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AutoPaint

Ne pensez pas que vous avez tous les droits

A. RESUME DE LETUDE DE CAS

Un marchand d’ceuvres d’art canadien achéte une machine qui peut peindre automatiquement des toiles,
lesquelles semblent avoir été créées par de véritables artistes. La machine se nomme AutoPaint. Le contrat
de vente interdit la production de toiles destinées a la vente. Il précise qu’une telle utilisation de la machine
porterait atteinte aux droits du titulaire du brevet. Le marchand canadien utilise la machine AutoPaint

pour produire des ceuvres en vue de les revendre et enregistre un nom de domaine pour créer le site Web
autopaint.ca afin d’attirer des acheteurs potentiels. Il recoit du vendeur une lettre de mise en demeure
alléguant une utilisation illicite du nom de domaine et de la machine. Le marchand d’ceuvres d’art canadien
est inquiet, car il a I'intention d’étendre ses activités au marché américain; il va donc consulter un avocat.

B. OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

A la fin de la présente étude de cas, les participants seront en mesure :
e d’expliquer la différence entre les brevets, les marques de commerce et les noms de domaine;

e d’appliquer leur connaissance des différents types de propriété intellectuelle (Pl) aux circonstances
de ce cas particulier, en sachant que différents types de PI peuvent couvrir divers aspects d’une
méme invention;

e de préciser a qui appartient la Pl associée a la machine AutoPaint (le cas échéant), et dans quel
pays;

e d’expliquer et d’analyser I'importance de bien comprendre les
questions liées a la propriété et a I'utilisation de la Pl dans les
contrats commerciaux, y compris les contrats de vente;

e de déterminer si Frank a porté atteinte aux droits de Pl que détient
Charlie, dans le cadre de ses activités au Canada, et s’il pourrait
étre accusé de contrefagon s'il étendait ses activités aux Etats-
Unis.

REMARQUE : Les faits décrits dans la présente étude de cas sont fictifs et ne reposent pas sur un cas réel. Méme si les
principes ayant trait aux brevets et aux marques de commerce sont exacts, les références a des demandes de protection de
droits de Pl ou a des enregistrements particuliers sont purement fictives. Le seul nom réel employé dans ce cas est le nom
de domaine autopaint.com, qui est celui d’un fournisseur de peintures pour automobiles aux Etats-Unis avec lequel nous
n’établissons aucun lien.
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C. LIGNES DIRECTRICES POUR PRESENTER L’ETUDE DE CAS

La présente étude de cas a pour but d’expliquer aux participants les fondements de la protection des
droits de PI et I'importance d’analyser la « liberté d’action » dans un contexte commercial. Les mémes
faits peuvent s’appliquer a d’autres situations, notamment la rédaction de plans d’affaires, I’évaluation des
actifs, I'intensification de la fabrication, etc. Ces questions vont au-dela de la portée du présent guide,
mais pourraient étre abordées par des animateurs dont le cours met davantage I'accent sur les affaires.
Les animateurs sont libres d’ajouter des questions ou d’approfondir les discussions selon leurs domaines
d’intérét ou leur expertise.

Au cours de la semaine précédant la discussion sur I'’étude de cas en classe, les participants recevront
une copie du cas et des questions de discussion. Lanimateur leur demandera également de consulter une
présentation intitulée Introduction a la propriété intellectuelle qui se trouve sur le site Web de I'Office de la
propriété intellectuelle du Canada a www.opic.ic.gc.ca/intropi. D’autres ressources utiles se trouvent dans
I’étude de cas tels que les modules d’IP PANORAMA!(www.ippanorama.com).

Les participants peuvent débuter leur lecture au moment qu’ils jugent opportun pendant la semaine
précédant la discussion, mais nous leur suggérons de commencer par la présentation. On les
encourage également a discuter entre eux.

La semaine suivante, le cas pourra étre présenté par le professeur ou encore un animateur. LOPIC a mis
sur pied un bassin d’animateurs de discussion chevronnés, disponibles sur demande. Lanimateur exposera
le cas, donnera les renseignements généraux au besoin (un résumé des principaux points peut étre utile),
orientera la discussion, demandera les réponses aux questions préparées au préalable, encouragera les
participants a prendre part aux discussions, répondra aux autres questions au fur et a mesure et dirigera les
échanges.

La présentation en classe se déroule généralement comme suit :
1. Présenter 'animateur (s’il y a lieu).

2. Introduire la Pl et discuter des questions qui s’y rattachent (il pourrait étre utile de préparer un bref
exposé).

3. Résumer le cas.
4. Poser les questions préparées au préalable et lancer la discussion avec les participants.

5. Poser d’autres questions, au besoin, pour s’assurer que les participants comprennent bien les
documents relatifs au cas.

6. Conclure en demandant aux participants de répondre au questionnaire d’évaluation.

7. Résumer les messages a retenir pour les participants.

' IP PANORAMANMC est une série de modules d’apprentissage en ligne sur la propriété intellectuelle qui a été élaborée
conjointement par I'Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO), I’Association coréenne de promotion des inventions (KIPA)
et I'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).
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En discutant du cas avec les participants, vous pouvez poser des questions pour lancer la discussion, par
exemple :

e Quels sont les faits pertinents dans ce cas?

e Quelles ressources avez-vous utilisées pour vous préparer?

e Comment définiriez-vous la PI1?

e Quels types de protection sont offerts pour la PI?

e | a Pl est-elle protégée méme s'’il n’y a aucun document officiel?

e Pour quelles raisons demande-t-on un brevet? Quels droits un brevet conféere-t-il?

e Pour quelles raisons enregistre-t-on une marque de commerce ou un nom de domaine? Quels droits
ces enregistrements vous conferent-ils?

e De quelle fagon peut-on obtenir une protection de la Pl et a quel endroit?

e Quel est I'’échéancier a respecter pour une demande de protection de la PI?
e Qui peut-on consulter pour obtenir des conseils sur la PI?

¢ Qui est responsable de la Pl au Canada?

Des renseignements détaillés et un apercu de la facon de préparer et de guider une discussion de cas se
trouvent dans le document intitulé Document de référence destiné aux animateurs d’études de cas que vous
pouvez obtenir en écrivant a etudedecas.ic.gc.ca

D. PRINCIPAUX FAITS ET ENJEUX

Quels sont les principaux faits pertinents dans ce cas? (cing a quinze minutes)

Frank, un marchand canadien qui vend des ceuvres d’art destinées a un marché de masse, découvre une
machine qui peut peindre automatiquement des toiles, lesquelles semblent avoir été créées par de véritables
artistes. La machine se nomme AutoPaint. Elle a été inventée par Charlie, qui en fait également la vente.

Il'y a environ 26 mois, Charlie Wong, I'inventeur de la machine AutoPaint, a déposé une demande en vertu du
Traité de coopération en matiere de brevets (PCT) afin d’obtenir une protection dans tous les pays du monde,
y compris les Etats-Unis et le Canada.

Frank a acheté la machine AutoPaint, malgré ce qui suit :

La machine AutoPaint est protégée a travers le monde par des brevets et leur usage
est contrdlé par le titulaire des brevets. La machine peut servir a produire des toiles
uniquement a l'usage du propriétaire de la machine; ces toiles ne doivent pas étre
destinées a la vente. Une telle utilisation de la machine porterait atteinte aux droits du
titulaire du brevet.
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Frank fait de bonnes affaires au Canada en vendant des toiles produites a I'aide de la machine AutoPaint. Il
y a deux mois, il a enregistré le nom de domaine autopaint.ca parce que le nom autopaint.com appartenait
déja a une entreprise de peinture d’automobiles.

