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) Contexte

——

a. Objectif de la Politique

La Politique sur le titre de propriété intellectuelle découlant
des marchés d'acquisition de I'Etat (ci-apres, la Politique)
traite des droits de propriété et de licence de la propriété
intellectuelle (PI) dans le cadre de marchés d'acquisition
de I'Etat. Le principal objectif des marchés d’acquisition
de I'Etat consiste a recevoir les biens livrables prévus aux
termes des contrats et a pouvoir les utiliser, de méme que
toute Pl qui en découle. La Politique reconnait les
avantages socioéconomiques a promouvoir la
commercialisation de la PI, et le fait que le secteur privé
est généralement mieux placé que le gouvernement
pour le faire.

La Politique prévoit ainsi que les droits de propriété
intellectuelle (DPI) découlant des marchés d’acquisition
de I’Etat devraient, de préférence et aussi souvent que
possible, appartenir a I'entrepreneur. La Politique établit
par ailleurs un cadre permettant au gouvernement
d'utiliser la PI. Lorsquiil y a lieu, I'Etat pourra décider de
conserver les titres de Pl en sappuyant sur l'une des
nombreuses exceptions précisées a l'article 6 de la
Politique ou sur une exception accordée par le Conseil du
Trésor (CT), ainsi que l'explique l'article 8 de la Politique.

Il importe de souligner que, méme si le titre de PI
appartient a l'entrepreneur, I'Etat peut néanmoins
conserver le droit d'utilisation de la PI, a la condition
d'obtenir la licence nécessaire. Dans bien des cas, une
licence répondra aux besoins de I'Etat en matiére de PI.

b. But du Guide de mise
en ceuvre

Le Guide de mise en ceuvre est destiné exclusivement
al'usage des fonctionnaires (entre autres, les
gestionnaires qui passent des contrats et les agents
d'approvisionnement) pour les aider a mettre la Politique

en application. Il décrit les étapes du processus a suivre
pour déterminer les droits de propriété et de licence de la
Pl dans le cadre des marchés d’acquisition de I'Etat. Ony
trouve un arbre de décision illustrant les enjeux courants
associés aux DPI et a l'utilisation de la PI. Les responsables
des ministéres sont invités a utiliser les clauses types
présentées a I'annexe A de la Politique' ou a consulter
leur conseiller juridique en vue d’adapter ces clauses a
leurs besoins particuliers.

c. Responsabilités

»  Les sous-ministres sont responsables de la mise en
ceuvre de la Politique et de la formation de leur
personnel.

»  Les ministéres sont chargés:

« de prendre les décisions se rapportant a la
propriété des éléments originaux;

« de soumettre a Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada (TPSGC) les données
exactes sur les DPI, et ce, dans les délais impartis;

« deveiller a ce que les documents d'invitation a
soumissionner et la documentation contractuelle
soient complets et conformes a la Politique.

» Industrie Canada utilisera les données obtenues de
TPSGC pour fournir aux ministéres et organismes
fédéraux une mise a jour annuelle sur I'application des
exceptions relatives aux DPI par I'Etat, par I'entremise
du Comité des sous-ministres adjoints sur les sciences
et la technologie (CSMAST) et des Partenaires
fédéraux en transfert de technologie (PFTT).

«  Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada fera
une mise a jour au Comité consultatif du Conseil du
Trésor chargé des marchés (CCCTM).

1 Annexe A de la Politique sur le titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de I'Etat

(www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=13697&section=text#appA)
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a. En quoi consiste la PI?
De maniére générale, la Pl s'entend des droits qui
découlent de I'activité intellectuelle dans les domaines
industriel, scientifique, littéraire et artistique. Les DPI, sous
leurs diverses formes — brevets, marques de commerce,
droits d'auteur, dessins industriels, topographies de

circuits intégrés ou certificat d'obtention végétale —
rétribuent cette activité intellectuelle?.

Des DPI peuvent découler ou non des marchés
d’acquisition de I'Etat. Certains de ces droits sont
automatiquement protégés par la loi (p. ex., lorsqu’un
entrepreneur rédige un article, ce document est
automatiquement protégé par le droit d’auteur).
Toutefois, pour protéger d’autres droits (p. ex., les brevets
et les dessins industriels), il faut présenter une demande a
un organisme national responsable de la Pl, comme
I'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC).

