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Apercu

Quelles sont les questions que nous devons prendre en
considération lorsque nous effectuons une recherche
relative a la liberté d’action?

Comment ces questions influent-elles sur notre facon
d’aborder la recherche?
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Recherche relative a la liberté d’action
(révision)

Question

Existe-t-il des droits sur les brevets auxguels
une technologie donnée (produit ou processus) risque
de porter atteinte ?

Utilisations
Orienter les décisions relatives a la conception
des produlits.
Recenser les brevets nécessitant une concession sous
licence.
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Revendications

Les revendications definissent (dans une large mesure)
I'étendue de la protection offerte par un brevet

- Mettez 'accent sur les revendications lors de I'analyse
de vos résultats de recherche
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Question

M Une entreprise souhaite fabriquer
et vendre au Mexigue un produit
qui peut étre décrit comme
"une batterie au lithium utilisant
une membrane céramique
cristalline".

Un brevet en vigueur au Mexique
revendique "une batterie

au lithium utilisant une
membrane céramique cristalline".

oM i
Photo : Krzysztof Woznica (Wikimedia) e
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Question

Produit/caractéristique Revendications
Batterie au lithium Batterie au lithium
utilisant une membrane utilisant une membrane
céramique poreuse céramique poreuse

L’entreprise porterait-elle atteinte a ce brevet si
elle fabriquait et vendait son produit?

—> Ouli, le produit correspond aux revendications.
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Question

M Une entreprise souhaite fabriquer
et vendre au Mexigue un produit
qui peut étre décrit comme
"une batterie au lithium utilisant
une membrane céramique
cristalline".

W Un brevet en vigueur au Mexique
revendique "une batterie
au lithium utilisant une
membrane inorganique
cristalline”.

OMPI B
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Question

Produit/caractéristique

Revendications

Batterie au lithium
utilisant une membrane
céramique poreuse

Batterie métal-alcaline
utilisant une membrane
Inorganique poreuse

L’entreprise porterait-elle atteinte a ce brevet si
elle fabriquait et vendait son produit?

—> Oui, le produit est visé par les revendications.

OMPI
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Résultat

Resume
Caractéristiques | Caractéristiqgues | Analyse
de d’'un brevet de
la technologie |tiers
A+B A+B Caractéristiques
identiques
A+B+C A+B Caractéristiques
incluses
A+C A+B Caracteristiques
differentes
A+ B A+B Caracteristiques
B~B équivalentes

Adapté de : Gerhard Fischer, "Freedom-to-Operate search: Issues and

practical exercises"
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Revendications

Un brevet peut subir une atteinte si les caracteristiques
d’'une technologie correspondent a ses revendications
ou sont englobées par ces dernieres

- Tenir compte des synonymes et des autres moyens
d’exprimer vos caractéristiques (p. ex. classification)

-> Inclure dans votre recherche davantage de
caractéristigues générales qui engloberaient
les caractéristiques spécifiqgues de votre technologie

OMPI



Question

™ Un agronome a deposeé
au Nigéria une demande de
brevet concernant un nouvelle
préparation pesticide.

M Si une entreprise vend
cette préparation au Nigéria
sans sa permission, est-ce
gu’elle porte atteinte a
ses droits de brevet?

- Oui, si le brevet est octroyé
(voire méme avant, si une
protection provisoire est
disponible)

Photo : marine des Etats-Unis d’Amérique (Wikimedia)
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Résumeé

Les demandes de brevets peuvent étre considérees
comme des brevets potentiels

L’objet qui ne figure dans les revendications peut y étre
Inclus (modification)

- Songez a inclure dans votre recherche non seulement
le brevet en vigueur mais également les autres
documents (de brevet)

- Songez a inclure dans votre recherche les parties
d’un document de brevet autres que les revendications
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Question

Pour quelle autre raison voudriez-vous inclure dans
votre recherche les parties d’'un document de brevet
autres gque les revendications?

Indice : comment les revendications sont-elles redigées?



Libellé des revendications

16

Revendication

Description

article de jeu manufacturé

jouet

récipient de distribution de
fluide

tasses de voyage

appareil destiné a construire
une structure de retenue de
liquide

piscine préfabriquée ou
semi-préfabriquée

- La description d’'une invention peut étre exprimee par
un libellé plus clair (technique) en dehors des revendications

OMPI



Question

Un brevet a été octroyé aux
Etats-Unis & un concepteur de
logiciels pour une nouvelle
fonctionnalité d’'une application.

Peut-il faire appliquer ses droits
de brevet en Ethiopie?

- Non, a moins qu’il ait aussi
deposé un brevet pour
cette invention en Ethiopie, que
ce dernier lui ait été octroyé et
gu’il reste en vigueur.

