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RECUEIL DES PRATIQUES DU BUREAU DES BREVETS

AVANT-PROPOS

Bienvenue au Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB), un guide destiné
aux examinateurs de brevets, aux demandeurs, aux agents et au public, qui expose les
procédures opérationnelles et les pratiques d’examen de I'Office des brevets du
Canada.

Les pratiques exposées dans le RPBB découlent de l'interprétation donnée par I'Office
a la Loi sur les brevets, aux Regles sur les brevets et a la jurisprudence, a la date a
laquelle chaque chapitre est entré en vigueur.

Ce manuel constitue uniguement un guide et ne devrait pas étre considéré
comme un texte Iégislatif dont I'application est obligatoire. En cas de
contradiction entre ce guide et la loi applicable, cette derniére doit étre
observée.

Le manuel sera mis a jour périodiqguement, compte tenu des changements relatifs au
cadre |égislatif, réglementaire et jurisprudentiel qui régit les brevets au Canada. La
date de révision d’un chapitre est mars 1998, a moins d’indication contraire, et toute
révision est affichée dans le site Web de I'Office de la propriété intellectuelle du
Canada, a :

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr00720.html.

Veuillez noter que la version actuelle du RPBB n’inclut pas toutes les pratiques
relatives au traitement des demandes déposées avant le ler octobre 1989.

De l'information concernant les mises a jour a venir de ce manuel, y compris les
périodes de consultation publique, est accessible a :

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00758.html.

Les commentaires, la rétroaction et les suggestions concernant le RPBB doivent étre
adresseés a :

Josée Pharand

(jJosee.pharand@ic.gc.ca)

Office de la propriété intellectuelle du Canada
Place du Portage |

50, rue Victoria, Gatineau (QC) K1A 0C9
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Chapitre 1
Communications avec le Bureau des brevets

1.01 Emplacement du Bureau des brevets
Avril 2014

Le Bureau des brevets est situé a la Place du Portage I, au 50, rue Victoria, Gatineau
(Québec). Nos heures d’ouverture sont de 8h30 a 17h du lundi au vendredi (a
I'exception des jours fériés).

Le numéro de téléphone du Centre de services a la clientele est le 1-866-997-1936; le
numero de téléphone de la Salle du courrier de I'OPIC est le 819-997-1727; et le
numéro de téléphone des Finances est le 819-994-2269.

1.02 Correspondance en personne ou par la poste
Avril 2014

Toute correspondance destinée au commissaire aux brevets ou au Bureau des
brevets doit étre conforme aux articles 5, 7, 8 et 9 des Régles sur les brevets
et doit étre adressée au :

Commissaire aux brevets

Office de la propriété intellectuelle du Canada
Place du Portage |

50, rue Victoria, bureau C-114

Gatineau (Québec) K1A 0C9

Toute correspondance destinée au commissaire peut aussi étre physiquement
livrée au service du courrier recommandé de Postes Canada ou a tout
établissement désigné inscrit dans la Gazette du Bureau des brevets (GBB).

1.03 Correspondance électronique
Avril 2014

La correspondance envoyée sous forme électronique par télécopieur ou en ligne
conformément a l'article 8.1 de la Loi sur les brevets tient lieu d'original; il n'est donc
pas nécessaire d'envoyer un duplicata sur copie papier.

1.03.01 Transmissions par télécopieur

Pagel|1


http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00006.html
http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00633.html
http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00633.html
http://patents.ic.gc.ca/opic-cipo/cpor/fra/accueil.html

Communications avec le Bureau des brevets

Le Bureau des brevets accepte les demandes et les autres piéces de
correspondance transmises par télécopieur. Les envois doivent étre adressés au
commissaire aux brevets a I'un des numéros suivants (télécopieur de la salle du
courrier de I'OPIC) :

819-953-CIPO (953-2476) ou
819-953-0OPIC (953-6742)

Le rapport de transmission électronique constituera votre accusé de
réception.

La correspondance par télécopieur qui est transmise par tout numéro de télécopieur
autre que ceux indiqués ci-dessus, y compris ceux des établissements désignés,
sera considérée comme n'ayant pas été recue.

Quand vous transmettez, par télécopieur, un document qui doit étre accompagné d'une
taxe, vous devez inclure le formulaire de paiement des frais de I'OPIC.

1.03.02 Correspondance transmise électroniquement au moyen du site
Web de I'OPIC

La correspondance destinée au commissaire aux brevets aux fins du dép6t d’une
demande de brevet peut étre transmise par voie électronique

Toute autre correspondance destinée au commissaire aux brevets concernant une
demandes ou une brevet (p. ex., paiements de taxes, enregistrement de documents,
demande d'entrée en phase nationale d'une demande internationale) peut étre
transmise électroniguement.

Les exigences ayant trait a la présentation des documents prévues aux articles 69 et
70 des Régles sur les brevets s'appliquent a la correspondance transmise
électroniquement, y compris par télécopieur. Les pages du site Web données ci-
dessus fournissent les formats acceptés des documents transmis électroniquement
par le site Web de I'OPIC.

1.04 Date de réception
Avril 2014

Conformément a ce qui précede:
. Le courrier destiné au Bureau des brevets et livré, durant les heures

d'ouverture, aux bureaux de I'OPIC a Gatineau se verra attribuer la date de
réception a 'OPIC.
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. Le courrier destiné au Bureau des brevets et livré, durant les heures
d'ouverture, a un des bureaux régionaux d'Industrie Canada se verra attribuer
la date de réception au bureau régional en question, si et seulement si, a cette
date, les bureaux de I'OPIC sont ouverts a Gatineau. Si a cette date, les
bureaux a Gatineau sont fermeés, le courrier livré aux bureaux régionaux se
verra attribuer comme date de réception a I'OPIC la date du prochain jour
ouvrable. Par exemple, le courrier destiné au Bureau des brevets et livré le
24 juin au bureau régional d'Industrie Canada a Toronto ne se verra pas
attribuer la date de réception du 24 juin, puisque les bureaux a Gatineau sont
fermés a cette date. Donc, le courrier livré le 24 juin aux bureaux régionaux
aura comme date de réception a 'OPIC la date du prochain jour ouvrable.

. Comme le service de courrier recommandé de Postes Canada est considéré
comme un établissement désigné, le courrier destiné au Bureau des brevets et
livré par courrier recommandé, service offert aux comptoirs postaux de Postes
Canada, se verra également attribuer la date timbrée sur I'enveloppe par
Postes Canada, a condition qu'a cette date les bureaux de 'OPIC a Gatineau
soient ouverts. Si les bureaux a Gatineau sont fermeés, le courrier se verra
attribuer comme date de réception a I'OPIC la date du prochain jour ouvrable.

. Le courrier destiné au Bureau des brevets et livré par mode de transmission
électronique, y compris par télécopieur, est réputé recu par le commissaire, le
jour ou il a été transmis avant minuit, heure locale, au Bureau des brevets a
Gatineau. Si la correspondance est transmise électroniquement un jour ou le
Bureau des brevets est fermé au public, elle est réputée recue le jour ouvrable
suivant.

1.04.01 Dépo6t de documents un jour férié (Dies non)

Selon l'article 26 de la Loi d'interprétation, lorsqu'une personne choisit de livrer un
document a un établissement désigné, y compris au Bureau des brevets a Gatineau, a
un bureau régional d'Industrie Canada ou a un établissement de courrier recommandé
dans une province ou il y a un jour férié fédéral, provincial ou territorial, tout délai fixé
pour le dépbt du document, qui expire un jour férié, peut étre prorogé jusqu'au jour non
férié suivant. Dans le cas d'un jour férié provincial ou territorial, il convient de souligner
gue le droit a la prorogation dépend de I'établissement auquel le document est livré et
non du lieu de résidence de la personne pour laquelle le document est déposé ou de
son agent. A cet égard, les documents envoyés au Bureau des brevets par un moyen
électronique, y compris un télécopieur, seraient réputés étre livrés a Gatineau, au
Québec.

Le Bureau des brevets n'a aucun moyen de faire le suivi sur les établissements
auxquels des documents sont livrés. En conséquence, si le délai pour le dépdt d'un
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document expire un jour férié provincial ou territorial et qu'une personne le livre
seulement le jour non férié suivant, le Bureau des brevets tiendra pour acquis que le
document a été livré a un établissement qui justifierait une prorogation du délai. Dans
de telles circonstances, il incombe au déposant de s'assurer qu'il a droit a une telle
prorogation.

En plus des prorogations indiquées aux paragraphes précédents, le paragraphe 78(1)
de la Loi sur les brevets stipule que tout délai relatif & un brevet qui expire un jour ou le
Bureau des brevets est fermé au public est réputé prorogé jusqu'au jour de
réouverture du Bureau des brevets. Toute personne a droit a une telle prorogation,
guel que soit son lieu de résidence ou I'établissement auquel les documents sont
livrés.

Le Bureau des brevets estime que l'article 26 de la Loi d'interprétation s'applique aux
demandes internationales du Traité de coopération en matiére de brevets (PCT)
déposées au Canada. Par conséquent, lorsqu'un délai prévu dans le cadre du PCT
pour le dépbt d'un document au Canada expire un jour férié provincial ou territorial, si
le déposant livre le document en question le jour non férié suivant, le Bureau des
brevets tiendra pour acquis que le document a été livré a un établissement ou une
prorogation du délai est justifiée. Toutefois, il ne se prononce pas sur I'acceptation
éventuelle de ces prorogations par d'autres pays; il incombera a la personne qui
dépose le document de vérifier si elle a droit a une prorogation, dans d'autres pays qui
I'intéressent, en vertu de la régle 80.5 du Reglement d'exécution du PCT ou d'une
autre loi pertinente.

Vous trouverez sur le site Web de I'OPIC une liste des jours que le Bureau des brevets
a indiqué comme n’étant pas des jours fériés pour I'administration fédérale, mais des
jours fériés dans au moins une province ou un territoire (vous rendre a Jours fériés
provinciaux ou territoriaux).

Cette page du site Web fournit également la liste des jours ou les bureaux de 'OPIC
sont fermés au public pour I'application du paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets
(vous rendre a_Jours de fermeture des bureaux de 'OPIC au public).

1.05 Entrevues
Avril 2014

Sous réserve des conditions prescrites au paragraphe 6(3) des Regles sur les
brevets, le correspondants autoris€, le demandeur et I'agent peuvent rencontrer
I'examinateurs pour discuter de leurs demande en instance. A cette fin, il faut fixer a
l'avance un rendez-vous afin que I'examinateur puisse se libérer et se préparer pour
discuter du traitement de la demande. Lorsqu'un agent a été nommé, ce dernier doit
assister a I'entrevue ou l'avoir autorisée.

Une entrevue concernant le traitement d’'une demande, y compris d’'une demande
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qui fait I'objet d'une décision finale, peut étre demandée a tous les stades du
traitement; elle sera menée par I'examinateur chargé de la demande. Lors de
I'entrevue, 'examinateur peut donner plus d'explications au sujet des irrégularités
gu'il a soulevées dans un rapport ou éclaircir certains points concernant l'invention.
Toutefois, les entrevues ne remplacent pas le traitement normal d'une demande.
Lors d’'une entrevue I'examinateur ne formulera pas d'opinions verbales et ne
s'engagera pas a accepter des modifications au mémaoire descriptif.

Dans le cas d'une entrevue avec un nouvel examinateur en formation, un
examinateur principal ou un chef de section du Bureau des brevets y assistera
également. Les questions qui ne sont pas liées a I'examen des demandes sont
soumises a la section appropriée du Bureau des brevets.

Le commissaire ne rencontre pas les demandeurs ou les agents au sujet des
problémes concernant le traitement de demandes particulieres.

1.06 Reétroaction de la clientele de I’'OPIC
Avril 2014

Conformément a I'engagement qu’il a pris d’améliorer ses services, le Bureau des
brevets encourage les clients a faire des observations. Les commentaires sont les
bienvenus par le truchement du systeme électronique de rétroaction de la clientéle de
'OPIC.

Grace a un formulaire en ligne, les clients peuvent soumettre des plaintes, des
commentaires ou des compliments. Ceux qui souhaitent obtenir une réponse sont
invités a fournir leur nom et leurs coordonnées. La rétroaction peut également étre
soumise de fagcon anonyme.

Lorsqu'une réponse est nécessaire, I'OPIC fournira une réponse initiale dans un délai
de cinq jours ouvrables. Les questions générales sont traitées par le Centre de service
a la clientele de I'OPIC. Les questions ou les problemes de nature plus technique sont
transmis aux experts concernés du Bureau des brevets.

Le systéme électronique de rétroaction de la clientéle de I'OPIC a pour objet d'aider
les clients de I'organisation a faire des observations sur les services et a résoudre
des problemes, le cas échéant. La rétroaction est également utilisée en vue d'aider
I'OPIC a mieux comprendre en quoi ses services peuvent étre ameéliorés.

Il est a noter que le systéme de rétroaction ne peut servir au traitement d'une
demande ni a répondre a une requéte officielle du Bureau des brevets.

1.07 Publications relatives aux documents de brevets canadiens
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Avril 2014

La Gazette du Bureau des Brevets (GBB) parait chaque mardi. Elle inclut la liste des
demandes de brevets mises a la disponibilité du public et des brevets délivrés pour la
semaine se terminant le mardi de la publication, ainsi que des avis importants.

Certaines parties d’'une demande et certains renseignements administratifs sont
accessibles sur le site Web de 'OPIC apres qu’'une demande aura été mise a la
disponibilité du public. Si aucun examen n’a été demandé avant que la demande soit
mise a la disponibilité du public, I'abrégé, la description, les revendications et les
dessins déposés initialement, de méme que des renseignements administratifs limités
seront accessibles. Lorsgu’un examen est requis avant que la demande soit mise a la
disponibilité du public et que des modifications ont été consignées avant que la
demande soit mise a la disponibilité du public, les documents modifiés seront
accessibles. Si un brevet est délivré, ces renseignements sont remplacés par I'abrége,
la description, les revendications et les dessins délivrés.

