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Partie 1.  Rappels préliminaires

1.1. Brevets en vigueur en FranceBrevets en vigueur en France
2.2. Conditions de brevetabilitConditions de brevetabilitéé
3.3. Circonstances dCirconstances d’’examen de la examen de la 

nouveautnouveautéé et de let de l’’activitactivitéé inventiveinventive
4.4. CaractCaractééristiques majeures dristiques majeures d’’un procun procèès s 

en France en matien France en matièère de brevetre de brevet

4

1. Brevets en vigueur en France

Brevets franBrevets franççais, dont les conditions de validitais, dont les conditions de validitéé
sont fixsont fixéées par le Code de la Propries par le Code de la Propriééttéé
IntellectuelleIntellectuelle
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Brevets europBrevets europééens dens déésignant signant 
la France, la France, ééventuellement ventuellement 
issus dissus d’’un dun déépôt PCT, dont pôt PCT, dont 
les conditions de validitles conditions de validitéé sont sont 
soumises soumises àà la Convention sur la Convention sur 
le Brevet Europle Brevet Europééenen

6

2. Conditions de brevetabilité

Les motifs dLes motifs d’’annulation dannulation d’’un brevet franun brevet franççais sont ais sont 
éénumnuméérréés par ls par l’’article L. 613article L. 613--25 du Code de la Propri25 du Code de la Propriééttéé
Intellectuelle :Intellectuelle :

non brevetabilitnon brevetabilitéé de lde l’’objet revendiquobjet revendiquéé,,
ddééfaut de nouveautfaut de nouveautéé,,
ddééfaut dfaut d’’activitactivitéé inventive,inventive,
ddééfaut dfaut d’’application industrielle,application industrielle,
contraricontrariééttéé àà ll’’ordre public ou aux bonnes mordre public ou aux bonnes mœœurs,urs,
insuffisance de description,insuffisance de description,
extension de lextension de l’’objet du brevet auobjet du brevet au--deldelàà du contenu de la demande du contenu de la demande 
telle que dtelle que dééposposéée ou, en cas de demande divisionnaire, aue ou, en cas de demande divisionnaire, au--deldelàà du du 
contenu de la demande initiale telle que dcontenu de la demande initiale telle que dééposposéée.e.
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Les causes dLes causes d’’annulation dannulation d’’un brevet un brevet 
europeuropééen en ce qui concerne la France en en ce qui concerne la France 
sont dsont dééfinies par lfinies par l’’article L.614article L.614--12 du 12 du 
Code de la PropriCode de la Propriééttéé Intellectuelle par Intellectuelle par 
renvoi renvoi àà la Convention sur le Brevet la Convention sur le Brevet 
EuropEuropééen et sont :en et sont :

les motifs les motifs éénumnuméérréés pour un brevet frans pour un brevet franççaisais
outre loutre l’’extension de la protection confextension de la protection conféérréée e 
par le brevet europpar le brevet europééenen
et le det le dééfaut de titularitfaut de titularitéé du droit au brevet du droit au brevet 
europeuropééen selon len selon l’’article 60 de la Convention article 60 de la Convention 
sur le Brevet Europsur le Brevet Europééen.en.

8

3. Circonstances d’examen
de la nouveauté et de l’activité inventive

ProcProcéédure ddure d’’examen de la demande de brevetexamen de la demande de brevet
Pour les brevets europPour les brevets europééens, procens, procéédure dure 
dd’’opposition devant lopposition devant l’’Office EuropOffice Europééen des en des 
BrevetsBrevets
ProcProcéédures judiciaires :dures judiciaires :

action principale en annulation daction principale en annulation d’’un brevet,un brevet,
dans le cadre ddans le cadre d’’une action en contrefaune action en contrefaççon, demande on, demande 
reconventionnelle en annulation des revendications reconventionnelle en annulation des revendications 
opposopposéées.es.
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4. Caractéristiques majeures d’un procès 
en France en matière de brevet

10

Juridictions ayant compétence en 
matière de brevet en France

Cour de CassationCour de Cassation
(statue seulement en droit)(statue seulement en droit)

Cour dCour d’’AppelAppel
(statue (statue àà nouveau en droit et en fait)nouveau en droit et en fait)

Paris, Lyon, Douai, Rennes, Nancy, Colmar, Paris, Lyon, Douai, Rennes, Nancy, Colmar, 
Limoges, Bordeaux, Toulouse, AixLimoges, Bordeaux, Toulouse, Aix--enen--ProvenceProvence

Tribunal de Grande InstanceTribunal de Grande Instance
Paris, Lyon, Lille, Rennes, Nancy, Strasbourg, Paris, Lyon, Lille, Rennes, Nancy, Strasbourg, 

Limoges, Bordeaux, Toulouse, MarseilleLimoges, Bordeaux, Toulouse, Marseille
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Charge de la preuve

Preuve Preuve àà charge de celui qui conteste la charge de celui qui conteste la 
brevetabilitbrevetabilitéé de lde l’’inventioninvention
Le doute doit profiter au brevetLe doute doit profiter au brevetéé

12

Partie 2.  La nouveauté

1.1. DDééfinition gfinition géénnéérale de la nouveautrale de la nouveautéé
2.2. RRèègles dgles d’’apprapprééciation de la nouveautciation de la nouveautéé
3.3. Application des rApplication des rèèglesgles
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1. Définition générale de la nouveauté

1.1.1.1. Principe de lPrincipe de l’’exigence de nouveautexigence de nouveautéé
1.2.1.2. Droit franDroit franççais et europais et europééen : exigence en : exigence 

de nouveautde nouveautéé absolueabsolue
1.3.1.3. Illustration de la nouveautIllustration de la nouveautéé absolueabsolue
1.4.1.4. MMééthode gthode géénnéérale drale d’’apprapprééciation de ciation de 

la nouveautla nouveautéé

14

1.1.  Principe de l’exigence de nouveauté

Le dLe déénominateur commun nominateur commun àà tous les tous les 
systsystèèmes de protection par brevetmes de protection par brevet
Une dUne dééfinition variant selon les paysfinition variant selon les pays
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1.2.  Droit français et européen :
exigence de nouveauté absolue

Article L. 611Article L. 611--11, alin11, alinééas 1 et 2, du Code de la as 1 et 2, du Code de la 
PropriPropriééttéé Intellectuelle :Intellectuelle :
““Une invention est considUne invention est considéérréée comme nouvelle si elle e comme nouvelle si elle 
nn’’est pas comprise dans lest pas comprise dans l’é’état de la technique.tat de la technique.
LL’é’état de la technique est constitutat de la technique est constituéé par tout ce qui a par tout ce qui a ééttéé
rendu accessible au public avant la date de drendu accessible au public avant la date de déépôt de la pôt de la 
demande de brevet par une description demande de brevet par une description éécrite ou orale, crite ou orale, 
un usage ou tout autre moyenun usage ou tout autre moyen””..
= = Article 54, alinArticle 54, alinééas 1 et 2, de la Convention sur le as 1 et 2, de la Convention sur le 
Brevet EuropBrevet Europééenen

16

1.3.  Illustration de la nouveauté absolue

«« La mise La mise àà la disposition du public, la disposition du public, 
qui dqui déétruit la nouveauttruit la nouveautéé dd’’une une 
invention, peut être faite sous une invention, peut être faite sous une 
forme quelconque, par une forme quelconque, par une 
personne quelconque, en un temps personne quelconque, en un temps 
et un lieu quelconques.et un lieu quelconques.»» (Paris,4(Paris,4èème me Ch, Ch, 
11 mai 1976, Annales de la Propri11 mai 1976, Annales de la Propriééttéé Industrielle Industrielle 
1976, p. 101)1976, p. 101)

Dépôt de brevet ou
sa priorité, s’il en est

(sauf exception)

usage ou tout autre
moyenécrit oral

….
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1.4.  Méthode générale d’appréciation de la 
nouveauté : principe de l’antériorité de toute pièce

A1

A2

An

Invention
revendiquée Comparaison de

l’invention revendiquée
avec chaque antériorité

prise isolément

18

2.  Règles d’appréciation de la 
nouveauté

2.1.2.1. PrincipesPrincipes
2.2.2.2. ExceptionsExceptions
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2.1.  Principes

2.1.1.2.1.1. DDééfinition gfinition géénnéérale de lrale de l’é’état de la tat de la 
techniquetechnique

2.1.2.2.1.2. Date dDate d’’apprapprééciation de la nouveautciation de la nouveautéé
2.1.3.2.1.3. DDééfinition de lfinition de l’’invention invention àà comparer comparer àà

ll’’art antart antéérieurrieur
2.1.4.2.1.4. DDééfinition de lfinition de l’’antantéérioritrioritéé destructrice de destructrice de 

nouveautnouveautéé
2.1.5.2.1.5. Revendications principales et Revendications principales et 

revendications drevendications déépendantespendantes

20

2.1.1. Définition générale de l’état
de la technique

Article L. 611Article L. 611--11, alin11, alinééa 2, du Code de la a 2, du Code de la 
PropriPropriééttéé Intellectuelle :Intellectuelle :
““LL’é’état de la technique est constitutat de la technique est constituéé par tout ce par tout ce 
qui a qui a ééttéé rendu rendu accessible au publicaccessible au public avant la avant la 
date de ddate de déépôt de la demande de brevet par une pôt de la demande de brevet par une 
description description éécrite ou orale, un usage ou tout crite ou orale, un usage ou tout 
autre moyenautre moyen””..
= article 54, alin= article 54, alinééa 2, de la Convention sur le a 2, de la Convention sur le 
Brevet EuropBrevet Europééenen
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Plan :

2.1.1.1.  Notion de public2.1.1.1.  Notion de public
2.1.1.2.  Notion d2.1.1.2.  Notion d’’accessibilitaccessibilitéé
2.1.1.3.  Aucune limitation dans le temps et2.1.1.3.  Aucune limitation dans le temps et

dans ldans l’’espaceespace
2.1.1.4.  Aucune limitation quant au mode2.1.1.4.  Aucune limitation quant au mode

de divulgationde divulgation
2.1.1.5.  Aucune limitation quant 2.1.1.5.  Aucune limitation quant àà

ll’’origine de lorigine de l’’antantéérioritrioritéé

22

2.1.1.1.  Notion de public

Au moins une personne (2.1.1.1.1.)Au moins une personne (2.1.1.1.1.)
Non tenue au secret (2.1.1.1.2.)Non tenue au secret (2.1.1.1.2.)
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2.1.1.1.1.  Au moins une personne

Par exemple, remise dPar exemple, remise d’’un prototype un prototype àà une une 
seule et unique personneseule et unique personne

24

2.1.1.1.2.  Une personne non tenue
au secret

Obligation Obligation expliciteexplicite de confidentialitde confidentialitéé
(2.1.1.1.2.1.)(2.1.1.1.2.1.)
Obligation Obligation tacitetacite de confidentialitde confidentialitéé
(2.1.1.1.2.2.)(2.1.1.1.2.2.)
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2.1.1.1.2.1.  Les formes d’accords 
explicites de confidentialité

Contrat de confidentialitContrat de confidentialitéé
Engagement de confidentialitEngagement de confidentialitéé
Clause de secret dans un accord plus Clause de secret dans un accord plus 
ggéénnééralral
Une lettre contresignUne lettre contresignééee
LL’’usage des tampons type usage des tampons type 
““confidentielconfidentiel””, , ““secretsecret””

26

2.1.1.1.2.2.  Jurisprudence sur les 
obligations implicites de confidentialité

La confidentialitLa confidentialitéé nn’’est jamais prest jamais préésumsuméée dans e dans 
le cadre de la prle cadre de la préésentation dsentation d’’un projet, dun projet, d’’un un 
prototype ou dprototype ou d’’un devis un devis àà un un acheteur acheteur 
potentielpotentiel

TGI Rennes, 2TGI Rennes, 2èèmeme Ch, 10 fCh, 10 féévrier 2003,vrier 2003,
PIBD 2003, nPIBD 2003, n°° 770770--IIIIII--412412
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ProblProblèème des me des ééchanges et des essais dans le cadre changes et des essais dans le cadre 
de la mise au point de lde la mise au point de l’’invention :invention :

Paris, 4Paris, 4èèmeme Ch, 4 fCh, 4 féévrier 1993, PIBD 1993,vrier 1993, PIBD 1993,
nn°° 545545--IIIIII--341 :341 :

une obligation implicite de confidentialitune obligation implicite de confidentialitéé est est 
sous entendue dans le cadre dsous entendue dans le cadre d’’une relation une relation 
dd’’affairesaffaires

T472/92, Chambre de Recours Technique de T472/92, Chambre de Recours Technique de 
ll’’OEB, 20 novembre 1996, Dossiers Brevets OEB, 20 novembre 1996, Dossiers Brevets 
1998.III.1 :1998.III.1 :

un accord de coun accord de co--entreprise permet de prentreprise permet de préésumer sumer 
une obligation de secretune obligation de secret

28

TGI Rennes, 2TGI Rennes, 2èèmeme Ch, 8 Ch, 8 
septembre 1997, PIBD 1998, septembre 1997, PIBD 1998, 
nn°° 646646--IIIIII--46 :46 :

le professionnel indle professionnel indéépendant pendant 
qui qui éétablit des plans tablit des plans àà la la 
demande de ldemande de l’’inventeur dans inventeur dans 
le cadre dle cadre d’’un contrat de un contrat de 
prestation de services est prestation de services est 
tenu tenu àà une obligation une obligation 
implicite de confidentialitimplicite de confidentialitéé,,
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la circulation de camion la circulation de camion 
ééquipquipéé du dispositif du dispositif 
brevetbrevetéé nn’’a pas rendu a pas rendu 
ll’’invention accessible au invention accessible au 
public spublic s’’il nil n’’est pas est pas 
prouvprouvéé que le dispositif que le dispositif 
pouvait être examinpouvait être examinéé
sans acte frauduleux et sans acte frauduleux et 
ddééloyal.loyal.

30

Paris, 4Paris, 4èèmeme Ch, 17 septembre 1997, PIBD Ch, 17 septembre 1997, PIBD 
1997, n1997, n°° 644644--IIIIII--633 :633 :

les salariles salariéés de ls de l’’entreprise sont tenus entreprise sont tenus àà
une obligation de discrune obligation de discréétiontion

mais le dispositif non encore brevetmais le dispositif non encore brevetéé
installinstalléé sur un terrain non entoursur un terrain non entouréé de de 
barbelbarbeléés pouvait être vu et examins pouvait être vu et examinéé par par 
des visiteurs extdes visiteurs extéérieurs rieurs àà ll’’usine non usine non 
tenus au secrettenus au secret
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Paris, 4Paris, 4èèmeme Ch, 6 juillet 1993, PIBD 1993,Ch, 6 juillet 1993, PIBD 1993,
nn°° 555555--IIIIII--669 :669 :
““ Que les conditions gQue les conditions géénnéérales des travaux sur le site, rales des travaux sur le site, 

éédictdictéées par Shell, es par Shell, éénoncent que les entrepreneurs qui noncent que les entrepreneurs qui 
ont reont reççu de Shell, u de Shell, àà ll’’occasion du marchoccasion du marchéé ou des ou des 
consultations, communication dconsultations, communication d’’objets, appareils, objets, appareils, 
plans, piplans, pièèces ou documents ces ou documents ““qui seront signalqui seront signaléés s 
constituer des prototypes ou secrets professionnelsconstituer des prototypes ou secrets professionnels””
sont tenus de maintenir confidentielle cette sont tenus de maintenir confidentielle cette 
communication.communication. QuQu’’il ne ril ne réésulte dsulte d’’aucune piaucune pièèce mise ce mise 
aux daux déébats que Presto Fuites ait stipulbats que Presto Fuites ait stipuléé la la 
confidentialitconfidentialitéé pour le matpour le matéériel mis en place riel mis en place àà
ll’’occasion des roccasion des rééparations quparations qu’’elle effectuait, ou que elle effectuait, ou que 
Shell ait dShell ait déécidcidéé de signaler de signaler àà tout intervenant que ce tout intervenant que ce 
matmatéériel riel éétait couvert par le secrettait couvert par le secret””..