Exemple : L'Etat retient les services de
recherche-développement d’un fournisseur
et celui-ci, un laboratoire privé, met au point
un tout nouveau produit issu de ses
recherches, a savoir une invention qui
pourrait étre brevetée, de sorte qu'il y a ainsi
création de PI.

Il arrive souvent qu’aucune Pl ne découle d’un contrat.
Clest le cas lorsque I'Etat fait 'acquisition d’un produit en
vente libre dans le commerce, de sorte qu'il n'y a pas
création de PI.

Exemple : L'Etat souscrit un abonnement d’un
an a une revue de nanotechnologie.lly a
certes des DPI rattachés au contenu de la
revue, mais il n'y a pas de nouvelle Pl créée
dans le cadre de ce contrat d'abonnement a
une revue.

2.

u Bien comprendre la propriété intellectuelle (PI)

b. « Acquis » et « élément original »

Les termes « acquis » et « élément original » sont définis a
I'article 4 de la Politique.

Acquis se dit de toute PI pertinente (détenue par Sa
Majesté ou l'entrepreneur) qui existait déja et qui n'a ainsi
pas été créée dans le cadre d'un marché d’acquisition

de I'Etat.

Elément original se dit de toute PI créée ou produite
pour la premiére fois dans le cadre d’'un marché
d’acquisition de I'Etat.

Exemples : L'Etat signe un contrat pour I'achat
de quatre douzaines d’appareils d'éclairage
fluorescent en vente libre dans le commerce.
Il'y a sans doute des DPI acquis associés a ces
appareils d’éclairage, mais il n'y a pas création
d’éléments originaux associés a ce contrat.

Dans le cadre d’'un marché d’acquisition de
I'Etat, un entrepreneur utilise une de ses
propres applications logicielles (acquis) afin
de mettre au point une interface (élément
original) pour une base de données
gouvernementale.

Une entreprise rédige un discours (dans le
cadre d’'un contrat) pour le ministre. Le
discours créé aux termes du contrat constitue
un élément original, mais toutes les données,
les rapports et les articles de journaux qu’a
utilisés I'entrepreneur pour préparer le
discours sont des acquis.

www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr00331.html
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Dans certaines situations complexes, il peut étre difficile
de distinguer les acquis des éléments originaux.

Il importe de veiller au respect des DPI et de bien
comprendre la nature des droits de I'Etat en matiére de
Pl. Les spécialistes en Pl et les conseillers juridiques des
ministéres doivent étre consultés a cet égard.

Exemple: Il peut étre difficile d’établir une
distinction entre acquis et élément original s'il
s'agit de travaux de développement et de
modification d’un logiciel effectués par un
entrepreneur aux termes d’'un marché
d’acquisition de I'Etat. Par exemple, si le logiciel
que l'entrepreneur est en train de
perfectionner est un acquis de I'Etat (mis au
point a l'interne par des fonctionnaires),
I'élément original qui en résultera pourrait
donc étre une version modifiée de I'acquis.

AN\

Remarque : Avant de publier des documents d‘invitation a
soumissionner (p. ex., une demande de proposition) et la
documentation contractuelle, les ministéres doivent
préciser dés le départ leurs exigences en matiére de PI,
surtout en ce qui a trait aux droits de propriété et de
licence sur les éléments originaux et aux droits de licence
sur les acquis. Les autorités contractantes doivent
clairement énoncer ces exigences dans les contrats.

Des modifications peuvent étre apportées aux clauses
types des contrats en fonction des besoins propres a

un ministére.

w Application de la Politique

_——

La Politique s'applique :

« atous les ministéres, sauf s'ils en sont nommément
exemptés en vertu d’'une loi du Parlement ou par

le Conseil du Trésor (p. ex., I'Agence du revenu
du Canada);

ala Pl mise au point par un entrepreneur a l'issue
d’un marché d’acquisition de I'Etat;

a tout marché d'acquisition, quelle qu'en soit la valeur.