Il est également possible de consulter en personne I'historique de poursuite complet
d’une demande ou d’un brevet au bureau de 'OPIC a Gatineau, ou de les acheter
auprés de la Section de la diffusion des données et des documents ou en
communiquant avec:

Section de la diffusion des données et des documents
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Industrie Canada

Place du Portage |

50, rue Victoria, bureau C-229

Gatineau (Québec) K1A 0C9

Tél. : 1 866 997-1936 (de 8 h 30 a 16 h 30 HNE)
Téléc. : 819-953-9969
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Chapitre 2
Mise a la disponibilité du public et consultation des demandes

2.01 Consultation des demandes
Avril 2014

En vertu de l'article 10 de la Loi sur les brevets, toutes les demandes mises a la
disponibilité du public, protestations associées a une demande ouverte, tous les
dossiers d’antériorité déposeés en vertu de l'article 34.1 de la Loi sur les brevets
lorsqu’ils sont associés a un dossier de demande ouverte, tous les brevets et dossiers
de réexamen ainsi que tous les documents qui s’y rapportent pourront étre consultés
sur demande au Bureau des brevets ou a I'aide du formulaire de commande en ligne
de I'OPIC (consulter le chapitre 1.07 du RPBB).

Pour les fins du présent recueil, une demande disponible au public est dite
« ouverte » ou « mise a la disponibilité du public ».

2.01.01 Demandes mises a la disponibilité du public

Toutes les demandes de brevet, a I'exception de celles déposées avant le

1°" octobre 1989 et les documents qui S’y rattachent seront mis a la disponibilité du
public a I'expiration d’'une période de confidentialité de dix-huit mois

(paragraphe 10(2) de la Loi sur les brevets). Cette période correspond a une des
suivantes :

i) dix-huit mois suivant la date de dépét au Canada;

i) lorsqu’il existe une demande de priorité, dix-huit mois suivant la premiére
date de dépot de toutes les demandes déposées préecédemment de fagon
réguliére, sur laquelle se fonde la demande.

Les demandes déposées en vertu du Traité de coopération en matiere de brevets
(PCT) ont automatiquement le Canada comme pays désigné. Ces demandes sont
publiées par I' I'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) dix-huit
mois suivant leur dépo6t ou, lorsqu’'une demande de priorité a été déposée, dix-huit
mois suivant la premiere date de priorité revendiquée. Si une demande entre en phase
nationale apres la date de publication de 'OMPI, la demande et les documents qui S’y
rattachent seront accessibles au public au Bureau des brevets lorsqu’ils entreront en
phase nationale.
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Conformément au paragraphe 10(2) de la Loi sur les brevets, un demandeur peut faire
une requéte écrite pour mettre une demande a la disponibilité du public avant
I'expiration de la période de confidentialité.

La Gazette du Bureau des brevets présente une liste des demandes mises a la
disponibilité du public chaque semaine.

Une demande PCT entrant en phase nationale au Canada apreés la date de
publication du Bureau international 'OMPI aura comme date de mise a la disponibilité
du public la date de publication de la demande internationale.

2.01.02 Effet des retraits sur la mise a la disponibilité du public

Une demande ne sera pas mise a la disponibilité du public si elle a été retirée au
moins deux mois avant la date d’expiration de la période de confidentialité, ou & une
date ultérieure si les préparatifs techniques en vue de la consultation de cette
demande peuvent étre arrétés (articles 91, 92 et 145 des Régles sur les brevets).

2.01.03 Confidentialité des demandes non ouvertes

Les demandes non ouvertes sont confidentielles. Les articles 10 et 11 de la Loi
sur les brevets et les articles 11, 91 et 92 des Regles sur les brevets
s’appliquent. Le Bureau des brevets est tenu de protéger les intéréts des
demandeurs en veillant a ce que seules les personnes autorisées aient acces
aux dossiers des demandes non ouvertes. Les demandeurs et les
correspondants autorisés doivent présenter une identification pour avoir acces a
un dossier. Les personnes autorisées a avoir acces aux dossiers par un
correspondant autorisé doivent présenter une identification et doivent fournir un
document signé leur accordant cette autorisation. Le document signé doit
comporter le numéro de demande du brevet et les coordonnées du demandeur
ou du correspondant autorisé. Il doit également étre signé par le demandeur ou le
correspondant autorisé. Il n’est pas permis a un inventeur qui a cédé tout droit
dans son invention d’accéder au dossier non ouvert sans l'autorisation du
cessionnaire ou de I'agent. Si un agent a été nommeé, et que l'inventeur a gardé
certains droits dans la demande, I'inventeur peut voir le dossier de I'examinateur
et s’entretenir avec celui-ci de fagcon générale. Toutefois, conformément au
paragraphe 6(3) des Régles sur les brevets, un entretien détaillé portant sur la
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poursuite n’est permis qu’en présence de I'agent ou avec son consentement. Un
examinateur ne devrait en aucun cas s’entretenir des questions touchant la
poursuite d’'une demande avec des personnes autres que I'agent ou celles que
'agent a autorisées a s’entretenir de la demande.

2.01.04 Effet des retraits de la demande de priorité sur lamise ala
disponibilité du public

Une demande de priorité peut étre retirée en tout temps avant la délivrance du brevet.
Si le demandeur retire une demande de priorité avant I'expiration de la période de
confidentialité, il sera peut-étre possible alors de retarder la mise a la disponibilité du
public de la demande (paragraphe 10(4) de la Loi sur les brevets). Le retrait doit se
faire a moins de seize mois suivant la date de dép6t de la demande prioritaire, ou plus
tard si les préparatifs techniques en vue de la consultation de cette demande peuvent
étre arrétés (articles 91 et 145 des Regles sur les brevets). La demande sera alors
mise a la disponibilité du public a la fin de la nouvelle période de confidentialité (dix-
huit mois suivant la date de dép6t au Canada ou dix-huit mois suivant la premiére date
de priorité, s'il en existe plusieurs).

2.02 Numérotation des demandes
Avril 2014

Toute demande de brevet déposée aprés le 1° octobre 1989 sera identifiée par un
numero unique a son dépo6t. Ce numeéro sera dans la série des deux millions, et tout
brevet résultant de cette demande portera le méme numeéro. Les brevets redélivrés
et les brevets réexaminés auront le méme numéro que leur original. Les demandes
complémentaires sont identifiées par un numéro dans la série des deux millions,
différent de leur demande originale.

Toute demande de brevet déposée avant le 1*' octobre 1989 est identifiée par un
numéro unique. Tout brevet dérivant d’'une telle demande portera un numéro dans la
série d'un million, et une demande complémentaire dérivant de cette demande aura
un numéro différent de celui de la demande originale. Une demande de redélivrance
se verra également attribuer un numéro unique différent de son numeéro de brevet
original.
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2.02.01 Renseignements sur I'état des demandes identifiées par
numeros de série

Sur paiement de la taxe prescrite a l'article 24 de I'annexe I, le Bureau des
brevets indiquera si une demande canadienne identifi€ée par un numéro de brevet
est devenue un brevet.

2.03 Validité et interprétation des brevets
Avril 2014

Un brevet délivrés par le Bureau des brevets est présumé valide en vertu de

I'article 43 de la Loi sur les brevets jusqu'a décision contraire du systéme judiciaire
canadien ou jusqu'a ce que le brevet fasse I'objet de procédures de redélivrance ou
de réexamen. Le personnel du Bureau des brevets ne peut commenter la validité
d’un brevet délivré. Il ne peut non plus discuter de l'interprétation a donner aux
revendications d’un brevet déja concédé, ni exprimer d'opinions quant a leur
contrefacon de toute proposition présentée. Toute personne désirant obtenir des
renseignements de cet ordre est priée de recourir aux services d'un agent de brevet
inscrit au registre ou d'un avocat spécialisé dans les brevets.
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Chapitre 3

Demandes de renseignements sur les demandes
en instance

3.01 Demandes de renseignements par les demandeurs
Avril 2014

Vous trouverez les procédures a suivre pour s'informer de I'état d'une demande sur le site
Web de I'OPIC.

3.02 Renseignements sur les demandes en instance (article 11 de la

Loi sur les brevets)
Juin 2015

En vertu de l'article 11 de la Loi sur les brevets, nonobstant I'exception que renferme
l'article 10, 'OPIC doit informer toute personne qui déclare par écrit le nom de l'inventeur,
si ce nom est disponible, le titre de I'invention ainsi que le numéro et la date d’un brevet
rapporté comme ayant été accordé dans un pays désigné autre que le Canada, si une
demande de brevet pour la méme invention est en instance au Canada.

Les demandes de renseignements en vertu de l'article 11 doivent étre faites par

écrit et accompagnées de la taxe prescrite a cet effet a l'article 23 de I'annexe Il
des Régles sur les brevets.
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Chapitre 4
Pétitions et désignation d’agents et de représentants

4.01 Pétition pour I'octroi d’un brevet
Septembre 2014

La pétition pour I'octroi d’un brevet est une exigence légale sous l'article 27(2) de la
Loi sur les brevets, et elle doit étre établie selon la formule et les instructions
connexes précisées dans la formule 3 de I'annexe | des Regles sur les brevets
(article 77 des Regles sur les brevets),dans la mesure ou les dispositions de cette
formule et ces instructions s’y appliquent. La pétition doit débuter sur une nouvelle
page (article 72 des Régles sur les brevets), ne doit pas contenir de dessins

(article 74 des Reégles sur les brevets) et doit se conformer aux exigences
spécifiques de la présentation des documents, telles que prescrites a l'article 68
des Régles sur les brevets.

Tandis que le texte de l'abrégé, de la description, des revendications et des dessins
d'une demande de brevet doit étre individuellement, et ensemble, entierement rédigé
en anglais ou en francais (paragraphe 71(3) des Régles sur les brevets), la pétition
peut étre en anglais ou en francgais, mais sans nécessairement étre dans la méme
langue que le mémoire descriptif (article 71 des Regles sur les brevets).

Conformément a I'article 61 des Régles sur les brevets, I'exigence du

paragraphe 27(2) de la Loi sur les brevets qu’'une demande soit accompagnée d’'une
pétition ne s’applique pas aux demandes déposées conformément aux dispositions
du Traité de coopération en matiere de brevets (PCT). Ces demandes sont déposées
avec une requéte conformément a I'article 4 du PCT.

4.01.01 Correction d’erreurs d’écriture dans la pétition

La pétition peut étre modifiée pour corriger des erreurs d’écriture a la suite d’une
demande sous l'article 8 de la Loi sur les brevets ou l'article 35 des Régles sur les
brevets.
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Il faut noter que l'article 35 des Regles sur les brevets peut étre utilisé uniguement
avant gu’un brevet ne soit accordé alors que l'article 8 de la Loi sur les brevets peut
étre utilisé avant ou aprés I'octroi d’un brevet.

Il faut également noter que compte tenu de I'article 37 des Regles sur les brevets,
si 'erreur concerne la désignation d’un inventeur ou d'un demandeur, un énonceé
corrigé selon lequel le demandeur est I'inventeur ou une déclaration selon laquelle
le demandeur est le représentant Iégal de I'inventeur (si le demandeur n’est pas
'inventeur) devra éventuellement étre soumis. Plus de renseignements sur les
erreurs d’écriture peuvent étre trouvés dans le chapitre 23 du présent recueil.

4.01.02 Titre de I'invention

La pétition, c.-a-d. la formule 3 de I'annexe | des Regles sur les brevets, doit contenir
le titre de l'invention.

Cela dit, conformément a l'alinéa 80(1)(a) des Regles sur les brevets, la description
doit également contenir le titre de I'invention, qui doit étre court et précis et ne doit pas
contenir une marque de commerce, un mot inventé ou un nom personnel.

Dans les cas ou le titre de l'invention dans la description est différent du titre dans la
pétition pour I'octroi d’un brevet, le Bureau ne tiendra compte que du titre contenu
dans la description. La demande résultera en un brevet avec le titre tel qu’il apparait
a la premiere page de la description.

4.01.03 Loi sur les inventions des fonctionnaires

Dans le cas d’'une invention par un fonctionnaire comme l'expliquent les articles 2, 3
et 4 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, la pétition doit révéler le fait que
l'inventeur est un fonctionnaire.

4.02 Nomination des agents de brevet
Septembre 2014

Des inventeurs individuels peuvent voir a la poursuite ou au maintien de leurs propres
demandes en tant que demandeurs pourvu qu’ils n’aient pas cédé leur droit sur
'invention. Ceci ne concerne pas les ayants cause. Toutefois, un inventeur-
demandeur peut choisir d’étre représenté par un agent de brevet qui réside au
Canada dont le nom apparait dans le registre des agents de brevets ayant droit de
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représenter les inventeurs-demandeurs. Lorsque tous les droits d’'un inventeur ont été
cédés ou qu’une partie des droits ont été cédés et que la cession a été enregistrée au
Bureau des brevets, la poursuite de la demande doit étre effectuée par un agent de
brevets diment enregistré qui réside au Canada (voir articles 20, 21, 22, 23 et 24 des
Régles sur les brevets). Toutes les fois qu'il faut nommer un agent, conformément a
I'article 23 des Regles sur les brevets le Bureau des brevets en avise le demandeur. Il
faut nommer un agent de brevets dans les trois mois suivant la date de l'avis.

Un agent de brevet peut étre nommé soit dans la pétition proprement dite ou
séparément en soumettant au commissaire aux brevets, un avis signé par le
demandeur (paragraphe 20(2) des Régles sur les brevets).

Il convient de noter que toute correspondance adressée au commissaire aux brevets
doit étre conforme a I'article 5 des Regles sur les brevets.

La nomination d’'un agent de brevet peut étre révoquée en soumettant au
commissaire un avis de révocation signé par le demandeur ou par cet agent de
brevet (paragraphe 20(3) des Régles sur les brevets, voir également articles 23, 24
et 40 des Regles sur les brevets).

4.02.01 Nomination des coagents de brevet

Un agent de brevet qui ne réside pas au Canada ne peut pas s’occuper de la
poursuite de demandes ni les maintenir, mais doit nommer un coagent, qui lui, est un
résident du Canada (paragraphe 21(1) des Régles sur les brevets). Toutes les fois
gu'il faut nommer un coagent, conformément a l'article 23 des Régles sur les brevets
le Bureau des brevets en avise I'agent. Il faut nommer un coagent de brevets dans les
trois mois suivant la date de l'avis.

Un agent de brevet qui réside au Canada peut aussi nommer un coagent de brevet
pourvu que le coagent réside aussi au Canada (paragraphe 21(2) des Regles sur les
brevets). Les nominations de coagents de brevet peuvent étre soumises par le
demandeur ou par I'agent de brevet. Les révocations de coagents de brevet peuvent
étre soumises par le demandeur, I'agent de brevet ou le coagent de brevet.
(Paragraphes 21(3) et 21(4) des Regles sur les brevets.)