32

TGI Paris, 3TGI Paris, 3èèmeme Ch, 4 mars 1998, PIBD Ch, 4 mars 1998, PIBD 
1998, n1998, n°° 660660--IIIIII--429, confirm429, confirméé par Paris, par Paris, 
44èèmeme Ch, 27 novembre 2002, PIBD 2003, Ch, 27 novembre 2002, PIBD 2003, 
nn°° 763763--IIIIII--234234

obligation de confidentialitobligation de confidentialitéé implicite implicite àà
la charge de celui qui coopla charge de celui qui coopèère re àà la la 
rrééalisation du projet et de celui qui alisation du projet et de celui qui 
fabrique le prototype,fabrique le prototype,
mais pas de celui qui est chargmais pas de celui qui est chargéé de de 
procprocééder der àà une installation du dispositif une installation du dispositif 
qui rend ce dernier public.qui rend ce dernier public.
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Cas des patients participant Cas des patients participant àà des essais des essais 
expexpéérimentaux dans le domaine mrimentaux dans le domaine méédical :dical :

Paris, 4Paris, 4èème Ch, 26 janvier 1974, PIBD me Ch, 26 janvier 1974, PIBD 
1974, n1974, n°° 129129--IIIIII--228 : 228 : pas dpas d’’obligation obligation 
implicite de secretimplicite de secret,,

TGI Paris, 3TGI Paris, 3èèmeme Ch, 29 octobre 1992, Ch, 29 octobre 1992, 
RDPI 1993, nRDPI 1993, n°° 45, p. 46 :45, p. 46 : mise mise àà la la 
charge du demandeur en nullitcharge du demandeur en nullitéé de la de la 
preuve de lpreuve de l’’absence dabsence d’’obligation de obligation de 
confidentialitconfidentialitéé,,

34

Paris, 14Paris, 14èèmeme Ch, 16 janvier 1998, Ch, 16 janvier 1998, 
RDPI 1998, nRDPI 1998, n°° 86, p. 30 : 86, p. 30 : 
confidentialitconfidentialitéé implicite retenueimplicite retenue,,

TGI Paris, 3TGI Paris, 3èèmeme Ch, 1er septembre Ch, 1er septembre 
1999, PIBD 2000, n1999, PIBD 2000, n°° 691691--IIIIII--57 : 57 : 
confidentialitconfidentialitéé implicite retenue implicite retenue 
àà charge des charge des ““agents nagents néécessaires cessaires 
des expdes expéériences requisesriences requises””..
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Autres :Autres :
TGI Paris, 3TGI Paris, 3èèmeme Ch, 13 mars 1998, RDPI Ch, 13 mars 1998, RDPI 
1998, n1998, n°° 85, p. 29, qui retient que des 85, p. 29, qui retient que des 
prisonniers ne sont pas tenus prisonniers ne sont pas tenus àà une une 
obligation de secret.obligation de secret.

36

2.1.1.2.  Notion d’accessibilité

CaractCaractèère thre thééorique de lorique de l’’accessibilitaccessibilitéé

Pour quPour qu’’une antune antéérioritrioritéé soit rendue accessible soit rendue accessible 
au public, au public, ““il nil n’’est pas nest pas néécessaire que lcessaire que l’’homme homme 
du mdu méétier ait effectivement connu ltier ait effectivement connu l’’information information 
en cause, ni quen cause, ni qu’’il y ait eu une probabilitil y ait eu une probabilitéé ququ’’il il 
ll’’ait effectivement connue, ait effectivement connue, mais bien que le mais bien que le 
public ait public ait ééttéé en mesure den mesure d’’en prendre en prendre 
connaissanceconnaissance””..
(Paris, 4(Paris, 4èèmeme Ch, 20 mai 1998, PIBD 1998, nCh, 20 mai 1998, PIBD 1998, n°°
663663--IIIIII--501).501).
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La La –– ou les ou les –– personnes ayant accpersonnes ayant accèès s àà
ll’’information doi(vent) avoir la capacitinformation doi(vent) avoir la capacitéé de de 
la comprendre.la comprendre.

38

Jurisprudence sur l’accessibilité
au public

La mise dans le commerce de produits conformes La mise dans le commerce de produits conformes 
au brevet nau brevet n’’est destructrice de nouveautest destructrice de nouveautéé que si que si 
ll’’examen du produit permet de dexamen du produit permet de déécouvrir couvrir 
ll’’invention brevetinvention brevetéée :e :

TGI Lyon, 30 octobre 1990 (jugement TGI Lyon, 30 octobre 1990 (jugement en matien matièère re 
de de référé, in, inéédit), confirmdit), confirméé par Lyon, 14 mai 1992 par Lyon, 14 mai 1992 
(in(inéédit) : dit) : ““Il ne peut y avoir divulgation Il ne peut y avoir divulgation 
destructrice de nouveautdestructrice de nouveautéé que si lque si l’’examen des examen des 
vases mis dans le commerce en 1984 permettait vases mis dans le commerce en 1984 permettait àà
ll’’homme du mhomme du méétier de dtier de déécouvrir le proccouvrir le procééddéé inventinventéé
par Jeanpar Jean--NoNoëël Bouillet et de ll Bouillet et de l’’appliquer appliquer àà son son 
tourtour””..
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39

TGI Paris, 3TGI Paris, 3èèmeme Ch, 1Ch, 1erer septembre septembre 
1999, PIBD 2000, n1999, PIBD 2000, n°° 691691--IIIIII--57, d57, dééjjàà
citcitéé ::

““Attendu au surplus quAttendu au surplus qu’à’à supposer supposer 
un tel fait dun tel fait déémontrmontréé (la mise (la mise àà
disposition du public)disposition du public), il est , il est 
constant que lconstant que l’’examen de lexamen de l’’aaéérosol rosol 
ne permettait ni de comprendre le ne permettait ni de comprendre le 
procprocééddéé brevetbrevetéé, ni de le , ni de le 
reproduirereproduire..””

40

Paris, 4Paris, 4èèmeme Ch, 26 janvier 1974, PIBD Ch, 26 janvier 1974, PIBD 
1974, n1974, n°° 129129--IIIIII--228, d228, dééjjàà citcitéé : : 
““ La Cour estime quLa Cour estime qu’’elle ne posselle ne possèède pas, de pas, 

actuellement, les actuellement, les ééllééments permettant ments permettant 
de savoir si, de savoir si, àà partir de rubans livrpartir de rubans livréés s 
au public, lau public, l’’homme de lhomme de l’’art pouvait art pouvait 
grâce aux analyses et mgrâce aux analyses et mééthodes thodes 
existant au 17 avril 1960 reproduire existant au 17 avril 1960 reproduire 
les rubans litigieuxles rubans litigieux””

ddéésignation dsignation d’’un expert.un expert.



27 janvier 2005M:\IRO\971040\Centre Paul Roubier\Nouveauté et activité inventive 27 01 2005.ppt

Isabelle ROMET  – Nouveauté et activité inventive 21

41

2.1.1.3.  Aucune limitation dans le 
temps et dans l’espace

42

2.1.1.4.  Aucune limitation quant
au mode de divulgation

ÉÉcritcrit
Communication oraleCommunication orale
UsageUsage

actes de commercialisationactes de commercialisation
essaisessais
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43

2.1.1.5.  Aucune limitation quant
à l’origine de l’antériorité

Un tiersUn tiers
Le dLe dééposant luiposant lui--mêmemême

44

2.1.2.  Date d’appréciation
de la nouveauté

Date de dDate de déépôt du brevetpôt du brevet
Date de la prioritDate de la prioritéé revendiqurevendiquéée, se, s’’il en est il en est 
uneune
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45

Cas de la demande de brevet divisionnaire :Cas de la demande de brevet divisionnaire :
date de ddate de déépôt (ou de prioritpôt (ou de prioritéé) de la) de la
demande parentedemande parente

46

Rappels essentiels concernant le 
mécanisme de priorité unioniste

Article 4 de la Convention dArticle 4 de la Convention d’’Union deUnion de
Paris : douze mois Paris : douze mois àà compter dcompter d’’un premier un premier 
ddéépôt dans un pays de lpôt dans un pays de l’’Union pour Union pour 
effectuer deffectuer d’’autres dautres déépôtspôts
MMéécanisme repris dans les articlescanisme repris dans les articles
L. 614L. 614--31 et L. 61231 et L. 612--7 du Code de la 7 du Code de la 
PropriPropriééttéé Intellectuelle et 87 Intellectuelle et 87 etet 88 de la 88 de la 
Convention sur le Brevet EuropConvention sur le Brevet Europééenen
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47

Débat sur la validité de la revendication 
de priorité unioniste

Si la prioritSi la prioritéé est annulest annuléée, la nouveaute, la nouveautéé du brevet est du brevet est 
apprapprééciciéée e àà sa date de dsa date de déépôtpôt
Sur la validitSur la validitéé de la prioritde la prioritéé, G2/98, avis de la Grande , G2/98, avis de la Grande 
Chambre de Recours de lChambre de Recours de l’’OEB, 31 mai 2001, JO OEB OEB, 31 mai 2001, JO OEB 
2001, p. 413 :2001, p. 413 :
““ Une revendication figurant dans une demande de brevet Une revendication figurant dans une demande de brevet 

europeuropééen ne ben ne béénnééficie de la prioritficie de la prioritéé dd’’une demande une demande 
antantéérieure conformrieure conforméément ment àà ll’’article 88 de la Convention sur article 88 de la Convention sur 
le Brevet Europle Brevet Europééen que si len que si l’’homme du mhomme du méétier peut, en tier peut, en 
faisant appel faisant appel àà ses connaissances gses connaissances géénnéérales, rales, ddééduire duire 
directement et sans ambigudirectement et sans ambiguïïttéé ll’’objet de cette revendication objet de cette revendication 
de la demande antde la demande antéérieure considrieure considéérréée dans son ensemblee dans son ensemble””..

48

Rappel essentiel concernant le mécanisme 
de priorité interne (instauré par la loi

du 26 novembre 1990)
Article L. 612Article L. 612--3, alin3, alinééa 1, du Code de la Propria 1, du Code de la Propriééttéé
Intellectuelle :Intellectuelle :

“ Lorsque deux demandes de brevet sont successivement 
déposées par le même inventeur ou son ayant cause 
dans un délai de douze mois au plus, le demandeur peut 
requérir que la seconde demande bénéficie de la date 
de dépôt de la première pour les éléments communs aux 
deux demandes”. 
N.B. : une priorité interne ne peut pas être revendiquée 
si une priorité unioniste est revendiquée pour l’une ou 
l’autre des deux demandes.
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49

2.1.3.  Définition de l’invention à
comparer à l’art antérieur

50

L. 613L. 613--2 du Code de la Propri2 du Code de la Propriééttéé
IntellectuelleIntellectuelle

LL’é’étendue de la protection conftendue de la protection conféérréée par le e par le 
brevet est dbrevet est dééterminterminéée par la teneur des e par la teneur des 
revendicationsrevendications
La description et les dessins servent La description et les dessins servent àà
interprinterprééter la revendication mais ne ter la revendication mais ne 
permettent pas dpermettent pas d’’ajouter ajouter àà la partie la partie 
caractcaractéérisante un moyen qui nrisante un moyen qui n’’y a pas y a pas ééttéé
éénoncnoncéé, sauf , sauf àà éétendre la porttendre la portéée du e du 
brevet.brevet.
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51

Les Les ééllééments figurant dans le prments figurant dans le prééambule ambule 
de la revendication sont rde la revendication sont rééputputéés s 
appartenir appartenir àà ll’é’état de la technique (article tat de la technique (article 
R. 612R. 612--17 du Code de la Propri17 du Code de la Propriééttéé
Intellectuelle).Intellectuelle).

52

Illustration jurisprudentielleIllustration jurisprudentielle

Paris, 4Paris, 4èèmeme Ch, 22 novembre 2002, RDPI 2003, nCh, 22 novembre 2002, RDPI 2003, n°°
148, p. 34 : 148, p. 34 : 
«« Il en rIl en réésulte que la rainure qui sulte que la rainure qui 
permettrait la double position du crochet permettrait la double position du crochet 
revendiqurevendiquéée ne n’’est pas incluse dans la est pas incluse dans la 
partie caractpartie caractéérisante de lrisante de l’’invention et invention et 
ququ’’en consen consééquence, telle que formulquence, telle que formuléée, la e, la 
revendication est drevendication est déénunuéée de nouveaute de nouveautéé »»
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53

Paris, 4Paris, 4èèmeme Ch, 5 fCh, 5 féévrier 2003, PIBD vrier 2003, PIBD 
2003, n2003, n°° 765765--IIIIII--285 :285 :
““ ququ’’il importe peu que la barriil importe peu que la barrièère de re de 

sséécuritcuritéé et let l’é’écran antibruit ne soient cran antibruit ne soient 
pas dispospas disposéés sur un même axe vertical, s sur un même axe vertical, 
cette caractcette caractééristique nristique n’é’étant pas tant pas 
incluse dans la revendication 1 ; quincluse dans la revendication 1 ; qu’’en en 
effet, cette caracteffet, cette caractééristique constitue un ristique constitue un 
exempleexemple””..