Hier, Frank a recu une lettre de mise en demeure d’un cabinet d’avocats de Chicago, dont Charlie a retenu
les services. Frank n’a pas revu Charlie depuis deux ans, soit depuis leur rencontre au salon commercial.
Méme s'il a plusieurs fois tenté de communiquer avec lui, il est demeuré sans nouvelles. La lettre réitere
les conditions d’achat stipulées dans le contrat de vente écrit et allegue que les activités commerciales de
Frank 1) « portent atteinte aux droits de Charlie en vertu de la demande de brevet PCT WO2006/674402A1
qu’il a déposée et qui est entrée dans la phase nationale au Canada et aux Etats-Unis ». En outre, la lettre
indique que Charlie est le titulaire de la marque de commerce AutoPaint enregistrée aux Etats-Unis, et que
’enregistrement et I'utilisation du nom de domaine autopaint.ca constituent une violation des droits de
Charlie.

Frank est inquiet car il avait I'intention d’étendre ses activités aux Etats-Unis. Méme s’il n’y a pas encore
vendu de toiles, son produit suscite beaucoup d’intérét de I'autre c6té de la frontiere. Frank veut maintenant
consulter un avocat, mais il a découvert depuis, en effectuant des recherches dans les bases de données
de I'OPIC, que Charlie et son entreprise ne détiennent pas de brevet délivré ou de marque de commerce
enregistrée pour AutoPaint au Canada. Cependant, il a trouvé une demande de brevet en instance aux
Etats-Unis pour la machine AutoPaint et une marque de commerce enregistrée, tel que mentionné dans la
lettre de mise en demeure. Lenregistrement concerne les services décrits en tant que « services de création
artistique automatisés ».

Lavocat a soulevé deux autres points pertinents : « I'épuisement des droits » ou « la doctrine de la premiére
vente » pour les brevets et les principes directeurs pour un réglement uniforme des litiges relatifs aux noms
de domaine.

E. QUESTIONS ET REPONSES RELATIVES AU CAS

Les questions qui suivent sont propres au cas étudié. Les participants les ont examinées au préalable et y
ont répondu. Aprés chaque question se trouvent les points a considérer pour alimenter la discussion. Ces
questions et réponses ne doivent pas restreindre les discussions, et 'animateur peut étoffer ou réorienter les
échanges et inclure d’autres exemples tirés de sa propre expérience.

1. Qu’aurait pu faire Frank, lorsqu’il a acheté la machine, pour éviter
ces problémes? A-t-il eu raison d’ignorer les conditions imposées
par Charlie au moment de la vente de la machine AutoPaint?

Ce cas porte principalement sur la nature des différents types de protection de la PI, les droits qu’ils
conférent et comment les activités commerciales peuvent porter atteinte aux droits des titulaires de PI.
Cependant, le cas aborde aussi les négociations de nature commerciale et les contrats visant la vente de
biens qui, dans I'Etat de I'lllinois, sont régis par I'article 2 du Uniform Commercial Code.
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Les activités commerciales de Frank pourraient étre freinées, dans ce cas, par les droits de Pl d’autres tiers
ou par les modalités de son contrat. Ces deux éléments seront examinés ci-apres. Les participants doivent
retenir qu’il est important de consulter un avocat avant de conclure un contrat ou d’étendre des activités
commerciales dans des domaines ou elles pourraient porter atteinte aux droits de PI d’autres tiers. Consulter
un avocat est beaucoup moins colteux qu’une poursuite devant les tribunaux.

Liberté d’action et PI

Premierement, la question de la Pl pourrait étre étudiée sous I'angle d’'une analyse de la liberté d’action
relativement aux différents droits de Pl. De nombreux entrepreneurs, comme Frank, se lancent en affaires
sans savoir, dans un premier temps, s’ils sont libres d’agir. Cet élément, qui est particulierement important,
est sans doute un des principaux messages a retenir relativement a cette étude de cas. Pour illustrer ce
point, vous pouvez parler de I'affaire Network Technology Partners c Research in Motion, dont a été saisie
la United States Court of Appeals for the Federal Circuit aux Etats-Unis, ou la liberté de RIM d’opérer sur le
marché américain était gravement menacée par NTP Inc. qui dispose d’un portefeuille d’environ 50 brevets
dans les domaines du courriel sans fil et de la conception d’antennes RF. NTP Inc. détient les brevets, mais
ne les exploite pas. Son approche consiste plutét a les opposer, de fagon agressive, a d’autres intervenants
du secteur des télécommunications sans fil. NTP concéde cependant des licences pour ses brevets et c’est
d’ailleurs en raison d’une de ces licences que RIM a versé a NTP 612,5 millions de dollars (US) a titre de
réglement final et total pour I'ensemble des réclamations.

Pour déterminer si Frank disposait ou non de cette liberté d’action, diverses questions relevant du droit
des brevets et des marques de commerce méritent d’étre abordées. Il faut tout d’abord se demander a
quel endroit il fait des affaires? Le cas montre clairement que Frank exploite son entreprise au Canada

et qu’il souhaite étendre ses activités aux Etats-Unis. Par conséquent, les enregistrements de brevets

ou de marques de commerce dans les deux pays sont pertinents parce que les lois sur la Pl sont de
portée nationale et que leur application se limite au pays dans lequel elles sont adoptées. Il s’agit souvent
d’un concept difficile a comprendre pour les participants, en raison de la confusion possible entre la
portée nationale des droits de Pl et les processus de demande qui visent a simplifier les dépbts ou les
enregistrements dans plusieurs pays.

Les détails concernant le processus de demande et les droits consentis sont présentés ci-apres, a
la question 3, mais il pourrait étre pertinent de les considérer ici, selon l'orientation que prendront les
discussions avec les participants.
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Liberté d’action et contrat

Le cas souleve certains problémes de nature contractuelle. Les participants doivent retenir que les modalités
d’un contrat peuvent restreindre les droits d’utilisation, qu’il existe des droits de Pl valides ou non. Les
modalités d’un contrat peuvent également limiter la « liberté d’agir ».

Le principe fondamental du droit contractuel est la liberté contractuelle. Essentiellement, cela signifie que
les parties sont libres de négocier et de s’entendre sur des modalités qui privilégient une partie plutét qu’une
autre, dans la mesure ou le contrat n’est pas illégal. En d’autres mots, les tribunaux interviennent rarement
pour protéger une partie des conséquences d’'une mauvaise décision d’affaires. Encore une fois, nous
recommandons fortement aux participants de consulter un avocat avant de conclure un contrat commercial
d’'importance.

Un contrat est une entente ayant force exécutoire qui, dans les pays de common law comme le Canada et les
Etats-Unis, requiert généralement les éléments suivants : 1) I'intention d’établir un rapport juridique (que I'on
suppose dans un contexte commercial); 2) un « accord de volonté », ce qui se traduit par la proposition d’une
série de modalités et leur acceptation; et 3) I'’échange d’un produit ayant une valeur juridique, également
appelé contrepartie. Ce cas repose sur la vente d’'une machine colteuse : les éléments 1 et 3 sont donc
respectés. La contreparties échangées dans ce cas sont les promesses de livrer la machine AutoPaint et

de verser le prix demandé. Par conséquent, le contrat est établi lorsque les promesses sont échangées

(une entente est intervenue); le contrat est ensuite exécuté (livraison de la machine et paiement) a une date
ultérieure. Dans ce cas, on peut dire que le contrat est exécuté : les promesses ont été respectées et il ne
reste rien a livrer.

Cependant, les contrats peuvent survivre a leur exécution et donner lieu a une poursuite si les modalités

qui limitent les pratiques ultérieures ne sont pas respectées. Les dispositions sur la responsabilité limitée,
par exemple, peuvent faire partie de ces modalités. Elles imposent des limites quant aux dommages-
intéréts payables a une autre partie si quelque chose ne fonctionne pas avec la machine AutoPaint. On

peut également parler de « clause restrictive » ou de « clause de non-concurrence ». Ces dispositions

sont fréquentes dans les contrats d’emploi ou dans la vente d’entreprises et prennent souvent la forme
d’une clause ou d’'une promesse selon laquelle une partie ne pourra livrer aucune concurrence, au cours
d’une période donnée et dans une région géographique donnée, a un ancien employeur ou a I'acheteur de
I'entreprise, par exemple, un supermarché. Dans ce cas, il semble que Charlie ait imposé des conditions a la
vente, interdisant I'utilisation commerciale de sa machine dans I'intention possible de développer son propre
marché pour les toiles produites grace a AutoPaint.

