier d’examen d’une demande étrangère correspondante peut toutefois être jugé parfois pertinent par les tribunaux français. Les dossiers d’examen de demandes étrangères sont alors évoqués « pour mémoire » (CA Paris, 4e ch.B, 14 mai 1999, Bobst c/ United Container Machinery Group. RG n°97/10913), « à titre de renseignement » (TGI Paris 30 juin 2009 Starquick c/ ING Fixations, RG n° 06/12615) ou de confirmation (TGI Paris, 12 juillet 2006, Spirotechnique Industrielle et Commerciale c/ H 20 Plongée et HTM Sport, RG n° 04/05042). Il s’agit d’éléments venant en complément de ceux résultant des règles classiques d’interprétation des revendications utilisées par le juge français. Ils ne constituent pas le fondement unique d’un raisonnement juridictionnel. Une décision a toutefois refusé de faire droit à une demande d’interdiction provisoire sur le fondement d’un brevet français au regard des difficultés rencontrées par le breveté dans la procédure de délivrance d’un brevet européen identique ne désignant pas la France (TGI Paris, Ordonnance de référé, 19 février 2010, Pathé Marconi c/ Samsung, RG n° 09/57306).

* La référence aux dossiers d’examen de demandes étrangères semble être faite, soit dans les hypothèses où le breveté tente d’interpréter les revendications de son brevet français dans un sens contraire ou incompatible avec son comportement ou ses déclarations devant un office étranger, soit pour conforter l’interprétation qui a été retenue d’une revendication.

f) L’utilisation du dossier d’examen est-elle, dans votre pays, autorisée par la loi ou ressort-elle de la jurisprudence ? 

La possibilité reconnue pour les parties d’utiliser le  dossier d’examen ressort de la jurisprudence, qui repose sur les principes généraux du droit de la preuve selon lesquels les faits peuvent être prouvés par tous moyens.

La question s’était néanmoins posée de savoir si le Droit Français contient un principe interdisant de façon absolue aux parties à un procès de se contredire, ce qui dans un contentieux de brevets aurait pu conduire à une règle plus ou moins comparable à la règle du « file wrapper estoppel » connue dans d’autres pays. 

En fait, la Cour de Cassation a peu à peu admis un principe général selon lequel une partie au procès est irrecevable à se contredire. Mais cette interdiction de se contredire ne s’applique qu’entre les mêmes parties, pour le même objet et dans le cadre de la même procédure.

Or, les affirmations d’un breveté contenues dans le dossier d’examen sont faites devant l’office de brevets et dans le cadre d’une « procédure » à laquelle le défendeur au procès n’était pas partie; c’est pourquoi, la règle générale de l’interdiction absolue de se contredire ne devrait pas s’applique pas aux affirmations d’un breveté dans la cadre d’un procès judicaire par rapport à ce qu’a pu dire ce même breveté dans le cadre de la procédure d’examen.

Le Tribunal de Paris a d’ailleurs eu l’occasion de rejeter l’application de la théorie de l’estoppel dans une espèce (TGI Paris, 28 mai 2010, Institut Pasteur/ Siemens  Healthcare, RG n° 08/08679).

g) Expliquez les raisons de principe invitant à prendre en considération le dossier d’examen dans le processus d’interprétation des revendications. 

L’analyse des décisions récentes de jurisprudence donne peu d’indices sur ce qui conduit les juges à retenir des éléments du dossier d’examen.

S’il est admis qu’il s’agit « d’éléments parmi d’autres soumis à l’appréciation du juge » (TGI Paris, 17 mars 2009, Dorel c./ Vobois, RG n° 08/15570), rares sont les décisions qui motivent précisément la prise en considération de ces éléments.

Une décision se réfère à des déclarations du breveté pour souligner une contradiction explicite du breveté et écarter ses arguments (CA Paris, 5 avril 2006, Sagem Communication, Silec Câble c./ Acome, PIBD 2006, n° 832, III, 420).