La nomination d’'un coagent de brevet doit étre faite dans la pétition ou en remettant au
commissaire un avis signé par I'agent de brevet qui a nommé le coagent de brevet

(paragraphe 21(3) des Regles sur les brevets).
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La nomination d’'un coagent peut étre révoquée par un avis de révocation remis au
commissaire et signé par le coagent ou I'agent de brevet qui I'a nommé
(paragraphe 20(3) des Regles sur les brevets et I'article 23 Régles sur les brevets).

4.03 Désignation d’un représentant
Avril 2014

Un demandeur de brevet qui ne semble pas étre un résident ou qui ne semble pas
faire des opérations a une adresse d’affaires spécifiée au Canada doit, a la date de
dépbt de la demande, désigner comme représentant une personne ou une maison
d’affaires résidant ou faisant des opérations a une adresse spécifiée au Canada
(paragraphe 29(1) de la Loi sur les brevets).

La personne ou la maison désignée est réputée le représentant du demandeur aux
termes de la Loi sur les brevets, y compris la signification des procédures prises
sous son régime (article 29(2) de la Loi sur les brevets). Il convient de noter que la
correspondance réguliére du Bureau des brevets telle que les rapports de
'examinateur n’est pas envoyeée au représentant, mais directement au
correspondant autorisé. Un représentant peut étre désigné soit dans la pétition pour
I'octroi d’'un brevet (conformément a I'article 5 de la formule 3 de I'annexe |

des Régles sur les brevets), soit au moyen d'un document distinct (article 78 des
Reégles sur les brevets).

Si au moment du dépdt de la demande ou a I'entrée d’une demande PCT en phase
nationale au Canada, la désignation d’'un représentant est requise conformément a
l'article 29 de la Loi sur les brevets et le demandeur ne désigne pas de représentant,
la demande sera considérée incomplete (article 94 des Régles sur les brevets).

Par la suite, le demandeur de brevet ou le breveté peut, par avis au commissaire,
nommer un nouveau représentant a la place du représentant inscrit en dernier lieu,
ou peut aviser le commissaire d’un changement d’adresse de celui-ci.

Le demandeur de brevet ou le breveté doit nommer un nouveau représentant ou
indiquer une nouvelle adresse exacte du représentant inscrit en dernier lieu, sur

demande du commissaire, mentionnant que le représentant inscrit en dernier lieu
est décédé ou qu’une lettre qui lui a été envoyée par courrier ordinaire, a sa

derniére adresse inscrite, a été retournée par suite de non-livraison.
Page 4 | 4



Pétitions et désignation d'agents ou de représentants

Si, aprés demande du commissaire, le demandeur ou le breveté ne fait aucune
nouvelle nomination ou n’'indique aucune nouvelle adresse exacte dans les trois
mois, la Cour fédérale ou le commissaire peut statuer sur toute procédure exercée
sous le régime de la Loi sur les brevets sans exiger la signification, au demandeur
ou au breveté, de piéces y afférentes (article 29 de la Loi sur les brevets).

4.04 Déclarations du statut de petite entité
Septembre 2014

L’expression « petite entité » a 'égard d’une invention désigne une entité qui
emploie au plus cinquante personnes ou une université, mais exclut les entités
suivantes (a) celle qui est contrélée directement ou indirectement par une entité,
autre gu’une université, qui emploie plus de cinquante personnes; ou (b) celle qui a
transféré un droit — ou qui a octroyé une licence a I'’égard de celui-ci — sur I'invention
a une entité, autre qu’une université, qui emploie plus de cinquante personnes, ou
qui est tenue de le faire en vertu d’'une obligation qui n’est pas conditionnelle

(article 3.01 des Regles sur les brevets).

Lorsqu’'un demandeur veut payer la taxe applicable aux petites entités, il doit
soumettre une déclaration de petite entité signée. La déclaration signée de petite
entité peut étre incluse dans la pétition pour I'octroi d’'un brevet (article 7 de la
formule 3 de I'annexe | des Regles sur les brevets) au moment du dépot de la
demande ou le demandeur peut soumettre une déclaration de petite entité dans un
document distinct a n’importe quel temps.

Le Bureau acceptera que le demandeur paie la taxe applicable au petites entités
seulement une fois que la déclaration aura été déposée. La déclaration de petite
entité doit étre signée par le demandeur ou I'agent de brevet nommé par le
demandeur en son nom. La déclaration doit également indiquer le nom du
demandeur et, le cas échéant, le nom de I'agent de brevet qui I'ont signée.

Lorsqu’une demande n’est pas une demande PCT en phase nationale ou un brevet
délivré d’'une telle demande, un demandeur ou un breveté a le droit de payer la taxe
applicable aux petites entités si, a la date de dép6t de la demande, le demandeur
original est une petite entité a I'’égard de I'invention visée par la demande ou le
brevet. Le demandeur original est le demandeur initialement désigné dans la
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pétition.

Pour une demande PCT en phase nationale ou un brevet délivré d’'une telle
demande, un demandeur ou un breveté a le droit de payer la taxe applicable aux
petites entités si, a la date d’entrée en phase nationale, le demandeur entrant la
phase nationale était un petite entité a I'egard de I'invention visée par la demande ou
le brevet.

4.05 Dessin représentatif
Avril 2014

Le demandeur peut demander qu’une figure particuliere des dessins, qui illustre
invention, accompagne 'abrégé lorsqu’il est mis a la disponibilité du public pour
consultation sous l'article 10 de la Loi sur les brevets, pourvu gu'une demande a cet
égard soit incluse au paragraphe 8 de la pétition (formule 3 de I'annexe | de Regles
sur les brevets) au moment du dépot.

En I'absence d’une telle demande dans la pétition au moment du dépo6t, une seule
figure des dessins sera choisie par le Bureau des brevets pour représenter les
dessins illustrant l'invention. Cette figure sera illustrée sur la page couverture de la
demande de brevet lorsqu’elle sera mise a la disponibilité du public pour
consultation sous l'article 10 de la Loi sur les brevets, et sur la page couverture de
tout brevet qui pourrait résulter de cette demande.
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Chapitre 5
Exigences relatives au dép6t et au complétement

5.01
Portée du chapitre — Juin 2015

Ce chapitre porte sur les demandes autres que les demandes PCT a la phase
nationale.

Pour les demandes déposées aux termes du Traité de coopération en matiere de
brevets (PCT), il faut se référer au chapitre 22 de ce Recueil.

5.02
Dépo6t des demandes — Juin 2015

Une demande de brevet doit étre adressée au « Commissaire aux brevets » et est
réputée recue par lui (c.-a-d., déposee) a la date de réception [voir article 1.04 du
chapitre 1]. Les exigences relatives a I'obtention d’une date de dépdét sont prévues au
paragraphe 28(1) de la Loi sur les brevets.

Le paragraphe 28(1) de la Loi sur les brevets stipule que

La date de dép6t d’'une demande de brevet est la date a laquelle le commissaire
recoit les documents, renseignements et taxes réglementaires prévus pour
I'application du présent article. S’ils sont recus a des dates différentes, il s’agit de
la derniere d’entre elles.

5.03
Exigences relatives a I’'obtention d’une date de dépdt — Juin 2015

Pour obtenir une date de dép6t conformément au paragraphe 28(1) de la Loi sur les
brevets, il faut qu’'une demande soit conforme aux exigences du paragraphe 27.1(1)
des Regles sur les brevets. Elle doit comprendre :

0] une indication en frangais ou en anglais selon laquelle I'octroi d’'un brevet
canadien est demandé,
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(i)
(iif)
(iv)

(v)

5.04

le nom du demandeur,
'adresse du demandeur ou de son agent de brevets,

un document rédigé en francais ou en anglais qui, a premiére vue, semble
décrire une invention, et

'un ou l'autre de : (A) la déclaration du statut de petite entité conforme a
l'article 3.01 des Régles sur les brevets et la taxe applicable aux petites
entités prévue a l'article 1 de I'annexe Il, dans sa version a la date de
réception, (B) la taxe générale prévue a cet article.

Complétement de la demande — Juin 2015

L'article 94 des Regles sur les brevets stipule que méme si une date de dépot a été

attribuée a la demande, cette derniére est incompléte a moins de satisfaire aux
exigences du paragraphe 94(2) des Regles sur les brevets au moment du dép6t.

Le paragraphe 94(2) des Regles sur les brevets exige que certains renseignements et

documents, s’ils n’ont pas été fournis au moment du dép6t, soient fournis afin que la
demande puisse étre complétée. Les exigences sont les suivantes :

e [l'abrégé, la description, les revendications et les dessins sont conformes aux
articles 68 a 70 des Régles sur les brevets,

¢ |a demande contient les renseignements et documents suivants :

0
0]
0

(@]

une pétition conforme a l'article 77 des Regles sur les brevets,

un abrége,

le listage des séquences conforme au paragraphe 111(1) des Regles sur
les brevets, s'il est exigé par ce paragraphe,

une ou plusieurs revendications,

tout dessin auquel renvoie la description,

la nomination d’un agent de brevets, si elle est exigée par I'article 20 des
Regles sur les brevets,

la nomination d’'un coagent de brevets, si elle est exigée par l'article 21
des Regles sur les brevets,
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o la désignation d’'un représentant, si elle est exigée par 'article 29 de la Loi
sur les brevets.

Pour toute demande incomplete, le Bureau des brevets fera de son mieux pour aviser le
demandeur par lettre de courtoisie des raisons de non-conformité. Le délai pour
compléter une demande sans payer la taxe de complétement est la période de 15 mois
suivant la date de dépdt de la demande ou, lorsqu’'une demande de priorité est
présentée a I'égard de la demande, la période de 15 mois suivant la premiéere des
demandes de brevet antérieurement déposées de facon réguliere sur lesquelles la
demande de priorité est fondée. Cette non-exigence de la taxe de complétement d’'une
demande au cours de la période susmentionnée a pour but de s’assurer que tous les
documents énumérés ci-dessus parviennent au Bureau des brevets au moment prévu
et dans le bon format pour la mise a la disponibilité du public en vertu de I'article 10 de
la Loi sur les brevets.

En vertu du paragraphe 94(1) des Regles sur les brevets, lorsque, a I'expiration du délai
applicable de 15 mois, la demande est toujours incompléte, le commissaire, par avis,
exige que le demandeur complete la demande et paie la taxe prévue a l'article 2 de
'annexe Il dans les trois mois suivant la date de 'avis ou dans les douze mois suivant
la date de dépot de la demande, le délai qui expire le dernier étant a retenir. Les
demandes seront abandonnées si elles ne sont pas complétées ou si la taxe n’est pas
payée dans les délais indiqués dans l'avis.
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Chapitre 6
Titre de propriété, enregistrement et inventeurs conjoints

6.01
Titre de propriété — juin 2015

Un brevet pour une invention confere un droit de propriété a l'inventeur ou dans certains
cas a I'employeur de l'inventeur, lorsque l'invention a été faite au cours normal de I'emploi.
En vertu des articles 49 et 50 de la Loi sur les brevets, ce droit comprend le droit de
déposer une demande de brevet, et un tel droit peut étre transféré a une autre personne
en tout temps avec la documentation appropriée et le versement de la taxe prévue a
l'article 21 de I'annexe |l des Régles sur les brevets. L'article 2 des Regles sur les brevets
définit un « transfert » comme étant la transmission, y compris la cession, de la propriété
du brevet, de la demande, du droit sur I'invention ou d'un intérét dans l'invention. Pareil
transfert peut étre effectué en tout temps a partir de la date de l'invention et pendant la
durée d'un brevet qui pourrait en étre délivre.

La succession de titularité est I'historique d'un transfert et de cession de droit d'un brevet

ou d'une demande. Cette succession de titularité comprend tout document transférant la

propriété du demandeur d'origine ou tout changement subséquent de propriétaire. Parmi

de tels documents se retrouvent, par exemple, des cessions, des fusions, des documents
de changement de nom ou des testaments.

En vertu du paragraphe 50(1) de la Loi sur les brevets, le propriétaire d'un brevet peut
céder le droit, en totalité ou en partie, universellement ou sujet a des limites territoriales,
soit pour la durée du brevet, soit pour un terme limité. Un droit de brevet est considérée
comme divisible par contenu, territoire ou durée. Dans chaque cas, le cessionnaire doit
étre considéré comme le propriétaire de la partie cédée et le cédant comme le propriétaire
de la partie non cédée. Alors, il peut y avoir plus qu'un propriétaire des droits d'un brevet a
un moment donné.

6.02
Etablissement du droit au dépét - juin 2015

Si le demandeur est I'inventeur, en vertu du paragraphe 37(1) des Regles sur les brevets,
a I'égard des demandes de brevet déposées de fagon réguliére et des demandes PCT a
la phase nationale, la demande doit contenir un énonceé a cet effet.

Page 6-1


http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-4/page-26.html#h-29
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-423/page-42.html#h-69
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-423/page-2.html#h-2
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-4/page-26.html#h-29
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-423/page-13.html#h-13

Titre de propriété, enregistrement et inventeurs conjoints

6.02.01
Demandes de brevet déposées de fagon réguliere

En vertu du paragraphe 37(2) des Regles sur les brevets, a I'égard d’'une demande autre
gu’'une demande PCT lorsque le demandeur n’est pas l'inventeur, la demande doit
contenir un énonceé indiquant le nom et I'adresse de l'inventeur et une déclaration
mentionnant que le demandeur est le représentant Iégal de I'inventeur. En vertu du
paragraphe 37(3) des Régles sur les brevets, la déclaration ou I'énoncé requis doit étre
inclus dans la pétition ou présenté dans un document distinct. Une cession confirmant le
droit peut également étre enregistrée sur une base facultative.

En vertu du paragraphe 37(4) des Regles sur les brevets, si une demande n'est pas
conforme aux exigences susmentionnées, le commissaire exige par avis que le
demandeur se conforme a ces exigences dans les trois mois suivant la date de I'avis ou
dans les douze mois suivant la date du dép6t de la demande, selon celui de ces délais qui
expire le dernier. Si le demandeur omet de répondre de bonne foi a ces exigences, alors
en vertu de |'article 97 des Régles sur les brevets, la demande est considérée comme
abandonnée et assujettie aux dispositions de rétablissement de la Loi et des Regles sur
les brevets.

L'enregistrement d'une cession n'est pas requis pour établir le droit au moment du dépbt.