La Politique ne s'applique pas dans les cas suivants :

« lavente, le transfert ou la cession de DPI appartenant
a Sa Majesté, car la Politique ne s'intéresse qu'a la Pl
découlant de marchés d'acquisition de I'Etat;

les ententes de recherche concertée ou les
protocoles d'entente (ce ne sont pas des marchés
d’acquisition de I'Etat);

« les prototypes ou autres concrétisations physiques
de la création intellectuelle qui pourraient étre livrés
dans le cadre d'un marché d'acquisition de I'Etat
(la Politique traite de propriété intellectuelle, et non
de propriété matérielle);

« la propriété ou le droit d'utilisation des marques ou
des noms de commerce;

«  lesrenseignements personnels aux termes de la Loi sur
la protection des renseignements personnels (L.R.C.)
chap. P-21, ou I'élément original de toute compilation
ou base de données contenant des renseignements
personnels ou des renseignements fournis par Sa
Majesté si cet élément original ne peut étre exploité
sans utiliser ces renseignements personnels ou ces
renseignements fournis par Sa Majesté.

La présente politique ne touche pas les droits de
propriété existants de Sa Majesté, de I'entrepreneur ou
d'un tiers a I'égard de leurs acquis respectifs.

3 Les ministéres peuvent adopter leur propre position sur la question de la propriété des marques et des noms de commerce, en fonction d’autres

politiques gouvernementales pertinentes.
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g Consultation de la Politique pour déterminer
le détenteur des titres de Pl découlant des
marchés d’acquisition de I'Etat

Lorsque I'Etat envisage de conclure un marché, il faut veiller a ce que les documents d'invitation a soumissionner et la
documentation contractuelle précisent clairement qui détiendra les DPI des éléments originaux. Lorganigramme
ci-dessous précise les principaux facteurs a prendre en considération en vertu de la Politique.

Arbre de décision

ETAPE 1 Dans les documents d'invitation
Le contrat pourrait-il conduire a soumissionner (p. ex. les
a la création de PI? demandes de propositions)
et la documentation
contractuelle, utiliser les
conditions générales prévues.

ETAPE 2 . ETAPE 3 S'il est possible de justifier que

L'Etat a-t-il besoin de La raison pour laquelle I’ Etat I’Etat doit détenir les DP|, tenter
conserver la possession doit détenir les DPI fait-elle d'obtenir 'approbation du

du titre de PI? partie des exceptions prévues a Conseil duTrésor (CT) au moyen
I'article 6 de la Politique? d’une présentation au CT.
Voir I'article 8 de la Politique.

Indiquer dans les documents d'invitation
Indiquer dans les documents a soumissionner et la documentation
d’invitation a soumissionner contractuelle que I'Etat détiendra les
que l'entrepreneur détiendra DPI, en précisant I'exception en cause.
les DPI. Utiliser les clauses types sous
« La Couronne détient les DPI ».

B Procédure habituelle a suivre

[l Autres étapes a suivre afin
que les DPI soient conférés
” al'Etat
Les conditions générales ETAPE 4
prévues accordent a I'Etat des Envisager l'octroi de
droits de licence. Ajouter s'ily a licences aux entrepreneurs.
lieu toute autre condition
relative aux droits de licence.
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Etape 1 : Le contrat pourrait-il conduire d la

création de PI?

Avant de produire les documents d'invitation a
soumissionner, les gestionnaires, les responsables
techniques, les agents d’approvisionnement ou encore les
autorités contractantes doivent déterminer si a leur avis le
contrat entrainera ou non la création de Pl. Il y a lieu
parfois de consulter les spécialistes en Pl et les conseillers
juridiques des ministeres pour déterminer cela clairement.

Sila réponse est non, il faut utiliser les conditions
générales prévues.

Remarque : Si, contrairement a ce que l'on prévoyait au
départ, il y a eu création de Pl dans le cadre du contrat, les
DPI appartiendront vraisemblablement a I'entrepreneur, a
moins d'une disposition contraire formulée dans le contrat.

Si la réponse est oui, il faut incorporer les clauses précisant
a qui appartiendront les éléments originaux dans les
documents d'invitation a soumissionner et la
documentation contractuelle (voir 'étape 2).

Etape 2 : L'Etat doit-il conserver la possession du
titre de PI?

Si la réponse est non, il faut I'indiquer dans les
documents d'invitation a soumissionner et inclure dans le
contrat les clauses précisant que l'entrepreneur détiendra
les DPI. Il faut retenir que la Politique a pour raison d'étre
de conférer a I'entrepreneur le titre de propriété de
I'élément original, sauf s'il y a lieu pour une raison
quelconque que I'Etat en conserve la propriété.