Photo : Brian Katt (Wikimedia)
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Facteurs géographigues

Les brevets sont territoriaux par nature : ils peuvent étre
executes (et contrefaits) dans des pays ou des regions
ou ils ont eté deposés, octroyés et ou ils sont en vigueur.

- Dans votre recherche, concentrez-vous sur les
documents de brevet susceptibles d’étre en vigueur
dans votre pays cible.

OMPI
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Facteurs géographigues

Les inventions protéegees dans un pays ou une region
peuvent en fin de compte étre également protégeés dans
d’autres pays ou regions (dans un certain délai)

la Convention de Paris (Accord sur les ADPIC)
le PCT
les accords regionaux

- Songez a inclure dans votre recherche des documents
de brevet de pays autres gue votre pays cible

OMPI
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Question

En 1990, un brevet a été octroyé a une entreprise en
Allemagne en ce qui concerne une amelioration
apportée a une machine a coudre.

L’entreprise peut-elle faire appliquer ses droits de
brevets en Allemagne aujourd’hui?

- Non, le brevet est échu (le delai maximal durant lequel il
peut rester en vigueur)

OMPI
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Facteurs temporels

Les brevets peuvent uniguement rester en vigueur
pendant la durée d’un brevet dans un pays ou
une region.

Dans des cas specifiques, la prolongation d’'une
exclusivité commerciale peut entrainer I'extension
des droits exclusifs du titulaire du brevet.

- Songez a limiter la période sur laquelle porte
votre recherche a la durée d’'un brevet (en y ajoutant
une marge de securité)

OMPI



Facteurs temporels

Les brevets peuvent cesser de produire leurs effets
avant méme l'expiration de leur durée.

Taxes de maintien
Opposition

OMPI
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Scénario

Un fabricant industriel souhaite exporter vers
le Royaume-Uni des batteries au lithium utilisant
une membrane céramique cristalline.

Le fabricant souhaite que votre recherche porte sur
la batterie dans son ensemble plutot que sur
ses composants.

OMPI



Caractéeristiques

batterie
lithium
membrane
céramique
poreuse

OMPI
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Caractéeristiques

batterie
lithium
membrane
céramique
poreuse

HO1M 6/00

Eléments primaires;
Fabrication de ces éléments

OMPI

25



Recherche : termes

HO1M 6/00 - HO1IM - HO1 > H
Lithium : Li > meétal alcalin - métal
Membrane : film - barriere
céramique —> inorganique

poreuse : perméable, penétrable

OMPI
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Requéte

Précise et restreinte

IC :("HO1M 6/00") AND (lithium OR li) AND (membrane* OR
film*) AND (céramique*) AND (por* OR perméab* OR
penetrab*)

Elargie
IC :("HO1M 6/00") AND (lithium OR li) AND (membrane* OR
film*) AND (céramique®)

Elargie
IC :(HO1M) AND ("meétal alcalin*") AND (barriere*) AND
Inorganique

OMPI
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Reqguéte : uniguement revendications?

IC :("HO1M 6/00") AND CL :((lithium OR li) AND
(membrane* OR film*) AND (céramique*) AND
(por* OR perméab* OR pénéetrab*))

OMPI
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Recherche a l'aide de PATENTSCOPE

WIPO

PATENTSCOPE
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Limites

Documents
Brevets
Demandes de brevet?

Pays et régions
Royaume-Uni
Office européen des brevets
PCT?
Autres?

Dates
Date de dép6t depuis 1988 (20 ans plus marge de sécurité

de 5 ans)?
OMPI )
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Attention!

Un produit est constitué de nombreux elements
susceptibles d’étre proteges par différents droits de
propriéte intellectuelle (et d’autres droits), pas seulement
par des brevets.

des marques (p. ex., signes ou colorations distinctifs)

des dessins et modeles industriels (p. ex., éléements
décoratifs)

le droit d’auteur (p. ex., manuel d’utilisateur)



Avez-vous des questions?

Pour de plus amples informations, priere de contacter :
tisc@wipo.int

INTELLECTUELLE

32



	Diapositive numéro 1
	Aperçu
	Recherche relative à la liberté d’action (révision)
	Question
	Question
	Revendications
	Question
	Question
	Question
	Question
	Résumé
	Revendications
	Question
	Résumé
	Question
	Libellé des revendications
	Question
	Facteurs géographiques
	Facteurs géographiques
	Question
	Facteurs temporels
	Facteurs temporels
	Scénario
	Caractéristiques
	Caractéristiques
	Recherche : termes
	Requête
	Requête : uniquement revendications?
	Recherche à l’aide de PATENTSCOPE
	Limites
	Attention!
	Avez-vous des questions?