6.02.02
Demandes PCT a la phase nationale

En vertu du paragraphe 58(5) des Regles sur les brevets, a I'égard de demandes PCT a
la phase nationale, lorsque le demandeur n’est pas le demandeur désigné initialement
dans la demande internationale, le commissaire exige la preuve, si celle-ci ne ressort pas
des documents déja au Bureau des brevets, que le demandeur est le représentant légal
du demandeur désigné initialement.

En vertu du paragraphe 58(5.1) des Régles sur les brevets, lorsque le demandeur ne se
conforme pas a I'exigence formulée par le commissaire en vertu du paragraphe 58(5)
dans les trois mois suivant la formulation de cette exigence, le demandeur est réputé ne
jamais s’étre conformé aux exigences de leur demande internationale pour entrer dans la
phase nationale au Canada.
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Bien que cela ne soit pas une exigence pour entrer dans la phase nationale au Canada,
en vertu du paragraphe 37(2) des Régles sur les brevets, la demande doit contenir une
déclaration mentionnant que le demandeur est le représentant légal de I'inventeur ou une
déclaration relative au droit du demandeur, a la date de dépdét, de demander et d’obtenir
un brevet, conformément a la régle 4.17 du Réglement d’exécution du PCT.

Comme susmentionné, en vertu du paragraphe 37(4) des Regles sur les brevets, si une
demande n'est pas conforme au paragraphe 37(2) des Régles sur les brevets, le
commissaire exige par avis que le demandeur se conforme a ces exigences dans les trois
mois suivant la date de I'avis ou dans les douze mois suivant la date du dép6t de la
demande, selon celui de ces délais qui expire le dernier. Si le demandeur omet de
répondre de bonne foi a ces exigences, alors, en vertu de l'article 97 des Réqles sur les
brevets, la demande est considérée comme abandonnée et assujettie aux dispositions de
rétablissement de la Loi et des Régles sur les brevets.

6.03
Enregistrement de documents — juin 2015

En vertu du paragraphe 50(2) de la Loi sur les brevets, toute cession de brevet et tout
acte de concession ou translatif du droit exclusif d’exécuter et d’exploiter I'invention
brevetée partout au Canada et de concéder un tel droit a des tiers sont enregistrés au
Bureau des brevets selon ce que le commissaire établit.

L'enregistrement fait référence a la procédure de dépdbt ou d'enregistrement d'un
document relatif a un brevet ou & une demande. Conformément a ['article 42 des Régles
sur les brevets, le commissaire doit, a la demande de toute personne et sur versement de
la taxe prévue a l'article 21 de I'annexe |l des Regles sur les brevets, enregistrer au
Bureau des brevets tout document relatif a un brevet ou a une demande.

6.04
Types de documents enregistrés au Bureau des brevets — juin 2015

Bien que tout document relatif & un brevet ou a une demande puisse étre enregistré au
Bureau des brevets, les types de documents enregistrés sont généralement classés dans
l'une des trois catégories suivantes :

e Transferts, incluant : cessions de tout I'intérét, cessions d'une partie de l'intérét,
transferts d'actifs, ordonnances, testaments, regroupements d’entreprises, fusions
et consolidations;
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e Mises a jour, incluant : changements de noms, certificats de mariage, changements
de constitution et affidavits;

e Contrats, incluant : contrats d'avis de licence, contrats de licence exclusive,
contrats de licence, contrats de sdretés, obligations non garanties, licences
obligatoires et libération de contrats de s(retés.

L'enregistrement fournit un dossier tiers de tout changement de propriété relatif a un
brevet ou une demande et assure que des mesures supplémentaires sont prises et que
les correspondances sont envoyeées au représentant légal actuel de l'inventeur ou des
propriétaires.

6.05
Exigences pour enregistrer un document (autre qu'une cession) — juin 2015

Conformément a l'article 42 des Régles sur les brevets, les exigences pour enregistrer un
document au Bureau des brevets sont :

e une demande d’enregistrement du document;

e |e document ou une copie du document a enregistrer;

e une indication de la demande de brevet ou du brevet auquel se rapporte le
document;

e lataxe prévue a l'article 21 de I'annexe Il des Regles sur les brevets.

6.06
Exigences pour enregistrer une cession — juin 2015

Les cessions sont la forme la plus commune de transferts enregistrée par le Bureau des
brevets. Les références aux cessions dans ce chapitre renvoient aux transferts par
contrats. Elles ne visent pas a étre inclusives envers tous les types de transferts. Par
exemple, elles ne visent pas a inclure les transferts par héritage, legs ou ordonnance.

Les cessions sont souvent complexes et variées, abordant frequemment des questions
qui vont au-dela des droits de propriété intellectuelle. La complexité de ces documents

peut exiger que le Bureau des brevets déploie des efforts considérables afin de garantir
gue ses dossiers refletent fidelement les changements documentés apportés aux titres.

Par conséquent, dans le but d'aider le Bureau dans son effort de simplifier et d'accélérer
le traitement des cessions tout en maintenant un niveau de qualité élevé, le Bureau a
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élaboré des formulaires de demande d'enregistrement de cessions et recommande
fortement leur utilisation.

Les formulaires feront partie du dossier et aideront a s'assurer que tous les
renseignements requis ont été fournis au Bureau. Celui-ci se servira du contenu des
formulaires pour aider a lI'enregistrement de la cession.

Dans le cas ou les formulaires ne sont pas utilisés, le Bureau exhorte tout requérant a
fournir des directives claires. Plus précisément, en plus des taxes prévues, une demande
devrait comprendre les renseignements suivants, idéalement sur une page couverture :

e le nom des cédants;

e le nom et I'adresse compléte des cessionnaires;

e le numéro de la demande ou du brevet par rapport auquel la cession doit étre
enregistrée;

e des renseignements précis indiquant quels droits sont cédés et si l'intérét dans
un droit est transféré en totalité ou en partie.

Conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur les brevets, une copie de l'acte de
transfert et un affidavit ou une autre preuve jugée satisfaisante par le commissaire et
démontrant que la cession a été signée et souscrite doivent étre présentes. Les éléments
de preuve suivants sont tous considérés comme satisfaisants :

e en ce qui concerne un brevet, une déclaration du requérant énongant que, a sa
connaissance, l'acte de transfert a été signé et souscrit par toutes les parties;

e en ce qui concerne une demande de brevet, une déclaration du requérant
énoncant que, a sa connaissance, l'acte de transfert a été signé et souscrit par
le cédant;

e une déclaration semblable d'un témoin;

e la signature d'un témoin ou la présence d'un sceau de société sur l'acte de
cession;

e un document établissant que la cession a été enregistrée dans un bureau des
brevets d'un autre pays.

Tout document lié a un changement de propriété soumis au Bureau sera enregistré;
toutefois, si les renseignements fournis dans le document ne respectent pas les
exigences relatives au transfert de propriété, le Bureau sera incapable de donner effet au

changement de propriété soi-disant fait dans le document.
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Il est a noter que les cessions soumises continueront d'étre accessibles au public. Des
parties de ces documents peuvent contenir des renseignements personnels et vous étes
invités a prendre des mesures pour vous assurer que les renseignements personnels our
sensibles soient omis ou obscurcis dans le document.

6.07
Certificats d'enregistrement — juin 2015

Au moment de l'enregistrement d'un document au Bureau, un certificat d'enregistrement
est produit, identifié par un numéro et envoyé a la personne qui a demandé
I'enregistrement du document. Les documents soumis pour I'enregistrement sont
numeérisés et annexés a la demande correspondante.

6.08
Maintien d'une succession de titularité — juin 2015

Conformément & ['article 38 des Régles sur les brevets, le commissaire ne reconnait le
transfert d’un brevet ou d’'une demande a un nouveau propriétaire que si une copie de
I'acte de transfert du propriétaire actuellement reconnu au nouveau propriétaire a été
enregistrée et a un effet au Bureau des brevets a I'égard du brevet ou de la demande.
Les documents de cession soumis, les formulaires et/ou les pages couvertures connexes
doivent faire référence a la personne enregistrée comme propriétaire inscrit ou breveté au
moment du dépot du document. Si le document de cession requiert la cession de droits du
propriétaire inscrit ou breveté a un cessionnaire, le Bureau des brevets modifiera ses
dossiers pour refléter ce changement. S'il est remarqué que le document de cession ne
fait pas référence au propriétaire inscrit ou fait référence a un propriétaire qui ne
correspond pas au propriétaire au dossier, le Bureau des brevets enverra une lettre de
courtoisie au demandeur indiquant que le document de cession n'est pas reconnu par le
commissaire et décrivant l'irrégularité.

6.09
Mécanismes de correction de cession — juin 2015

A l'occasion, une erreur figure dans une cession (dans l'acte de changement de propriété)

et/ou au moment de la transcription de renseignements dans les dossiers du Bureau des
brevets.
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Une variété d'erreurs courantes peut étre corrigée en déposant une requéte appropriée.
De telles requétes peuvent étre déposées, selon les circonstances, par une des parties a
la requéte de cession ou par le demandeur, le propriétaire ou le représentant Iégal inscrit.

Il est important de noter que, malgré le fait que de nombreuses erreurs peuvent étre
corrigées, tous les documents enregistrés par le Bureau demeureront au dossier, sous
réserve d'une ordonnance exigeant le contraire.

6.09.01
Erreur dans les dossiers du Bureau des brevets

Lorsque le Bureau des brevets a commis une erreur dans la transciption de
renseignements dans les dossiers du Bureau, le Bureau corrigera I'erreur sur demande.
La demande doit fournir les détails concernant I'erreur et doit faire référence au document
enregistré. Aucune taxe ne sera exigée pour la correction.

6.09.02
Erreur dans le document de cession

Conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur les brevets, le Bureau procédera a
I'enregistrement d'une cession a condition que la demande d'enregistrement se conforme
a toutes les exigences établies. Toutefois, selon le Bureau, une cession peut étre
enregistrée sans nécessairement étre reconnue ou, en d'autres termes, sans qu'aucun
effet y soit donné. En conséquence, le Bureau ne reconnaitra pas une cession s'il est
convaincu que celle-ci n'est pas valide ou que le cédant nommeé dans la cession ne
correspond pas au propriétaire actuellement reconnu par le Bureau.

Par conséquent, lorsqu'un mauvais document a été enregistré ou qu'un document
enregistré contient une erreur, les dossiers du Bureau peuvent étre mis a jour pour refléter
la bonne situation apres la réception de :

¢ une demande d'enregistrement d'une cession nouvellement présentée dont les
renseignements sont exacts et qui se conforme a toutes les exigences
administratives relatives a I'enregistrement d'une cession;

e une requéte acceptable pour demander que l'acte de cession enregistré
antérieurement (ci-apres la « mauvaise cession ») cesse d'avoir un effet.
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Pour étre considérée comme acceptable, une requéte doit toujours provenir de I'une des
parties identifiées dans la bonne cession.

Les exigences supplémentaires suivantes doivent également étre respectées selon le
type d'erreur a corriger.

Lorsque l'erreur figurant dans la mauvaise cession n'est pas liée au nom du
cessionnaire, la requéte doit :

e contenir une déclaration signée par le requérant selon laquelle la cession
enregistrée antérieurement contient une erreur et dans laquelle figurent des
renseignements décrivant l'erreur.

Lorsque le cessionnaire incorrectement identifié dans la mauvaise cession n'existe
pas ou désigne la méme entité que celui identifié dans la bonne cession, la requéte
doit :

e contenir une déclaration signée par le cessionnaire identifié dans la bonne
cession, attestant que :
o le cessionnaire a été incorrectement identifié dans la cession enregistrée
antérieurement;
o l'erreur figurant dans la mauvaise cession a été commise par inadvertance
sans aucune intention de tromper;

et

o le cessionnaire mal identifié n'existe pas; ou
o le cessionnaire mal identifié désigne la méme entité que celui identifié dans
la bonne cession.

Lorsque le cessionnaire incorrectement identifié dans la mauvaise cession existe et
est différent de celui identifié dans la bonne cession, la requéte doit :

e contenir une déclaration signée par le cessionnaire identifié par erreur, attestant
gue son nom a été transcrit par erreur dans la mauvaise cession;

e contenir une déclaration signée par le cessionnaire identifié dans la bonne
cession, attestant que I'erreur figurant dans la mauvaise cession a été commise
par inadvertance sans aucune intention de tromper.
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Ce mécanisme ne pourra pas étre utilisé aprées I'octroi d'un brevet pour corriger les
erreurs qui ont été commises au cours des étapes précédant 'octroi.

6.09.03
Erreurs d'écriture

Certaines erreurs figurant dans les actes de cession peuvent étre considérées comme
des erreurs d'écriture qui sont survenues au cours du processus mécanique lié a la
dactylographie ou a la transcription.

Ces erreurs peuvent étre corrigées aux termes de |'article 8 de la Loi sur les brevets plutot
gu'au moyen du mécanisme présenté ci-dessus. Une demande de correction présentée
aux termes de l'article 8 de la Loi sur les brevets doit étre accompagnée des
renseignements a I'appui requis et des taxes prévues présentées a l'article 19 de

l'annexe |l des Régles sur les brevets. Les renseignements a I'appui requis sont une
identification du document enregistré au Bureau des brevets dans lequel I'erreur a été
commise et une description de la nature cléricale de 'erreur.

Dans le cas ou une demande de correction présentée aux termes de l'article 8 de la Loi
sur les brevets aurait déja été présentée, mais n'est pas le mécanisme de correction
approprié, une nouvelle demande sera nécessaire et devra faire explicitement allusion au
mécanisme approprié.

6.10
Inventeurs conjoints — juin 2015

Les inventions sont fréquemment créées dans le cadre d'un effort commun. Dans un tel
cas, tous les inventeurs doivent se regrouper pour faire une demande de brevet.

En vertu du paragraphe 31(1) de la Loi sur les brevets, si I'un des inventeurs refuse de
soumettre une demande de brevet ou que le lieu ou il se trouve ne peut étre déterminé
apres une enquéte diligente, les autres inventeurs ou leurs représentants Iégaux peuvent
soumettre une demande, et un brevet peut étre accordé au nom des inventeurs qui font la
demande, si le commissaire est convaincu que I'inventeur conjoint a refusé de soumettre
une demande ou que le lieu ou il se trouve ne peut étre déterminé apres une enquéte
diligente.
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Titre de propriété, enregistrement et inventeurs conjoints

6.11
Ajout et retrait d’inventeurs — juin 2015

Un inventeur peut étre ajouté ou retire sur demande écrite du correspondant autorise.

