GRAPI – 12 Septembre 2001 – Synthèse Jurisprudence Brevets

1. Délivrance / Validité du Titre
a. Définition d’une invention

· Cour d’Appel de Paris, 4ème Chambre, Arrêt du 31 Janvier 2001 – Société FACT ANAL c. Décision du Directeur de l’INPI (PIBD, N°721 – III – 281):
Décision fondée notamment sur les dispositions de l’article R. 612-16 CPI lequel précise que « les revendications définissent l’objet de la protection demandée en indiquant les caractéristiques techniques de l’invention. »

Demande de brevet FR 2 770 664, déposée le 30 octobre 1997.

Revendication 1 : Dispositif constitué d’un micro-boîtier électronique de genre calculatrice de poche destiné uniquement à la conversion d’une unité monétaire spécifique quelconque, en « Euro » et inversement.

Revendication 3 : Dispositif selon les revendications 1 et 2, caractérisé par le fait que pour obtenir la conversion d’une somme en « Euro », il suffit de composer digitalement cette somme, puis d’appuyer sur la touche « Euro » pour faire apparaître sur le cadran son équivalence n « Euro ».
La Cour dans son arrêt précise que ces revendications « ne font que référence aux techniques généralement utilisées dans de nombreuses calculatrices sans décrire les caractéristiques de l’invention et se bornent à indiquer le résultat proposé par la calculatrice ». « Considérant par ailleurs que la société FACT ANAL admet implicitement … qu’il s’agit pour l’essentiel de protéger « l’idée » d’une technique qui n’est pas décrite. » « Qu’en rejetant la demande de dépôt du brevet aux motifs de l’absence de définition des caractéristiques techniques, le Directeur de l’INPI a fait une exacte application des textes… »

Recours Rejeté

· Cour d’Appel de Paris, 4ème Chambre, Arrêt du 21 Mars 2001 – Pierre TRAVERE c. Décision du Directeur de l’INPI (PIBD N° 725 – III – 397)
Décision fondée sur la base de l’article L. 611-10 1°, au motif que la demande de brevet n’avait pas trait à une invention.
Demande de brevet FR 0003938 du 29 mars 2000.

Titre : « Procédé et système pour « habiller » et « parer » informatiquement sa photographie avec les vêtements et accessoires proposés sur catalogues imprimés ou Internet avant de procéder à ses achats par correspondance ou automatiquement par Internet ».
Rejet suite à une demande de réduction de redevances en application de l’article L. 612-20 CPI, lequel prévoit cette possibilité, « à moins qu’il ne soit manifeste que l’invention n’est pas brevetable ».
« Considérant que le directeur de l’INPI … a exactement déduit que cette méthode, relevant du domaine économique, ne pouvait être considérée comme une invention ; … que la description du procédé revendiqué se limite à l’exposé de la méthode … sans mentionner les caractéristiques techniques du traitement lui-même ; que ne peut être assimilé à un exposé des caractéristiques techniques le fait de faire appel à des termes issus du domaine de la PAO ;

Que le directeur de l’INPI a rejeté, à juste titre, la demande en réduction de redevance … »
Recours Rejeté
Qu’en est-il donc de l’affaire Amazon.com aux Etats-Unis, qui avaient obtenu un brevet sur le principe du « just one click » pour les achats en ligne. Les Tribunaux US vont-ils suivrent la grande sagesse de l’INPI et des Tribunaux Français qui rejettent ce type de demandes de brevet qui ne concernent pas des « inventions » mais des méthodes de business, et qui sont en fait exclues de la brevetabilité par notre code ?
Le 28 septembre 1999, Amazon.com obtient un brevet US 5,960,411  pour son invention dite du « simple click » et le 21 octobre de la même année, assigne en contrefaçon la société Barnesandnoble.com pour mise en œuvre de son système de vente par Internet dite « direct lane ».
Revendication 1 : Méthode pour placer un ordre pour un article comprenant :
Sous le contrôle d’un système client,

L’affichage d’une information identifiant l’article, et

En réponse à une seule action mise en œuvre, envoyer un ordre pour l’article avec l’identification de l’acheteur et de l’article vers un système serveur, etc.