Lissue d’une poursuite est toujours incertaine. Charlie peut choisir de poursuivre Frank en vertu du droit
contractuel et pour avoir porté atteinte a ses droits de Pl. Cette étude de cas met I'accent sur la poursuite
liée a la violation de ses droits de PI. Il s’agit d’un bon choix pour Charlie, car les recours dont il pourrait se
prévaloir sont plus variés et lui permettront d’obtenir plus d’argent (voir la discussion sur les recours a la
réponse de la question 3). Son recours contractuel serait limité, comme on I’explique ci-apres, car il aurait de
la difficulté a prouver les dommages subis.

Le probléeme de nature contractuelle souléve les questions suivantes, dont la plupart ne peuvent pas étre
réglées (comme c’est généralement le cas dans les litiges) a partir des faits fournis.
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1.  Ou et comment le litige sera-t-il réglé? Le contrat a été conclu en lllinois et est sans doute couvert
par le droit de cet Etat. La plupart des contrats commerciaux contiennent une « clause d’arbitrage »
qui précise comment et ou les litiges découlant d’'un contrat seront résolus. Dans ces cas, les litiges
sont généralement réglés grace a la médiation ou a I'intervention d’un arbitre commercial spécialisé,
et ne sont pas référés a des tribunaux généralistes. Le contrat précisera également comment I'arbitre
doit étre sélectionné, si sa décision est finale et exécutoire et s’il est possible d’interjeter appel de sa
décision devant les tribunaux.

2. Une clause aussi restrictive que celle dont il est question dans ce cas doit généralement étre
explicitement incluse dans le contrat et il faut produire la preuve qu’elle a été portée a 'attention de
la partie contre laquelle cette clause s’applique. Charlie pourrait invoquer I'argument du prix : il aurait
demandé un prix plus élevé pour une utilisation commerciale de la machine AutoPaint.

3. Une licence est un autre type de contrat qui permet d’imposer des restrictions quant a I'utilisation;
la licence peut interdire a son titulaire certains usages particuliers d’'un produit et peut restreindre
cet usage, ce qui comprend une utilisation non commerciale. Méme si les licences sont souvent
associées au domaine de la PI, il n’est pas nécessaire que la Pl soit officiellement enregistrée pour
que la licence soit valide. Prenons I'exemple de I'achat de logiciels : le téléchargement de logiciels
s’accompagne d’une série de conditions contenues dans une licence. Cette licence interdit des
utilisations qui seraient autrement autorisées en vertu des lois sur le droit d’auteur. Par exemple,
’exemption relative a I'utilisation équitable, dans le domaine du droit d’auteur, pourrait permettre a
une personne d’installer le logiciel sur son ordinateur a la maison et son ordinateur portatif, mais sa
capacité de le faire pourrait étre limitée par les conditions de la licence. La compagnie qui a créé le
logiciel pourrait alors poursuivre cette personne pour violation de licence (contrat), mais ne pourrait
sans doute pas gagner sa cause dans le cadre d’une poursuite pour atteinte au droit d’auteur.

4. Dans un litige contractuel, les redressements accordés sont généralement des dommages-intéréts
pécuniaires. Charlie aurait sans doute de la difficulté a prouver qu’il a subi des pertes financiéres en
raison des activités de Frank, et qu’il mériterait d’étre indemnisé. Cependant, les dommages sont
déterminés au terme de longues et colteuses batailles juridiques auxquelles Frank risque de ne pas
survivre financierement. En outre, Charlie pourrait demander une injonction, un recours assujetti au
pouvoir du tribunal et qui est difficile a obtenir. La décision d’ordonner que cessent les activités qui
constituent une infraction au contrat ou qui portent préjudice a une partie est prise a la discrétion
du tribunal. Dans ce cas, une injonction interdirait a Frank de faire une utilisation commerciale de
la machine AutoPaint. Linjonction pourrait prendre deux formes : une injonction interlocutoire pour
empécher I'utilisation de la machine AutoPaint jusqu’a ce que le litige soit finalement réglé et une
injonction permanente, obtenue dans le cadre du redressement accordé a Charlie (s’il gagne la
poursuite liée au contrat) afin d’empécher Frank de faire une utilisation commerciale de la machine
AutoPaint.

5.  On demande une injonction lorsque les dommages pécuniaires sont
jugés inadéquats. Il faut d’abord déterminer s’il y a un enjeu important a
régler et si les dommages-intéréts constituent un redressement adéquat,
et il faut également procéder a une analyse des colts et avantages pour
évaluer les conséquences négatives pour le plaignant (Charlie) et pour
le défendeur (Frank). A la lumiére de ces conditions, il est peu probable
qu’une injonction soit accordée dans ce cas.
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6. Il faut également souligner que la doctrine de I'’épuisement des droits, abordée ci-apres, n’exclut
pas le recours au droit contractuel pour imposer des conditions de vente, mais peut exiger que
les termes employés pour imposer une « vente conditionnelle » soient plus précis. La doctrine de
I’épuisement des droits sert de défense dans les cas de contrefagon de brevets, mais elle ne peut
étre invoquée comme argument dans le droit contractuel.

2. Est-ce que Charlie outrepassait les droits que lui conféraient ses
demandes de brevet? Comment le titulaire d’un brevet peut-il
contréler usage de ses appareils brevetés dans de telles
circonstances?

Guide de I’animateur

A partir de cette question-ci, nous laisserons de c6té les aspects liés au droit contractuel et mettrons
uniqguement I'accent sur les allégations de contrefacon de Pl contenues dans la lettre de mise en
demeure. Comme on vient de l'indiquer, il n’est pas certain que Charlie réussisse a restreindre les activités
commerciales de Frank reposant sur la machine AutoPaint, uniquement a partir du contrat.

Ce cas illustre un probléme que I'on observe fréquemment au sujet de nombreux types de produits : la
volonté d’une partie de continuer a contréler les ventes du produit. Prenons I’exemple des recharges des
cartouches d’encre pour les imprimantes laser. Le fabricant veut optimiser ses brevets liés aux cartouches
d’encre de fagon a obliger les utilisateurs a les acheter. D’un autre c6té, ces derniers veulent recharger leurs
cartouches a un prix moindre, sans devoir en acheter une nouvelle chaque fois.

Selon le droit des brevets canadien, lorsqu’une personne achéte un article
breveté, elle peut I'utiliser librement pour en faire ce qui aurait autrement été
considéré comme une contrefacon du brevet, sauf si au moment de I'achat, elle a
convenu du contraire (ce qui est incertain dans ce cas).

Concernant I'utilisation d’un article breveté, il est possible qu’il n’y ait méme pas
de demande de brevet en instance au Canada pour la machine AutoPaint. S’il
n’y a pas de brevet, il n’y a pas de contrefagon. Cela nous raméne donc au point
soulevé dans la réponse a la question 1 ci-dessus, c’est-a-dire que les droits
relatifs aux brevets sont de portée nationale.

S'il devait y avoir un brevet valide au Canada ou aux Etats-Unis, la question serait alors la suivante : est-ce
que Charlie peut utiliser son brevet pour limiter 'usage que fait
Frank de la machine AutoPaint? On parlera ici de la « doctrine de
la premiere vente » ou de « I'’épuisement des droits », une défense
que I'on peut invoquer dans les poursuites pour contrefagon.