54

Paris, 4Paris, 4èèmeme Ch, 16 mai 2003, PIBD 2003,Ch, 16 mai 2003, PIBD 2003,
nn°° 773773--IIIIII--500 :500 :
““ Il importe peu quIl importe peu qu’’il ne soit pas indiquil ne soit pas indiquéé

[dans l[dans l’’antantéérioritrioritéé]] que cette broche que cette broche 
puisse être inclinpuisse être inclinéée dans la mesure oe dans la mesure oùù
cette caractcette caractééristique ne figure pas dans ristique ne figure pas dans 
la revendication 1 la revendication 1 [discut[discutéée]e]””..
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55

2.1.4.  Définition de l’antériorité
destructrice de nouveauté

56

2.1.4.1.  L’antériorité doit être complète

LL’’antantéérioritrioritéé doit être doit être «« de toutes de toutes 
pipièècesces »», c, c’’estest--àà--dire rdire réévvééler les ler les 
moyens de lmoyens de l’’invention pris :invention pris :

dans leur forme,dans leur forme,
leur agencement,leur agencement,
leur fonction,leur fonction,
leur rleur réésultat,sultat,
et leur combinaison.et leur combinaison.
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57

““ Pour être comprise dans lPour être comprise dans l’é’état de la tat de la 
technique et être privtechnique et être privéée de nouveaute de nouveautéé, , 
ll’’invention doit sinvention doit s’’y trouver toute entiy trouver toute entièère re 
dans une seule antdans une seule antéérioritrioritéé au caractau caractèère re 
certain, certain, avec les mêmes avec les mêmes ééllééments qui la ments qui la 
constituent dans la même forme, le même constituent dans la même forme, le même 
agencement et le même fonctionnement en agencement et le même fonctionnement en 
vue du même rvue du même réésultat techniquesultat technique””..
Cass. Com., 6 juin 2001, PIBD 2001,Cass. Com., 6 juin 2001, PIBD 2001,
nn°° 726726--IIIIII--427427

58

Rappel : l’invention à comparer à
chaque antériorité est l’invention 
objet d’une revendication donnée

DD’’ooùù ll’’importance de la dimportance de la déétermination de termination de 
ll’’objet dobjet d’’une revendicationune revendication
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59

Jurisprudence sur lJurisprudence sur l’’antantéérioritrioritéé ““de toutes de toutes 
pipièècesces””

TGI Paris, 3TGI Paris, 3èèmeme Ch, 20 septembre 1984, Ch, 20 septembre 1984, 
PIBD 1985, nPIBD 1985, n°° 362362--IIIIII--45,45,
Paris, 4Paris, 4èèmeme Ch, 1Ch, 1erer ddéécembre 1992, PIBD cembre 1992, PIBD 
1993, n1993, n°° 541541--IIIIII--220,220,
Cass. Com., 26 janvier 1993, PIBD 1993,Cass. Com., 26 janvier 1993, PIBD 1993,
nn°° 542542--IIIIII--256,256,
Cass. Com., 13 juin 1995, PIBD 1995,Cass. Com., 13 juin 1995, PIBD 1995,
nn°° 594594--IIIIII--391.391.

60

RRééciproquement, lciproquement, l’’invention doit se invention doit se 
trouver toute entitrouver toute entièère dans une seule re dans une seule 
antantéérioritrioritéé ::

Cass. Com., 12 mars 1996, PIBD 1997,Cass. Com., 12 mars 1996, PIBD 1997,
nn°° 611611--IIIIII--273 (attendu identique 273 (attendu identique àà celui celui 
de Cass. Com., 6 juin 2001)de Cass. Com., 6 juin 2001)
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61

Le particulier antLe particulier antéériorise le griorise le géénnééralral
Le gLe géénnééral nral n’’antantéériorise pas le riorise pas le 
particulierparticulier

62

Le raisonnement par Le raisonnement par ééquivalence quivalence 
nn’’est pas admis dans le cadre de est pas admis dans le cadre de 
ll’’apprapprééciation de la nouveautciation de la nouveautéé

voir, par exemple, TGI Paris, voir, par exemple, TGI Paris, 
33èèmeme Ch, 5 octobre 1999, PIBD 2000,Ch, 5 octobre 1999, PIBD 2000,
nn°° 698698--IIIIII--247247
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63

Cas de lCas de l’’antantéérioritrioritéé complexecomplexe
TGI Paris, 3TGI Paris, 3èèmeme Ch, 30 avril 2002, Ch, 30 avril 2002, 
PIBD 2003, nPIBD 2003, n°° 755755--IIIIII--1 :1 :
Une antUne antéérioritrioritéé complexe est complexe est 
destructrice de nouveautdestructrice de nouveautéé de de 
ll’’invention invention ““ddèès lors qus lors qu’’elle enseigne elle enseigne 
les caractles caractééristiques de la revendication ristiques de la revendication 
opposopposéée dans la même forme, le même e dans la même forme, le même 
agencement et dans le même agencement et dans le même 
fonctionnementfonctionnement””..

64

2.1.4.2.  L’antériorité doit être suffisante

LL’’antantéérioritrioritéé doit permettre doit permettre àà ll’’homme homme 
du mdu méétier de reproduire ltier de reproduire l’’invention.invention.
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65

Illustration jurisprudentielle

““ Mais attendu que la Cour dMais attendu que la Cour d’’Appel, aprAppel, aprèès avoir s avoir 
éénoncnoncéé àà bon droit que la divulgation suppose bon droit que la divulgation suppose 
que lque l’’information mise information mise àà la disposition du la disposition du 
public doit permettre public doit permettre àà ll’’homme du mhomme du méétier tier 
dd’’exexéécuter cette invention, a, par une cuter cette invention, a, par une 
apprapprééciation souveraine des documents ciation souveraine des documents 
tendant tendant àà ddéémontrer que lmontrer que l’’invention avait invention avait ééttéé
divulgudivulguéée avant la date du de avant la date du déépôt, retenu, hors pôt, retenu, hors 
toute dtoute déénaturation, qunaturation, qu’’ils ne fournissaient pas ils ne fournissaient pas 
les informations dles informations d’’ordre technique ordre technique 
nnéécessaires cessaires àà la rla rééalisation de lalisation de l’’inventioninvention””
(Cass. Com., 4 janvier 1994, PIBD 1994,(Cass. Com., 4 janvier 1994, PIBD 1994,
nn°° 564564--IIIIII--195)195)

66

““ La composition chimique dLa composition chimique d’’un produit fait un produit fait 
partie de lpartie de l’é’état de la technique dtat de la technique dèès lors que ce s lors que ce 
produit en tant que tel est accessible au public produit en tant que tel est accessible au public 
et quet qu’’il peut être analysil peut être analyséé et reproduit par et reproduit par 
ll’’homme du mhomme du méétier, indtier, indéépendamment de la pendamment de la 
question de savoir squestion de savoir s’’il est possible de dil est possible de dééceler celer 
des raisons particulides raisons particulièères pour analyser cette res pour analyser cette 
composition composition ”” (G1/92, avis de la Grande (G1/92, avis de la Grande 
Chambre de Recours de lChambre de Recours de l’’OEB, 18 dOEB, 18 déécembre cembre 
1992, PIBD 1993, n1992, PIBD 1993, n°° 548548--IIIIII--451).451).



27 janvier 2005M:\IRO\971040\Centre Paul Roubier\Nouveauté et activité inventive 27 01 2005.ppt

Isabelle ROMET  – Nouveauté et activité inventive 34

67

2.1.4.3.  L’antériorité doit être certaine

Quant Quant àà son contenuson contenu
Quant Quant àà sa datesa date
Quant Quant àà son existenceson existence

68

La charge de la preuve du caractLa charge de la preuve du caractèère certain de re certain de 
ll’’antantéérioritrioritéé incombe incombe àà celui qui conteste la celui qui conteste la 
nouveautnouveautéé du brevet.du brevet.

““ Il est de principe que la divulgation doit être Il est de principe que la divulgation doit être 
certaine, tant en ce qui concerne son certaine, tant en ce qui concerne son 
existence que son contenu, et que le doute existence que son contenu, et que le doute 
doit profiter au brevetdoit profiter au brevetéé ; que la divulgation ; que la divulgation 
allallééguguéée ne n’’est en lest en l’’espespèèce pas ce pas éétablie, et que tablie, et que 
le grief de dle grief de dééfaut de nouveautfaut de nouveautéé sera sera éécartcartéé””
(TGI Paris, 3(TGI Paris, 3èèmeme Ch, 1Ch, 1erer septembre 1999, septembre 1999, 
PIBD 2000, nPIBD 2000, n°° 691691--IIIIII--57, d57, dééjjàà citcitéé).).
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69

Jurisprudence sur le caractère certain 
de l’antériorité

Cas gCas géénnéérauxraux : rejet des photographies, catalogues, : rejet des photographies, catalogues, 
plans, projets, machines et produits dont la date n'est plans, projets, machines et produits dont la date n'est 
pas pas éétablie de manitablie de manièère certainere certaine ::

Paris, 28Paris, 28 janvier 1980, Dossiers Brevets 1980. janvier 1980, Dossiers Brevets 1980. 
VI. nVI. n°° 2,2,
TGITGI Paris, 3Paris, 3èèmeme Ch, 21Ch, 21 janvier 1982, PIBD 1982, janvier 1982, PIBD 1982, 
nn°° 303303--IIIIII--123,123,
Paris, 4Paris, 4èèmeme Ch, 20Ch, 20 novembre 1996, PIBD 1997, novembre 1996, PIBD 1997, 
nn°° 628628--IIIIII--133,133,
TGITGI Paris, 3Paris, 3èèmeme Ch, 24Ch, 24 janvier 1997, RDPI 1997, janvier 1997, RDPI 1997, 
nn°° 75, p.75, p. 37.37.

70

Cas particuliers des confCas particuliers des conféérences antrences antéérieures au drieures au déépôt pôt 
du brevet donnant lieu du brevet donnant lieu àà une publication postune publication postéérieure rieure 
au dau déépôt du brevetpôt du brevet ::

T153/88, Chambre de Recours de lT153/88, Chambre de Recours de l’’OEB, OEB, 
99 janvier 1991, qui refuse de prjanvier 1991, qui refuse de préésumer le sumer le 
contenu de la publication postcontenu de la publication postéérieure au brevet rieure au brevet 
identique au contenu de la confidentique au contenu de la conféérence antrence antéérieure rieure 
eu eu éégard au dgard au déélai de trois ans lai de trois ans éécoulcouléé,,
T77/94, Chambre de Recours de lT77/94, Chambre de Recours de l’’OEB, 7OEB, 7 aoaoûût t 
1998, qui pr1998, qui préésume une identitsume une identitéé de contenu entre de contenu entre 
une publication et une confune publication et une conféérence drence déécalcaléées de un es de un 
an et deux mois,an et deux mois,
T86/95, Chambre de Recours de lT86/95, Chambre de Recours de l’’OEB qui OEB qui 
prpréésume une divulgation au motif que la sume une divulgation au motif que la 
communication orale aurait communication orale aurait ééttéé ddéépourvue de pourvue de 
substance si elle nsubstance si elle n’’avait pas divulguavait pas divulguéé ll’’invention,invention,
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71

TGITGI Paris, 3Paris, 3èèmeme Ch, 6Ch, 6 juin 1997, PIBD juin 1997, PIBD 
1997, n1997, n°° 644644--IIIIII--641, qui pr641, qui préésume une sume une 
identitidentitéé de contenu entre une confde contenu entre une conféérence rence 
antantéérieure au brevet et une publication rieure au brevet et une publication 
postpostéérieure au brevet,rieure au brevet,
Paris, 4Paris, 4èèmeme Ch, 28Ch, 28 mai 1999, PIBD 1999, mai 1999, PIBD 1999, 
nn°° 687687--IIIIII--501, qui r501, qui rééforme la dforme la déécision cision 
prpréécitcitéée eu e eu éégard aux circonstances de gard aux circonstances de 
l'espl'espèèce.ce.

72

Cas particuliers des Cas particuliers des 
revuesrevues ::

T750/94, Chambre de T750/94, Chambre de 
Recours Technique de Recours Technique de 
ll’’OEB, JO OEB, 1998, OEB, JO OEB, 1998, 
p. 32, 1p. 32, 1erer avril 1997, sur avril 1997, sur 
le problle problèème de la date me de la date àà
laquelle une revue est laquelle une revue est 
effectivement mise effectivement mise àà la la 
disposition du public.disposition du public.
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73

Cas des prospectus :Cas des prospectus :

OEB, T743/89, qui prOEB, T743/89, qui préésume qusume qu’’un un 
prospectus imprimprospectus impriméé sept mois avant la sept mois avant la 
date de prioritdate de prioritéé a a ééttéé diffusdiffuséé avant cette avant cette 
date.date.

74

La charge de la preuve incombe La charge de la preuve incombe àà celui celui 
qui demande lqui demande l’’annulation du brevet.annulation du brevet.

Paris, 4Paris, 4èèmeme Ch, 20 novembre 1996, Ch, 20 novembre 1996, 
PIBD 1997, nPIBD 1997, n°° 628628--IIIIII--133133
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75

2.1.4.4.  L’antériorité doit être prise
telle qu’elle est

““ Une antUne antéérioritrioritéé doit être prise telle doit être prise telle 
quelle, pour ce ququelle, pour ce qu’’elle delle déécrit, sans qucrit, sans qu’’il il 
soit possible dsoit possible d’’y ajouter dy ajouter d’’autres autres 
éélléémentsments”” (Paris, 4(Paris, 4èèmeme Ch, 13 mars 1996, Ch, 13 mars 1996, 
Annales de la PropriAnnales de la Propriééttéé Industrielle 1997, Industrielle 1997, 
p. 27).p. 27).

76

““ LL’’antantéérioritrioritéé opposopposéée au titre constitue au titre constituéé
par le brevet doit être interprpar le brevet doit être interprééttéée e 
strictement : elle ne peut être retenue que strictement : elle ne peut être retenue que 
pour ce qupour ce qu’’elle delle déécrit effectivement et crit effectivement et 
suffisammentsuffisamment”” (Paris, 4(Paris, 4èèmeme Ch, 15 fCh, 15 féévrier vrier 
1984, Annales de la Propri1984, Annales de la Propriééttéé Industrielle Industrielle 
1984, p. 122).1984, p. 122).
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LL’’antantéérioritrioritéé devant être lue avec les devant être lue avec les 
yeux de lyeux de l’’homme du mhomme du méétier, elle inclut tier, elle inclut 
les enseignements qui sont implicites les enseignements qui sont implicites 
pour lui.pour lui.

78

Cas du rCas du réésumsuméé erronerronéé
Cass. Com., 12 mars 2002, PIBD 2002,Cass. Com., 12 mars 2002, PIBD 2002,
nn°° 743743--IIIIII--239 :239 :
““…… ayant relevayant relevéé que le rque le réésumsuméé éétait tait 

erronerronéé et non conforme et non conforme àà la la 
description du brevet, ces documents, description du brevet, ces documents, 
selon les productions, ayant selon les productions, ayant ééttéé publipubliéés s 
le même jour, la cour dle même jour, la cour d’’appel a pu appel a pu 
ddéécider que cider que ce rce réésumsuméé ne pouvait être ne pouvait être 
considconsidéérréé comme compris dans lcomme compris dans l’é’état tat 
de la techniquede la technique””..
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79

2.1.5.  Revendications principales et 
revendications dépendantes

Revendication principaleRevendication principale
nouvellenouvelle

oui non

Revendication dépendante
nouvelle

Il faut examiner la nouveauté
des revendications 

dépendantes

80

NouveautNouveautéé et activitet activitéé inventive dinventive d’’une une 
revendication drevendication déépendant dpendant d’’une une 
revendication nouvelle et inventive, revendication nouvelle et inventive, 
exemples de motivation.exemples de motivation.
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81

Paris, Paris, 44èèmeme Ch, Ch, 2 d2 déécembre 1991, Annales de la cembre 1991, Annales de la 
PropriPropriééttéé Industrielle 1992, p. 170 :Industrielle 1992, p. 170 :

““ Les revendications, prLes revendications, préécisant les modalitcisant les modalitéés s 
dd’’exexéécution des moyens couverts par la cution des moyens couverts par la 
revendication principale, expressrevendication principale, expresséément et ment et 
directement lidirectement liéées es àà cellecelle--ci, en sont ci, en sont 
ddéépendantes, et prpendantes, et préésentent, prises en sentent, prises en 
combinaison avec elle, une activitcombinaison avec elle, une activitéé inventive inventive 
les rendant brevetablesles rendant brevetables””..