Amazon.com obtient une interdiction provisoire et la CAFC a rendu son opinion sur cette interdiction provisoire par un arrêt du 14 février 2001.

La Cour ne s’attarde pas sur la question y a-t-il invention ou non, mais fait d’abord, et comme il se doit, une analyse poussée de la portée des revendications. 
Le point critique de l’interprétation des revendications du brevet Amazon.com concerne la définition de « une seule action », à savoir à partir de quelle étape le comptage du nombre d’actions doit débuter. La Cour évoque des situations où l’acheteur pourrait prendre sa décision avant d’arriver sur la page Web concernée pour faire son ordre et dans ce cas il y aurait plusieurs actions. La Cour précise donc « qu’elle n’est pas prête à donner une définition d’une revendication qui dépendrait de l’état d’esprit du contrefacteur présumé ».
Après analyse détaillée de la description, du « file history » et d’autres documents appropriés (intrinsic and extrinsic evidences), la Cour arrive à une interprétation des revendications qui ne dépende pas de l’état d’esprit du contrefacteur présumé.

Puis après analyse détaillée de l’art antérieur en fonction de cette nouvelle interprétation, elle conclut que Barnesandnoble.com a apporté suffisamment d’éléments pour contester la validité du brevet.

Attention, elle ne prend pas position sur la validité du titre mais sur le manque de sérieux de la demande en interdiction provisoire pour l’annuler et renvoyer l’affaire devant la première instance.

En effet, « en résistant à une demande d’interdiction provisoire, on ne doit pas montrer l’invalidité. La vulnérabilité de l’action est en cause au niveau de l’interdiction provisoire, la validité étant du ressort du procès ». 
Donc, les « business methods » restent a priori des inventions brevetables, mais attention à la manière de rédiger les revendications pour les questions de nouveauté et d’activité inventive. Du classique.
b. Nouveauté

· G0002/98  - Opinion du 31 mai 2001 sur la question du droit de priorité, et plus particulièrement de la notion de  même invention. Suite à des décisions divergentes des chambres de recours sur l’interprétation de la notion de « même invention », l’une assez stricte – ce qui est décrit dans la demande prioritaire, au moins de manière implicite – et l’autre plus généreuse – englobant des caractéristiques techniques ajoutées qui ne sont pas liées à la fonction et l’effet technique de l’invention [T 73/88, Snackfood/HOWARD] – le président de l’OEB a posé une série de questions à la Grande Chambre de Recours sur l’interprétation de la notion de « même invention » :
1a) est-ce l’interprétation stricte ?

1b) est-ce l’interprétation large ?

2) dans le second cas, quels sont les critères d’analyse de la même invention qui doivent être employés ?

3) en particulier pour les caractéristiques ajoutées ou supprimées ?

Après une analyse détaillée des deux situations, de leurs fondements dans la CBE et la CUP, des conséquences du choix d’une interprétation particulière, la Grande Chambre de Recours conclue que l’ interprétation stricte de la notion de « même invention » doit s’appliquer, c'est-à-dire : si l’homme du métier peut dériver de la première demande de brevet prise dans son ensemble, l’objet de la revendication directement et sans ambiguïté, en utilisant son savoir faire général commun.
Une interprétation qui reprend les notions de « divulgation implicite » et de moyens d’analyse conformes aux dispositions de l’article 123(2) CBE.
· T0432/97 – Décision du 10 Novembre 2000 – Johnson & Johnson c. Mönlycke AB & Paul Hartmann AktG
Décision qui traite d’une divulgation implicite dans une affaire de pansements stériles.

Revendication 1 : Un pansement perméable aux liquides comprenant au moins une feuille de matériau comprenant des ouvertures enrobé avec une quantité suffisante de silicone réticulé pour encapsuler ledit matériau, ledit pansement étant stérile et contenu dans une enveloppe «étanche aux bactéries ».

L’art antérieur le plus proche décrit un tel pansement, mais ne mentionne nulle part qu’il doit être stérile et contenu dans une enveloppe stérile.