Aux Etats-Unis, cette question a été récemment portée a I'attention
de la Cour supréme dans I'affaire Quanta c LG [2008]. Dans ce cas,
la Cour supréme, dans une décision finale unanime (a 9 contre 0),
a maintenu la doctrine et, citant une décision de 1873, a soutenu
qu’une fois un article fabriqué et vendu en toute légalité, il ne doit

y avoir aucune restriction quant a son usage qui bénéficierait au
titulaire du brevet. Tel qu’expliqué sur le site JonesDay.com :




(TRADUCTION) La doctrine repose sur la prémisse selon laquelle le titulaire du brevet a droit a une seule
redevance pour chaque article breveté. En vendant I'article breveté ou en en autorisant la vente, le titulaire
de brevet a mené des négociations et obtenu un montant équivalent a la valeur des droits de brevet associés
a l'article. Par conséquent, méme si les droits que confére un brevet permettent a son titulaire d’empécher
les autres d’utiliser I'article breveté, une fois qu’un titulaire de brevet procede a la vente ou autorise la vente
sans restriction de l'article breveté, ses droits d’exclusion n’existent plus relativement a cet article. En termes
simples, les droits du titulaire de brevet sont « épuisés » et ils ne peuvent plus s’appliquer aux acheteurs,
vendeurs et utilisateurs ultérieurs de I'article en question.

En d’autres mots, si vous achetez une voiture, vous étes libres d’utiliser la voiture et de la vendre a un ami
sans étre accusés de contrefagon de brevet, tout comme votre ami qui achete la voiture. Ainsi, méme si le
brevet de Charlie ne peut empécher Frank, qui a acheté la machine AutoPaint, de I'utiliser comme il I'entend
ou de vendre la machine a quelqu’un d’autre, ce brevet peut empécher Frank de produire d’autres machines
AutoPaint.

La loi canadienne produit le méme effet et les regles au Canada sont similaires, sinon identiques. Dans une
décision de la Cour supréme du Canada rendue dans l'affaire Eli Lilly & Co. ¢ Novopharm Ltd., le tribunal a
déterminé ce qui suit : « sauf stipulation contraire de la licence, le titulaire de celle-ci a généralement le droit
de céder a un acheteur le droit d’utiliser ou de revendre I'article breveté sans crainte de violer le brevet. »?

Charlie outrepassait ses droits. Son brevet, méme s’il avait été délivré, ne pouvait pas empécher Frank
d’utiliser la machine pour faire ce qu’elle est censée faire. Cependant, la doctrine de I’épuisement des droits
n’exclut pas le recours au droit contractuel pour imposer des conditions de vente, mais peut exiger que les
termes employés pour imposer une « vente conditionnelle » soient plus précis. La Cour supréme américaine,
dans Quanta ¢ LG, n’élabore pas sur ce point du droit contractuel et la question demeure donc ouverte.

3. La machine AutoPaint est protégée par un brevet et une marque de
commerce enregistrée. Pourquoi une personne choisit-elle de
recourir a de multiples formes de protection de la Pl, comme dans
ce cas? Comment fonctionnent ces deux régimes? Combien de
temps durent les protections et que protégent-elles dans les faits?

Différentes formes de Pl protégent divers aspects de la méme invention, plus particulierement si cette
derniére a une tres grande valeur. Le choix repose également sur les colits d’enregistrement et de maintien,
ainsi que sur la possibilité de répondre aux différents criteres propres a chaque forme de PI. En outre,
obtenir une protection peut devenir une entreprise complexe, surtout a I’échelle internationale. Il faut donc
bien réfléchir au type de Pl recherché, mais également a I’endroit ou 'on veut protéger les droits qui s’y
rapportent. Il faut déposer une demande dans tous les pays ou I'on a l'intention de développer un marché
pour le produit en question. Dans ce cas, les brevets protégent I'invention, soit la machine AutoPaint en tant
que telle, et peut-étre également la méthode permettant de produire des toiles qui semblent étre peintes

a la main. Les marques de commerce, de leur cbté, peuvent protéger le nom de la machine et peut-étre
I’étiquette AutoPaint s’appliquant aux ceuvres créées a I'aide de la machine, ainsi que les services offrant des
ceuvres d’art produites en masse.

2 Eli Lilly & Co. ¢ Novopharm Ltd., [1998] 2 RCS 129 au para 69.
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Brevets : Les brevets sont de portée nationale. Cela signifie qu’un brevet canadien n’est protégé qu’au
Canada et qu’un brevet américain ne I'est qu’aux Etats-Unis, etc. Les brevets accordent a leur titulaire le
droit d’empécher d’autres personnes (essentiellement des concurrents) de vendre, d’utiliser et de fabriquer
linvention pendant une période donnée, généralement 20 ans a partir de la date de dép6t prioritaire. Comme
les droits attachés au brevet permettent I’exclusion, on les qualifie de droits négatifs (empécher les autres
d’effectuer certaines activités). Il faut souligner que I'inventeur n’a pas de droit positif, a savoir vendre, utiliser
ou fabriquer. De plus, I'application des droits peut étre limitée ou interdite par d’autres lois et reglements.

Les criteres de base pour I'obtention de la protection conférée par un brevet sont les suivants :
e Objet : 'invention doit relever d’une catégorie d’éléments brevetables.
e Nouveauté : I'invention doit étre nouvelle.
o Utilité : linvention doit pouvoir faire I'objet d’une application industrielle.

¢ Ingéniosité : I'invention doit reposer sur une démarche inventive et ne doit pas étre évidente (selon
le régime de protection).

¢ Habilitation : I'inventeur doit divulguer suffisamment de renseignements pour permettre a une
personne versée dans I'art de réaliser I'invention.

Tous les grands régimes de protection comprennent habituellement ces cinqg critéres, sous une forme ou
une autre. Celui de I'objet est habituellement le plus important, aprés lequel une demande de brevet doit
répondre aux quatre autres. Leur interprétation varie légérement d’un pays a l'autre.

Afin d’obtenir un brevet dans un pays, I'examinateur doit étre convaincu que I'invention répond aux critéres
de brevetabilité :

Nouveauté :

Nouveau signifie « qui n’existait pas auparavant ». La nouveauté est déterminée par 'office des brevets et
s’appuie sur une recherche des antériorités. Par « antériorités », nous entendons la divulgation publique
antérieure a la date de dép6t d’une demande de brevet. Les antériorités peuvent servir a contester la validité
d’un brevet.

Utilité :
e FEtats-Unis : Linvention sert-elle & la fin pour laquelle elle a été congue?

e (Canada: Linvention sert-elle a la fin visée? Une invention peut
fonctionner, mais pas dans le but pour laquelle elle a été
congue, ce qui signifie qu’elle n’a pas I'utilité cherchée. Un inventeur
doit étre en mesure de prouver I'utilité au moment de déposer sa
demande de brevet, soit par une démonstration, soit par un
raisonnement rigoureux soutenu par des preuves.
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e Un prototype est trés utile pour démontrer que l'invention fonctionne (critére d’« utilité » aux fins de
brevetage). Le paragraphe 38(1) de la Loi sur les brevets permet au commissaire de demander un
modele.

Ingéniosité (non-évidence ou démarche inventive, selon le pays) :

La non-évidence évoque I'expertise d’une personne versée dans l'art : est-ce que cette personne aurait
considéré I'invention comme étant évidente a la lumiere des connaissances générales que I'on détenait au
moment précisé par I'office des brevets du pays concerné?

e Etats-Unis — On prend en considération les connaissances existantes au moment ou I'invention a
été faite.

e (Canada — On prend en considération les connaissances existantes a la date de la revendication de
la demande de brevet (article 28.3 de la Loi sur les brevets).

Une démarche inventive ressemble a la non-évidence :

e Office européen des brevets : Une invention est réputée faire appel a une démarche inventive si,
compte tenu de I'état de la technique, elle n’est pas évidente pour une personne versée dans I'art;

e Japon: Il n’y a aucune démarche inventive si l'invention aurait facilement pu étre congue, avant la
date de dépdbt de la demande, par une personne versée dans 'art, en se basant sur les inventions
existant au préalable.