82

TGI Paris, 3TGI Paris, 3èèmeme Ch, 27 novembre 1992, Ch, 27 novembre 1992, 
PIBD 1993, nPIBD 1993, n°° 541541--IIIIII--227 :227 :

““ Attendu que ces revendications sont Attendu que ces revendications sont 
toutes dans la dtoutes dans la déépendance de la pendance de la 
revendication 1revendication 1..
QQue, due, dèès lors, prises en combinaison s lors, prises en combinaison 
avec elle, elles pravec elle, elles préésentent une activitsentent une activitéé
inventive les rendant brevetables.inventive les rendant brevetables.””
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83

Paris, 4Paris, 4èèmeme Ch, 1Ch, 1erer ddéécembre 1992, Annales cembre 1992, Annales 
de la Propride la Propriééttéé Industrielle 1994, p. 104 :Industrielle 1994, p. 104 :
““Bien que les caractBien que les caractééristiques ristiques 

revendiqurevendiquéées dans une revendication es dans une revendication 
ddéépendante soient en ellespendante soient en elles--mêmes mêmes 
ddéépourvues dpourvues d’’activitactivitéé inventive, la inventive, la 
revendication drevendication déépendante ne peut pas pendante ne peut pas 
être annulêtre annuléée pour de pour dééfaut dfaut d’’activitactivitéé
inventive, dinventive, dèès lors que, s lors que, éétant dtant déépendante pendante 
dd’’une revendication principale valable, une revendication principale valable, 
elle se combine avec elle pour former un elle se combine avec elle pour former un 
ensembleensemble””..

84

Cass. Com., 12 dCass. Com., 12 déécembre 1995, JCP 1996, cembre 1995, JCP 1996, 
Jurisprudence, p. 844 :Jurisprudence, p. 844 :
““ Attendu, en second lieu, que lAttendu, en second lieu, que l’’arrêt retient arrêt retient 

que la revendication 2 est dans la que la revendication 2 est dans la 
ddéépendance de la revendication 1 dont elle pendance de la revendication 1 dont elle 
ddéécrit le mode de rcrit le mode de rééalisation et que la alisation et que la 
revendication 6 est dans la drevendication 6 est dans la déépendance de la pendance de la 
revendication 5 dont la validitrevendication 5 dont la validitéé nn’’est pas est pas 
contestcontestéée et dont elle est un modee et dont elle est un mode
particulier ; quparticulier ; qu’’ainsi, la Cour dainsi, la Cour d’’Appel a, par Appel a, par 
une motivation suffisante tenant une motivation suffisante tenant àà la la 
ddéépendance des revendications litigieuses, pendance des revendications litigieuses, 
justifijustifiéé sa dsa déécision sur leur validitcision sur leur validitéé””..
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85

Cass. Com., 12 mars 1996, Dalloz Cass. Com., 12 mars 1996, Dalloz 
1997, Sommaires comment1997, Sommaires commentéés, p. 332 :s, p. 332 :
““Retenant que des revendications Retenant que des revendications 

ddéépendantes, combinpendantes, combinéées avec la es avec la 
revendication principale, cooprevendication principale, coopèèrent rent 
en vue den vue d’’un run réésultat commun, la sultat commun, la 
Cour dCour d’’Appel peut dAppel peut déécider qucider qu’’elles elles 
sont valablessont valables””..

86

Paris, 24 avril 1998, Annales de la PropriParis, 24 avril 1998, Annales de la Propriééttéé
Industrielle 1998, p. 203 :Industrielle 1998, p. 203 :
““ ConsidConsidéérant que ces revendications sont rant que ces revendications sont 

toutes dtoutes déépendantes de la revendication 1, pendantes de la revendication 1, 
dont elles couvrent des modes dedont elles couvrent des modes de
rrééalisation ; dalisation ; dèès lors qus lors qu’’elles entrent en elles entrent en 
combinaison avec la revendication 1 dont la combinaison avec la revendication 1 dont la 
validitvaliditéé a a ééttéé reconnue, lreconnue, l’’absence (allabsence (allééguguéée e 
par les socipar les sociééttéés s EstEstééee LauderLauder) de nouveaut) de nouveautéé
et det d’’activitactivitéé inventive de leurs inventive de leurs 
caractcaractééristiques additionnelles, prises en ristiques additionnelles, prises en 
elleelle--même, nmême, n’’est pas de nature est pas de nature àà affecter affecter 
leur brevetabilitleur brevetabilitéé””..
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Exception :Exception :
Cas dCas d’’une revendication rattachune revendication rattachéée e 
artificiellement artificiellement àà une revendication une revendication 
prprééccéédentedente
Dans ce cas, la validitDans ce cas, la validitéé de la de la 
revendication principale nrevendication principale n’’entraentraîîne pas ne pas 
la validitla validitéé de la revendication de la revendication 
faussement dfaussement déépendante.pendante.

88

Le dLe dééfaut de nouveautfaut de nouveautéé et det d’’activitactivitéé
inventive de la revendication principale inventive de la revendication principale 
nn’’entraentraîîne pas la nullitne pas la nullitéé de la de la 
revendication drevendication déépendante : pendante : 

Il faut examiner la revendication Il faut examiner la revendication 
ddéépendante dans son ensemble.pendante dans son ensemble.
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2.2.  Exceptions

2.2.1.2.2.1. Divulgations non destructrices de Divulgations non destructrices de 
nouveautnouveautéé

2.2.2.2.2.2. La destruction de la nouveautLa destruction de la nouveautéé en en 
ll’’absence de divulgationabsence de divulgation

90

2.2.1.  Divulgations non destructrices
de nouveauté

Article L. 611Article L. 611--13 du Code de la Propri13 du Code de la Propriééttéé Intellectuelle :Intellectuelle :
““Pour lPour l’’application de lapplication de l’’article L. 611article L. 611--11, une divulgation de 11, une divulgation de 

ll’’invention ninvention n’’est pas prise en considest pas prise en considéération dans les deux cas ration dans les deux cas 
suivants :suivants :
-- si elle a lieu dans les six mois prsi elle a lieu dans les six mois prééccéédant la date du ddant la date du déépôt de la pôt de la 

demande de brevet ;demande de brevet ;
-- si elle rsi elle réésulte de la publication, aprsulte de la publication, aprèès la date de ce ds la date de ce déépôt, dpôt, d’’une une 

demande de brevet antdemande de brevet antéérieure et si, dans lrieure et si, dans l’’un ou lun ou l’’autre cas, elle autre cas, elle 
rréésulte directement ou indirectement :sulte directement ou indirectement :
a) da) d’’un abus un abus éévident vident àà ll’é’égard de lgard de l’’inventeur ou de son inventeur ou de son 

prprééddéécesseur en droit ;cesseur en droit ;
b) du fait que lb) du fait que l’’invention ait invention ait ééttéé prpréésentsentéée par eux dans une e par eux dans une 

exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la 
convention rconvention réévisviséée concernant les expositions internationales signe concernant les expositions internationales signéée e 
àà Paris le 22 novembre 1928.Paris le 22 novembre 1928.
Toutefois, dans ce dernier cas, lToutefois, dans ce dernier cas, l’’exposition de lexposition de l’’invention doit avoir invention doit avoir 
ééttéé ddééclarclaréée lors du de lors du déépôt et une justification produite dans les pôt et une justification produite dans les 
ddéélais et conditions fixlais et conditions fixéés par voie rs par voie rééglementaire.glementaire.””
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Cas dCas dééfinis par lfinis par l’’article L. 611article L. 611--13 du Code de la 13 du Code de la 
PropriPropriééttéé Intellectuelle :Intellectuelle :

Divulgation dans les 6 mois prDivulgation dans les 6 mois prééccéédant le ddant le déépôt de pôt de 
la demande de brevet ou publication, aprla demande de brevet ou publication, aprèès ce s ce 
ddéépôt, dpôt, d’’une demande antune demande antéérieure,rieure,

ETET rréésultant directement ou indirectementsultant directement ou indirectement
soitsoit dd’’un abus un abus éévident vident àà ll’é’égard de lgard de l’’inventeur inventeur 
ou de son prou de son prééddéécesseur en droitcesseur en droit
soitsoit dd’’une prune préésentation, par lsentation, par l’’inventeur ou son inventeur ou son 
prprééddéécesseur, cesseur, àà ll’’une des expositions visune des expositions viséées, es, 
ddûûment dment dééclarclaréée et justifie et justifiéée.e.

92

Article 55 de la Convention sur le Brevet EuropArticle 55 de la Convention sur le Brevet Europééen :en :
«« Pour lPour l’’application de lapplication de l’’article 54, une divulgation de article 54, une divulgation de 

ll’’invention ninvention n’’est pas prise en considest pas prise en considéération ration si elle nsi elle n’’est est 
pas intervenue plus tôt que six mois avant le dpas intervenue plus tôt que six mois avant le déépôt de la pôt de la 
demande de Brevet europdemande de Brevet europééen eten et si elle rsi elle réésulte sulte 
directement ou indirectementdirectement ou indirectement ::
a) da) d’’un abus un abus éévident vident àà ll’é’égard du demandeur ou de son gard du demandeur ou de son 
prprééddéécesseur en droit oucesseur en droit ou
b) du fait que le demandeur ou son prb) du fait que le demandeur ou son prééddéécesseur en cesseur en 
droit a exposdroit a exposéé ll’’invention dans des expositions invention dans des expositions 
officielles ou officiellement reconnues au sens de la officielles ou officiellement reconnues au sens de la 
convention concernant les expositions internationales, convention concernant les expositions internationales, 
signsignéée e àà Paris le 22Paris le 22 novembre 1928 et rnovembre 1928 et réévisviséée en e en 
dernier lieu le 30dernier lieu le 30 novembre 1972.novembre 1972.
Dans le cas visDans le cas viséé sous la lettre b) du paragraphesous la lettre b) du paragraphe 1, ce 1, ce 
dernier ndernier n’’est applicable que si le demandeur dest applicable que si le demandeur dééclare, clare, 
lors du dlors du déépôt de la demande, que lpôt de la demande, que l’’invention a invention a ééttéé
rrééellement exposellement exposéée et produit une attestation e et produit une attestation àà ll’’appui appui 
de sa dde sa dééclaration dans le dclaration dans le déélai et dans les conditions lai et dans les conditions 
prpréévus par le rvus par le rèèglement dglement d’’exexéécution.cution. »»



27 janvier 2005M:\IRO\971040\Centre Paul Roubier\Nouveauté et activité inventive 27 01 2005.ppt

Isabelle ROMET  – Nouveauté et activité inventive 47

93

Jurisprudence sur le point de dJurisprudence sur le point de déépartpart
du ddu déélai de six moislai de six mois

Paris, 16Paris, 16 janvier 1992, Annales de la janvier 1992, Annales de la 
PropriPropriééttéé Industrielle 1995, p.Industrielle 1995, p. 56, qui 56, qui 
retient comme point de dretient comme point de déépart du dpart du déélai de lai de 
six mois la date de prioritsix mois la date de prioritéé du brevet,du brevet,
G3/98, G3/98, Grande Chambre de Recours de Grande Chambre de Recours de 
ll’’OEB, JO OEB 2001, p. 62, 12OEB, JO OEB 2001, p. 62, 12 juillet juillet 
2000, qui retient comme point de d2000, qui retient comme point de déépart part 
du ddu déélai de six mois la lai de six mois la date de ddate de déépôt de pôt de 
la demande europla demande europééenneenne..

94

ATTENTION

Ce nCe n’’est pas un dest pas un déélai de grâce !lai de grâce !
DiffDifféérence du droit amrence du droit amééricain.ricain.
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2.2.2.  La destruction de la nouveauté
en l’absence de divulgation

Le problLe problèème de la double brevetabilitme de la double brevetabilitéé

96

Les solutions envisageablesLes solutions envisageables

Whole content approachWhole content approach
Prior claim approachPrior claim approach
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La solution retenue dans la loi duLa solution retenue dans la loi du
13 juillet 1978 et applicable aux brevets 13 juillet 1978 et applicable aux brevets 
ddééposposéés s àà partir du 1partir du 1erer juillet 1979juillet 1979

Article L.Article L. 611611--11 du Code de la Propri11 du Code de la Propriééttéé
Intellectuelle, alinIntellectuelle, alinééaa 33 ::
"" Est Est éégalement considgalement considéérréé comme compris dans l'comme compris dans l'éétat tat 

de la technique le contenu de demandes de brevet de la technique le contenu de demandes de brevet 
franfranççais et de demandes de brevet europais et de demandes de brevet europééen ou en ou 
international dinternational déésignant la France, telles qu'elles signant la France, telles qu'elles 
ont ont ééttéé ddééposposéées, qui ont une date de des, qui ont une date de déépôt pôt 
antantéérieure rieure àà celle mentionncelle mentionnéée au second aline au second alinééa du a du 
prpréésent article et qui n'ont sent article et qui n'ont ééttéé publipubliéées qu'es qu'àà cette cette 
date ou qu'date ou qu'àà une date postune date postéérieure."rieure."

98

Article 54, alinArticle 54, alinééas 3 et 4 de la Convention sur le as 3 et 4 de la Convention sur le 
Brevet EuropBrevet Europééen : en : 
«« Est Est éégalement considgalement considéérréé comme compris dans lcomme compris dans l’é’état tat 
de la technique de la technique le contenu de demandes de brevet le contenu de demandes de brevet 
europeuropééenen telles qutelles qu’’elles ont elles ont ééttéé ddééposposéées, qui ont une es, qui ont une 
date de ddate de déépôt antpôt antéérieure rieure àà celle mentionncelle mentionnéée au e au 
paragrapheparagraphe 2 et qui n2 et qui n’’ont ont ééttéé publipubliéées, en vertu de es, en vertu de 
ll’’article 93, quarticle 93, qu’à’à cette date ou qucette date ou qu’à’à une date une date 
postpostéérieure.rieure.
Le paragrapheLe paragraphe 3 n3 n’’est applicable que dans la mesure est applicable que dans la mesure 
ooùù un Etat contractant dun Etat contractant déésignsignéé dans la demande dans la demande 
ultultéérieure lrieure l’é’était tait éégalement dans la demande antgalement dans la demande antéérieure rieure 
publipubliéée.e. »»
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En rEn réésumsuméé ::

article L.611article L.611--11, alin11, alinééa 3 du CPI : a 3 du CPI : 
demandes de brevet visant la France demandes de brevet visant la France 
(demandes fran(demandes franççaises, demandes aises, demandes 
europeuropééennes ou PCT visant la France) ennes ou PCT visant la France) 
ddééposposéées avant la date de des avant la date de déépôt du brevet pôt du brevet 
et publiet publiéées apres aprèès,s,
article 54 de la CBE : demandes article 54 de la CBE : demandes 
europeuropééennes dennes dééposposéées avant la date de es avant la date de 
ddéépôt du brevet franpôt du brevet franççais et publiais et publiéées es 
apraprèès, si un s, si un ÉÉtat contractant dtat contractant déésignsignéé dans dans 
la demande ultla demande ultéérieure lrieure l’é’était dans la tait dans la 
demande antdemande antéérieure publirieure publiéée.e.