La Division d’Opposition a conclu à l’absence de nouveauté de la revendication, dans la mesure où les caractéristiques additionnelles [stérilité et enveloppe] sont décrites de manière implicite dans le document antérieur.
Pour conclure à la divulgation implicite, la Chambre de Recours analyse le document et son contenu mettant l’accent sur les points suivants :

- le document antérieur traite de manière explicite d’un pansement pour plaies ouvertes,

- il est connu de l’homme du métier et du commun des mortels que les plaies doivent être désinfectées et les pansements appliqués doivent être stériles,

- il est également généralement connu que les pansements ne restent stériles que s’ils sont placés dans une enveloppe « étanche aux bactéries ».

Après addition de nouvelles caractéristiques ayant trait à la quantité particulière de silicone [20 - 700 g/m2] , la nouveauté des revendications est confirmées, malgré le fait que l’Opposant ait présenté des résultats d’essais qui semble montrer l’obtention « inévitable » de ces quantités de silicones par la mise en œuvre de l’enseignement de l’art antérieur.
Dans ce cas, la Chambre de Recours met l’accent sur les incertitudes liées à la mise en œuvre de l’essai effectué et notamment sur le fait qu’un seul essai n’est pas représentatif de l’ensemble de la description de l’art antérieur, qui ne conduirait pas de manière automatique et inévitable à la quantité de silicone revendiquée.
Pour une question de nouveauté, et non pas d’activité inventive, c’est donc ce caractère automatique et inévitable qui doit être pris en considération selon le principe bien connu de la balance des probabilités.

· Une décision de la CAFC du 8 Juin 2001, Arcomed Corporation c. Sofamor Danek Group, confirme une telle approche où la nouveauté peut être détruite par ce qui est implicite. Toutefois, c’est à la partie qui allègue de cette divulgation implicite d’en apporter la preuve de manière claire et convaincante, ce qui est un standard plus élevé que la simple balance des probabilités. [décision par ailleurs intéressante pour les questions conception de l’invention et sa preuve].
· T0661/97 – Décision du 16 février 2001 – THE BOC GROUP – Appel de la décision de rejet de la Division d’Examen pour défaut d’activité inventive – « La détermination du contenu d’un document de l’art antérieur devrait être basée sur des conditions opératoires réalistes et non pas sur des conditions extrêmes théoriquement possibles ».
· T0838/97 – Décision du 14 novembre 2000 – U. of New York c. Calgene Inc. – Confidentialité implicite – Statuts d’un organisateur de conférences [Gordon Research Conference] pour « promouvoir les discussions entre scientifiques en proposant un forum unique pour une communication ouverte sur les derniers développements scientifiques de manière à stimuler des idées avancées dans la recherche au sein des universités, des fondations et des laboratoires industriels », la communication d’informations connues n’étant pas souhaitée. La sélection des participants se fait sur bulletin, lequel est retourné à l’organisateur complété et signé. Le bulletin comprend la mention explicite que « l’information présentée à la conférence n’est pas faite pour être employée sans l’autorisation spécifique de la personne qui la communique, tant en présentation formelle que lors de discussions ».
· USC 102 (b) – CAFC - Décisions des 7 février 2001 (Manon Corp. & Roby Corp. C. Stoughton Trailers) et 15 juin 2001 (Group One c. Hallmark) – Vente – 35 USC 102 (b) “Une personne a droit à un brevet sauf  … si l’invention était … en usage public ou en vente dans ce pays, plus d’un an avant la date de dépôt de la demande de brevet”  -  Une vente à caractère expérimental [après un an d’essais, l’acheteur retourne le camion au fabriquant pour analyse, contre remboursement du prix d’achat] (Manon v. Stoughton) comme des discussions préliminaires à un contrat de vente qui ne comprennent pas de prix ou de quantités [pas d’offre qui serait transformée en un contrat par le simple accord de l’autre partie] (Group One c. Hallmark), ne constituent pas une vente ou offre en vente « definite » susceptibles de s’opposer à la délivrance d’un brevet.
· USC 102 (g) – CAFC - Décision du 8 Juin 2001 (Apotex USA c. Merck) – Suppression, Concealement ou Abandon – 35 USC 102 (g) -  