Si c’est I'entrepreneur qui détiendra les DPI, les ministeres
devront obtenir une licence pour I'élément original et
pour I'acquis. Pour déterminer le type de licence
nécessaire, les gestionnaires, les gestionnaires de projets,
les scientifiques et les chercheurs et les agents
d‘approvisionnement, entre autres, doivent tenir compte
des besoins immédiats et futurs a I'échelle de
I'administration fédérale. Cela comprend les besoins qu’a
I'Etat d'utiliser, d’exploiter, de mettre & jour et d’améliorer

les biens livrables prévus au contrat, que ce soit des
acquis ou des éléments originaux.

Exemple : LUEtat a conclu, avec I'entrepreneur A,
un marché pour I'achat d’un parc de véhicules
militaires blindés. En vertu du contrat,
I'entrepreneur A détient les DPI de I'élément
original. LEtat souhaite maintenant apporter
des améliorations aux véhicules, mais il n’a pas
obtenu de licence pour I'élément original ni pour
I'acquis. Par conséquent, I'Etat n'a pas les DPI qui
lui permettraient d’améliorer les véhicules. LEtat
est donc maintenant tenu d’acheter une licence
l'autorisant a améliorer les véhicules ou encore
d’attribuer a 'entrepreneur A un contrat a
fournisseur exclusif afin d'effectuer le travail.

L'annexe A de la Politique contient des clauses types sur
l'octroi de licences. Les ministeres auraient probablement
intérét a demander conseil a des spécialistes en politique
commerciale®.

Si la réponse est oui, il faut préciser dans les documents
d'invitation a soumissionner et la documentation
contractuelle que I'Etat conservera les DPI. La raison

pour laquelle les DPI doivent appartenir a |'Etat doit
correspondre a l'une des exceptions formulées a

I'article 6 de la Politique, a défaut de quoi il faut présenter
une demande au Conseil du Trésor pour obtenir une
exception a la Politique, ainsi qu'il est indiqué a l'article 8
de la Politique (voir I'étape 3).

Etape 3 : La raison pour laquelle I'Etat doit détenir les

DPI fait-elle partie des exceptions prévues a
I'article 6 de la Politique?

Soulignons que ce n'est pas parce qu'une exception peut
étre invoquée pour accorder a I'Etat les DPI qu'il faut en
invoquer une. Par exemple, I'exception 6.5 de la Politique
(droit d'auteur) pourrait étre invoquée dans un grand
nombre de circonstances. Or, avant d’invoquer une
exception (étape 3), il estimportant que les ministéres et
organismes se demandent s'ils ont réellement besoin de

4 Les autorités contractantes doivent toujours obtenir I'avis des services juridiques de leur ministére au sujet de I'incidence éventuelle d’accords
commerciaux — tels I'Accord sur les marchés publics de I'Organisation mondiale du commerce (AMP-OMC), 'Accord de libre-échange nord-américain
(ALENA) et I'Accord sur le commerce intérieur (ACI) — sur toute exigence imposée dans le cadre de projets de développement commercial au Canada.
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détenir les titres de Pl (étape 2). Il se pourrait que I'Etat
n‘ait pas besoin d'étre propriétaire de I'élément original,
méme s'il existe une exception a cet effet.

Si la réponse est non, il faut consulter l'article 8 de la
Politique, intitulé Exception aupres du Conseil du Trésor.

Dans I'éventualité ou la nécessité d’accorder a I'Etat les DPI
soit justifiée pour une raison autre que celles figurant dans
la liste des exceptions de l'article 6, les ministéres doivent
tenter d'obtenir I'approbation du Conseil du Trésor (CT)
par I'entremise d'une présentation demandant une
exception, conformément a l'article 8 de la Politique.

Le ministére ne pourra détenir les DPI que lorsque la
demande aura été approuvée par le Conseil du Trésor.

Si la réponse est oui, il faut ajouter dans les documents
d'invitation a soumissionner et la documentation
contractuelle les clauses énoncant clairement que I'Etat
entend étre propriétaire des éléments originaux, en vertu
de l'article 6 de la Politique®. Les exceptions figurant a
I'article 6 sont les suivantes :

6.1 Sécurité nationale. La Politique permet a I'Etat de
conserver les DPI lorsqu’on juge que la sécurité nationale
pourrait étre compromise.