100

La demande antLa demande antéérieure, non publirieure, non publiéée e àà la la 
date du ddate du déépôt du brevet examinpôt du brevet examinéé, doit , doit 
nnééanmoins être publianmoins être publiéée ulte ultéérieurement.rieurement.
Si elle Si elle éétait retirtait retiréée ou rejete ou rejetéée sans être e sans être 
publipubliéée, elle ne pourrait être inclue dans e, elle ne pourrait être inclue dans 
ll’é’état de la technique.tat de la technique.
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Double brevetabilité
Art. L.611-11 CPI et 54(3) CBE

Dépôt FRA t + 12

Dépôt FRB t + 18

t + 18

Publication

102

JurisprudenceJurisprudence

Paris, 4Paris, 4èèmeme Ch, 18 septembre 1996, Ch, 18 septembre 1996, 
RDPI 1996, nRDPI 1996, n°° 70, p. 48 : une demande 70, p. 48 : une demande 
de brevet allemand non publide brevet allemand non publiéée ne e ne 
ddéétruit pas la nouveauttruit pas la nouveautéé dd’’une une 
demande frandemande franççaiseaise
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103

TGI Lyon, 10TGI Lyon, 10èèmeme Ch, Ch, 16 d16 déécembre 1996 cembre 1996 
(Norsk Hydro, in(Norsk Hydro, inéédit) :dit) :
““ ……la nouveautla nouveautéé de la seconde demande ne de la seconde demande ne 

peut être dpeut être déétruite que par une demande truite que par une demande 
antantéérieure enseignant des moyens rieure enseignant des moyens 
identiques identiques àà ceux protceux protééggéés par la seconde s par la seconde 
demande et qudemande et qu’’il nil n’’y a pas lieu de y a pas lieu de 
rechercher, pour lrechercher, pour l’’apprapprééciation de la ciation de la 
nouveautnouveautéé, si les moyens d, si les moyens déécrits dans la crits dans la 
premipremièère demande constitueraient re demande constitueraient 
ll’é’équivalent de ce ququivalent de ce qu’’enseigne la seconde enseigne la seconde 
demandedemande””..

104

3.  Application des règles

3.1.3.1. Application des rApplication des rèègles aux diffgles aux difféérentes rentes 
catcatéégories dgories d’’antantéérioritrioritééss

3.2.3.2. Application des rApplication des rèègles aux diffgles aux difféérentes rentes 
catcatéégories dgories d’’inventionsinventions
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3.1.  Application des règles aux 
différentes catégories d’antériorités

Plan :Plan :

3.1.1.3.1.1. Documents Documents éécritscrits
3.1.2.3.1.2. Communications oralesCommunications orales
3.1.3.3.1.3. Actes dActes d’’usage antusage antéérieurrieur
3.1.4.3.1.4. La possession personnelle La possession personnelle 

antantéérieurerieure

106

3.1.1.  Documents écrits

BrevetsBrevets
ArticlesArticles
OuvragesOuvrages
DevisDevis
PlansPlans
PhotographiesPhotographies
DDéépôt de modpôt de modèèlele
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3.1.2.  Communications orales

ConfConféérencesrences
Conversations (problConversations (problèèmes quasimes quasi--
insurmontables de preuves)insurmontables de preuves)

ProblProblèème le plus frme le plus frééquent : preuve de laquent : preuve de la
divulgationdivulgation

108

3.1.3.  Actes d’usage antérieur

Fabrication, utilisation, dFabrication, utilisation, déétention, tention, 
commercialisation ou offre de commercialisation commercialisation ou offre de commercialisation 
dd’’un produit conforme au brevetun produit conforme au brevet
Utilisation ou offre dUtilisation ou offre d’’utilisation dutilisation d’’un produit ou un produit ou 
dd’’un procun procééddéé conformconforméément au brevetment au brevet

ProblProblèème le plus frme le plus frééquent : preuve duquent : preuve du
caractcaractèère suffisant de la divulgation.re suffisant de la divulgation.
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3.1.4.  La possession personnelle 
antérieure

Article L. 613Article L. 613--7 du Code de la Propri7 du Code de la Propriééttéé
IntellectuelleIntellectuelle
Une dUne dééfense fense àà une action en contrefaune action en contrefaççonon
La possession personnelle antLa possession personnelle antéérieure ne rieure ne 
ddéétruit pas la nouveauttruit pas la nouveautéé dd’’une invention si une invention si 
elle nelle n’’est pas accessible au public.est pas accessible au public.

110

3.2.  Application des règles aux 
différentes catégories d’inventions

3.2.1.3.2.1. Classification des inventionsClassification des inventions
3.2.2.3.2.2. Invention de produitInvention de produit
3.2.3.3.2.3. Invention de procInvention de procééddéé
3.2.4.3.2.4. Application nouvelle de moyens communsApplication nouvelle de moyens communs
3.2.5.3.2.5. Application nouvelle caractApplication nouvelle caractéérisriséée exclusivement par une exclusivement par un

effet technique nouveau (ou deuxieffet technique nouveau (ou deuxièème application nonme application non
ththéérapeutique)rapeutique)

3.2.6.3.2.6. Combinaison de moyens connusCombinaison de moyens connus
3.2.7.3.2.7. Juxtaposition de moyens connusJuxtaposition de moyens connus
3.2.8.3.2.8. Invention de sInvention de séélectionlection
3.2.9.3.2.9. Cas particulier de la deuxiCas particulier de la deuxièème application thme application théérapeutiquerapeutique
3.2.10.3.2.10. Cas particulier des sCas particulier des sééquences dquences d’’ADNADN
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3.2.1.  Classification des inventions

La La summa divisio summa divisio : invention de : invention de 
produit/invention de procproduit/invention de procééddéé
Classification hClassification hééritritéée de la loi du 2 e de la loi du 2 
janvier 1968janvier 1968

112

3.2.2.  Invention de produit

LL’’antantéérioritrioritéé est destructrice de est destructrice de 
nouveautnouveautéé si elle dsi elle déécrit le produit dans crit le produit dans 
toutes ses caracttoutes ses caractééristiques de constitution ristiques de constitution 
(composition, structure ou forme) et dans (composition, structure ou forme) et dans 
ses fonctions.ses fonctions.
Exemple : une molExemple : une moléécule, un appareilcule, un appareil
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3.2.3.  Invention de procédé

LL’’antantéérioritrioritéé est destructrice de est destructrice de 
nouveautnouveautéé si elle dsi elle déécrit les mêmes crit les mêmes 
moyens dans les mêmes fonctions aux moyens dans les mêmes fonctions aux 
fins du même rfins du même réésultatsultat
Exemple : procExemple : procééddéé de synthde synthèèse dse d’’une une 
molmolééculecule

114

3.2.4.  Application nouvelle
de moyens communs

LL’’antantéérioritrioritéé est destructrice de est destructrice de 
nouveautnouveautéé si elle dsi elle déécrit les mêmes crit les mêmes 
moyens dans la même applicationmoyens dans la même application
Exemple : application dExemple : application d’’une molune moléécule cule 
connue comme herbicideconnue comme herbicide
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3.2.5.  Application nouvelle caractérisée 
exclusivement par un effet technique 

nouveau (ou deuxième application non 
thérapeutique)

Jurisprudence dite de l'inhJurisprudence dite de l'inhéérence :  le fait rence :  le fait 
qu'un effet technique ait nqu'un effet technique ait néécessairement cessairement 
ddééjjàà ééttéé obtenu dans une utilisation obtenu dans une utilisation 
prprééccéédente n'exclut pas la brevetabilitdente n'exclut pas la brevetabilitéé
d'une utilisation nouvelle fondd'une utilisation nouvelle fondéée sur cet e sur cet 
effet si celuieffet si celui--ci n'ci n'éétait pas dtait pas déécelable par celable par 
l'homme du ml'homme du méétier et n'tier et n'éétait donc pas tait donc pas 
accessible au public.accessible au public.

116

G6/88, G6/88, Grande Chambre de Recours de lGrande Chambre de Recours de l’’OEB, OEB, 
JO OEB 1990, p. 114, 11JO OEB 1990, p. 114, 11 ddéécembre 1989 (agent cembre 1989 (agent 
de rde réégulation de la croissance des plantes), suivi gulation de la croissance des plantes), suivi 
de T208/88, 28 fde T208/88, 28 féévrier 1990 :vrier 1990 :

Utilisation des composUtilisation des composéés Xs X
contre la lutte contre les  contre la lutte contre les  
champignons des planteschampignons des plantes

(art ant(art antéérieur)rieur)

Utilisation des composUtilisation des composéés s 
X comme rX comme réégulateurs gulateurs 

de croissance des plantesde croissance des plantes
(brevet en litige)(brevet en litige)
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T208/88 dT208/88 dééclare lclare l’’invention nouvelle car il ninvention nouvelle car il n’é’était tait 
pas prouvpas prouvéé que :que :

le traitement de lle traitement de l’’art antart antéérieur rieur ““entraentraîînait nait 
nnéécessairement, sans que cet effet ait cessairement, sans que cet effet ait ééttéé
ddééliblibéérréément recherchment recherchéé, un ph, un phéénomnomèène de ne de 
croissance anormale croissance anormale qui ne pouvait pas passer qui ne pouvait pas passer 
inaperinaperççuu””
ll’’homme du mhomme du méétier ignorant ltier ignorant l’’invention ait invention ait 
retenu un lien de causalitretenu un lien de causalitéé entre le traitement de entre le traitement de 
ll’’art antart antéérieur et le phrieur et le phéénomnomèène de croissance ne de croissance àà
la base de lla base de l’’invention.invention.

118

G2/88,G2/88, Grande Chambre de Recours de Grande Chambre de Recours de 
ll’’OEB, JO OEB 1990, p. 93, 11OEB, JO OEB 1990, p. 93, 11 ddéécembre cembre 
1989 (additif r1989 (additif rééduisant le frottement), suivi duisant le frottement), suivi 
de T59/87, 14 aode T59/87, 14 aoûût 1990 :t 1990 :

Invention : utilisation des composInvention : utilisation des composéés Y en s Y en 
tant qutant qu’’additifs radditifs rééduisant le frottement duisant le frottement 
dans des compositions lubrifiantesdans des compositions lubrifiantes
Art antArt antéérieur : utilisation des composrieur : utilisation des composéés Y s Y 
en tant quen tant qu’’inhibiteurs de corrosion dans inhibiteurs de corrosion dans 
des compositions lubrifiantesdes compositions lubrifiantes
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Jurisprudence franJurisprudence franççaise sur laise sur l’’inhinhéérence :rence :
Paris, 4Paris, 4èèmeme Ch, 20 janvier 1977, PIBD 1977, Ch, 20 janvier 1977, PIBD 1977, 
nn°° 200200--IIIIII--358, approuv358, approuvéé par Cass. Com., 27 par Cass. Com., 27 
novembre 1978, PIBD 1979, nnovembre 1978, PIBD 1979, n°° 230230--IIIIII--56 :56 :

Art antArt antéérieur : utilisation de la rieur : utilisation de la 
Nitrovine comme antibiotiqueNitrovine comme antibiotique

Brevet : utilisation du même Brevet : utilisation du même 
composcomposéé comme stimulateur de comme stimulateur de 
croissance des animaux (dcroissance des animaux (dééclarclaréée e 
nouvelle)nouvelle)

120

TGI Paris, 3TGI Paris, 3èèmeme Ch, 14 mars 2000 (inCh, 14 mars 2000 (inéédit)dit)
““ Mais il est constant quMais il est constant qu’’il nil n’’antantéériorise pas de riorise pas de 

toutes pitoutes pièèces la revendication 15 dces la revendication 15 dèès lors que s lors que 
même smême s’’il couvre un lait maternisil couvre un lait materniséé constituant constituant 
un produit alimentaire qui prun produit alimentaire qui préésente la même sente la même 
compositioncomposition que celle dque celle déécrite dans la crite dans la 
revendication en vue de sa fabrication, revendication en vue de sa fabrication, elle elle 
nn’’antantéériorise pas les rriorise pas les réésultatssultats ddéécrits dans la crits dans la 
revendication, revendication, àà savoir :savoir :
-- la stimulation de rla stimulation de rééparationparation
-- et la ret la rééggéénnéération des cellules intestines desration des cellules intestines des
nourrissons et adultesnourrissons et adultes””..
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3.2.6.  Combinaison de moyens connus

DDééfinition de la combinaison de moyens :  des moyens finition de la combinaison de moyens :  des moyens 
qui coopqui coopèèrent rent àà ll’’obtention dobtention d’’un run réésultat commun sultat commun 
diffdifféérent de la simple addition des rrent de la simple addition des réésultats propres de sultats propres de 
chaque moyenchaque moyen
RRéégime : lgime : l’’antantéérioritrioritéé est destructrice de nouveautest destructrice de nouveautéé si si 
elle delle déécrit les mêmes moyens combincrit les mêmes moyens combinéés de la même s de la même 
manimanièère aux fins du même rre aux fins du même réésultat.sultat.

Exemple : composition herbicide comprenant deux Exemple : composition herbicide comprenant deux 
composcomposéés connus utiliss connus utiliséés ants antéérieurement rieurement àà dd’’autres autres 
fins.fins.

122

3.2.7.  Juxtaposition de moyens connus

DDééfinition de la juxtaposition de moyens : des finition de la juxtaposition de moyens : des 
moyens qui ne procurent pas dmoyens qui ne procurent pas d’’autre rautre réésultat que sultat que 
la somme des rla somme des réésultats propres sultats propres àà chaque moyenchaque moyen
Selon certaines dSelon certaines déécisions, en prcisions, en préésence dsence d’’une une 
invention de juxtaposition, chaque moyen peut invention de juxtaposition, chaque moyen peut 
être antêtre antéériorisrioriséé ssééparparéément :ment :

Lyon, 1Lyon, 1èèrere Ch, 10 septembre 1998, PIBD 1999,Ch, 10 septembre 1998, PIBD 1999,
nn°° 669669--IIIIII--4242
Paris, 4Paris, 4èèmeme Ch, Ch, 8 mars 2000, RDPI 2000, n8 mars 2000, RDPI 2000, n°° 114, 114, 
p. 13.p. 13.
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3.2.8.  Invention de sélection

SSéélection dlection d’’un composun composéé dans une vaste dans une vaste 
famille pour ses proprifamille pour ses propriééttéés ou son s ou son 
efficacitefficacitéé particuliparticulièères,res,

SSéélection dlection d’’une plage une plage éétroite de valeurs troite de valeurs 
dans un domaine numdans un domaine numéériquement vaste.riquement vaste.