c. Activité Inventive

· Plusieurs décisions des chambres de recours de l’OEB constatant l’absence d’activité inventive pour des « solutions alternatives évidentes » - Sans effet additionnel avéré  démontré par le demandeur, le problème se définit comme la proposition d’une solution alternative (T0821/97 du 8 février 2001), (T0876/96 du 13 mars 2001, résumant le test à mettre en œuvre pour l’analyse de l’activité inventive), (T0922/98 du 16 mars 2001 – tentative de limiter l’art antérieur aux seuls produits commerciaux). Même un effet additionnel n’est pas suffisent à rendre non évidente une invention rendue évidente pour d’autres raisons (T0143/97 du 13 mars 2001).
· Une invention fumeuse – Brown & Williamson Tobacco Corp. C. Philipp Morris Inc. – CAFC – 17 Octobre 2000 – Brevet US 4,637,A10 revendiquant une cigarette de type « Capri » ayant une circonférence comprise entre 10 et 19 mm, supposée se consumer de manière plus efficace. L’art antérieur le plus proche décrit une cigarette « More » de 20,8 mm de circonférence. La CAFC définit l’homme du métier pour son analyse de l’évidence par « une personne ayant un bachelor’s degree en ingénierie, chimie, physique ou chimie des procédés et aurait au moins 5 ans d’expérience dans le domaine de la conception de cigarettes ».  La Cour a conclu au caractère évident, notamment sur l’absence d’effet additionnel inattendu malgré la tentative du breveté de montrer un tel effet par des résultats du test dit de « TUE » (Tobacco Utilization Efficiency) qui n’ont pas été convaincants.
· T0164/97 du 21 février 2001 – Conclut à une alternative non évidente, ce en l’absence d’amélioration démontrée – Redéfinition du problème : procédé plus économique – Document écarté car ayant trait à une autre réaction chimique.
· T100396 du 6 février 2001 – Interprétation d’une brochure publicitaire – Doute apporté au crédit du Titulaire - 
d. Clarté

· T1129/97 du 26 octobre 2000 – JO OEB 6/2001 – « Alkyle Inférieur » sans signification communément admise – Définition dans la description – Les revendications doivent se suffire à elles-mêmes (art 84 CBE) – L’article 69 ne traite que de l’étendue de la protection à l’égard des tiers, et non pas de la définition de l’objet que l’on cherche à protéger [SIC] – Existe-t-il une différence entre l’objet protégé et la portée des revendications ? – Que dire de la décision Amazon.com qui avec une certaine logique affirme que « puisque les revendications apportent la mesure de l’invention en cause, les revendications doivent être interprétées et recevoir la même signification pour l’analyse à la fois de la validité et de la contrefaçon »,citant notamment une décision de 1970 : «Un brevet ne peut, comme un « nez en cire », être tordu en un sens pour éviter une anticipation et dans un autre pour montrer la contrefaçon ». En tout état de cause, l’OEB fait une fixation sur l’usage du terme « inférieur » lié à « alkyle », et ce n’est vraiment plus la peine d’insister.
· T728/98 du 12 mai 2000 – JO OEB 7/2001 – « pratiquement pur » - « une revendication ne peut être considérée comme claire au sens de l’article 84 CBE si elle comporte une caractéristique ambiguë dont il n’existe pas de définition sans équivoque généralement admise dans l’état de la technique … surtout si cette caractéristique ambiguë joue un rôle essentiel pour la délimitation de l’objet revendiqué par rapport à l’état de la technique – Pas de nouveauté – Pureté obtenue par des méthodes classiques – Ne constitue pas une caractéristique distinctive du produit – « il peut être considéré d’une manière générale que tout document qui divulgue un … composé chimique [de faible poids moléculaire] rend ce composé accessible au public au sens de l’article 54 CBE, et ce dans tous les degrés de pureté souhaités par l’homme du métier » citant T990/96 – sauf « circonstance exceptionnelle », c.a.d. lorsque toutes les tentatives antérieur d’obtenir un degré de pureté particulier se sont soldées par un échec – Charge de la preuve : c’est à la partie qui allègue l’existence de circonstances exceptionnelles qu’il incombe d’en apporter la preuve – En l’espèce la seule demande de brevet et un seul autre document ne reflétant l’avis que d’une seule et même personne, l’inventeur, ne suffisent pas – Nécessité d’éléments de corroboration pour supporter l’affirmation du demandeur (d’autant plus que d’autres documents montrent que cette théorie est contraire aux faits) – Donc, pour revendiquer un produit qui se distingue par sa pureté : (1) définissez bien cette pureté et (2) assurez vous que le degré de pureté souhaité n’aurait pu être obtenu par des méthodes classiques, et (3) si nécessaire trouver des éléments corroborant vos dires. La décision ne parle pas desquels et ne dit pas si les témoignages d’experts seraient pris en considération comme éléments indépendants.
2. Vie des Brevets