Le Bureau des brevets recommande fortement que le correspondant autorisé fournisse un
eononceé d’établissement de droit mis a jour.

Il est a noter que le Bureau des brevets n’examinera pas toute prevue de propriété de
brevet ou de demande de brevet en cas de différend entre des inventeurs et/ou des
demandeurs.

6.12
Ajout et retrait de demandeurs — juin 2015

En vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur les brevets, lorsqu’une demande est déposée
par des codemandeurs et qu’il apparait, par la suite, que I'un ou plusieurs d’entre eux
n’ont pas participé a l'invention, la poursuite de cette demande peut étre conduite par le
ou les demandeurs qui restent, a la condition de démontrer par affidavit au commissaire
gue le ou les derniers demandeurs sont les seuls inventeurs.

En vertu du paragraphe 31(4) de la Loi sur les brevets, lorsqu'une demande est déposée
par un ou plusieurs demandeurs et qu'il apparait, par la suite, qu’un autre ou plusieurs
autres demandeurs auraient dd se joindre a la demande, cet autre ou ces autres
demandeurs peuvent se joindre a la demande, a la condition de démontrer au
commissaire qu’ils doivent y étre joints, et que leur omission s’est produite par
inadvertance ou par erreur, et non pas dans le dessein de causer un retard.

6.13
Juridiction de la Cour fédérale — juin 2015

En vertu de |'article 52 de la Loi sur les brevets, la Cour fédérale est compétente, sur la
demande du commissaire ou de toute personne intéressée, pour ordonner que toute

inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre a un brevet soit
modifiée ou radiée, y compris la suppression d'un document antérieurement enregistre.

Page 6-10


http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-4/page-27.html#docCont
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Chapitre 7
Demandes de priorité

7.01 Portée de ce chapitre
Mai 2014

Ce chapitre traite des exigences pour demander la priorité a I'égard d'une demande
déposée antérieurement au Canada ou dans tout pays signataire de la Convention de
Paris pour la protection de la propriété industrielle (« la Convention de Paris ») ou dans
tout pays membre de I'Organisation mondiale du commerce (OMC) et des mécanismes
pour retirer la priorité d'une demande.

7.02 Priorité
Mai 2014

L'article 4 de la Convention de Paris traite du droit de priorité pour des demandes de
brevet déposées dans tout pays de I'Union établie par la section 1 de l'article premier de
la Convention de Paris. L'article 2(1) de I'Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de 'OMC prévoit que les membres
doivent se conformer aux articles 1 & 12 et a l'article 19 de la Convention de Paris (1967).

Revendiquer une priorité permet a un demandeur de profiter d'une date de revendication
antérieure a la date de dépo6t de la demande. Un demandeur doit déposer une demande
de priorité pour obtenir la premiere date de revendication. La priorité est fondée sur l'objet
brevetable divulgué dans un document établissant la priorité et ne se limite pas a ce qui
est revendiqué dans le document établissant la prioritéi. Un avantage principal accordé
par le droit de priorité est de donner aux demandeurs le temps de décider s'ils veulent
obtenir la protection dans un ou plusieurs pays pour une invention fondée sur le dép6t
d'une demande antérieure (c.-a-d. un document établissant la priorité) dans un pays qui
accorde des droits de priorité. Cela permet a un demandeur de divulguer ou de mettre en
pratique publiqguement l'invention revendiquée ultérieurement entre le dépot du document
établissant la priorité et la demande subséquente. Les effets d'une demande de priorité
sont discutés dans le contexte de la brevetabilité d'une revendication au chapitre 15 du
présent recueil.
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7.03 Demander une priorité
Mai 2014

Les exigences pour demander la priorité a I'¢gard d'une demande de brevet déposée de
facon réguliere" au Canada sont précisées a l'article 28.4 de la Loi sur les brevets.
L'article 28.4 de la Loi sur les brevets prévoit ce qui suit :

(1) Pour I'application des articles 28.1, 28.2 et 78.3, le demandeur de brevet peut
présenter une demande de priorité fondée sur une ou plusieurs demandes de
brevet antérieurement déposées de fagon réguliere.

(2) Le demandeur la présente selon les modalités réglementaires; il doit aussi
informer le commissaire du nom du pays ou du bureau ou a été déposée toute
demande de brevet sur lagquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que de la
date de dépo6t et du numeéro de cette demande de brevet.

7.03.01 Droit de priorité

Le droit d'un demandeur d'établir des droits de priorité fondés sur une demande
antérieure exige que la demande respecte les exigences de l'alinéa 28.1(1)a) de la Loi sur
les brevets et dépose une demande opportune selon les alinéas b) et c).

Le paragraphe 28.1(1) de la Loi sur les brevets prévoit ce qui sulit :

La date de la revendication d'une demande de brevet est la date de dépbt de celle-
ci, sauf si

a) la demande est déposée, selon le cas :

(i) par une personne qui a antérieurement déposé de facon réguliere, au Canada
ou pour le Canada, ou dont I'agent, le représentant Iégal ou le prédécesseur en
droit I'a fait, une demande de brevet divulguant I'objet que définit la revendication;

(i) par une personne qui a antérieurement déposé de fagon réguliere, dans un
autre pays ou pour un autre pays, ou dont I'agent, le représentant Iégal ou le
prédécesseur en droit I'a fait, une demande de brevet divulguant I'objet que définit
la revendication, dans le cas ou ce pays protege les droits de cette personne par
traité ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie, et accorde
par traité, convention ou loi une protection similaire aux citoyens du Canada;
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b) elle est déposée dans les douze mois de la date de dépdt de la demande
déposée antérieurement;

c) le demandeur a présenté, a I'égard de sa demande, une demande de priorité
fondée sur la demande déposée antérieurement.

Un demandeur peut uniquement déposer une demande de priorité fondée sur une
demande antérieure qui a également été déposée par le demandeur désigné dans la
demande a moins que la personne qui a déposé la demande antérieure ait transféré la
priorité au demandeur qui fait la demande (voir section 7.03.03). C'est-a-dire, un
demandeur ne peut demander une priorité fondée sur une ou plusieurs demandes
antérieures produites par un demandeur différent a moins que le demandeur désigné
dans la demande en instance ne soit le successeur en titre de la demande antérieure a la
date de dépo6t de la demande de priorité, conformément aux dispositions de l'article 4 A(1)
de la Convention de Paris."

La demande antérieure doit avoir été déposée au Canada ou dans tout pays signataire a
la Convention de Paris ou dans tout pays membre de I'Organisation mondiale du
commerce (OMC) pour se voir accorder des droits de priorité.

Le demandeur n'a pas a étre ressortissant d'un pays signataire a la Convention de Paris,
mais doit étre domicilié sur le territoire de I'un des pays de I'Union ou y avoir « des
établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux »."

7.03.02 Transfert de propriétaire

Dans les cas ou les droits conférés par une demande ou un brevet canadien, sur laguelle
se fonde une demande de priorité pour une demande ultérieure, ont été transférés a un
nouveau demandeur, le Bureau doit avoir recu un avis de transfert du demandeur
antérieur, conformément a l'article 38 des Regles sur les brevets, qui stipule ce qui suit :

Le commissaire ne reconnait le transfert d'un brevet ou d’'une demande que si une
copie de l'acte de transfert du propriétaire actuellement reconnu au nouveau
propriétaire a été enregistrée au Bureau des brevets a I'égard du brevet ou de la
demande.

Lorsque le document établissant la priorité est déposé a I'étranger et le demandeur
désigné dans le document établissant la priorité est différent du demandeur pour la
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demande de brevet canadienne, le demandeur au Canada doit fournir au Bureau la
preuve que les droits de priorité ont été transférés.

Voir le chapitre 6 du présent recueil pour obtenir de l'information sur les exigences de
transfert des droits.

7.03.03 Restauration du droit de priorité non disponible au Canada

La « restauration du droit de priorité » est un mécanisme utilisé par I'Office mondial de la
propriété intellectuelle (OMPI) et de nombreux pays par lequel le délai pour déposer une
demande de brevet accompagnée d'une demande de priorité est prolongé au-dela de la
période normale de 12 mois aprés le dépbt d'un document établissant la priorité. Cette
pratique est limitée aux situations ou le demandeur n'a pas déposé de demande de
priorité malgré une « diligence requise » et ou le défaut de présenter une demande de
priorité était « non intentionnel » de la part du demandeur.

Lorsqu'il agit en tant qu'Office récepteur pour les demandes internationales (demande
PCT), I'OPIC acceptera une requéte en restauration du droit de priorité par un demandeur
pour une demande internationale s'il est convaincu que les critéres sont respectés. Cette
restauration pourra alors s'appliquer dans les offices désignés dont les lois nationales
applicables permettent la restauration du droit de priorité. En tant qu'office désigné,
toutefois, 'OPIC ne reconnait pas les requétes de restauration de priorite.

Conformément a la regle 49ter.2 (h) du Reglement d'exécution du PCT, le Bureau a
informé le Bureau international que la restauration des droits de priorité était incompatible
avec la Loi et les Regles sur les brevets du Canada. Par conséquent, le Bureau ne
reconnait pas les prorogations accordées en phase internationale pour les demandes qui
entrent en phase nationale au Canada’. Comme la Loi et les Régles sur les brevets ne
comportent aucune clause pour la restauration des droits de priorité, les demandes
nationales déposées de facon réguliere ne font pas l'objet d'une restauration du droit de
priorité.

7.03.04 Demandes complémentaires et priorité
La date de dépbt d'une demande complémentaire déposée conformément au paragraphe
36(2) de la Loi sur les brevets est régie par le paragraphe 36(4) de la Loi sur les brevets

qui stipule, en partie, ce qui suit:

Une demande complémentaire [...] sa date de dépot est celle de la demande
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originale.

Le Bureau transfere automatiquement toute revendication de priorité liée a la demande
originale a moins que le demandeur demande spécifiguement que la priorité ne soit pas
transférée en en faisant mention a la section 4 de la Pétition pour I'octroi d'un brevet (« la
pétition »).

Si une demande n'a pas droit au statut de demande complémentaire, la priorité ne sera
pas considérée comme étant applicable a la demande en instance aux fins d'examen. La
date de revendication d'une telle demande sera la méme que la date de dépbt en
résultant, c.-a-d., la date ou le Bureau a recu les documents, a moins qu'une demande de
priorité valide soit déposée conformément a la Loi et aux Régles sur les brevets, comme il
est expligué dans ce chapitre.

Vous trouverez plus d'information sur les demandes complémentaires dans les
sections 14.10 et 14.13 du présent recueil.

7.04 Régles qui régissent les demandes de priorité
Mai 2014

Les exigences pour |'établissement de la priorité des demandes déposées a partir du

1° octobre 1996 sont précisées au paragraphe 88(1) des Régles sur les brevets et traitent
de revendications de priorités simples ou multiples, du traitement des documents
établissant la priorité déposés auprés des autorités multinationales ou par I'entremise de
traités internationaux, et des restrictions de délai pour demander la priorité.

7.04.01 Exigences pour faire une demande de priorité

L'alinéa 88(1)(a) des Régles sur les brevets stipule qu'un demandeur peut inclure la
demande de priorité dans la pétition a la date de dép6t ou dans un document distinct.
Lorsqu'une demande de priorité n'est pas incluse dans la pétition ou lorsqu'elle est faite
apres la date de dépot, elle doit étre faite conformément a l'alinéa 88(1)(b) ou (c) des
Régles sur les brevets. A défaut de faire une demande de priorité en temps opportun, la
date de revendication sera la date de dép6t conférée par l'article 28.1 de la Loi sur les
brevets.

Un demandeur ne peut se fonder sur toute déclaration dans la demande — autre que dans
la pétition — qui revendique la priorité d'une demande antérieure”. Par exemple, une
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déclaration dans la portion d'introduction de la description revendiguant un avantage ou
une priorité d'une demande de brevet américaine n'est pas considérée comme une
demande de priorité valide méme lorsque le numéro de série et la date de dépot ont été
communiqués; les mémes renseignements doivent apparaitre dans la pétition ou dans un
document distinct pour se conformer au paragraphe 88(1) des Regles sur les brevets.

7.04.01a Document unique établissant la priorité

L'alinéa 88(1)(b) des Regles sur les brevets s'applique lorsque la demande de priorité est
fondée sur un seul document et stipule ce qui suit:

lorsque la demande de priorité est fondée sur une seule demande de brevet
antérieurement déposée de facon réguliere, le demandeur la présente et
communigue au commissaire la date du dépét, le nom du pays du dépbét et le
numeéro de la demande de brevet antérieurement déposée de facon réguliere, dans
les seize mois suivant la date du dép6t de cette demande de brevet].]

Ensemble, la date de dép6t, le pays du dépbt et le numéro de la demande représentent
tous les renseignements requis pour qu'une demande de priorité fondée sur un seul
document établissant la priorité soit acceptée. Le Bureau des brevets doit les recevoir au
plus tard dans les seize mois suivant la date de dép6t du document établissant la priorité.

7.04.01b Multiples documents établissant la priorité

Lorsqu'une demande de priorité est fondée sur plusieurs documents, l'alinéa 88(1)(c) des
Reégles sur les brevets s'applique, et il stipule ce qui suit :

lorsque la demande de priorité est fondée sur deux ou plusieurs demandes de
brevet antérieurement déposées de facon réguliere :

(i) le demandeur la présente et communique au commissaire la date du
dépbt et le nom du pays du dépét de chaque demande de brevet
antérieurement déposée de facon réguliere sur laquelle est fondée la
demande de priorité, dans les seize mois suivant la date du dépét de la
premiere de ces demandes,

(i) le demandeur communique au commissaire le numeéro de chaque
demande de brevet antérieurement déposée de fagon réguliere sur laquelle
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est fondée la demande de priorité, dans le délai prévu au sous-alinéa (i) ou
dans les douze mois suivant la date du dépo6t de la demande de brevet
antérieurement déposée de facon réguliere, selon celui de ces délais qui
expire aprées l'autre.