Les décisions judiciaires canadiennes établissent la distinction entre I'’évidence et la nouveauté de la fagcon
suivante : une invention est évidente si une personne versée dans l'art affirme que « n’importe qui aurait pu
faire cela », alors que la nouveauté évoque plutdt une réaction du type « votre invention est astucieuse, mais
elle était déja connue » (Beloit ¢ Valmet, [1986] 8 CPR 3d). En d’autres termes, en effectuant une recherche
d’antériorités de brevets, si toute I'information nécessaire concernant I'invention de la machine AutoPaint se
trouve dans un seul document, il s’agit d’'un cas ou l'invention manque de nouveauté. Par contre, si tous les
renseignements nécessaires se trouvent dans plusieurs documents (deux ou plus), il s’agit alors d’un cas ou
’invention est probablement évidente.

Obtenir un brevet : Obtenir un brevet peut étre colteux. Bien qu’il existe des procédures simplifiées

pour obtenir des brevets dans plus d’un pays, le co(t associé a une demande s’accroit pour chaque pays
supplémentaire. Il faut aussi débourser des taxes de maintien en état dans chacun d’eux afin de garder le
brevet actif pour toute sa durée. Par conséquent, non seulement Frank devra vérifier si des brevets ont été
délivrés dans chaque pays ou il a I'intention de vendre les toiles produites au moyen de la machine AutoPaint,
mais il devra également savoir si ces brevets sont actifs (c’est-a-dire, si les paiements sont a jour). Les
demandes de brevet peuvent étre déposées a un office des brevets national ou régional.

Offices des brevets nationaux : Ces bureaux appliquent le droit

des brevets a l'intérieur des frontieres d’un pays. Au Canada, l'office
national des brevets est I'Office de la propriété intellectuelle du Canada
(OPIC); aux Etats-Unis, c’est le United States Patent and Trademark
Office (USPTO). Déposer une demande aupres d’un office national des
brevets est la stratégie la plus rentable pour une invention qui ne sera
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commercialisée que dans un nombre limité de pays®. La raison en est fort simple : la Convention de Paris, un
traité international, accorde aux pays signataires, y compris le Canada et les Etats-Unis, une date de dépot
prioritaire pour une période de 12 mois. Cela signifie qu’un inventeur a un an pour déposer des demandes
de brevet dans d’autres pays et que la date qui figurera sur ces demandes constituera I'antériorité, c’est-a-
dire la date de la premiére demande déposée (p. ex. aupres de 'OPIC ou de 'USPTO). Linventeur est donc
moins pressé de choisir le type de brevet a demander tout en ayant la certitude d’avoir I'antériorité pour les
demandes subséquentes. Il s’agit d’un avantage indéniable des systémes dits du « premier déposant » (tous
les pays).*

Traité de coopération en matiére de brevets : Dans ce cas, on nous dit que Charlie a déposé une
demande en vertu du Traité de coopération en matiere de brevets. Il s’agit de I'option la plus colteuse
pour déposer une demande. Elle permet a I'inventeur de faire une demande de brevet dans tous les pays
signataires au moment du dép6t (144 pays en date du 23 septembre 2011). Ce type de demande établit la
date de priorité dans tous les pays comme la date du dépdbt de la demande PCT originale; cette demande
peut d’ailleurs étre déposée a I'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). Le Canada, les
Etats-Unis, les pays de I'Europe, le Japon et la plupart des autres pays du monde ont signé le Traité de
coopération en matiere de brevets.

Le PCT n’est pas un processus d’octroi de brevets, mais accorde plutét le droit de déposer une demande
aupres des offices des brevets nationaux. Un seul paiement est exigé lors du dép6t de la demande. Les
autres paiements pour les brevets nationaux peuvent étre différés jusqu’a ce qu’une décision soit prise
relativement a I'endroit ou I'invention devra étre brevetée.

Au moment de déposer une demande en vertu du PCT, Charlie recevra un rapport de recherche
internationale. Ce document consiste en une comparaison de la demande internationale a d’autres
demandes et brevets, et contient une opinion initiale sur la brevetabilité de la machine AutoPaint. Charlie
aura ensuite la possibilité de communiquer par écrit avec I'examinateur relativement a la possibilité de
modifier sa demande. Finalement, il recevra un rapport préliminaire international sur la brevetabilité, qui ne
garantit cependant pas I'octroi d’un brevet. Les offices des brevets locaux dans les pays ou il déposera sa
demande se gardent le droit d’effectuer leurs propres examens, méme si bon nombre d’entre eux acceptent
les résultats du rapport préliminaire. Ainsi, Charlie saura s’il vaut la peine de déposer plusieurs demandes
de brevet dans des pays étrangers avant d’avoir des paiements a effectuer. Il aura 30 mois (31 mois en
Europe) a partir de la date de priorité pour présenter une requéte d’examen (entrée dans la phase nationale
au Canada) aupres des offices des brevets nationaux et régionaux. Autrement dit, conformément au PCT,
Charlie aura 30 mois, a la suite du dépdt de sa demande, pour déterminer dans quels pays il demandera une
protection pour son invention. Sa demande entrera alors dans la phase nationale et les colts augmenteront
en fonction de chaque pays choisi.

Dans ce cas, la lettre de mise en demeure précise que Charlie a présenté une demande d’entrée dans la
phase nationale au Canada et aux Etats-Unis. Cependant, d’aprés les recherches de Frank, la demande ne
fait 'objet d’un examen qu’aux Etats-Unis. Il importe de noter qu’il ne s’agit pas encore d’un brevet délivré.
Pour le moment, Charlie n'a aucun droit associé au brevet, ni au Canada, ni aux Etats-Unis. S’il n’a pas

3 La description du processus de demande de brevet a I'Office de la propriété intellectuelle du Canada et le formulaire de
demande se trouvent au www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00102.html.

4 Veuillez noter qu’en vertu de la America Invents Act, qui a été approuvée le 8 septembre 2011, et édictée le 16 septembre 2011,
les E.-U. ont adopté le systeme du premier déposant. La section de cette loi portant sur le premier déposant est entrée en
vigueur en mars 2013 (www.uspto.gov/aia_implementation/aia-effective-dates.pdf).
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encore présenté de demande d’entrée dans la phase nationale au Canada, il lui reste alors peu de temps
pour le faire. Selon les renseignements dont on dispose, il a déposé sa demande il y a 26 mois. Il ne lui
reste donc que 4 mois (5 mois en Europe) pour présenter une demande d’entrée dans la phase nationale
au Canada et dans d’autres pays. Cependant, au Canada, un demandeur peut obtenir une prolongation de
12 mois, moyennant des frais modestes de 200 $ (alinéa 58(3)b) des Reégles sur les brevets). Charlie aurait
alors 16 mois, plutot que 4, pour soumettre sa demande d’entrée dans la phase nationale au Canada.

Protection conférée par une marque de commerce : Les marques de commerce protégent des mots,

des symboles ou des dessins (ou une combinaison de ces éléments) servant a distinguer les produits ou

les services d’une personne ou d’une entreprise de ceux d’une autre. Les phrases ou les mots utilisés ne
peuvent donner une description évidente, fausse ou trompeuse des marchandises ou des services associés
a la marque de commerce. Un nom comme AutoPaint, ainsi que tous les symboles ou les logos associés a
celui-ci pourraient étre utilisés comme marque de commerce. Les marques de commerce aident a réduire les
colts associés a I'information et aux transactions en permettant aux consommateurs d’estimer la qualité et
la nature des produits avant d’en faire I'achat. Elles peuvent étre exploitées dans un but lucratif, c’est-a-dire
qu’elles peuvent étre vendues en tant qu’actif distinct, ou cédées aux termes d’une licence dans le cadre
d’un contrat de franchisage.