Exemple : LEtat confie a une entreprise privée de
biotechnologie les travaux de recherche visant a
mettre au point un agent biologique, qui
pourrait étre protégé par un brevet. Toutefois,
étant donné que le nouvel agent biologique
peut représenter une menace pour la sécurité
nationale, I'Etat veut en conserver les DPI.

6.2 Lorsque les éléments originaux ne peuvent
appartenir a I'entrepreneur aux termes d’une loi, d'un
réglement, ou d'une obligation antérieure contractée
par Sa Majesté envers une tierce partie. Cette exception
s'applique dans deux situations particuliéres :

1. leslois ou réglements empéchent I'entrepreneur de
détenir le titre de propriété sur la nouvelle Pl que
crée cet entrepreneur dans le cadre du marché
d’acquisition de I'Etat;

2. I'Etat a contracté auparavant une obligation envers
un tiers concernant la Pl (p. ex., aux termes d’'un
protocole d’entente ou d'un accord de recherche-
développement concertée), qui l'empéche
d‘accorder les DPI a I'entrepreneur.

Exemple : En vertu d’une entente, un laboratoire
fédéral a obtenu d'une importante société
pharmaceutique la permission d’utiliser une
technologie. Lentente conclue stipule que I'Etat
doit verser des droits de licence et que la société
pharmaceutique détiendra les DPI de toute
autre découverte issue de la technologie ou
amélioration qui lui est apportée. Une entente
préalable de ce genre peut limiter les DPI qui
pourront étre accordés aux futurs entrepreneurs.

6.3 Lorsque l'entrepreneur déclare par écrit qu'il n'est
pas intéressé a devenir le propriétaire des éléments
originaux. Il est important de conserver une copie papier
ou électronique de cette déclaration et de la verser au
dossier. Le recours a cette exception n'empéche
cependant pas l'entrepreneur de tenter d'obtenir

une licence.

Exemple : Les petites et moyennes entreprises
(PME) ne possedent pas nécessairement les
ressources nécessaires pour protéger leurs DPI.
Plutot que de devoir assurer la défense de leurs
DPI contre leurs concurrents, de nombreuses
PME préférent que I'Etat soit titulaire de la Pl et
gu’une licence leur soit accordée par I'Etat.
Dans une telle éventualité, I'entrepreneur doit
déclarer par écrit qu'il ne souhaite pas étre
propriétaire de la PI.

6.4 Lorsque le marché d’acquisition de I'Etat ou les
produits a livrer aux termes de celui-ci visent surtout :

6.4.1 A obtenir des connaissances et des
renseignements qui seront diffusés au public
(ce qui n'est pas nécessairement synonyme de
diffusion gratuite).

5 Dans les cas ol les éléments originaux appartiennent a I'Etat conformément a l'article 6, Sa Majesté peut obliger 'entrepreneur a fournir, aux frais de
I'Etat, toute aide raisonnable dont elle a besoin pour demander et obtenir les DPI afférents aux éléments originaux.
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Exemple : LEtat commande des travaux de
recherche qui serviront a mettre au point un
code du batiment pour orienter les pratiques de
construction. On prévoit mettre le code a la
disposition du public (moyennant certains
frais). Dans le contrat, I'Etat peut réclamer la
propriété de la Pl découlant des travaux de
recherche puisque son intention est de diffuser
et de commercialiser le code. Dans cet exemple,
si I'Etat détient les DPI, il pourra vendre (ou
distribuer gratuitement) les exemplaires du
code du batiment.

6.4.2 A accroitre certains acquis actuels de I'Etat
avant de transférer cet ensemble plus vaste
d’acquis au secteur privé (non nécessairement a
I'entrepreneur initial), par octroi de licence ou par
cession de la propriété, a des fins d’exploitation
commerciale. Cette exception vise trois objectifs :

1. maintenir I'intégrité de lI'ensemble des éléments
de Pl qui en résultera;

2. éviter la fragmentation de I'ensemble des
éléments de Pl (c.-a-d. la multiplicité des
propriétaires des divers éléments);

3. simplifier le processus en vue du transfert de
I'ensemble de la Pl au secteur privé, a une date

ultérieure, a des fins d'exploitation commerciale.