Un demandeur doit communiquer au Bureau la date de dépoét et le pays du dép6t de
chaque demande de brevet antérieurement déposée pour laquelle la priorité est
demandée dans les seize mois suivant la date de dépot de la premiere des demandes
antérieurement déposées. Pour chaque demande antérieurement déposée pour laquelle
une priorité est demandée, le demandeur doit communiquer au Bureau le numéro de
demande dans les douze mois suivant la date de dépo6t de la demande antérieurement
déposée correspondante, a moins que le délai de douze mois survienne moins de seize
mois apres la date de dépot de la premiere des demandes antérieurement déposées.
Dans ce cas, le demandeur aurait jusqu'a I'expiration de la période de seize mois pour
communiquer au Bureau les numéros de demande pour tous les documents établissant la
priorité.

Lorsqu'une demande en vertu des dispositions du PCT a profité d'une restauration de
droits de priorité a la phase internationale, la demande ne profitera pas d'une priorité a la
phase nationale et le demandeur pourra perdre certains droits pour la demande, peu
importe si, dans le cas de multiples documents établissant la priorité, d'autres documents
établissant la priorité respectent les criteres ordinaires.

Exemple 1 :

Une demande nationale déposée de fagon réguliere (« la demande en instance ») est
soumise au Bureau le 2 mars 2009. Dans la pétition, le demandeur soumet une demande
de priorité fondée sur une demande ameéricaine déposée le 3 mars 2008 et fondée sur
une demande canadienne déposée le 1°" mai 2008. A l'article 4 de la pétition, le
demandeur communique le numéro de la demande, le pays de dép6t et la date de déepbt
des demandes antérieurement déposées et demande la priorité en se fondant sur ces
demandes antérieures.

Analyse :

Le demandeur a droit a la priorité fondée sur les deux demandes antérieurement
déposées. La date de revendication de chaque revendication dans la demande en
instance correspond a la date de dép6t de la demande antérieurement déposée qui
divulgue en premier I'objet revendiqué, c.-a-d., soit le 3 mars 2008, soit le 1° mai 2008. La
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date de revendication pour tout objet revendiqué dans la demande qui n‘apparait dans
aucun des documents établissant la priorité est le 2 mars 2009.

Exemple 2 :

Une demande nationale déposée de facon réguliere est soumise au Bureau le

2 mars 2009. Le demandeur ne dépose aucune demande de priorité lors du dép6t, mais
le 15 juillet 2009, il dépose une demande revendiquant la priorité fondée sur une
demande américaine déposée le 3 mars 2008 et fondée sur une demande canadienne
déposée le 1°" aolt 2008. Le demandeur communique le numéro de la demande, le pays
et la date de dépot des demandes antérieurement déposées et demande la priorité en se
fondant sur ces demandes antérieures.

Analyse :

Le demandeur a droit a la priorité se fondant sur la demande de brevet canadienne
antérieurement déposée le 1°" ao(t 2008, mais non sur la demande de brevet américaine
déposée le 3 mars 2008. La demande de priorité a été déposée apres la période de seize
mois suivant la date de dépot de la demande antérieure aux E.-U. et, par conséquent, la
demande n'est pas conforme au sous-alinéa 88(1)(c)(ii) des Régles sur les brevets s'y
rapportant. Le demandeur recevra la priorité en se fondant sur la demande antérieure au
Canada.

7.04.02 Demandes déposées aupres d'un organisme intergouvernemental

Il existe de hombreux organismes intergouvernementaux qui permettent de centraliser le
processus de recherche et d'examen des brevets pour plusieurs pays membres. Un
demandeur peut demander la priorité au Canada en se fondant sur une demande
déposée antérieurement et soumise a I'organisme intergouvernemental.

Le paragraphe 88(3) des Regles sur les brevets prévoit ce qui suit :

Pour l'application du paragraphe (1), si la demande de brevet déposée
antérieurement de fagon réguliére vise un brevet délivré par un organisme national
ou intergouvernemental habilité a délivrer des brevets ayant effet dans plus d’'un
pays, le demandeur peut communiquer au commissaire le nom de I'organisme
aupres duquel la demande a été déposeée au lieu du nom du pays du dép6bt.
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Par exemple, un demandeur qui désire obtenir la priorité a partir d'une demande déposée
aupres de I'Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) pourra
préciser le document de demande de priorité en nommant I'ARIPO en tant qu'organismeVii
et communiquer la date de dép6bt ainsi que le numéro de la demande émis par 'ARIPO.

7.04.03 Demandes déposées auprées d'un organisme international

Les demandes internationales sont déposées aupres d'un organisme international qui
examine la demande, mais n'émet pas un brevet applicable dans tout état membre sans
gue le demandeur prenne des mesures supplémentaires afin de protéger les droits de
brevet dans les états sélectionnés. Ces demandes peuvent constituer la base de priorité
pour des demandes déposées au Canada.

7.04.03a Demandes déposées en vertu du PCT

Le dépbt d'une demande PCT a l'effet d'un dépdt d'une demande de brevet national
déposée régulierement”™ dans chacun des états désignés dans la demande
internationale. La date de dép6t au Canada de la demande en phase nationale est la
méme que la date de dépbt pour la demande PCT correspondante. Aux fins de la
Convention de Paris, I'effet d'une demande de brevet internationale équivaut a celle d'un
dépbt national. Les droits de priorité, par exemple, peuvent étre fondés sur une demande
de brevet internationale.

Le paragraphe 88(4) des Regles sur les brevets prévoit ce qui sulit :

Pour l'application du paragraphe (1), si la demande de brevet déposée
antérieurement de facon réguliére est une demande internationale, le demandeur
peut communiquer au commissaire le nom de l'office récepteur ou la demande a
été déposeée au lieu du nom du pays du dép6t.

Par exemple, une demande internationale peut étre déposée directement au Bureau
international de I'OMPI. Une telle demande se verra attribuer un numéro de demande
portant le code a deux lettres « IB ». Par conséquent, lors du dép6t d'une demande de
priorité au Canada qui se fonde sur la demande déposée a I'échelle internationale, le
demandeur identifiera le Bureau international en tant qu'office récepteur et communiquera
le numéro de demande attribué par le Bureau international.

Si la demande internationale a obtenu les droits de priorité aupres du Bureau international
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se fondant sur une demande antérieurement déposée, ces droits seront étendus a la
demande lors de son entrée en phase nationale au Canada, sauf dans les cas ou la
restauration des droits de priorité s'est produite (voir section 7.03.03).

7.04.03b Demandes déposées aupres de I'Office européen des brevets

Conformément au paragraphe des Regles sur les brevets, le Bureau reconnait la priorité
fondée sur une demande déposée auprés de I'Office européen des brevets (OEB).”

7.04.04 Prorogations non permises

Bien que le paragraphe 26(1) des Régles sur les brevets permette généralement au
commissaire d'accorder des prorogations, le paragraphe 88(5) des Regles prévoit que le
commissaire ne peut proroger les périodes afin de communiquer au Bureau l'information
nécessaire pour reconnaitre une demande de priorité.

7.04.04a Prorogations Dies non

Lorsque la date anniversaire de douze mois précisée a l'alinéa 28.1(1)b) de la Loi sur les
brevets est un jour ou le Bureau est fermé au public, le dépdt de la demande en instance
peut se faire au jour de réouverture du Bureau, comme le prévoit le paragraphe 78(1) de
la Loi sur les brevets sans perdre les droits de priorité.

7.05 Date de revendication fondée sur plusieurs demandes

antérieurement déposées
Mai 2014

Une demande de brevet qui revendique la priorité en se fondant sur deux ou plusieurs
demandes antérieures peut comprendre plusieurs dates de revendication. Lorsqu'un
demandeur a demandé la priorité en se fondant sur deux ou plusieurs demandes de
brevet antérieurement déposées de fagon réguliere, le paragraphe 28.4(4) de la Loi sur
les brevets prévoit ce qui suit :

(4) Dans le cas ou deux ou plusieurs demandes de brevet ont été déposees
antérieurement dans le méme pays ou non :

(a) la date de dépbt de la premiere demande est retenue pour l'application
de l'alinéa 28.1(1)(b), du sous-alinéa 28.2(1)(d)(iii) et des alinéas 78.3(1)(b)
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et (2)(b), selon le cas;

(b) la date de dépot de la premiere des demandes sur lesquelles la
demande de priorité est fondée est retenue pour I'application du paragraphe
28.1(2), du sous-alinéa 28.2(1)(d)(ii) et des alinéas 78.3(1)(d) et (2)(d), selon
le cas.

Cela a pour effet d'accorder la date de revendication la plus antérieure possible pour un
objet brevetable revendiqué dans la demande en instance selon le contenu du premier
document de demande de priorité correspondant.

7.06 Retrait d'une demande de priorité
Mai 2014

Dans certaines conditions, un demandeur peut décider de retirer une demande de
priorité. Ce peut étre le cas lorsque, par exemple, la demande antérieure est retirée avant
sa publication ou lorsque le demandeur a déterminé que l'objet revendiqué
subséquemment n'est pas divulgué dans la demande antérieure.

Le paragraphe 28.4(3) de la Loi sur les brevets prévoit gu'une demande de priorité peut
étre retirée en tout temps avant qu'un brevet soit délivré* en déposant une requéte auprés
du commissaire conformément au paragraphe 90(1) des Régles sur les brevets qui
prévoit ce qui sulit :

Pour I'application du paragraphe 28.4(3) de la Loi, le demandeur peut retirer sa
demande de priorité a I'égard de toutes les demandes de brevet déposées
antérieurement de fagon réguliére, ou de l'une ou de plusieurs d’entre elles, en
déposant une requéte a cet effet aupres du commissaire. Celui-ci lui envoie alors
un avis l'informant que la demande de priorité a été retirée.

Conformément au paragraphe 90(2) des Regles sur les brevets, la date de prise d’effet du
retrait de la demande de priorité est la date a laquelle le commissaire recoit la requéte de
retrait.

Une demande pour laguelle un avis d'acceptation a été émis peut faire I'objet d'un retrait
d'acceptation lorsque la pertinence de I'art antérieur conformément au paragraphe 28.2(1)
et a l'article 28.3 de la Loi sur les brevets doit étre reconsidéré en raison de la perte de
priorité.
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7.06.01 Confidentialité

Une demande autre qu'une demande PCT en phase nationale n'est généralement pas
mise a la disponibilité du public & sa date de réception par le Bureau.

Une période de confidentialité pouvant aller jusqu'a 18 mois est accordée conformément
au paragraphe 10(2) de la Loi sur les brevets. Pour les demandes accompagnées d'une
requéte de priorité, soit au moment du dépét au Canada, soit a une date ultérieure (voir

section 7.04.01), la période de confidentialité est dictée par le paragraphe 10(3) de la Loi
sur les brevets.

Le paragraphe 10(3) de la Loi sur les brevets prévoit ce qui suit :

La période se calcule a compter de la date de dép6t de la demande de brevet ou,
si une demande de priorité a été présentée a I'égard de celle-ci, de la date de
dépot de la premiére demande antérieurement déposée de facon réguliere sur
laquelle la demande de priorité est fondée.

La période de confidentialité d'une demande déposée au Canada prend fin 18 mois apres
la date de dép6t du premier document de priorite.

Le paragraphe 10(4) de la Loi sur les brevets prévoit ce qui suit :

Pour I'application du paragraphe (3), le retrait total ou partiel d'une demande de
priorité, au plus tard a la date réglementaire, vaut présomption de non-présentation
de la demande.

Si le demandeur retire une demande de priorité découlant de la premiére demande
antérieurement déposée avant I'expiration de la période de confidentialité, il peut étre
possible de retarder la mise a la disponibilité du public jusqu'a 18 mois suivant la
prochaine premiere date de priorité ou, lorsqu'il n'existe aucun autre document établissant
la priorité, la date de dép6t de la demande.

Lorsque le demandeur désire retirer une demande de priorité a I'égard d'une demande en
instance non mise a la disponibilité du public, il doit s'assurer que le commissaire recoive
la requéte de retrait avant la fin de la période de confidentialité de 18 mois afin d'éviter la
publication précoce de la demande en instance.

L'article 91 des Regles sur les brevets prévoit ce qui suit :
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Pour l'application du paragraphe 10(4) de la Loi, lorsqu’'une demande de priorité
est retirée conformément a l'article 90 a I'égard d’'une demande de brevet déposée
antérieurement de facon réguliére, la date réglementaire est la date d’expiration de
la période de seize mois qui suit la date du dépdt de cette demande de brevet ou,
lorsque le commissaire est en mesure, a une date ultérieure qui précede
I'expiration de la période visée au paragraphe 10(2) de la Loi, d’arréter les
préparatifs techniques en vue de la consultation de cette demande, cette date
ultérieure.

La demande de retrait doit, par conséquent, étre faite dans les seize mois suivant la date
de dépobt du document de priorité ou a une date ultérieure si les préparatifs techniques en
vue de la publication de la demande en instance peuvent étre arrétés. Si la demande de
retrait de la priorité est faite apres la période de dix-huit mois a partir de la date de dépo6t
du document établissant la priorité, mais avant la période de dix-huit mois a partir de la
date de dépo6t de la demande en instance, la demande en instance aura été mise a la
disposition du public. Par exemple, si la demande en instance est déposeée a la date
anniversaire de douze mois de la date de dépo6t du document établissant la priorité, le
demandeur aura généralement quatre mois a partir de la date de dépot au Canada pour
déposer une requéte de retrait de priorité sans compromettre la période de confidentialité.

7.07 Sujets spéciaux
Mai 2014

Il importe de prendre note de diverses considérations supplémentaires concernant les
droits de priorité valides que la Loi et les Regles sur les brevets n‘abordent pas
explicitement.

7.07.01 Types de documents établissant la priorité reconnus

Le Bureau reconnait la priorité découlant de la Convention de Paris fondée sur les
demandes de petits brevets (« petty patents »), les demandes de « certificats

d'inventeurs »” et les modéles d'utilité déposés dans les pays étrangersx", puisque ceux-cCi
sont considérés comme des formes de demandes de brevets. Aucune priorité ne peut
étre fondée sur une demande d'enregistrement a |'étranger de dessin industriel, de brevet
de conception ou leur équivalent. Conformément a l'article 4 de la Convention de Patris,
les droits de priorité ne peuvent étre fondés sur le contenu d'une demande de dessin
industriel.
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7.07.02 Méme objet brevetable dans plusieurs documents établissant la
priorité

Comme il est précisé a la section 7.03.01, toute demande de brevet déposée plus d'un an
avant la date de dép6t d'une demande de brevet au Canada ne peut constituer le
fondement de la priorité pour la demande de brevet canadienne.