Lenregistrement d’'une marque de commerce n’est pas nécessaire. Les droits relatifs a la marque

de commerce peuvent étre fondés sur 'usage |égitime de la marque. Au Canada ainsi qu’au

Royaume-Uni, les marques de commerce non déposées sont protégées par les dispositions sur le

délit de commercialisation trompeuse en common law, qui est un ensemble de droits permettant a une
personne (ou une société) Iésée d’une facon particuliére prévue par la loi d’obtenir une indemnité de la

partie contrevenante. Ces dispositions permettent au commercant A d’obtenir une indemnité de la part

du concurrent B, si ce dernier cause un préjudice au commercant A en vendant ses produits comme s’ils
provenaient du commercant A. Aux Etats-Unis, la loi relative aux marques de commerce, la Lanham Act,
protége les marques de commerce non déposées tout en encadrant le délit de commercialisation trompeuse.

Afin que le commercgant A puisse obtenir gain de cause contre le concurrent B, les éléments suivants
prouvant le délit de commercialisation trompeuse doivent étre présentés :

e L achalandage associé au nom, a la marque et au logo du commergant A;

e Le concurrent B a créé une confusion au sein du marché, c’est-a-dire qu’il a effectué une déclaration
pouvant induire le public en erreur;

e Le concurrent B a effectué une déclaration trompeuse qui a porté atteinte a I'achalandage du
commercgant A.

Veuillez noter que I'acquisition d’'une marque de commerce non déposée nécessite un usage au fil du temps
et que sa protection est limitée a I’endroit ou s’établit sa réputation commerciale.
Cette derniere peut s’avérer restreinte. Les marques de commerce non déposées
peuvent porter le symbole M°.

Toutefois, les marques de commerce déposées bénéficient d’'une protection dans
un pays, par exemple le Canada, pendant 15 ans et peuvent étre renouvelées
continuellement, tant et aussi longtemps que la marque de commerce est utilisée.
Le dépdt offre aussi des protections supplémentaires dans la plupart des pays;
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aux Etats-Unis, par exemple, la marque de commerce déposée devient « incontestable » aprés cing ans
d’usage sans opposition. Donc, dans I’exemple ci-dessus, cela voudrait dire que le concurrent B ne pourrait
invoquer la marque de commerce du commercgant A pour une action en contrefagon. Il devrait plutét miser
sur 'absence d’un risque de confusion entre les deux marques. Veuillez noter qu’il est fréquent d’attaquer

la validité des droits en matiere de propriété intellectuelle pour se défendre lors d’une action en contrefagon
(p. ex. le brevet n’est pas valide car il n’est pas nouveau, utile ou non évident, ou la marque de commerce
n’est pas une marque valide). Au Canada, il n’y a pas d’obligation d’apposer un signe pour les marques de
commerce déposées alors quaux Etats-Unis elles sont représentées par le symbole ®.

Enregistrer une marque de commerce : On peut enregistrer une marque de commerce auprés des offices
nationaux de la Pl, comme I’Office de la propriété intellectuelle du Canada ou le United States Patent and
Trademark Office. Pour ce faire, Charlie devra recourir a un agent de marques de commerce qui effectuera
une recherche en vue de déterminer la disponibilité de la marque (cette recherche est généralement réalisée
par un expert). Lagent de marques de commerce rédige ensuite un rapport. Si son rapport est favorable, il
prépare la demande d’enregistrement qu’il déposera ensuite a I'office des marques de commerce national.
Veuillez noter que la Convention de Paris s’applique également aux marques de commerce et accorde un
délai de grace de six mois aux pays signataires, y compris le Canada et les Etats-Unis, de la méme facon
que pour les brevets.

Lors de la réception de la demande, 'OPIC :

e Effectue une recherche dans ses dossiers afin de déterminer s’il existe des marques de commerce
pouvant étre en conflit avec celle qui est visée par la demande. Si une autre marque est trouvée, il en
informe le requérant.

e Examine la demande conformément aux exigences de la Loi sur les marques de commerce et de son
réglement d’application et informe le requérant si 'une d’entre elles n’est pas respectée.

e Fait paraitre la demande dans le Journal des marques de commerce qui est publié tous les
mercredis.

e Prévoit suffisamment de temps pour permettre a d’autres parties de s’opposer a la demande. Toute
personne peut, moyennant des frais de 750 $, déposer une déclaration d’opposition auprés du
registraire. Aprés avoir examiné les éléments de preuve déposés par I'une ou l'autre des parties, ou
les deux, le registraire décide s’il doit refuser la demande ou rejeter la déclaration d’opposition. Les
deux parties seront informées de la décision ainsi que des motifs a I'appui.

e Sipersonne ne dépose de déclaration d’opposition, la marque est admise. Elle sera enregistrée a la
suite du paiement du droit d’enregistrement et du dépdt d’'une déclaration d’emploi si I'utilisation de
la marque est projeté.

Le processus est semblable dans tous les offices des brevets nationaux.

En outre, il existe un processus de demande international simplifié semblable au Traité de coopération

en matiére de brevets. Il s’agit de ’Arrangement de Madrid concernant I’enregistrement international des
marques de 1891 ainsi que du Protocole de Madrid de 1989. En vertu de ces traités, a la suite du dépdbt d’une
demande dans le pays ou la protection est demandée, une personne ou une société doit s’enregistrer aupres
du Bureau de 'OMPI pour obtenir un enregistrement international (www.wipo.int/madrid/fr). Le Bureau
transmet ensuite la demande aux offices des brevets nationaux pertinents, notamment aux Etats-Unis ainsi
que dans certains pays européens. Si la marque n’est pas refusée pendant la période prescrite, celle-ci

sera déposée. Il existe un processus de marques communautaires pour I’Union européenne a I'Office de
’lharmonisation dans le marché intérieur (marques de commerce et dessins), a Alicante, en Espagne.
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Dans le cas qui nous intéresse, Charlie a enregistré la marque de commerce AutoPaint en tant que services
de création artistique automatisés. Dans I'état actuel des choses, Charlie pourrait empécher Frank de
commercialiser ses toiles aux Etats-Unis et d’offrir ces services sous le nom AutoPaint. La seule défense
de Frank serait de contester la marque de commerce au motif que Charlie ne 'emploie pas aux Etats-Unis.
On sait que la marque a été utilisée a un salon commercial en lllinois, il y a deux ans, mais rien ne permet
d’établir qu’elle a été employée depuis.

Le fardeau incombe donc a Frank de prouver '« abandon » de la marque, dans le cadre d’une poursuite pour
contrefacon de la marque de commerce. En vertu de la Lanham Act, une marque de commerce déposée au
fédéral est considérée abandonnée si son titulaire a cessé de I’'employer et n’a aucune intention de ’'employer
a nouveau. Labandon est défini comme suit :

(TRADUCTION) Une marque est réputée « abandonnée » lorsque I'une des deux situations suivantes
survient :

1. Lorsque le titulaire de la marque a cessé de I'employer et n’a pas I'intention de ’'employer a nouveau.
Les circonstances peuvent permettre d’en venir a cette conclusion. Le non-emploi de la marque
pendant deux années consécutives peut, au premier examen, constituer une preuve d’abandon.
Lemploi de la marque doit étre de bonne foi, dans la pratique ordinaire du commerce, et non
simplement dans le but de réserver le droit associé a la marque.

2. Lorsque la conduite du titulaire, par voie d’action ou d’omission, fait en sorte que la marque devient
le nom générique de biens ou de services pour lesquels cette marque était employée, ou fait en
sorte qu’elle perde sa pertinence en tant que marque. La motivation de I'acheteur ne doit pas étre un
critere pour déterminer I'abandon en vertu de ce paragraphe.

Recours : Si Charlie détient des droits de Pl aux E.U. ou au Canada, il peut avoir accés a un plus vaste
éventail de recours s’il remporte sa poursuite pour contrefagon. Le droit de la Pl lui accorderait une
indemnisation plus élevée que le droit contractuel, ce qui constitue la raison principale pour laquelle il doit
choisir une poursuite pour atteinte a ses droits de Pl plutdét qu’une poursuite pour violation de contrat.