Exemple : LEtat conclut une entente avec un
entrepreneur pour que ce dernier crée les
interfaces permettant de relier un systéme en
place au systeme financier du ministére. Ce sont
des fonctionnaires qui ont mis au pointily a
une dizaine d'années le systéme en place de
I'Etat, qui en détient ainsi les DPI. Pour
empécher la fragmentation des éléments de PI,
I'Etat reste propriétaire du systéme déja en
place et de la Pl des nouveaux éléments créés,
ce qui facilitera le transfert du systeme au
secteur privé en vue de son exploitation
commerciale.

6.4.3 Alivrer un élément ou un sous-systéme pas
tout a fait terminé, qui sera intégré ultérieurement
dans un systéme complet (I'élément original
livrable sera une simple composante d’'un produit
qui sera finalisé plus tard par I'Etat), avant que
celui-ci soit transféré au secteur privé, par octroi de
licence ou par cession de la propriété, a des fins
d’exploitation commerciale.

Exemple : LEtat conclura des marchés avec deux
entrepreneurs en vue de la mise au point d’'un
appareil. Les deux entrepreneurs créeront des
éléments originaux qui feront ensuite partie
d’un systéme complet. L'Etat a besoin d’étre
propriétaire de tous les biens livrables (des deux
entrepreneurs) pour disposer d’un systéme
complet, une condition préalable au transfert
prévu du systéme au secteur privé, qui en
assurera I'exploitation commerciale. Dans cet
exemple, si I'Etat n'était pas devenu propriétaire
des éléments originaux créés par les deux
entrepreneurs (en invoquant I'exception relative
a la fragmentation), les DPI du systéme complet
auraient pu étre fragmentés. Si les DPI des biens
livrables avaient été détenus par les
entrepreneurs (au lieu de I'Etat), cela aurait pu
compliquer I'assemblage du systéme.

6.5 Lorsque les éléments originaux se composent de
matériel protégé par le droit d'auteur, sauf dans le cas
des logiciels informatiques et de la documentation s’y
rapportant. Cette exception ne sapplique qu’au matériel
assujetti au droit d'auteur autre que les logiciels®.

Exemple : LEtat passe un contrat avec un
entrepreneur pour la préparation d’un rapport.
L'Etat peut décider de détenir le droit d’auteur
du rapport en invoquant cette exception.

5 En vertu de cette exception, lentrepreneur détiendra le DPI associé au logiciel et a sa documentation, a moins que I'Etat n'invoque I'une des
exceptions précisées aux paragraphes 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.1, 6.4.2 ou encore 6.4.3 pour conserver le droit de propriété.
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Etape 4 : Envisager 'octroi de licences aux entrepreneurs.

Pour encourager l'exploitation commerciale de la Pl créée
par un entrepreneur dans le cadre d’'un marché
d'acquisition de I'Etat, lorsque Sa Majesté est titulaire du
DPI, le ministere responsable doit envisager d'accorder des
licences a l'entrepreneur (voir, a 'annexe A de la Politique,
les clauses types facultatives sous « La Couronne détient
les DPI, Licence concernant les droits de propriété
intellectuelle sur les renseignements originaux »)”.

L'Etat peut décider d’accorder ou non une licence a
I'entrepreneur ainsi que les modalités s'y rattachant.
Lorsque les deux conditions suivantes sont remplies,
I'Etat doit accorder la licence sans exiger de redevances :

N

Vous trouverez, a 'annexe A de la Politique, des clauses
types visant a aider les ministéres et organismes fédéraux
a mettre en ceuvre la Politique. Ces clauses générales sont
formulées de maniere a ce que les ministéres puissent les
modifier et les utiliser. D'autres clauses types peuvent
étre adaptées au contexte de passation de marchés
propre a chaque ministére. Par exemple, le Guide des

7 www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=13697&section=text#appA.

1. SaMajesté ainvoqué I'une des exceptions
mentionnées aux paragraphes 6.4.2 ou 6.4.3 pour
justifier son droit a la propriété des éléments originaux;

la licence d'utilisation de I'élément original n'est pas
octroyée dans le cadre du transfert d'un produit final
ou d'un systéme complet au secteur privé.