Lorsqu'une premiere demande a été déposée plus de douze mois avant la date de dépot
d'une demande au Canada et une seconde demande ayant le méme objet brevetable est
déposée dans les douze mois précédant la date de dépdt de la demande au Canada, la
priorité ne peut étre fondée sur la seconde demande, sauf pour les objets brevetables
exclusifs a la seconde demande. En pratique, on ne s'attendrait pas d'un examinateur
gu'il effectue une recherche pour de tels documents, mais il pourrait tomber sur ces
documents au cours d'une recherche typique d'antériorité.

Le paragraphe 28.4(5) de la Loi sur les brevets qui prévoit une exception a cette limite
lorsque la premiére demande, déposée plus d'un an avant la date de dépdt au Canada,
n'a jamais été mise a la disponibilité du public et ne sera jamais publiée.

Si la premiére demande n'a jamais été mise a la disponibilité du public et est considérée
comme retirée, abandonnée ou refusée par I'organisme de délivrance, une invention peut
se voir accorder les pleins droits de priorité en se fondant sur la seconde demande
déposée ultérieurement ou, lorsqu'il ne reste aucune demande déposée antérieurement,
la date de revendication de la demande en instance sera la date ou la demande est
déposée au Canada.

7.07.03 Demandes de « Continuation » et « Continuation-in-part » des
Etats-Unis d'Amérique

Dans certaines conditions, la priorité peut se fonder sur des demandes de

« continuation » et « continuation-in-part » au Patent and Trademark Office des Etats-
Unis d'’Amérique. Une demande de « continuation » est une demande qui a le méme
mémoire descriptif qu'une demande antérieure, mais qui comporte des revendications qui
visent une matiere différente, c.-a-d. une invention différente de celle revendiquée dans la
demande antérieure, ou revendique une réalisation différente de l'invention revendiquée
antérieurement. Aucune nouvelle matiére n'est divulguée ou revendiquée. Une demande
de « continuation-in-part » divulgue et revendique une nouvelle matiere qui n'était pas
dans la demande antérieure.
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Si une demande de brevet canadienne est déposée au plus tard un an apres la date de
dépot de la demande de « continuation-in-part », cette derniere peut servir de document
établissant la priorité pour une nouvelle matiere non divulguée dans la demande de brevet
originale aux Etats-Unis dont la demande de « continuation-in-part » découle.

Lorsqu'une demande de brevet est déposée au Canada plus d'un an apres la date de
dépot de la demande de brevet originale aux Etats-Unis, mais moins d'un an apreés la
demande de « continuation-in-part », le demandeur n'a pas droit a la priorité relativement
a la matiére commune aux deux demandes de brevet des Etats-Unis, sauf dans les cas
décrits ci-dessous. Si la demande de brevet originale et la demande de « continuation-in-
part » sont déposées dans I'année qui précede le dép6t de la demande de brevet
canadienne, la priorité peut se fonder a la fois sur la demande originale et sur la demande
de « continuation-in-part ».

Lorsque la priorité est nécessaire pour soutenir une date de revendication dans la
poursuite d'une demande de brevet canadienne en se fondant uniguement sur une
demande de « continuation-in-part », il faut identifier la matiére dérivée de la demande de
brevet originale des Etats-Unis, afin de déterminer les droits de priorité du demandeur.
Etant donné qu'une demande américaine de « continuation-in-part » ne précise pas la
nouvelle matiere ajoutée a la demande de brevet américaine originale, le demandeur doit
soumettre des copies certifiées conformes de la demande de brevet originale et de la
demande de « continuation-in-part » des que le Bureau des brevets lui en fait la
demande.

Exemple :

Une demande est déposée le 1° mars 2009. Dans la pétition, le demandeur fait une
demande de priorité fondée sur une demande de « continuation » américaine déposee
aux Etats-Unis le 2 mars 2008. La demande de « continuation » américaine est une
continuation d'une demande américaine antérieure (la « demande originale américaine »)
déposée auprés du USPTO le 1* février 2008. Dans la pétition, le demandeur
communique le numéro de la demande, le code du pays et la date de dépot de la
demande de « continuation » ameéricaine et demande la priorité en se fondant sur cette
demande.

Analyse :

La demande de brevet canadienne n'obtiendra pas la date de priorité de la demande de
« continuation » puisque la matiere de la demande de brevet canadienne a été divulguée
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le 1°" février 2008 dans la demande originale américaine, plus de douze mois avant la
date de dépo6t de la demande au Canada. Remarque : Sila seconde demande
ameéricaine avait été une demande de « continuation-in-part », la demande de brevet
canadienne recevrait la priorité se fondant sur la date de dépoét de la demande de

« continuation-in-part » seulement pour la matiere qui y est uniqguement divulguée (voir
aussi section 7.05).
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Notes en fin de chapitre pour le chapitre 7

Vi.

Vii .

viii

Xi.

Xii .

Pfizer Canada c. Ratiopharm Inc. 2010 CF 612 au paragraphe 84, renvoie a Apotex Inc. C. Merck
& Co. 2006 CAF, [2007] 3 R.C.F. au paragraphe 55.

«Demande déposée de facon réguliere» signifie toute demande dont la date de dépot est la date
de réception par le Bureau ou une demande déposée au Bureau a la phase nationale d'une
demande internationale.

Bodenhausen, G.H.C. Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la
propriété intellectuelle. BIRPI, 1969. pp 39-40

Voir Article 3 de la Convention de Paris.

La restauration du droit de priorité est traitée par la Régle 26bis.3 du Réglement d'exécution du
PCT.

Bristol-Myers Squibb Co. c. Canada (commissaire aux brevets) 82 C.P.R. (3d) 192 affirmé par 77
C.P.R. (3d) 300 aux paragraphes 28-30.

Parmi d'autres organismes intergouvernementaux reconnus, notons I'Organisation eurasienne
des brevets (EAPO) et le Bureau des brevets du Conseil de coopération du Golfe (BBCCG).

Voir article 11(4) du PCT.

L'Office européen des brevets (OEB) délivre des brevets applicables dans tout état contractant de
la Convention sur le brevet européen (CBE) [voir article 2(2) de la CBE] sauf si le demandeur de
brevet européen a retiré un état contractant de la désignation [voir article 79(3) de la CBE]; un
brevet délivré doit cependant étre validé dans chaque état contractant.

Le paragraphe 90(1) des Régles sur les brevets concerne « le demandeur » et « la demande »; le
breveté cesse d'étre un demandeur pour I'application du paragraphe 28.4(3) de la Loi sur les
brevets a la date ot la demande méne a un brevet et, par conséquent, il n'a pas le droit de retirer
la priorité du brevet.

L'expression « certificat d'inventeur » remplace I'expression « certificat d'auteur » utilisée
antérieurement, mais a le méme effet. Le changement a été apporté a la Convention de Paris
pour éviter toute confusion avec les droits d'auteur.

Voir article 4(1)(2) de la Convention de Paris.
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Chapitre 8
L'abrégé

8.01 L’abréegé
Juin 2015

Le paragraphe 27(2) de la Loi sur les brevets définit les éléments requis dans une
demande de brevet. En vertu de l'article 79 des Régles sur les brevets la demande
contient un abrégé, quoigu’il n’est pas nécessaire d’avoir un abrégé pour obtenir une
date de dépot. Toutefois, une demande autre qu'une demande PCT doit comprendre
un abrégé pour étre complete (alinéa 94(2)(b) des Regles sur les brevets).

L’'abrége doit étre rédigé en anglais ou en francais et doit étre rédigé dans la méme
langue que le reste de la demande (alinéa 71(3) des Régles sur les brevets). A l'octroi,
le Bureau traduit I'abrégé dans l'autre langue officielle afin de permettre la recherche
dans les deux langues.

L'article 79 des Reégles sur les brevets définit le format et le contenu requis de I'abrégé
et exige que l'abrégeé:

e comprenne un résumé concis de ce qui est exposeé dans la demande et, le cas
échéant, la formule chimique qui, parmi toutes les formules figurant dans la
demande, caractérise le mieux l'invention;

e précise le domaine technique auquel se rapporte I'invention;
e soit rédigé en des termes qui facilitent la compréhension du probleme

technique, de I'essence de la solution de ce probléme par le moyen de
I'invention et de I'usage principal ou des usages principaux de celle-ci;

e soit redigé de maniére a pouvoir servir efficacement d’instrument de sélection
aux fins de la recherche dans le domaine technique particulier;

e compte au plus 150 mots.

L'article 72 des Regles sur les brevets stipule que I'abrégé doit commencer sur une
page séparée ne faisant pas partie des pages de la description, des dessins ou des
revendications. Par ailleurs, pour des raisons de clarté I'abrégé devrait avoir un en-téte
distinct, par exemple « Abrégé du mémoire descriptif ». Puisque I'abrégé sera utilisé
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comme objet de recherche dans différentes bases de données, son texte devrait étre
dépourvu du jargon des brevets de sorte qu’il soit compréhensible par les techniciens,
les scientifiques et les personnes qui désirent obtenir des renseignements sur les
demandes de brevets mises a la disponibilité du public et sur les brevets délivrés.
L’'abrégé devrait fournir le moyen de déterminer rapidement les €léments de la
description afin que le lecteur puisse décider si un examen plus détaillé du document
est justifié. Les mérites supposes ou les applications hypothétiques de l'invention ne
doivent pas étre mentionnés dans I'abrégé; de méme, il faut éviter de comparer
l'invention avec I'art antérieur dans 'abrégé.

L’'abrégé ne doit pas contenir de dessins; cependant, il peut contenir des formules
chimigues ou mathématiques ou toute autre formule (article 74 des Regles sur les
brevets).

8.02 Signes de référence dans I'abrége

Septembre 2014
Chacune des principales caractéristiques technigues mentionnées dans I'abrégé et
illustrées par un dessin contenu dans la demande peut étre suivie d’'un signe de référence
figurant entre parenthéses (paragraphe 79(7) des Régles sur les brevets). Dans le
domaine de la biotechnologie, I'identificateur d’'une séquence d’'un listage, tel que « SEQ
ID NO:1 », peut étre utilisé dans I'abrégé pour désigner la séquence en question.

8.03 Examen de I’abrégé

Septembre 2014
Les abrégeés sont soumis a un examen visant a verifier leur conformité avec l'article 79
des Régles sur les brevets. En plus de préciser la forme et le contenu de I'abrégé, le
paragraphe 79(1) des Régles sur les brevets stipule que I'abrégé « ne peut étre pris en
considération dans I'évaluation de I'étendue de la protection demandée ou obtenue ».

Lorsqu’une modification a été apportée au mémoire descriptif ou aux dessins, I'abrégeé ne
peut pas servir de fondement pour I'ajout d’éléments qui n’étaient pas déja présents dans
le mémoire descriptif ou les dessins originaux, ou qui ne peuvent raisonnablement s’en
inférer.
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8.04

Exemples d’abrégés
Septembre 2014

Les exemples suivants illustrent des abrégés satisfaisants :

a)

b)

Une valve cardiague munie d’'un corps de soupape annulaire ménage un
orifice et dispose d’une série de supports formant une cage de chaque cété
de l'orifice. Les cages retiennent un élément de fermeture sphérique que la
pression du sang amene en position ouverte ou fermée comme dans une
soupape de retenue. En mettant I'orifice légerement plus grand que
I'élément de fermeture, on permet une légére fuite ou un léger refoulement
en position fermée. Le flux sanguin est porté & son maximum dans la
position ouverte de la valve en donnant un profil convexe aux surfaces qui
délimitent l'orifice du corps de la soupape. Une nervure annulaire est
formée dans un canal situé a la périphérie du corps de la soupape de
maniére a ancrer un anneau de suture utilisé pour fixer la valve dans le
caeur.

Une méthode qui consiste a utiliser la chaleur pour sceller des panneaux de
fermeture (1) se chevauchants I'un par rapport a l'autre, d'une boite pliable
(2), faite de carton, dont les surfaces opposées (4) sont recouvertes d’'une
pellicule thermoplastique extrémement mince (3) et imperméable a
’humidité. On fait arriver de I'air chaud (6) sur les surfaces a coller (5), la
température de I'air au point de contact des surfaces (5) étant supérieure a la
température de carbonisation du carton. Les boites (2) sont déplacées si
rapidement dans le flux d’air (6), que la pellicule thermoplastique (3) qui se
trouve sur le coté du panneau (1) qui nest pas directement exposé a l'air
chaud (6) demeure pratiquement non collante Un joint étanche (7) se forme
presque immédiatement a la suite du traitement. Dans de telles conditions,
la chaleur fournie pour ramollir la pellicule thermoplastique (3) est dissipée,
apres lI'achevement du joint (7), absorbée par le carton qui joue le role
d’absorbant de chaleur, sans dispositifs de refroidissement.

Des amides résultent de la réaction d’'un ester d’un acide carboxylique et
d’'une amine en utilisant comme catalyseur un alcoolat d’'un métal alcalin.
L'ester est d’abord chauffé a une température minimale de 75 °C sous une
pression d’au plus 500 mm Hg pour permettre I'élimination de I'humidité et
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d)

f)

g)

des gaz acides, qui empéchent la réaction, il est ensuite converti en amide
sans chauffage additionnel.

Procédeé servant a fabriquer des semi-conducteurs, dans lequel une pellicule
d’oxyde de silicium se forme a la surface d’'un support semi-conducteur et
sur laquelle on dépose ensuite une couche de plomb. L’'ensemble est
ensuite chauffé & une température de 500 °C a 700 °C pendant au moins 10
minutes dans une atmosphére oxydante, ce qui produit une pellicule de
passivation, composée essentiellement d’oxydes de silicium et de plomb. Les
températures utilisées sont nettement inférieures a celles des procédeés
classiques et empéchent la détérioration du produit.

De la laine est chauffée a une température de 50 °C a 65 °C pendant moins
de 15 minutes dans une dispersion aqueuse contenant de 0.1 % a 2.0 %
d’hydroxyde de calcium, lavée et acidulée de fagon a la rendre plus sensible
aux teintures, sans nuire autrement a ses propriétés physiques.

Des composés ayant la formule :

Q

ou A et Q représentent de I’hydrogéne ou des groupes alcoxyles, et Y un
groupe alkylene contenant de 4 a 7 atomes de carbone; ces éléments sont
utiles en tant que dessiccatifs de végétaux.