a. Fusions/Aquisitions
· Pioneer c. Monsanto, Décision récente de la Cour Fédérale du Missouri – Suite à une opération de réorganisation interne suite à une fusion qui consiste à créer une nouvelle société(NewCo) pour y intégrer les le fond de commerce de Pioneer (I), puis dissoudre Pioneer (I) dans NewCo avant de renommer NewCo Pioneer (II), la nouvelle société Pioneer (II) est étrangère à un contrat de licence signé entre Monsanto et Pioneer (I). Le contrat de licence est terminé – Pioneer (II) n’a pas de droit à agir (standing).
· Paris, 9 mars 2001, PIBD N° 725 – III – 395 – Absorption de la société Ronis pour se rebaptiser Ronis – Absence d’inscription - Actes engagés par Ronis (I) frappés de nullité du fait de la disparition de la société – Absence de mention spécifique du brevet en cause dans l’acte de transfert – Sans incidence au regard de dispositions générales du contrat de fusion – « apport de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers et notamment les brevets appartenant à Ronis ».
b. Contrefaçon

· Equivalence: Etats-Unis - Jusqu’à ce que cette décision extrême soit révisée par la Cour Suprême … Aujourd’hui FESTO est la Loi – La question de l’équivalence devient systématiquement écartée dès lors qu’il y a eu une modification des revendications en cours de procédure – 
c. Preuve

· TGI Strasbourg, 23 janvier 2001, PIBD N°722 – III – 305 – Saisie de moules de chaussure brevetée et d’une paire en réparation – Absence de stock de chaussures en fabrication ou prêtes à être livrées, de dépliant publicitaire, de bulletins de commandes, ni de présence du produit sur la liste des prix du chef d’atelier de la société – Rappelons que selon les articles L. 613-2 et 3 CPI, la « détention » n’est interdite qu’aux « fins précitées », c'est-à-dire l’utilisation, la vente, la fabrication, et que la preuve des « fins précitées » reste une condition essentielle de la preuve de la contrefaçon – Absence de contrefaçon.
· Pioneer v. Monsanto, Missouri, décision du 2 janvier 2001 – Conséquence d’une obstruction à la procédure de Discovery – « les faits restent en deçà de ce que révèle l’histoire sordide de cette affaire » - « La Court est convaincue que dans cette affaire, Pioneer s’est engagée de manière volontaire dans des pratiques destinées à empêcher Monsanto de prendre connaissance d’informations qui auraient été dommageables pour Pioneer » - Conséquence :  (1) Pioneer doit 1 M $ à Monsanto selon les règles de procédure civile plus 7 M $ de coûts de procès ; (2) le Juge a informé le Jury de la mauvaise conduite de Pioneer au cours du procès (qui s’est soldé par la victoire de Monsanto) – Conséquence : Il faut toujours respecter les règles de procédure et mieux vaut anticiper et traiter un problème potentiel que de chercher à le cacher.
d. Interdiction (Provisoire)
· Importation de produits contrefaisant – Actions devant l’International Trade Commission – La Commission décide de la contrefaçon et ordonne des interdictions d’importer – Il juge également de la validité des brevets, des questions de désignation d’inventeurs et de conduite inéquitable – Cette procédure semble assez rapide et un forum de choix pour les questions d’importation -
e. dommages