D’autres décisions mettent en lumière la sécurité juridique des tiers et doivent être citées. 

Selon l’une d’elles, « les modifications qui ont été apportées par l’Institut Pasteur aux revendications lors de la procédure d’examen et de la procédure d’opposition – et dont il doit être tenu compte sauf à porter atteinte à la sécurité juridique des tiers – ont eu pour conséquence de limiter la portée de l’invention, laquelle a volontairement été restreinte afin d’obtenir la délivrance puis le maintien du brevet en cause » (TGI Paris, 28 mai 2010, Institut Pasteur c./ Siemens, RG n° 08/08679).

La sécurité juridique des tiers avait déjà été mise en exergue par la Cour de Paris, dans une décision antérieure du 4 mars 2009 opposant l’Institut Pasteur aux sociétés Chiron (PIBD 2009, n° 895, III, 993) et portant sur le même brevet.

La Cour de Paris a maintenu cette position dans une décision Hewlett Packard c./ Agilent (CA Paris, 27 janvier 2010, RG n° 08/00882), contre laquelle un pourvoi a été formé et rejeté.

3) A supposer qu’au moins quelques pays prennent en compte le dossier d’examen étranger pour l’interprétation des revendications devant leurs juridictions, est-ce que cela a des répercussions sur la manière dont vous menez l’examen d'une demande de brevet dans votre pays ? Est-ce problématique ? 

Oui. La possibilité que le dossier d’examen devant l’INPI ou l’OEB soit pris en considération lors de procédures post délivrance à l’étranger appelle à la plus grande vigilance dans les déclarations qui sont faites ou les modifications qui sont apportées à la description ou aux revendications lors des procédures nationales ou européennes. C’est particulièrement vrai devant l’OEB qui est l’un des rares Offices de brevets au monde à imposer, au nom de l’exigence de clarté de l’article 84 CBE, la suppression de passages de la description lorsqu’ils ne sont plus adaptés ou pertinents par rapport aux revendications accordées. Il est ainsi utile de faire apparaître au dossier, dans toute la mesure du possible, que les suppressions sont faites et les modifications apportées uniquement pour satisfaire aux exigences spécifiques de la loi européenne et qu’elles ne doivent pas être interprétées comme des renonciations ou des abandons par rapport à des demandes parallèles dans d’autres pays.  

4) Dans votre pays ou région, un brevet peut-il être annulé dans le cadre de procédures post-délivrance sur la base du même art antérieur que celui pris en compte par l'examinateur de l'office des brevets au cours de l’examen de la demande ? Si la réponse est positive, le brevet peut-il être annulé sur la base du même art antérieur et des mêmes arguments que ceux retenus par l'examinateur ; ou bien le même art antérieur ne peut-il être utilisé que s’il est démontré qu’une nouvelle question se pose sur la base d’un autre enseignement ou aspect de cet art antérieur ? 

La réponse à cette question est affirmative tant pour un brevet français que pour la partie française d’un brevet européen.

En effet, aucune disposition de la CBE ou du Code français de la Propriété Intellectuelle ne l’interdit. De plus, aucune disposition ne limite le pouvoir souverain des Juges français dans l’appréciation de la validité d’un brevet au regard d’un art antérieur préalablement pris en compte par un examinateur.

En l’absence de dispositions contraires, il convient de considérer qu’un Juge français doit pouvoir annuler un brevet français, ou la partie française d’un brevet européen, sur la base du même art antérieur et des mêmes arguments que ceux considérés par l’examinateur qui a délivré le brevet.