124

Exemple jurisprudentiel :Exemple jurisprudentiel :
Affaire de lAffaire de l’’Isoproturon, Cass. Com.,Isoproturon, Cass. Com.,
26 avril 1994, PIBD 1994, n26 avril 1994, PIBD 1994, n°° 572572--IIIIII--417 :417 :

«« Mais attendu, dMais attendu, d’’une part, que lune part, que l’’arrêt retient que le arrêt retient que le 
brevet nbrevet n°° 71.06517 a, pour l71.06517 a, pour l’’Isoproturon, mis en Isoproturon, mis en 
éévidence les effets spvidence les effets spéécifiques de son emploi pour cifiques de son emploi pour 
diverses espdiverses espèèces cultivces cultivéées et pour certaines es et pour certaines 
mauvaises herbes ; que, de ces constatations et mauvaises herbes ; que, de ces constatations et 
apprapprééciations, dont il rciations, dont il réésultait que le produit connu sultait que le produit connu 
par sa formule chimique npar sa formule chimique n’é’était pas connu pour tait pas connu pour 
ll’’application revendiquapplication revendiquéée, la cour de, la cour d’’appel a dappel a dééduit duit 
souverainement que le souverainement que le brevet nbrevet n°° 69.03235, même 69.03235, même 
ss’’il embrassait lil embrassait l’’Isoproturon dans la formule Isoproturon dans la formule 
ggéénnéérale figurant dans la revendication 3rale figurant dans la revendication 3, ne , ne 
constituait pas une antconstituait pas une antéérioritrioritéé de toutes pide toutes pièèces pour ces pour 
le brevet litigieux.le brevet litigieux. »»
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3.2.9.  Cas particulier de la deuxième 
application thérapeutique

Non brevetabilitNon brevetabilitéé de la deuxide la deuxièème applicationme application
ththéérapeutique :rapeutique :

article L.611article L.611--11, alin11, alinééa 4, du Code de la Propria 4, du Code de la Propriééttéé
Intellectuelle :Intellectuelle :

«« Les dispositions des alinéas précédents n’excluent 
pas la brevetabilité, pour la mise en oeuvre d’une 
des méthodes visées à l’article L. 611-16, d’une 
substance ou composition exposée dans l’état de la 
technique, à condition que son utilisation pour toute 
méthode visée audit article ne soit pas contenue 
dans l’état de la technique. »

=  article 54, alin=  article 54, alinééa 5 de la Convention sur le Breveta 5 de la Convention sur le Brevet
EuropEuropééenen

126

Exemple jurisprudentiel : Paris, 4Exemple jurisprudentiel : Paris, 4èèmeme Ch,Ch,
15 septembre 2000, PIBD 2001, n15 septembre 2000, PIBD 2001, n°° 726726--IIIIII--429 :429 :

““ …… aucune utilisation thaucune utilisation théérapeutique de lrapeutique de l’’AZT AZT 
et aucun emploi de let aucun emploi de l’’AZT pour la prAZT pour la prééparation paration 
dd’’un mun méédicament ndicament n’’ayant ayant ééttéé divulgudivulguéé””, les , les 
revendications protrevendications protéégeant lgeant l’’utilisation de lutilisation de l’’AZT AZT 
dans le traitement du Sida sont nouvelles.dans le traitement du Sida sont nouvelles.
Un document qui Un document qui ““ne fait qune fait qu’é’émettre une mettre une 
hypothhypothèèsese”” sur une utilisation thsur une utilisation théérapeutique rapeutique 
possible de lpossible de l’’AZT ne vaut pas divulgation, AZT ne vaut pas divulgation, 
faute de caractfaute de caractèère suffisamment explicite.re suffisamment explicite.
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Revendication admise par lRevendication admise par l’’Office Office 
EuropEuropééen des Brevets : en des Brevets : 

«« utilisation dutilisation d’’une substance X pour la une substance X pour la 
production dproduction d’’un mun méédicament pour le dicament pour le 
traitement thtraitement théérapeutiquerapeutique »» ((Swiss type Swiss type 
claimclaim) ) 

(G6/83, Grande Chambre de Recours de l(G6/83, Grande Chambre de Recours de l’’OEB , 5 OEB , 5 
ddéécembre 1984, JO OEB 1985, p. 67)cembre 1984, JO OEB 1985, p. 67)

128

Incertitude concernant la validitIncertitude concernant la validitéé, en , en 
France, des France, des Swiss type claimsSwiss type claims..

Paris, 4Paris, 4èèmeme Ch, 11 juin 1991, Ch, 11 juin 1991, 
SynthSynthéélabo/Najer, PIBD 1991, nlabo/Najer, PIBD 1991, n°° 511511--IIIIII--
668668
Cass. Com., 26 octobre 1993, Dossiers Cass. Com., 26 octobre 1993, Dossiers 
Brevets 1993.III.6Brevets 1993.III.6
Lyon, 20 mars 1995, Dossiers Brevets Lyon, 20 mars 1995, Dossiers Brevets 
1995.I.61995.I.6
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Convention sur le Brevet EuropConvention sur le Brevet Europééen ren réévisviséée lee le
29 novembre 2000 (non encore en vigueur),  29 novembre 2000 (non encore en vigueur),  
brevetabilitbrevetabilitéé des compositions pour toute nouvelle des compositions pour toute nouvelle 
utilisation :utilisation :
Article 54 (5) :Article 54 (5) :

«« Les paragraphes (2) et (3) nLes paragraphes (2) et (3) n’’excluent pas non excluent pas non 
plus la brevetabilitplus la brevetabilitéé dd’’une substance ou une substance ou 
composition viscomposition viséée au paragraphe (4) pour toute e au paragraphe (4) pour toute 
utilisation sputilisation spéécifique dans toute mcifique dans toute mééthode visthode viséée e 
àà ll’’article 53, lettre c), article 53, lettre c), àà condition que cette condition que cette 
utilisation pour lutilisation pour l’’une quelconque de ces une quelconque de ces 
mmééthodes ne soit pas comprise dans lthodes ne soit pas comprise dans l’é’état de la tat de la 
technique.technique. »»

130

3.2.10.  Cas particulier des 
séquences d’ADN

Division dDivision d’’opposition de lopposition de l’’Office EuropOffice Europééen des en des 
Brevets, 8 dBrevets, 8 déécembre 1994, JO OEB 1995, p. 388cembre 1994, JO OEB 1995, p. 388

Il importe peu que le gIl importe peu que le gèène codant pour la ne codant pour la 
relaxine ait toujours existrelaxine ait toujours existéé dans le corps de la dans le corps de la 
femmefemme
Les fragments dLes fragments d’’ADN revendiquADN revendiquéés sont s sont 
nouveaux parce que isolnouveaux parce que isoléés pour la premis pour la premièère re 
foisfois..
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Partie 3. L’activité inventive

1.1. DDééfinition gfinition géénnéérale de lrale de l’’activitactivitéé
inventiveinventive

2.2. RRèègles dgles d’’apprapprééciation de lciation de l’’activitactivitéé
inventiveinventive

3.3. ÉÉtude de cas jurisprudentielstude de cas jurisprudentiels

132

1.  Définition générale
de l’activité inventive

Plan :Plan :

1.1.1.1. Origine de lOrigine de l’’exigence dexigence d’’activitactivitéé
inventiveinventive

1.2.1.2. Notion dNotion d’’activitactivitéé inventiveinventive
1.3.1.3. DDéémarche intellectuelle pourmarche intellectuelle pour

ll’’apprapprééciation de lciation de l’’activitactivitéé inventiveinventive
1.4.1.4. Date dDate d’’apprapprééciation de lciation de l’’activitactivitéé

inventiveinventive
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1.1.  Origine de l’exigence
d’activité inventive

Convention de Strasbourg du 27 novembre Convention de Strasbourg du 27 novembre 
1963 sur l1963 sur l’’unification de certains unification de certains ééllééments du ments du 
droit des brevetsdroit des brevets
Loi du 2 janvier 1968Loi du 2 janvier 1968
Une exigence gUne exigence géénnééralisraliséée par les ADPIC e par les ADPIC 
(Accords relatifs aux aspects des droits de (Accords relatifs aux aspects des droits de 
propripropriééttéé intellectuelle qui touchent au intellectuelle qui touchent au 
commerce, annexe commerce, annexe àà ll’’Accord instituant Accord instituant 
ll’’OMC le 15 avril 1994)OMC le 15 avril 1994)

134

1.2.  Notion d’activité inventive

Article L.611Article L.611--14 du Code de la Propri14 du Code de la Propriééttéé
Intellectuelle :Intellectuelle :

«« Une invention est considUne invention est considéérréée comme e comme 
impliquant une activitimpliquant une activitéé inventive si, pour un inventive si, pour un 
homme du mhomme du méétier, elle ne dtier, elle ne déécoule pas dcoule pas d’’une une 
manimanièère re éévidente de lvidente de l’é’état de la technique.tat de la technique. »»

= Article 56 de la Convention sur le Brevet = Article 56 de la Convention sur le Brevet 
EuropEuropééenen
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Importance considérable de la 
condition d’activité inventive

LL’’une des principales causes dune des principales causes d’’annulation annulation 
dd’’un brevetun brevet

136

1.3.  Démarche intellectuelle pour l’appréciation
de l’activité inventive

++

évidence
invention

A1 A2 A3

Homme
du métier

?
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1.4.  Date d’appréciation de l’activité
inventive

Même date que pour la nouveautMême date que pour la nouveautéé

138

2.  Règles d’appréciation
de l’activité inventive

2.1.2.1. ÉÉtat de la technique opposabletat de la technique opposable
2.2.2.2. DDééfinition de lfinition de l’’homme du mhomme du méétiertier
2.3.2.3. ApprApprééciation de lciation de l’é’évidencevidence
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2.1.  État de la technique opposable

ÉÉtat de la technique pris en considtat de la technique pris en considéération ration 
pour lpour l’’apprapprééciation de la nouveautciation de la nouveautéé
Sans les demandes de brevet non Sans les demandes de brevet non 
publipubliééeses

140

En effet, selon lEn effet, selon l’’article L. 611article L. 611--14 :14 :

«« Si lSi l’é’état de la technique comprend des tat de la technique comprend des 
documents mentionndocuments mentionnéés au troisis au troisièème me 
alinalinééa de la de l’’article L. 611article L. 611--11, ils ne sont 11, ils ne sont 
pas pris en considpas pris en considéération pour ration pour 
ll’’apprapprééciation de lciation de l’’activitactivitéé inventiveinventive »»..

=  Article 56 de la Convention sur le Brevet=  Article 56 de la Convention sur le Brevet
EuropEuropééenen
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2.2.  Définition de l’homme du métier

Un homme ordinaire, qui sait exUn homme ordinaire, qui sait exéécuter mais sans cuter mais sans 
imagination :imagination :

Une fiction juridique (comme le bon pUne fiction juridique (comme le bon pèère de re de 
famille du droit civil)famille du droit civil)
LL’’homme du mhomme du méétier posstier possèède les connaissances de les connaissances 
normales (thnormales (thééoriques et pratiques) du moriques et pratiques) du méétier,tier,
Il est formIl est forméé et exercet exercéé..

142

Formule du Professeur Mousseron :Formule du Professeur Mousseron :
«« Technicien moyen Technicien moyen éétrange, il acctrange, il accèède de àà

une documentation considune documentation considéérable, mais rable, mais 
ses facultses facultéés de raisonnement sont s de raisonnement sont 
limitlimitéées es àà celles dcelles d’’un agent moyen sans un agent moyen sans 
la moindre capacitla moindre capacitéé inventive, sans la inventive, sans la 
moindre aptitude moindre aptitude àà ddéépasser la zone passer la zone 
dd’é’évidence qui entoure les vidence qui entoure les 
connaissances quconnaissances qu’’il mail maîîtrisetrise »»..
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Formule classique de la jurisprudenceFormule classique de la jurisprudence

«« LL’’homme du mhomme du méétier posstier posséédant les dant les 
connaissances et les aptitudes connaissances et les aptitudes 
ordinairesordinaires »»

144

Formulation des Directives de lFormulation des Directives de l’’Office Office 
EuropEuropééen des Brevets (C.IV, 9en des Brevets (C.IV, 9--6) :6) :

«« LL’’homme du mhomme du méétier est un praticien tier est un praticien 
normalement qualifinormalement qualifiéé au courant de au courant de 
ce qui formait les connaissances ce qui formait les connaissances 
ggéénnéérales communes dans la rales communes dans la 
techniquetechnique »»..
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Ce qui relCe qui relèève des compve des compéétences normales tences normales 
de lde l’’homme du mhomme du méétier :tier :

application de ses connaissances application de ses connaissances 
professionnellesprofessionnelles
rrééglages et expglages et expéériences de routineriences de routine
opopéérations drations d’’exexéécutioncution
mise en mise en œœuvre duvre d’’orientations ou de orientations ou de 
prprééconisations techniquesconisations techniques
raisonnements draisonnements dééductifs nductifs n’’impliquant impliquant 
pas de crpas de crééativitativitéé

146

En revanche :En revanche :

ll’’homme du mhomme du méétier est prisonnier des tier est prisonnier des 
prprééjugjugéés de son ms de son méétiertier

il ne cril ne créée pas, il ne pas, il n’’a pas da pas d’’imagination imagination 
inventive pour rinventive pour réésoudre un problsoudre un problèème me 
technique non encore rtechnique non encore réésolusolu
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Le niveau professionnel de lLe niveau professionnel de l’’homme du homme du 
mméétier est en rapport avec la nature de la tier est en rapport avec la nature de la 
technique :technique :

un technicien moyen, tel quun technicien moyen, tel qu’’un un 
contremacontremaîître, pour un domaine technique tre, pour un domaine technique 
relativement simple,relativement simple,

un ingun ingéénieur qualifinieur qualifiéé pour un domaine pour un domaine 
technique de pointe.technique de pointe.