Dans tous les autres cas, lorsque I'Etat accorde une
licence dans le cadre du transfert d'un produit final ou
d’un systéme complet au secteur privé ou lorsque I'Etat
obtient le titre de propriété aprés avoir invoqué toute
autre exception, I'Etat pourra exiger des redevances.

Utilisation des clauses types

clauses et conditions uniformisées d‘achat (CCUA) de TPSGC
fournit aux fournisseurs et aux clients de TPSGC de
I'information sur les conditions généralement utilisées
dans le processus de passation des marchés du
gouvernement fédéral et de TPSGC?. En obtenant les
conseils juridiques nécessaires, il est possible de modifier
ces clauses et de les utiliser.

8 Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA), http://ccua-sacc.tpsgc-pwgsc.gc.ca/pub/acho-frajsp.
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Appendice : Foire aux questions

Propriété intellectuelle

Comment protége-t-on la PI?

La Pl peut étre protégée de bien des facons,
notamment par les brevets, les marques de
commerce, le droit d'auteur, les dessins industriels
et les topographies de circuits intégrés®. La
protection de la Pl peut se faire automatiquement
(p. ex., le droit d’auteur) ou nécessiter le dépot
d’une demande aupres de I'Office de la propriété
intellectuelle du Canada (p. ex., les brevets).

A quel moment doit-on prendre une décision
au sujet des DPI?

Les décisions concernant les DPI doivent étre prises
avant de conclure un marché d’acquisition de I'Etat.
En situation d’appel d'offres concurrentiel, I'Etat doit
faire connaitre ses intentions concernant les DPI
dans les documents d'invitation a soumissionner.
Dans le cas d’un contrat a fournisseur unique, I'Etat
devrait préciser sa position par rapport aux droits
afférents a la Pl avant d'engager des négociations
avec l'entrepreneur.

Y a-t-il une différence entre étre propriétaire et
utilisateur de PI?

Oui. L'Etat n'a pas nécessairement besoin d’étre
propriétaire de la Pl pour I'utiliser. Les clauses types
présentées a I'annexe A de la Politique prévoient
accorder a 'Etat une licence perpétuelle libre de
redevances, ainsi que d'autres droits (p. ex., droit de
publication, de reproduction, de modification). Il y a
lieu de consulter les représentants de vos services
juridiques pour déterminer si ces droits sont inclus
dans les conditions générales qu'utilise votre
ministére.

Pourquoi le gouvernement souhaite-t-il que les
fournisseurs conservent la Pl découlant des
marchés d’acquisition de I'Etat?

Le gouvernement du Canada est d’avis que le
secteur privé est le mieux placé pour assurer
I'exploitation commerciale de la PI.

9.

Q:

L’Etat peut-il partager les DPI avec
I'entrepreneur?

Non, on déconseille généralement a I'Etat de
partager les DPI.

Lorsque I'Etat détient les DPI, cela apparait-il
quelque part?

Oui, car les ministéres et organismes sont tenus
d'établir un compte rendu de toutes les formes de
DPI (détenus par I'Etat ou I'entrepreneur) afférents
aux contrats dont la valeur excede 25 000 $.
Lorganisation doit préciser I'exception en vertu de
laquelle I'Etat conserve les droits, et ce, tant dans la
documentation contractuelle que dans le systeme
ministériel de compte rendu sur les contrats. Une fois
par année, les données du systeme ministériel sont
fournies a Travaux publics et Services gouvernemen
taux Canada (TPSGC) pour établir le nombre de cas
dans lesquels I'Etat détient les DPI, et pour préciser
les exceptions invoquées. Etant donné la valeur
potentielle de la Pl a titre d'actif pour l'organisation,
il faut veiller a une saine gestion de la PI.

Qui puis-je consulter au sein de mon ministére
ou organisme pour m’‘aider a trancher quant au
titre de Pl dans le contrat?

Un certain nombre de personnes-ressources au sein
de votre ministére ou organisme peuvent vous
aider, comme I'équipe centrale responsable des
contrats, le personnel s'occupant de la gestion du
matériel et les spécialistes en PI. Les services
juridiques de votre ministére ou organisme peuvent
également vous venir en aide.