· Cristal Semiconductor v. Tritech, CAFC, 7 mars 2001 – Le montant des dommages, lost profit, est indépendant du nombre de brevet contrefait, puisque son évaluation dépend de variables économiques – Action en contrefaçon sur la base de plusieurs brevets dont l’un annulé en appel.
3. Procédures
· G1/99 du 2 avril 2001 – « Reformation in prejus » - En principe il convient de rejeter une revendication modifiée qui placerait l’opposant unique requérant dans une situation plus défavorable que s’il n’avait pas formé de recours. Il peut néanmoins être fait exception à ce principe afin de répondre à une objection soulevée par l’opposant/requérant  si le brevet tel que maintenu sous une forme modifiée devait sinon être révoqué, cette révocation étant la conséquence directe d’une modification irrecevable que la division d’opposition avait admise dans sa décision intermédiaire.
Dans de telles circonstances, le titulaire du brevet /intimé peut être autorisé, afin de remédier à cette situation, à présenter les requêtes suivantes :

· Introduire des caractéristiques qui limitent la portée du brevet tel que maintenu ;

· Si une telle limitation s’avère impossible, introduire des caractéristiques qui étendent la portée du brevet tel que maintenu dans les limites de l’article 123 (3) CBE ;

· Enfin, si les deux solutions précédentes s’avèrent impossibles, la suppression de la modification irrecevable, dans les limites de l’article 123 (3) CBE.

· T0548/97 du 20 février 2001 – Documents invoqués tardivement en procédure de Recours – Article 114 (2) CBE – Documents pertinents recevables – Renvoi devant la division d’opposition afin de permettre au titulaire de ne pas perdre le bénéfice de l’examen par deux instances.
· T0736/95 du 9 octobre 2000 -  Avant de déclarer irrecevable un nouveau motif introduit tardivement, en l’occurrence selon l’article 123 (2) CBE, la division d’opposition aurait dû, conformément à l’article 114 (1) CBE, examiner s’il était susceptible de faire obstacle au maintien du brevet . En ne justifiant son refus que par le caractère tardif de l’introduction du motif, elle prive le requérant de la possibilité de faire examiner la pertinence et la recevabilité du nouveau motif dans la procédure de recours.

· T1198/97 du 5 mars 2001 – Document introduit par la division d’opposition durant la procédure orale [justificatif d’une opinion de divulgation implicite] sans indiquer qu’il était publié 5 ans après la date de priorité du brevet – Violation de procédure – Article 113 (1) CBE – Droit à être entendu – Réaction immédiate de l’opposant non prise en compte par la division d’opposition – Remboursement de la taxe de recours.
· Compte-rendu de la 85° session du Conseil d’Administration de l’OEB – JO OEB 8-9/2001 : Modification de la règle 107 CBE – Passage en phase régionale des demandes PCT : Tous les délais seront portés à 31 mois, phase I ou II, pour alléger la charge de travail puisque certains demandeurs n’utilisent le PCT que pour gagner du temps – En vigueur le 2 janvier 2002. Donc, pour un euro-PCT seul, pas besoin de requérir un examen préliminaire international. En revanche, avec d’autres pays, pour bénéficier d’un délai de 30 ou 31 mois, rien n’a changé.
4. Divers

· Principe de précaution – Tribunal Correctionnel de Montpellier – 15 mars 2001 – « Si devait être finalement consacrée [une] interprétation extrême de ce principe, selon laquelle il y a lieu de s’abstenir de toute activité en cas de doute sur l’innocuité, il y aurait lieu alors de considérer qu’il s’agirait là d’un choix de société extrêmement important et peut être lourd de conséquences, que quelques individus ne sauraient unilatéralement et péremptoirement s’arroger le droit d’imposer, ce au surplus que la question de savoir à qui est actuellement réservée l’application de ce principe, est loin d’être tranchée.
Sources :
· JO OEB

· PIBD

· www.epo.org (décisions des chambres de recours non publiées au JO)

· www.findlaw.com/casecode/courts/fed.html (décisions de la CAFC)
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