148

Exemple jurisprudentiel dans le domaine des Exemple jurisprudentiel dans le domaine des 
herbicides :herbicides :
«« dans le domaine des herbicides, ldans le domaine des herbicides, l’’homme du homme du 

mméétier est un tier est un spspéécialiste qualificialiste qualifiéé disposant disposant 
pour lpour l’’application de la chimie en application de la chimie en 
agronomie dagronomie d’’un appareil important un appareil important 
(documentation, personnel, mat(documentation, personnel, matéériel) riel) »»
(Paris, 4(Paris, 4èèmeme Ch, 19 octobre 1977, Dossiers Ch, 19 octobre 1977, Dossiers 
Brevets 1978, IIBrevets 1978, II--1).1).
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Dans le domaine des biotechnologies, un Dans le domaine des biotechnologies, un 
scientifique titulaire dscientifique titulaire d’’un diplôme un diplôme 
universitaire, y compris un doctorat, et universitaire, y compris un doctorat, et 
travaillant dans un laboratoire [mais pas travaillant dans un laboratoire [mais pas 
un laurun laurééat du prix Nobel ! (T60/89, JO at du prix Nobel ! (T60/89, JO 
1992, 268)]1992, 268)]

150

Le mLe méétier tier àà prendre en compteprendre en compte

Le constructeur, et non Le constructeur, et non 
ll’’utilisateur, des objets brevetutilisateur, des objets brevetééss
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Le mLe méétier dans lequel le probltier dans lequel le problèème me 
technique rtechnique réésolu par lsolu par l’’invention se poseinvention se pose

152

ProblProblèème des inventions situme des inventions situéées au es au 
carrefour de plusieurs domaines carrefour de plusieurs domaines 
techniquestechniques

Exemple : les couches culottes Exemple : les couches culottes àà
fermetures adhfermetures adhéésivessives
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Solution franSolution franççaise de laise de l’’homme du mhomme du méétier aux tier aux 
connaissances composites :connaissances composites :

«« Cet homme du mCet homme du méétier, qui fabrique des couches tier, qui fabrique des couches 
culottes se fixant par des fermetures adhculottes se fixant par des fermetures adhéésives, sives, 
a dans ses connaissances normales et a dans ses connaissances normales et 
ordinaires la technique des systordinaires la technique des systèèmes de mes de 
fermeture par adhfermeture par adhéésif sif ; que d; que d’’ailleurs le ailleurs le 
problproblèème me àà rréésoudre soudre éétant dtant d’’opopéérer le drer le déécollage collage 
et le recollage det le recollage d’’une attache adhune attache adhéésive sans sive sans 
ddééchirer la zone de fixation, la solution de ce chirer la zone de fixation, la solution de ce 
problproblèème imposait de conname imposait de connaîître la technique des tre la technique des 
adhadhéésifs au sens largesifs au sens large »» (Paris, 4(Paris, 4èèmeme Ch,Ch,
14 novembre 1991, 14 novembre 1991, PeaudoucePeaudouce c. Procter & c. Procter & 
GambleGamble, Annales de la Propri, Annales de la Propriééttéé Industrielle Industrielle 
1992, p. 157)1992, p. 157)

154

Solution europSolution europééenne du groupe de personnesenne du groupe de personnes
DDéécision T164/92, Chambre de Recours cision T164/92, Chambre de Recours 
Technique de lTechnique de l’’Office EuropOffice Europééen des Brevets, en des Brevets, 
29 avril 1992, Dossiers Brevets 1995, III.4 :29 avril 1992, Dossiers Brevets 1995, III.4 :

•• Invention : Invention : éélléément de calcul ment de calcul 
éélectronique, soit le domaine de lectronique, soit le domaine de 
ll’é’électroniquelectronique

•• Discussion dDiscussion d’’une antune antéérioritrioritéé du domaine du domaine 
de la programmationde la programmation
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Solution retenue dans T164/92 :Solution retenue dans T164/92 :

«« LL’é’électronicien en question dlectronicien en question dééciderait sans ciderait sans 
aucun doute de consulter immaucun doute de consulter imméédiatement un diatement un 
spspéécialiste de la programmationcialiste de la programmation »»

«« Lorsque, comme cLorsque, comme c’’est le cas en lest le cas en l’’espespèèce, on ce, on 
ne peut attendre de lne peut attendre de l’’homme du mhomme du méétier qutier qu’’il il 
posspossèède des connaissances suffisantes de la de des connaissances suffisantes de la 
programmation, il convient de considprogrammation, il convient de considéérer rer 
que toute une que toute une ééquipe de production doit se quipe de production doit se 
pencher sur la solution du problpencher sur la solution du problèèmeme »»..

156

Autre exemple : T412/93, brevet portant sur Autre exemple : T412/93, brevet portant sur 
la production dla production d’é’érythroporythropoïéïétine, qui retient, tine, qui retient, 
au titre de lau titre de l’’homme du mhomme du méétier, une tier, une ééquipe quipe 
composcomposéée de trois personnese de trois personnes

un chercheur titulaire dun chercheur titulaire d’’un doctorat et un doctorat et 
bbéénnééficiaire de plusieurs annficiaire de plusieurs annéées es 
dd’’expexpéérience dans le domaine concernrience dans le domaine concernéé
du gdu géénie gnie géénnéétique ou de la biochimietique ou de la biochimie
deux techniciens de laboratoire versdeux techniciens de laboratoire verséés s 
dans les techniques concerndans les techniques concernéées par es par 
ll’’inventioninvention
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RRééticences de la jurisprudence ticences de la jurisprudence 
franfranççaise visaise vis--àà--vis de lvis de l’’homme du homme du 
mméétier plural :tier plural :

Affaire Bosch c. Guillet :Affaire Bosch c. Guillet :
•• Paris, 4Paris, 4èèmeme Ch, 24 juin 1993, Ch, 24 juin 1993, 

PIBD 1993, nPIBD 1993, n°° 553553--IIIIII--613613
•• Cass. Com., 17 octobre 1995, Cass. Com., 17 octobre 1995, 

PIBD 1996, nPIBD 1996, n°° 602602--IIIIII--3434

158

Les connaissances attendues de lLes connaissances attendues de l’’homme du homme du 
mméétiertier ::

Les connaissances normales de la technique en causeLes connaissances normales de la technique en cause
Les connaissances gLes connaissances géénnéérales non lirales non liéées es àà un domaine un domaine 
spspéécifiquecifique
Les connaissances provenant de domaines voisins Les connaissances provenant de domaines voisins 
posant des problposant des problèèmes identiques ou analoguesmes identiques ou analogues

Paris, 4Paris, 4èème Ch, 18 octobre 1990, PIBD 1990,me Ch, 18 octobre 1990, PIBD 1990,
nn°° 492492--IIIIII--35, qui a retenu que les connaissances 35, qui a retenu que les connaissances 
relatives aux faneuses sont opposables relatives aux faneuses sont opposables àà un brevet un brevet 
portant sur une herseportant sur une herse
Paris, 4Paris, 4èème Ch, 14 fme Ch, 14 féévrier 1991, PIBD 1991,vrier 1991, PIBD 1991,
nn°° 504504--IIIIII--432, qui a retenu que 432, qui a retenu que «« ll’’homme du homme du 
mméétier ayant tier ayant àà rréésoudre des questions relatives soudre des questions relatives àà
ll’’emballage de charges ne peut ignorer les emballage de charges ne peut ignorer les 
techniques dtechniques d’’emballage demballage d’’objet de taille plus objet de taille plus 
petite.petite. »»



27 janvier 2005M:\IRO\971040\Centre Paul Roubier\Nouveauté et activité inventive 27 01 2005.ppt

Isabelle ROMET  – Nouveauté et activité inventive 80

159

Tendance Tendance àà rejeter les donnrejeter les donnéées non es non 
acquises de la science, notamment dans acquises de la science, notamment dans 
le domaine mle domaine méédicaldical

Tribunal de Grande Instance Paris, Tribunal de Grande Instance Paris, 
16 novembre 1994, PIBD 1995,16 novembre 1994, PIBD 1995,
nn°° 583583--IIIIII--115 (L115 (L’’OrOrééal/al/EstEstééee
LauderLauder))

160

2.3.  Appréciation de l’évidence

Plan :Plan :
2.3.1.2.3.1. Approche fondApproche fondéée sur le raisonnemente sur le raisonnement

attendu de lattendu de l’’homme du mhomme du méétiertier
2.3.2.2.3.2. Approche fondApproche fondéée sur des indicese sur des indices
2.3.3.2.3.3. Exigence de motivationExigence de motivation
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2.3.1.  Approche fondée sur le raisonnement 
attendu de l’homme du métier

Approche parfois dite Approche parfois dite 
«« subjectivesubjective »»
PossibilitPossibilitéé de combiner les de combiner les 
antantéérioritrioritéés : s : la mosala mosaïïque de que de 
ll’’art antart antéérieurrieur

162

MMééthode dthode déécrite par Paul Mathcrite par Paul Mathéély, dans ly, dans Le Le 
nouveau droit frannouveau droit franççais des brevets dais des brevets d’’inventioninvention ::

Analyse approfondie de lAnalyse approfondie de l’’invention :invention :
ddééfinition du problfinition du problèèmeme
ddééfinition des moyens constitutifs de finition des moyens constitutifs de 
ll’’invention, dans leur forme, leur application invention, dans leur forme, leur application 
et leur fonctionet leur fonction

DDéétermination de la nouveauttermination de la nouveautéé restante de restante de 
ll’’invention par comparaison invention par comparaison àà ll’’art antart antéérieurrieur
ApprApprééciation de lciation de l’é’évidence des vidence des ééllééments ments 
constitutifs de la nouveautconstitutifs de la nouveautéé restante, en restante, en 
ss’’identifiant identifiant àà ll’’homme du mhomme du méétiertier
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Raisonnement de lRaisonnement de l’’Office EuropOffice Europééen des en des 
Brevets Brevets àà partir de lpartir de l’’antantéérioritrioritéé la plus la plus 
proche : proche : approche problapproche problèème/solutionme/solution

identification du ou des problidentification du ou des problèème(s) me(s) àà
rréésoudre,soudre,

ddéétermination de ltermination de l’é’état de la technique tat de la technique 
le plus proche,le plus proche,
apprapprééciation de lciation de l’é’évidence de la vidence de la 
solution brevetsolution brevetééee

164

Rejet de lRejet de l’’analyse analyse a posteriori a posteriori 
(distinction europ(distinction europééenne enne ““couldcould--
wouldwould””))

La question nLa question n’’est pas de savoir si est pas de savoir si 
ll’’homme du mhomme du méétier tier aurait puaurait pu
rrééaliser laliser l’’inventioninvention
Elle est de savoir sElle est de savoir s’’il il ll’’aurait faitaurait fait
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CritCritèère de lre de l’’espespéérance raisonnable de rrance raisonnable de rééussite, ussite, 
notamment dans le domaine de la notamment dans le domaine de la 
biotechnologie et du gbiotechnologie et du géénie gnie géénnéétiquetique

LL’’espespéérance raisonnable de rrance raisonnable de rééussite ussite 
repose sur une apprrepose sur une apprééciation scientifique des ciation scientifique des 
donndonnéées en pres en préésence ; elle suppose que sence ; elle suppose que 
ll’’homme du mhomme du méétier puisse prtier puisse préévoir, voir, àà partir partir 
des connaissances disponibles, que son des connaissances disponibles, que son 
projet peut être menprojet peut être menéé àà bien dans un dbien dans un déélai lai 
raisonnableraisonnable
Elle ne se confond donc pas avec Elle ne se confond donc pas avec ll’’espoir espoir 
de rde rééussiteussite, qui est seulement l, qui est seulement l’’expression expression 
dd’’un souhait (T207/94, JO 1999, p. 273)un souhait (T207/94, JO 1999, p. 273)

166

Le fait quLe fait qu’’il soit il soit éévident dvident d’’essayer essayer 
nn’’implique pas forcimplique pas forcéément une ment une 
espespéérance raisonnable de rrance raisonnable de rééussite ussite 
(T187/93)(T187/93)
Le fait que le projet demande une Le fait que le projet demande une 
grande quantitgrande quantitéé de travail nde travail n’’implique implique 
pas dpas d’’activitactivitéé inventive si ce travail inventive si ce travail 
relrelèève dve d’’opopéérations drations d’’exexéécutionscutions
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T641/00, Chambre de Recours Technique de T641/00, Chambre de Recours Technique de 
ll’’Office EuropOffice Europééen des Brevets,en des Brevets,
26 septembre 2002, brevet Comvik :26 septembre 2002, brevet Comvik :
«« LorsquLorsqu’’une invention se compose dune invention se compose d’’un un 

ensemble de caractensemble de caractééristiques techniques et ristiques techniques et 
non techniques et qunon techniques et qu’’elle prelle préésente sente 
globalement un caractglobalement un caractèère technique, re technique, 
ll’’exigence dexigence d’’activitactivitéé inventive doit être inventive doit être 
apprapprééciciéée en tenant compte de toutes les e en tenant compte de toutes les 
caractcaractééristiques qui contribuent audit ristiques qui contribuent audit 
caractcaractèère technique, les caractre technique, les caractééristiques qui ristiques qui 
nn’’apportent pas une telle contribution ne apportent pas une telle contribution ne 
pouvant pouvant éétayer ltayer l’’existence dexistence d’’une activitune activitéé
inventive.inventive. »»

168

Inventions dites Inventions dites «« de problde problèèmeme »» ::

LL’’activitactivitéé inventive peut rinventive peut réésider dans la sider dans la 
formulation du problformulation du problèème technique, si celuime technique, si celui--ci ci 
nn’é’était pas tait pas éévident vident àà ddéégager, même si la gager, même si la 
solution revendiqusolution revendiquéée apparae apparaîît rt réétrospectivement trospectivement 
éévidente [T2/83 (JO 1984, 265), T225/84], TGI vidente [T2/83 (JO 1984, 265), T225/84], TGI 
Paris, 14 novembre 1985, Dalloz 1987, Paris, 14 novembre 1985, Dalloz 1987, SommSomm. . 
Com. 117)Com. 117)
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Petit Petit clausierclausier jurisprudentiel de ljurisprudentiel de l’’approche dite approche dite 
subjective :subjective :

En faveur de lEn faveur de l’’activitactivitéé inventiveinventive
«« La communautLa communautéé scientifique ne sscientifique ne s’’attendait attendait 

guguèère re àà ce quece que…… »»
«« Il Il éétait impossible de prtait impossible de préévoir lvoir l’’influenceinfluence…… »»
«« Aucun Aucun éélléément ne permettait de penser ment ne permettait de penser 

queque…… »»

170

«« Les enseignements de lLes enseignements de l’’art antart antéérieur rieur 
nn’’incitaient pas lincitaient pas l’’homme du mhomme du méétier tier à…à… »»

«« Aucune des antAucune des antéérioritrioritéés ne permettait s ne permettait àà
ll’’homme du mhomme du méétier qui recherchait tier qui recherchait à…à… de de 
parvenir, par de simples opparvenir, par de simples opéérations rations 
dd’’exexéécution, cution, àà de telles modificationsde telles modifications »»

«« La combinaison des divers La combinaison des divers ééllééments ments 
enseignenseignéés par ces mêmes brevets s par ces mêmes brevets 
[ant[antéérioritrioritéés] s] ne permettait pas plus de ne permettait pas plus de 
concevoir cette solutionconcevoir cette solution »»
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«« Aucun des titres prAucun des titres préécitcitéés ne suggs ne suggéérait rait 
àà la personne du mla personne du méétier la rtier la rééunion de union de 
[A et B] ; qu[A et B] ; qu’’elle nelle n’é’était donc pas tait donc pas 
conduite naturellement, au vu des conduite naturellement, au vu des 
enseignements des antenseignements des antéérioritrioritéés et s et àà
ll’’aide de ses seules connaissances aide de ses seules connaissances 
professionnelles, professionnelles, àà la conception du la conception du 
dispositif tel que revendiqudispositif tel que revendiquéé »»..

172

En dEn dééfaveur de lfaveur de l’’activitactivitéé inventive :inventive :

«« La revendication porte sur un dLa revendication porte sur un déétail tail 
dd’’exexéécution et lcution et l’’homme du mhomme du méétier est tier est 
naturellement conduit naturellement conduit à…à… »»

«« LL’’homme du mhomme du méétier tier éétait conduit par tait conduit par 
une simple opune simple opéération dration d’’exexéécution cution 
exempte de toute activitexempte de toute activitéé inventiveinventive …… »»

«« La combinaison des procLa combinaison des procééddéés connus s connus 
nn’’excexcéédait par la compdait par la compéétence de tence de 
ll’’homme du mhomme du méétiertier »»..
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«« Au vu des enseignements du brevet Au vu des enseignements du brevet 
britanniquebritannique……, l, l’’homme de lhomme de l’’art, par de art, par de 
simples opsimples opéérations drations d’’exexéécution, cution, éétait tait àà même même 
de rde rééaliser laliser l’’inventioninvention »»

«« LL’’homme du mhomme du méétier, lequel se dtier, lequel se dééfinit comme finit comme 
le sple spéécialiste de (cialiste de (……) qui cherchait ) qui cherchait àà rrééaliser aliser 
((……) parvenait d) parvenait d’é’évidence, au seul moyen de vidence, au seul moyen de 
ses connaissances professionnelles, (ses connaissances professionnelles, (……) ) àà la la 
solution prsolution prééconisconiséée par la revendication 1 e par la revendication 1 
au moyen dau moyen d’’une simple opune simple opéération ration 
dd’’exexéécution exempte de toute activitcution exempte de toute activitéé
inventiveinventive »»..