Recours relativement aux brevets :

En vertu du droit américain, un titulaire de brevet a droit au plus élevé des deux montants suivants : soit

une redevance raisonnable, soit la perte des profits résultant de la contrefagon de son brevet. Le caractére
raisonnable est déterminé en fonction des pratiques courantes de 'industrie dans laquelle est exploitée
invention. La perte des profits est déterminée par une analyse reposant sur les bases suivantes : un client
aurait réalisé X dollars de profit si son brevet n’avait pas été contrefait. Si le contrefacteur a agi délibérément,
alors la valeur des dommages-intéréts punitifs peut atteindre trois fois celle des dommages réels. Les frais
d’avocat sont également évalués. Les recours au Canada sont similaires,
mais les dommages-intéréts punitifs sont rares.

Au Canada, contrairement aux Etats-Unis, le plaignant peut réclamer des
dommages-intéréts aupres du défendeur, ou peut se voir accorder les
profits que le défendeur a réalisés en contrefaisant le brevet. Il s’agirait
du meilleur recours pour Charlie; cependant, si les dommages-intéréts
constituent un recours d’origine |égislative, la comptabilisation des
profits est laissée a la discrétion du tribunal.
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Comme pour la plupart des droits de propriété, le titulaire peut obtenir une injonction visant a mettre fin a

la violation de ses droits. Méme s'il est possible de demander une injonction pour empécher une personne
d’exploiter les revendications brevetées, une telle ordonnance demeure difficile a obtenir. Un recours
similaire, et plus fréquent, consisterait a faire cesser 'importation d’un produit contrefait aux Etats-Unis, & ou
le brevet est protégé. On peut également sommer un contrefacteur de cesser ses activités illicites, et méme
I'obliger a retirer ses produits contrefaits du marché.

Recours relativement aux marques de commerce :

Il existe de nombreux recours prévus par les lois fédérales au Canada et aux
Etats-Unis. Les plaignants, comme Charlie, peuvent généralement obtenir une
injonction en vue de faire cesser la contrefacon de leur marque de commerce.
Dans les poursuites pour contrefagon d’'une marque de commerce, il est
également possible d’obtenir des réparations pécuniaires, notamment : 1)

les profits du défendeur, 2) les dommages-intéréts subis par le plaignant, et
3) les dépens. Aux Etats-Unis, les dommages-intéréts peuvent étre triplés

si 'on parvient a prouver qu’il y a eu mauvaise foi. Au Canada, cependant,

les dommages-intéréts punitifs sont rares. Comme pour les brevets, la
comptabilisation des profits est laissée a la discrétion du tribunal.

4. Quels types de recherches peut-on effectuer sur les sites de
IOPIC et de PUSPTO? Comment cette information a-t-elle aidé
Frank a déterminer la gravité du probleme?

Les offices nationaux de la Pl disposent de bases de données sur les brevets (demandes et brevets délivrés)
et les marques de commerce déposeées (p. ex. OPIC, USPTO et esp@cenet en Europe). On peut y effectuer
des recherches par mot clé (p. ex. AutoPaint ou des termes descriptifs connexes), par catégorie (p. ex.
classification fondée sur un systéme international permettant de classer les brevets dans des domaines
particuliers), par inventeur (comme Charlie), par cessionnaire (le véritable titulaire du brevet, souvent une
entreprise). Notez que I'inventeur doit étre une personne, mais que le cessionnaire peut étre soit une
personne réelle, soit une personne morale, comme une entreprise (les entreprises peuvent étre difficiles

a identifier et il pourrait étre utile d’effectuer une recherche dans le registre des entreprises). On peut
également procéder a une recherche par numéro de brevet ou d’enregistrement (s’il est connu) et par titre.
N’oubliez pas de vérifier également le statut (p. ex. est-ce que les taxes de maintien en état ont été payées?).

Ces recherches sont plus difficiles a effectuer adéquatement qu’il n’y parait. Les décisions relatives
a la « liberté d’action » doivent étre prises en fonction des résultats de recherches menées par des
professionnels. Vous trouverez a la fin du présent guide une liste de sites Web utiles.

Si vous disposez d’ordinateurs, demandez aux participants de chercher un brevet et une marque de
commerce déposée. Cet exercice leur permet de consulter de véritables documents d’enregistrement et d’en
explorer la forme et le contenu.
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5. Quel type de protection de PI est associé aux noms de domaine?
Quel est le lien avec le droit des marques de commerce?

Les noms de domaine sont des noms d’héte qui sont associés a une adresse de protocole Internet (IP)
particuliere et qui facilitent les communications et I'accés aux sites Web sur Internet. Les noms de domaine
sont utiles car ils sont plus faciles a retenir qu’une série de chiffres complexe, soit I'adresse IP en tant

que telle. Ainsi, les noms de domaine intégrent souvent la marque de commerce, comme Apple.com ou
coca-cola.com. En effet, vous pouvez saisir le nom de la plupart des grandes marques de commerce de ce
monde dans votre navigateur, y annexer le suffixe .com, et vous parviendrez sans doute a trouver le site Web
de cette entreprise.

On a constaté assez rapidement qu’il fallait instaurer un systéme d’enregistrement pour réglementer
I'utilisation des noms de domaine. Cela a donné lieu a la création d’un systéme international supervisé par
la Société pour I'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (www.icann.org) qui délegue
I'affectation de certains types de noms de domaine a des registraires de noms de domaine accrédités.

A l'origine, les noms de domaine relevaient du droit des marques de commerce. Il y a eu plusieurs cas trés
médiatisés sur une activité portant le nom de « cybersquattage », ou certaines personnes ont acheté des
séries de noms de domaine enregistres reflétant plusieurs variations de noms d’entreprises protégés par une
marque de commerce. La décision de la United Kingdom Court of Appeal dans British Telecommunications
¢ One in a Million en est un excellent exemple. Le tribunal a déclaré la société One in a Million coupable du
délit de commercialisation trompeuse pour avoir enregistré les noms de domaine de sociétés britanniques
connues, dont British Telecom et Marks & Spencers, et leur avoir ensuite proposé ces noms de domaine
pour un prix exorbitant, en les menacant implicitement de les vendre a des concurrents ou d’en faire un
mauvais usage.

Pour régler le probleme du cybersquattage, la plupart des pays ont adopté des systemes d’enregistrement
des noms de domaine qui reposent sur un intérét légitime a I’égard du nom et qui offrent des recours a ceux
qui souhaitent porter plainte relativement a I'enregistrement d’'un nom. Le systéme des principes directeurs
concernant le reglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine a été créé pour régler de
nombreux conflits liés aux noms de domaine. Ce systéme accorde aux titulaires de marques de commerce
certains pouvoirs pour empécher I'utilisation de noms de domaine similaires qui pourraient porter a
confusion. En outre, le systeme permet de publier les enregistrements de mauvaise foi de noms de domaine,
et son processus d’arbitrage est assez rapide. Le systeme s’applique a tous les principaux noms de domaine
.biz, .com, .info, .name, .net et .org, et a d’autres contenant le code d’un pays.
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6. Est-ce qu’un nom de domaine canadien, comme autopaint.ca,
enfreint un enregistrement de marque de commerce aux Etats-
Unis? Qu’est-ce qui constitue une « violation »?

Le registre des noms de domaine « .ca » est I’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet
(www.acei.ca). Le processus décrit ci-dessous concernant ’ACEI est similaire a celui d’autres organismes
d’enregistrement.

Pour obtenir un nom de domaine « .ca », le demandeur doit en premier lieu déterminer si le nom est
disponible et ensuite s’adresser a un registraire certifié de ’ACEI pour enregistrer le nom et confirmer certains
détails. Le registraire consulte ensuite le systeme WHOIS tenu par tous les registraires pour déterminer si un
nom de domaine particulier est disponible. Le prix d’un nouveau nom de domaine « .ca » peut varier. Les frais
doivent étre payés au registraire, et non a ’ACEI, et les registraires établissent leur propre grille tarifaire.