Remarque : l’art antérieur visé par cette question se limite à celui identifié au cours de l’examen et, en ce qui concerne le brevet européen, exclut donc l’art antérieur invoqué au cours de la procédure d’opposition. Cependant, la réponse serait identique dans ce cas.
Une décision a d’ailleurs rappelé que seule la juridiction nationale était compétente pour connaître des demandes en nullité formées à l’encontre de la partie française d’un brevet européen. En conséquence, une décision rendue par une Chambre de Recours de l’OEB dans le cadre d’une procédure d’opposition ne s’impose pas à la juridiction nationale saisie d’une action en nullité par une société ayant précédemment eu la qualité d’opposante (CA Paris, 7 décembre 2005, Technogenia c./ Martec et al., RG n° 04/16096).
Proposition en vue d’une harmonisation

Les groupes sont invités à formuler des propositions pour l'adoption de règles harmonisées sur l'utilisation du dossier d’examen dans les procédures post-délivrance. En particulier, les groupes sont invités à répondre aux questions suivantes sans tenir compte de leurs droits nationaux :

1) L'harmonisation de l'utilisation du dossier d’examen dans les procédures post-délivrance est-elle souhaitable? 

Oui. Cependant, l’absence d’harmonisation internationale dans les procédures post-délivrance elles-mêmes et, plus généralement, dans les systèmes juridiques et les procédures administratives et  judiciaires rend illusoire la recherche d’une véritable harmonisation sur l’utilisation du dossier d’examen. En revanche, il est souhaitable de parvenir à une approche générale commune sur le sujet. 

2) Est-il possible de définir un test standard susceptible d’être universellement accepté pour définir les cas dans lesquelles le dossier d’examen peut être utilisé? 

Sans aller nécessairement jusqu’à définir un test standard, il devrait être possible de déterminer un certain nombre de principes généraux régissant l’utilisation du dossier d’examen dans les procédures post-délivrance. 

3) Veuillez proposer un test standard que vous considéreriez comme largement acceptable pour définir a) les types d'éléments tirés du dossier d’examen qui pourraient éventuellement être pris en considération ; et b) le type de procédure et les circonstances dans lesquelles ces éléments devraient être pris en considération. 

3.1. Le principe général est que le dossier d’examen (ainsi que, le cas échéant, le dossier d’opposition dans les pays qui connaissent une telle procédure) d’un brevet peut être utilisé dans toute procédure post-délivrance chaque fois que des questions se posent sur l’interprétation des revendications de ce brevet tant au regard de leur validité que de leur portée. Il en résulte que l’autorité saisie ne peut refuser de considérer les arguments tirés d’éléments du dossier mais demeure libre d’évaluer la signification et la portée de ces éléments. 
3.2. Les éléments du dossier d’examen considérés en (3.1) comprennent plus particulièrement ceux émanant du déposant ou acceptés explicitement ou de manière implicite mais nécessaire par celui-ci (notamment les modifications des revendications mais aussi les modifications apportées à la description, les écrits du déposant et les comptes-rendus non contestés d’entretiens oraux). 

3.3. Le Groupe Français estime qu’une approche identique devrait prévaloir quelle que soit la cause juridique des modifications apportées au titre.

3.4. Dans une procédure post délivrance, un argument (ou moyen) ne peut être écarté au seul motif qu'il vient en contradiction avec un élément du dossier d’examen, mais la juridiction pourra tirer de cette contradiction toute conséquence utile pour assurer la sécurité des tiers. En conséquence, le Groupe Français ne préconise pas l’application du principe de l’« estoppel » vis-à-vis du dossier d’examen.

3.5. Un élément du dossier d’examen qui est pris en considération pour apprécier la validité du brevet, doit être retenu pour l’appréciation de la contrefaçon, et notamment de la contrefaçon par équivalence, et réciproquement.
3.6. Les titres sont indépendants, conformément à l’article 4bis de la Convention d’Union de Paris. Néanmoins, les éléments provenant d’un dossier d’examen d’un brevet parallèle, notamment étranger, peuvent être pris en considération lorsqu’ils sont explicites (par exemple une déclaration d’inventeurs), transposables (par exemple un brevet national européen et un brevet européen) et pertinents.
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