174

2.3.2.  Approche fondée sur des 
indices

Plan :Plan :

2.3.2.1.  Indices positifs d2.3.2.1.  Indices positifs d’’activitactivitéé inventiveinventive

2.3.2.2.  Indices n2.3.2.2.  Indices néégatifs dgatifs d’’activitactivitéé inventiveinventive
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2.3.2.1.  Indices positifs
d’activité inventive

176

LL’’effet surprenant :effet surprenant :
Paris, 4Paris, 4èèmeme Ch, 5 fCh, 5 féévrier 1992, Annales de la vrier 1992, Annales de la 
PropriPropriééttéé Industrielle 1992, p. 126 Industrielle 1992, p. 126 
(invention de s(invention de séélection) (affaire dite de lection) (affaire dite de 
ll’’Isoproturon) (pourvoi rejetIsoproturon) (pourvoi rejetéé par Cass. par Cass. 
Com., 26 avril 1994)Com., 26 avril 1994)
Paris, 16 janvier 1998, RDPI 1998, nParis, 16 janvier 1998, RDPI 1998, n°° 86,86,
p. 30p. 30
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Le prLe prééjugjugéé vaincu :vaincu :
Paris, 4Paris, 4èèmeme Ch, 19 octobre 1979, PIBD 1980,Ch, 19 octobre 1979, PIBD 1980,
nn°° 253253--IIIIII--48 ( affaire dite du 48 ( affaire dite du ChlortoluronChlortoluron) :) :

«« Si lSi l’’homme du mhomme du méétier, avec les moyens dont il tier, avec les moyens dont il 
disposait en 1968, disposait en 1968, éétait bien en mesure de tait bien en mesure de 
rrééaliser les expaliser les expéériences permettant de faire le tri riences permettant de faire le tri 
entre herbicides sentre herbicides séélectifs et herbicides non lectifs et herbicides non 
sséélectifs, la technique antlectifs, la technique antéérieure, loin de rieure, loin de 
ll’’orienter vers lorienter vers l’’expexpéérimentation du rimentation du 
chlortoluron comme herbicide schlortoluron comme herbicide séélectif dans les lectif dans les 
cultures du blcultures du bléé, l, l’é’écartait dcartait d’’une telle entreprise une telle entreprise 
et cret crééait un prait un prééjugjugéé ququ’’ont dont dûû vaincre  les vaincre  les 
chercheurschercheurs »»..

178

•• TGI Paris, 3TGI Paris, 3èèmeme Ch, 26 juin 1987, Ch, 26 juin 1987, 
PIBD 1988, nPIBD 1988, n°° 425425--IIIIII--22

•• Paris, 4Paris, 4èèmeme Ch, 25 avril 1990,Ch, 25 avril 1990,
nn°° 484484--IIIIII--506506

•• Paris, 4Paris, 4èèmeme Ch, 17 dCh, 17 déécembre 1992, cembre 1992, 
PIBD 1993, nPIBD 1993, n°° 543543--IIIIII--285285
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Le dLe déélai lai éécoulcouléé entre le problentre le problèème ou me ou 
les antles antéérioritrioritéés et la solution brevets et la solution brevetéée e 
((«« long felt needlong felt need »»))

Paris, 4Paris, 4èèmeme Ch, 27 octobre 1994, Ch, 27 octobre 1994, 
PIBD 1995, nPIBD 1995, n°° 580580--IIIIII--30.30.

180

La simplicitLa simplicitéé de la solution revendiqude la solution revendiquééee
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Les avantages de lLes avantages de l’’inventioninvention

Dans une moindre mesure, le succDans une moindre mesure, le succèès s 
commercial de lcommercial de l’’invention, dont le invention, dont le 
nombre de licencesnombre de licences

182

2.3.2.2.  Indices négatifs
d’activité inventive

De simples opDe simples opéérations drations d’’exexéécution suffisentcution suffisent
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Inventions de juxtaposition :Inventions de juxtaposition :

«« que ne relque ne relèève pas de lve pas de l’’activitactivitéé inventive la inventive la 
juxtaposition djuxtaposition d’’opopéérations connues qui doit, rations connues qui doit, 
dd’é’évidence, aux yeux de lvidence, aux yeux de l’’homme du mhomme du méétier, tier, 
aboutir aboutir àà un run réésultat connu ou attendu au sultat connu ou attendu au 
regard des rregard des réésultats dsultats dééjjàà connus des connus des 
opopéérations en causerations en cause »» (Cass. Com., (Cass. Com., 
19 novembre 2002, PIBD 2003, n19 novembre 2002, PIBD 2003, n°° 761761--IIIIII--
173)173)

184

Le fait dLe fait d’’être contraint dêtre contraint d’’invoquer un grand invoquer un grand 
nombre dnombre d’’antantéérioritrioritéés pour retrouver les s pour retrouver les 
diffdifféérents rents ééllééments de lments de l’’inventioninvention
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La notion dLa notion d’é’équivalencequivalence

186

Cas particulier du transfert d’un moyen 
connu à une application voisine

La condition dLa condition d’’activitactivitéé inventive ne sera pas considinventive ne sera pas considéérréée comme e comme 
remplie :remplie :

si le moyen connu est transpossi le moyen connu est transposéé dans un domaine trdans un domaine trèès proche s proche 
de celui dans lequel il de celui dans lequel il éétait anttait antéérieurement utilisrieurement utiliséé ::

TGI Paris, 25 mai 1979TGI Paris, 25 mai 1979
Paris, 4 mars 1986, Dossiers Brevets 1986, III.2Paris, 4 mars 1986, Dossiers Brevets 1986, III.2

si le moyen conserve sa fonction initiale et procure des si le moyen conserve sa fonction initiale et procure des 
rréésultats de même nature :sultats de même nature :

Paris, 17 septembre 1985, Dossiers Brevets 1986, II.1Paris, 17 septembre 1985, Dossiers Brevets 1986, II.1
Paris, 22 fParis, 22 féévrier 1988, PIBD 1988, nvrier 1988, PIBD 1988, n°° 438438--IIIIII--324324

si lsi l’’utilisation de la matiutilisation de la matièère nouvelle ne produit pas dre nouvelle ne produit pas d’’autres autres 
rréésultats que ceux provenant des qualitsultats que ceux provenant des qualitéés connues de la s connues de la 
matimatièère, le simple transport dans un secteur nouveau dre, le simple transport dans un secteur nouveau d’’un un 
moyen avec les qualitmoyen avec les qualitéés qui lui sont connues pour obtenir la s qui lui sont connues pour obtenir la 
mise en mise en œœuvre de ses facultuvre de ses facultéés relevant de ls relevant de l’é’évidence :vidence :

Paris, 19 septembre 1985, PIBD 1986, III.4Paris, 19 septembre 1985, PIBD 1986, III.4
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2.3.3.  Exigence de motivation

Celui qui conteste lCelui qui conteste l’’activitactivitéé inventive a la charge inventive a la charge 
de de ddéémontrermontrer le dle dééfaut dfaut d’’activitactivitéé inventive :inventive :
«« ququ’’il nil n’’est pas expliquest pas expliquéé en quoi len quoi l’’homme du homme du 

mméétier pouvait par de simples optier pouvait par de simples opéérations rations 
dd’’exexéécution parvenir cution parvenir àà la combinaison de la combinaison de 
caractcaractééristiques exposristiques exposéées es àà la revendication 1la revendication 1 »»
(Paris, 4(Paris, 4èèmeme Ch, 13 septembre 2002, RDPI Ch, 13 septembre 2002, RDPI 
2003, n2003, n°° 148, p. 24)148, p. 24)

188

Le Juge doit motiver sa dLe Juge doit motiver sa déécision, ccision, c’’estest--àà--dire dire 
comparer lcomparer l’’invention aux enseignements invention aux enseignements 
antantéérieurement divulgurieurement divulguéés en se mettant s en se mettant àà la la 
place de lplace de l’’homme du mhomme du méétier :tier :
«« En statuant ainsi, en se bornant sur En statuant ainsi, en se bornant sur 

ll’’activitactivitéé inventive, inventive, àà une affirmation une affirmation 
ggéénnéérale, sans comparer les rale, sans comparer les ééllééments ments 
caractcaractééristiques de lristiques de l’’invention invention àà ll’é’état de la tat de la 
technique technique àà la date du dla date du déépôt du brevet, la pôt du brevet, la 
Cour dCour d’’Appel nAppel n’’a pas donna pas donnéé de base lde base léégale gale 
àà sa dsa déécisioncision »» (Cass. Com., 15 juin 1993, (Cass. Com., 15 juin 1993, 
Annales de la PropriAnnales de la Propriééttéé Industrielle 1994,Industrielle 1994,
p. 92)p. 92)
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3.  Études de cas

190

Paris, 4Paris, 4èèmeme Ch, 18 novembre 1998, Ch, 18 novembre 1998, EurosteelEurosteel c. c. 
BekaertBekaert et et PolybPolybéétonton, Annales de la Propri, Annales de la Propriééttéé
Industrielle 1999, p. 149 :Industrielle 1999, p. 149 :

Revendication nRevendication n°° 1 : 1 : «« procprocééddéé pour rpour rééaliser aliser 
une dalle continue en bune dalle continue en bééton, ton, caractcaractéérisriséée en e en 
ce quce qu’’il consiste il consiste àà ::

couler une dalle totalement libre et couler une dalle totalement libre et 
indindéépendante,pendante,
en mettant en en mettant en œœuvre du buvre du bééton ton àà retrait retrait 
limitlimitéé,,
renforcrenforcéée par des fibrese par des fibres »»
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Paris, 4Paris, 4èèmeme Ch, 24 avril 1998, LCh, 24 avril 1998, L’’OrOrééal c. al c. EstEstééee LauderLauder, , 
Annales de la PropriAnnales de la Propriééttéé Industrielle 1998, p. 203 :Industrielle 1998, p. 203 :

Revendication nRevendication n°° 1 : 1 : «« Composition cosmComposition cosméétique pour la tique pour la 
protection de la peau contre le rayonnement ultraviolet protection de la peau contre le rayonnement ultraviolet 
de longueurs dde longueurs d’’onde comprises entre 280 et 400 nm, onde comprises entre 280 et 400 nm, 
caractcaractéérisriséée par le fait que par le fait qu’’elle comprend, dans un elle comprend, dans un 
support cosmsupport cosméétique comportant au moins une phase tique comportant au moins une phase 
grasse, une quantitgrasse, une quantitéé efficace de (3,5efficace de (3,5--diisopropyldiisopropyl--
salycylate) salycylate) dede cuivre II de formulecuivre II de formule ::

192

Paris, 4Paris, 4èème Ch, 28 mai 1999, Inra c. Solvay, me Ch, 28 mai 1999, Inra c. Solvay, 
PIBD 1999, nPIBD 1999, n°° 687687--IIIIII--501 :501 :

Revendication nRevendication n°° 1 : 1 : «« Composition Composition 
rrééhydratantehydratante utilisable notamment dans utilisable notamment dans 
ll’’alimentation de jeunes animaux ne pouvant alimentation de jeunes animaux ne pouvant 
plus digplus digéérer normalement le lait, rer normalement le lait, caractcaractéérisriséée e 
par le faitpar le fait ququ’’elle comprend :elle comprend :

du lactose ou un produit du lactose ou un produit àà base de lactosebase de lactose
et un complet un compléément comportant des anions ment comportant des anions 
chlorures, acchlorures, acéétate et/ou tate et/ou propionatepropionate et des et des 
cations sodium, potassium et/ou cations sodium, potassium et/ou 
magnmagnéésiumsium »»..
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Partie 4.  La recherche d’antériorités

Plan :Plan :
Les principales sources de documentationLes principales sources de documentation
Les brevets, et leur corollaire, le rapport de Les brevets, et leur corollaire, le rapport de 
recherche prrecherche prééliminaire liminaire 
Les revues techniques et scientifiques Les revues techniques et scientifiques 
Les publications scientifiques Les publications scientifiques 
La documentation interne La documentation interne àà ll’’entrepriseentreprise

194

Les principales sources de 
documentation

Les brevets, et leur corollaire, le rapport de Les brevets, et leur corollaire, le rapport de 
recherche prrecherche prééliminaire liminaire 
Les revues techniques et scientifiques Les revues techniques et scientifiques 
Les publications scientifiques Les publications scientifiques 
La documentation interne La documentation interne àà ll’’entrepriseentreprise
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Comment se constituer une 
documentation

Affaire de moyens et encore plus, de Affaire de moyens et encore plus, de 
volontvolontéé
SystSystèème centralisme centraliséé ou personnalisou personnaliséé
La transmission de lLa transmission de l’’information au sein de information au sein de 
ll’’entreprise entreprise 

196

La recherche documentaire : un préalable 
à toute recherche technique

La masse documentaire double tous les 8 ans La masse documentaire double tous les 8 ans 

Si antSi antéérioritrioritéé il y a, autant que celleil y a, autant que celle--ci soit la plus ci soit la plus 
ancienne possible : libertancienne possible : libertéé dd’’exploitationexploitation

Frustration du chercheur qui dFrustration du chercheur qui déécouvre qucouvre qu’’il nil n’’a a 
rien inventrien inventéé
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Les moyens

Les abrLes abrééggéés : BOPI, JOEB, GAZETTE PCTs : BOPI, JOEB, GAZETTE PCT
Les bases de donnLes bases de donnéées :es :

Office europOffice europééen des brevets : ESPACENET : en des brevets : ESPACENET : 
http://http://ep.espacenet.comep.espacenet.com
Office allemand des brevets : Office allemand des brevets : 
http://http://www.depatisnet.dewww.depatisnet.de
Office amOffice amééricain des brevets : ricain des brevets : 
http://http://www.uspto.govwww.uspto.gov//patftpatft/index.html/index.html
INPI : INPI : http://http://www.inpi.frwww.inpi.fr/brevet/html//brevet/html/index.htmindex.htm

Organismes spOrganismes spéécialiscialiséés : RWS, ARIST, etc.s : RWS, ARIST, etc.
Les dLes déétectives privtectives privééss

198

Les limites

Plus la technique est ancienne, plus la Plus la technique est ancienne, plus la 
recherche devient difficile et alrecherche devient difficile et alééatoire atoire 
«« S.G.D.G.S.G.D.G. »»
Tendance de certains offices : USPTO, Tendance de certains offices : USPTO, 
AUPTO : AUPTO : «« Information Information DisclosureDisclosure
StatementStatement »»
ProblProblèème de la publication me de la publication àà 18 mois des 18 mois des 
brevetsbrevets
ProblProblèème des documents me des documents «« intercalairesintercalaires »»
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THE ENDTHE END


