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DA.  Conséquences de la loi PACT

COMMENTAIRE

en matiére de brevet d’invention

JUIN 2019 )

Le contexte: La loi relative au plan d’action pour la croissance et la transformation des
entreprises (PACTE) adoptée le 11 avril 2019 et promulguée le 23 mai 2019 apporte trois
importants changements visant a renforcer les brevets d’invention frangais:

e allongement de la durée de protection conférée par les certificats d’utilité et
conversion possible en brevet;
e création d’'un examen complet de la validité des demandes de brevet frangais;

e création d’un droit d’opposition aux brevets francais.

Aller plus loin: Lire le commentary sur les conséquences de la loi PACTE en matiere de
prescription des actions en contrefagon et en nullité de droits de propriété industrielle (lien
actif).

Read the English Version >>

La nouvelle loi PACTE modifie de maniere importante le droit applicable aux brevets d’invention
frangais en modifiant le régime du certificat d’utilité, en créant un droit d’opposition a la
délivrance d’un brevet frangais et en instituant un véritable examen de la validité des
demandes de brevet frangais.

Modifications concernant le certificat d'utilité
L'article 118 de la loi PACTE modifie la durée du certificat d’utilité qui passe de six a dix ans
(article L. 611-2 du code de la propriété intellectuelle CPI).

Le certificat d’utilité confére une protection identique a celle d'un brevet d’invention mais pour
une durée plus courte et ne nécessite pas I’'établissement d’un rapport de recherche qui doit
toutefois étre réalisé si une action en contrefagon est formée sur le fondement du certificat
d’utilité.

L'article 118 instaure la possibilité de transformer une demande de certificat d'utilité en brevet
(article L. 612-15 CPI) dans des conditions qui seront précisées par voie réglementaire. Il était
auparavant uniquement prévu qu’une demande de brevet puisse étre transformée en certificat
d’utilité notamment lorsque le déposant ne souhaitait pas I’établissement d’un rapport de
recherche.

Les certificats d’utilité sont trés utilisés en Allemagne et il reste a voir si, du fait de
I'allongement de la durée de protection, les entreprises frangaises vont s’intéresser davantage
a ce droit qu’elles ont, jusqu’a présent, largement ignoré.

Création d'un droit d’opposition aux brevets francgais
L'article 121 de la loi PACTE crée un droit d’opposition a I’'encontre des brevets délivrés par
I'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI).

Il n’était auparavant pas possible de former un tel recours administratif pour contester un
brevet francais venant d’étre délivré ; seule une action judiciaire en nullité du brevet pouvait
étre formée devant le tribunal de grande instance de Paris.

Désormais, un brevet frangais pourra faire I'objet d’'une opposition devant I'INPI, laquelle
n‘empéchera pas |I'exercice d’une action judiciaire en nullité.
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La nouvelle loi ne prévoit pas les modalités d’exercice de cette opposition (délais, recours,
forme, possibilité de sursis a statuer dans une procédure judiciaire paralléle, colts, etc.) ; il
revient au gouvernement de prendre, par voie d’ordonnance, les mesures légales nécessaires
a la mise en ceuvre de ce droit d’opposition, dans le délai de neuf mois a compter de la
promulgation de la loi. Un projet de loi de ratification devra ensuite étre déposé devant le
Parlement dans un délai de six mois a compter de la publication de I'ordonnance.

Des textes réglementaires d’application devront ensuite étre édictés, de sorte que le droit
d’opposition ne sera pas effectif avant de nombreux mois, voire quelques années.

Création d’un véritable examen de la validité des demandes de brevet frangais
L'article 122 de la loi PACTE instaure un examen complet de la brevetabilité des demandes de
brevet francais.

Jusqu’a présent, I'INPI pouvait rejeter une demande de brevet uniquement dans des cas
limités prévus par l'article L. 612-12 CPI, notamment si I'objet de la demande ne pouvait «
manifestement » pas étre considéré comme une invention brevetable ou si I'invention n’était
pas nouvelle. L'INPI ne procédait en revanche a aucune appréciation de l'activité inventive.

L'article 122 modifie I'article L. 612-12 CPI qui prévoit désormais qu’'une demande de brevet est
rejetée, entre autres conditions inchangées essentiellement formelles, si elle ne couvre pas
une invention brevetable (I'adverbe « manifestement » est supprimé) ou si elle est dépourvue
de nouveauté, d’activité inventive ou d’application industrielle.

La nouvelle loi indique que cette réforme entrera en vigueur un an aprés sa promulgation.

L’'examen renforcé des demandes de brevet implique le recrutement et la formation par I'INPI
de nouveaux examinateurs.

Cette réforme vise a renforcer le brevet d’invention frangais qui est réputé accessible, peu cher
et délivré rapidement, mais dont la validité était parfois jugée trop faible.

Reste a voir si les déposants trouveront le brevet frangais, ainsi renforcé, plus attractif.

Entrée en vigueur
La loi PACTE a été promulguée le 23 mai 2019, apreés avoir fait I'objet d’un controle par le
Conseil Constitutionnel.
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Reste a voir comment les entreprises vont profiter de
la réforme et notamment si le nombre de demandes
de certificats d’utilité et de brevets frangais va
augmenter.
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