Egalement, pour obtenir un nom de domaine « .ca », le demandeur doit entretenir un lien avec le Canada
(www.cira.ca/pourquoi-ca/Admissibilite). Par exemple, un demandeur doit étre un citoyen canadien, un
résident permanent ou une entreprise incorporée en vertu des lois du Canada ou de I'une de ses provinces.
Cependant, le titulaire d’'une marque de commerce déposée au Canada peut enregistrer un nom de domaine
« .ca » dans la mesure ou ce nom contient ou englobe le « mot exact qui compose ladite marque de
commerce ».

En d’autres mots, un nom « .ca » désigne généralement un nom de domaine canadien. Méme si les
entreprises situées aux Etats-Unis ne pensent pas nécessairement & enregistrer un nom de domaine « .ca »
pour s’adresser aux consommateurs canadiens, elles peuvent tout de méme le faire (comparez www.apple.
com et www.apple.ca par exemple). Le « .ca » ne garantit pas que les opérations se déroulent uniquement au
Canada.

Pour savoir si I'utilisation du nom autopaint.ca par Frank constitue une contrefacon d’'une marque de
commerce déposée aux Etats-Unis, il faut déterminer s'il I'a employée aux Etats-Unis. Comme son site

Web « .ca » attire I'attention d’acheteurs potentiels aux Etats-Unis, on pourrait soutenir qu’en effet, Frank
contrefait la marque de commerce déposée de Charlie dans ce méme pays. Encore une fois, Frank pourrait
se défendre en affirmant que la marque de commerce de Charlie est invalide parce qu’il ne I'emploie pas aux
Etats-Unis.

7. Quelles sont les régles qui encadrent le réeglement uniforme des
I('tiges relatifs aux noms de domaine pour un enregistrement « .ca »?
A quoi Frank peut-il s’attendre?

Les principes directeurs concernant le reglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine régissent
la facon de régler les conflits concernant des noms de domaine associés a une marque de commerce. Ces
regles ont été élaborées par la Société pour I'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet
(ICANN), un organisme sans but lucratif qui supervise certains aspects d’Internet, pour en garantir la sécurité
et la fiabilité, et préserver la concurrence. La version canadienne est la Politique de réglement des différends
relatifs aux noms de domaine de I’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) (voir www.
cira.ca/renseignements-juridiques/prd). En vertu de cette politique, pour qu’une plainte puisse étre déposée,
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le nom de domaine doit étre « semblable, au point de créer de la confusion ». Les principes directeurs et
la politique décrivent en détail la procédure a suivre lorsque survient un différend concernant un nom de
domaine (www.cira.ca/renseignements-juridiques/prd).

La Politique de reglement des différends relatifs aux noms de domaine de I’ACEI est un mécanisme par
lequel des personnes et des entreprises qui répondent aux Exigences en matiere de présence au Canada de
’ACEI peuvent obtenir rapidement un réglement extrajudiciaire, a faible colt, pour des cas simples de noms
de domaine « .ca » enregistrés de mauvaise foi.

LACEI a créé ce processus afin d’offrir une option de réglement extrajudiciaire aux personnes qui souhaitent
obtenir le transfert ou I'annulation de noms de domaine « .ca » qui, selon elles, ont été enregistrés de
mauvaise foi par d’autres parties.

La Politique de reglement des différends relatifs aux noms de domaine de I’ACEI décrit la nature et les
exigences du processus de reglement et les types d’enregistrements de mauvaise foi couverts. Elle
comprend également la marche a suivre pour entreprendre une telle procédure et y répondre.

Pour initier une procédure en vertu du processus de reglement des différends de ’ACEI, vous devez
soumettre votre plainte a I'un de ses fournisseurs de service indépendants. UACEI confie a certains
fournisseurs I'administration de la procédure de reglement des différends.

Certains critéres permettent de définir ce qui est jugé inacceptable. Par exemple, le plaignant, dans ce cas
Charlie, qui désire obtenir une audience administrative en vertu de la politique ou des principes directeurs,
doit établir ce qui suit :

1. Le nom de domaine est identique, ou semblable au point de créer de la confusion, a la marque de
commerce ou a la marque de service pour laquelle il détient des droits;

2. Frank n’a pas d’intéréts légitimes a I'’égard du nom de domaine;
3. Frank a enregistré et emploie le nom de domaine de mauvaise foi.

Une partie peut enregistrer un nom de domaine de mauvaise foi dans le but de perturber ou d’empécher
’emploi d’'un nom de domaine, d’en tirer des avantages financiers, ou de s’adonner au cybersquattage.

Veuillez noter que ’ACEI ne s’occupe que des
marques de commerce canadiennes (paragraphe
3.2 de la Politique de réglement des différends
relatifs aux noms de domaine de I’ACEI). Le
plaignant, Charlie, doit prouver qu’il est titulaire
d’une marque de commerce canadienne qui est
soit déposée aupres de I'OPIC, soit employée

au Canada. Charlie ne répond a aucune de ces
deux exigences. Par conséquent, Frank pourrait
conserver le nom de domaine autopaint.ca.

Cependant, si Charlie parvient a répondre

a ces exigences, le « tribunal déterminera si
’enregistrement doit étre annulé ou transféré au
plaignant... ».
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F. MESSAGES A RETENIR

Les participants devraient retenir les points suivants (que vous pourriez également résumer sur une fiche a
leur intention) :

La propriété intellectuelle est un outil commercial — c’est un
moyen et non une fin. Un brevet n’est pas un produit et il ne
géneére pas plus de ventes. Le processus d’obtention de brevet
est une dépense qui en vaut la peine si le rendement potentiel est
plus important que les codts.

Pour déterminer s'il vaut la peine d’obtenir un brevet, il faut se
poser les questions suivantes :

a. Pourquoi suis-je intéressé a obtenir un brevet?
b. Qui sont les inventeurs et suis-je certain de n’avoir oublié personne?
c. Que puis-je breveter (un produit, un procédé ou une amélioration)?

d. Mon invention est-elle brevetable (est-ce que je dispose d’un objet brevetable qui répond aux
trois critéres établis, soit la nouveauté, I'utilité et I'ingéniosité)?

e. Est-ce que jai bien décrit mon invention, ou est-ce que je suis en mesure de le faire (c’est-a-
dire est-ce que mon brevet est entierement réalisable)?

f. A quel moment devrais-je faire breveter mon invention?
g. A quel endroit devrais-je faire breveter mon invention?

h. Comment devrais-je faire breveter mon invention? (demande de brevet provisoire, demande
compléte déposée aupres d’un office national des brevets, en vertu de la Convention
de Paris, demande compléte déposée aupres d’un office régional ou en vertu du Traité de
coopération en matiére de brevets)?

Il importe de comprendre les différents types de Pl et la fagon dont ils peuvent étre combinés pour
protéger efficacement vos actifs commerciaux (produits et services) en offrant une rentabilité élevée.
Il importe également de comprendre les droits octroyés, les processus de demande, les objets
couverts, les co(ts relatifs, et I'’endroit ou il faut demander une protection de sa PI, en fonction des
marchés a développer pour ces produits et services.

Il faut connaitre les limites qu’imposent la propriété intellectuelle et les contrats a I'exploitation

de votre entreprise. Vous devez analyser votre « liberté d’action » avec des spécialistes dans les
domaines des plans d’affaires, de la comptabilité et du droit. Vous devrez sans doute faire appel aux
services d’une entreprise de recherche professionnelle pour trouver des registres de sociétés ou
d’autres documents en matiére de PI.

Consultez un avocat avant de conclure un contrat commercial complexe. En obtenant des avis
juridiques fiables dés le début, vous éviterez des problémes colteux et possiblement des poursuites.
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G. REFERENCES GENERALES

Sur la propriété intellectuelle

Vidéo AutoPaint

e www.opic.ic.gc.ca/autopaint

Office de la propriété intellectuelle du Canada

® www.opic.ic.gc.ca

US Patent and Trademark Office

°*  www.uspto.gov

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
e www.ompi.int

Office européen des brevets et base de données
e www.epo.org/patents/searching-fr

IP Panorama

°* www.ippanorama.com
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