Malentendus courants

Q:

" www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr00331.html.

Si les DPI sont cédés a I'entrepreneur, a quoi
aura servi lI'argent investi par I'Etat?

L’Etat a recu les biens livrables prévus au contrat.
Si, dans le contrat, on a utilisé les clauses types
présentées a I'annexe A de la Politique ou des
clauses semblables, I'Etat a probablement obtenu
une licence qui lui confére certains droits : le droit
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perpétuel d'utiliser les biens livrables du contrat
a certaines fins, sans débourser davantage a
I'entrepreneur, et le droit de copier, de traduire
ou de modifier ces biens sans devoir obtenir
I'autorisation de I'entrepreneur, pourvu qu'ils
soient utilisés a des fins gouvernementales.

Si le ministére consent a ce que les DPI
appartiennent a I'entrepreneur, devra-t-il
s’adresser a I'entrepreneur en question chaque
fois qu'il voudra changer quelque chose ou faire
réaliser d’autres travaux?

Cela ne sera pas nécessaire si 'Etat a obtenu la
licence d'utilisation de la Pl qui convient. Pour ce
faire, on peut utiliser les clauses types présentées a
I'annexe A de la Politique, en vertu desquelles
I'entrepreneur accorde a I'Etat une licence non
exclusive perpétuelle, libre de redevances, aux fins
d’une utilisation gouvernementale. Si I'Etat détient
une licence perpétuelle dont les conditions sont
trés générales, le ministére n'est alors pas tenu de
consulter I'entrepreneur chaque fois qu'il souhaite
faire autre chose avec la PI.

Si I'Etat ceéde les DPI a I'entrepreneur, ce dernier
peut-il étre obligé de rendre compte de son
utilisation de la Pl par la suite?

Ce type d'obligation peut faire partie du contrat. Il
importe d'inclure dans I'énoncé des travaux toutes
les obligations de l'entrepreneur, comme l'obligation
de rendre compte. Dans de tels cas, vous pourriez
devoir consulter les spécialistes de la gestion du
matériel et des marchés de votre organisation pour
rédiger le libellé qui convient. Etant donné qu'il peut
étre lourd pour un entrepreneur de respecter
I'obligation de rendre compte, on recommande de
recourir a cette obligation seulement si I'Etat est
persuadé quil y aura commercialisation ou
utilisation de la PI.

L'Etat sera-t-il obligé de conserver les DPI pour
éviter que I'entrepreneur ne divulgue des
renseignements qu'il aura obtenus en exécutant
les travaux?

Cela ne sera pas nécessaire s'il y a une clause de
non-divulgation dans le contrat.

Utilisation des clauses types

Q:

Dois-je utiliser les clauses contractuelles du
gouvernement?

Non. Tout ministere ou organisme est libre de
rédiger ses propres clauses s'il le désire. Par contre,
puisqu’un contrat est un document juridique qui
lie I'Etat et I'entrepreneur, il importe de consulter
les services juridiques pour veiller a 'utilisation de
la bonne terminologie.

Que faire si un fournisseur désire changer un ou
deux mots dans les clauses?

Vous devez consulter les services juridiques et les
personnes responsables de la gestion du matériel
et des marchés de votre organisation. Ces
personnes examineront la demande et vous
aideront a rédiger les clauses ou a les modifier.

Collecte de données pour les
systemes d’information sur la
gestion des marchés comportant
des DPI

Q:

Comment un ministére doit-il rendre compte des
cas dans lesquels I’Etat conserve le titre de PI?

Les données concernant le titre de Pl sont
recueillies au moment de l'approbation du marché
et consignées dans les systémes financiers ou
d’approvisionnement des ministéres et
organismes. Les renseignements sont ensuite
envoyés par ces ministéres et organismes a TPSGC
qui, pour sa part, collige les données pour le
gouvernement et en rend compte annuellement
au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

Pendant combien de temps le ministére doit-il
assurer le suivi de ce qu'il advient de la Pl dont
I’Etat est propriétaire?

Il faut conserver les contrats au moins trois ans
aprés que toutes les activités liées au contrat ont
pris fin.

@ GUIDE DE MISE EN EUVRE « POLITIQUE SUR LE TITRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DECOULANT DES MARCHES D'ACQUISITION DE L'ETAT