Méthode selon laquelle un réseau local a passage de jeton ayant de 2 a 2"
modules est mis en marche, ou n est un nombre entier supérieur a zéro.
Lorsque relié au réseau et activé, chaque module détermine si le réseau est
mis en marche et, si ce n’est pas le cas, quel module doit faire cette mise en
marche. Chaque module comprend une adresse unique de réseau de n bit.
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Le module ayant la plus petite adresse de réseau et qui est activé avant la
mise en marche de ce dernier est identifié et amorce le processus de mise
en marche par la transmission de jetons envoyés séquentiellement aux
adresses de réseau en commencant par la prochaine adresse supérieure a
la sienne jusqu’a ce qu’un jeton ainsi transmis soit accepté par un module ou
gu’un jeton soit envoyé a toutes les adresses du réseau autres que celle du
module de mise en marche. Aprés la transmission de jetons a toutes les
adresses possibles du réseau sauf celle du module de mise en marche,
celui-ci génere un signal d’erreur pour indiquer son état.
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Chapitre 9
La description

9.01 Portée du présent chapitre

Le mémoire descriptif d'une demande est composé de la description et des
revendications’. Bien que les revendications jouent un réle important dans le régime
des brevets, en ce qu’elles déterminent la portée du privilege exclusif conféré par un
brevet, une description suffisante est essentielle a la validité du brevet. Comme I'a
souligné la Cour supréme, « [l]a divulgation est le prix a payer pour obtenir le précieux
droit de propriété exclusif qui est une pure création de la Loi sur les brevets ».

Le présent chapitre traite des diverses exigences en matiére de divulgation suffisante
en vertu du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets ainsi que de celles relatives a la
forme et a la teneur d’'une description en vertu des Regles sur les brevets.

9.02 Exigences générales en matiére de divulgation

La description doit fournir une divulgation claire et précise de I'invention de telle sorte
qgue la personne versée dans l'art :

(1) puisse reconnaitre ce qui a été inventé sans ambiguité;

(2) puisse mettre a exécution cette invention®.

Dans Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd., le juge Dickson a
souligné que « I'inventeur doit, en contrepartie de I'octroi du brevet, fournir au public
une description adéquate de l'invention comportant des détails assez complets et
précis pour qu’un ouvrier, versé dans I'art auquel I'invention appartient, puisse
construire ou exploiter I'invention aprés la fin du monopole »*. La description doit
permettre de répondre aux questions « En quoi consiste votre invention? Comment
fonctionne-t-elle? »°, de telle sorte qu’« une fois la période de monopole terminée, le
public puisse, en n’ayant que le mémoire descriptif, utiliser I'invention avec le méme
succés que linventeur, a I'époque de la demande »°.

Il ne fait aucun doute que le « public » auquel la citation qui précéde renvoie prend la
forme de la personne versée dans I'art.

9.02.01 Divulgation suffisante

Les exigences en matiére de divulgation suffisante sont prévues au paragraphe 27(3)
de la Loi sur les brevets, dont voici le libellé :
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Le mémoire descriptif doit :

a) décrire d'une fagon exacte et compléte l'invention et son application ou
exploitation, telles que les a congues son inventeur;

b) exposer clairement les diverses phases d'un procédé, ou le mode de
construction, de confection, de composition ou d'utilisation d'une machine,
d'un objet manufacturé ou d'un composé de matiéres, dans des termes
complets, clairs, concis et exacts qui permettent a toute personne versée
dans l'art ou la science dont reléve l'invention, ou dans l'art ou la science
qui s'en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou
utiliser l'invention;

c) s'il s'agit d'une machine, en expliquer clairement le principe et la
meilleure maniére dont son inventeur en a congu l'application;

d) s'il s'agit d'un procéde, expliquer la suite nécessaire, le cas échéant,
des diverses phases du procédé, de fagon a distinguer l'invention en
cause d'autres.

Le président Thorson a résumé les exigences qui préceédent dans I'arrét Minerals
Separation North American Corp. ¢. Noranda Mines, Ltd.”, soulignant que

[TRADUCTION] [l]a description doit étre correcte, ce qui signifie qu’elle doit
étre a la fois claire et précise. Elle doit étre dénuée de toute obscurité ou
ambiguité évitables et étre aussi simple et aussi distinctive que le permet
la difficulté de la description. Elle ne doit pas comporter de déclarations
erronées ou fallacieuses destinées a tromper ou induire en erreur les
personnes auxquelles elle est destinée, et ne pas rendre difficile a ces
personnes, sans essai et expérimentation, la compréhension du mode
d’application de l'invention. Elle ne doit pas, par exemple, prescrire
I'emploi de méthodes facultatives de mise en ceuvre lorsqu’une seule est
praticable, méme si des personnes versées dans 'art en question étaient
susceptibles de choisir la méthode praticable. La description de l'invention
doit également étre compleéte, ce qui signifie que sa portée doit étre
définie de sorte qu’aucun élément non décrit ne puisse étre validement
revendiqué. La description doit aussi fournir tous les renseignements
nécessaires pour le bon fonctionnement ou la bonne utilisation de
l'invention, sans que ce résultat soit laissé au hasard d'une expérience
réussie, et si des avertissements sont nécessaires pour éviter I'échec, ces
avertissements doivent étre présents. De plus, linventeur doit agir en
toute bonne foi et donner tous les renseignements qu'il connait pour
mettre en ceuvre l'invention de fagon a obtenir le mieux possible le
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résultat qu'il a congu®.

Ce qui précede touche aux deux caractéristiques d’'une divulgation suffisante, a savoir
qu’elle expose en des termes clairs et précis ce qu’est l'invention (c.-a-d. une
description exacte et compléte), et qu’elle fournit a la personne versée dans l'art des
instructions suffisantes pour lui permettre de reproduire et exécuter l'invention
revendiquée.

9.02.02 Le destinataire est la personne versée dans I’art

Le mémoire descriptif d’'une invention vise toute personne versée dans I'art ou la
science dont reléve l'invention, ou qui s’en rapproche le plus®. La question de savoir si
une description est suffisante dépend de l'interprétation qu’en donnerait la personne
versée dans l'art, laquelle doit I'interpréter avec un esprit disposé a comprendre’ et
désireux de réussir'".

La personne versée dans I'art est compétente et présente le profil d’'un travailleur
moyen dans le domaine, pourvu de logique mais dépourvu d’imagination’. Cette
personne n’est ni un incompétent guére doué ni un expert créatif et intuitif'®, quoique
dans un domaine hautement technique on puisse présumer que la personne versée
dans I'art aura un niveau élevé de connaissances spécialisées et d'expertise’. De
plus, la personne versée dans I'art est raisonnablement diligente dans ses efforts pour
se tenir au courant des progrés réalisés dans le ou les domaines dont reléve
I'invention™, et elle a 'avantage d’étre polyglotte et d’étre, de ce fait, capable de
comprendre I'art antérieur dans n’importe quelle langue™.

De plus, la personne versée dans I'art n’a nul besoin d’étre une personne physique;
c’est une fiction qui peut prendre la forme d’une équipe d’individus dont les
connaissances combinées se rapportent a I'invention en cause".

Pour évaluer de fagon appropriée si une description est correcte et compléte, il est
nécessaire d’identifier la personne versée dans l'art visée par la demande.

Conformément aux alinéas 80(1)b) et 80(1)d) des Regles sur les brevets, la description
doit préciser le domaine technique de l'invention et doit permettre la compréhension du
probléme technique soulevé et de sa solution au moyen de linvention'. La personne
versée dans l'art sera compétente dans le ou les domaines de technologie se
rapportant a I'invention.

Une des difficultés découlant de la nature de la personne versée dans l'art réside dans
le fait que, regle générale, ni 'examinateur ni linventeur ne correspondent directement
a cette personne. Les examinateurs et les inventeurs ne sont pas dépourvus de
créativité et d’intuition. lls peuvent avoir des connaissances qui dépassent celles
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auxquelles on peut s’attendre d’une personne versée dans I'art dans un domaine
donné, mais elles peuvent ne pas étre aussi douées que cette personne dans d’autres
domaines se rapportant a lI'invention. Lors de I'examen, 'examinateur doit tenter
d’interpréter la demande et I'art antérieur en ayant recours aux connaissances
appropriées dont la personne versée dans l'art aurait disposé a la date pertinente

[voir 9.02.03]. Ceci est particulierement problématique lorsque les connaissances dans
le domaine au moment de 'examen ont évolué de fagon notable depuis la date
pertinente, et particulierement lorsque certaines opinions exprimées a la date
pertinente ont par la suite été jugées inexactes'.

Lorsqu’il importe de connaitre la nature précise de la personne versée dans l'art pour
résoudre une question en cours d’examen, l'examinateur déterminera qui est cette
personne et prendra en compte toute observation faite par le demandeur sur ce point.

9.02.03 Description complétée par des connaissances générales

Si une description est suffisante pour permettre a la personne versée dans l'art de
parvenir a I'invention avec le méme succes que l'inventeur, on dit qu’elle est habilitante.
Etant donné que la description s’adresse & une personne versée dans l'art, il n’est pas
nécessaire d’'y divulguer de fagon exhaustive des connaissances générales ni
d’enseigner a la personne versée dans I'art des choses qui lui apparaitraient tout
simplement évidentes®.

La date a laquelle la personne versée dans I'art ajoute a la demande ses
connaissances est la date a laquelle elle a accés a la demande, soit la date de
publication?”.

Etant donné I'évolution possible des connaissances générales courantes entre la date
de dépbt et celle de la publication, en théorie cela signifie qu'un mémoire descriptif qui
ne permettait pas de réaliser I'invention au moment de son dépét pourrait néanmoins, a
partir de connaissances générales courantes plus étendues, permettre de réaliser
'invention a la date de publication. L'invention doit cependant étre décrite en détail a la
date de dépdt, et I'utilité de l'invention doit avoir été étayée au plus tard a cette date
[voir 9.04].

9.02.04 Enoncés trompeurs ou erronés

La personne versée dans l'art interpréete la description avec un esprit disposé a
comprendre et désireux de réussir. Elle enrichit la description avec ses connaissances
générales courantes, a la date de publication, afin de réussir a utiliser I'invention et ne
tient pas compte des erreurs ou omissions manifestes remédiables sans aucune
difficulté®.
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Si, toutefois, la description contient des instructions qui suggérent a la personne versée
dans 'art de tenter de réaliser I'invention d’'une maniere contraire a ses connaissances
générales courantes, celle-ci suivra néanmoins ces instructions explicites. Si le mode
de fonctionnement ainsi divulgué ne permet pas dans les faits de réaliser la promesse
de I'invention, la description ne répond pas aux exigences du paragraphe 27(3) de la
Loi sur les brevets®.

[Au sujet des définitions trompeuses dans les descriptions, voir 9.05.03.]
9.02.05 Eviter de soumettre des problémes au destinataire

La personne versée dans I'art peut devoir réaliser des expériences de routine pour
assurer le bon fonctionnement d’'une invention, mais elle doit étre en mesure de réaliser
'ensemble de la portée de l'invention sans trop de difficultés ou sans devoir recourir a
son ingéniosité.

Si la personne versée dans l'art doit résoudre des problémes qui lui imposent des
difficultés excessives ou exigent de I'ingéniosité, la description est insuffisante (et les
revendications afférentes ne sont pas étayées)®. Voici a cet égard comment est décrite
dans l'arrét Rice c. Christiani & Nielsen I'obligation du breveté concernant la divulgation
suffisante :

[TrRADUCTION] il doit rédiger son mémoire descriptif de telle maniére que la
personne possédant des connaissances professionnelles du domaine
d'activité visé [...] sera en mesure de se faire une idée du rapport entre
l'invention et les connaissances existantes dans le domaine d'activité,
sans exiger que cette personne fasse des travaux expérimentaux pour
découvrir comment l'invention peut étre mise en oeuvre. Le breveté doit
exposer ouvertement tout ce qui est nécessaire pour I'obtention facile et
certaine du bien a I'égard duquel le brevet a été conféré. Le breveté ne
doit pas dire a autrui de réaliser une expérience, mais doit lui dire
comment le faire®.

H.G. Fox a par la suite décrit la relation entre le mémoire descriptif et la personne
versée dans l'art, ainsi :

[TRADUCTION] la personne a qui s’adresse le mémoire descriptif est
présumée posséder toutes les connaissances courantes de I'art auquel
'invention appartient; elle se doit de les appliquer dans son interprétation
du mémoire descriptif. Mais elle n'est pas obligée de faire ou d'en
connaitre davantage, et si le mémoire descriptif contient quelque chose qui
requiert la résolution d'un probléme, alors le brevet est invalide.
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Lorsque le mémoire descriptif décrit I'invention de fagon suffisamment
claire pour permettre a un ouvrier raisonnablement compétent de l'utiliser,
méme si certaines expériences sont nécessaires, le brevet sera valable,
tant et aussi longtemps que ces expériences ne font pas appel au génie
inventif®®,.

Dans certains domaines, il est courant de décrire une invention par certaines propriétés
requises des matériaux (un métal ayant une certaine ductilité, un isolant ayant une
certaine valeur diélectrique, une molécule dotée d’'un moment dipolaire donné), sans
donner le nom précis des matériaux. Cela est permis dans la mesure ou l'identification
de ces matériaux dotés de la propriété requise ne comporte pas de difficultés
excessives ou ne nécessite pas d’activité inventive.

Exiger I'absence d’activité inventive suppose que la solution du probléme considéré doit
apparaitre immédiatement a la personne versée dans l'art (c’est-a-dire qu’elle doit étre
évidente). Apporter a un probléme une solution immédiatement apparente est affaire
de routine, de sorte qu’une description exigeant la résolution d’un tel probleme pourrait
étre réputée suffisante. Les tribunaux ont souligné que le fait de devoir procéder a

« [d]es essais de routine visant a déterminer les caractéristiques des composés connus
non effectués dans un but de “quéte d'une nouveauté”, mais plutét dans celui de
vérifier les attributs véritables de composés déja connus »*’ peut ne pas étre considéré
comme impliquant une activité inventive.

Alors que la vérification des qualités prévues ou prévisibles de composés connus peut
donc étre considérée comme une routine?®, « vérification » signifie « confirmation », de
sorte que la détermination des qualités imprévues ou imprévisibles de nouveaux
composés n’est conséquemment pas une « vérification »°.

Ce raisonnement peut s’appliquer a des disciplines hors du domaine de la chimie en
reformulant ainsi I'énonceé : il est permis d’effectuer un certain nombre de tests de
routine aux fins de déterminer les matériaux appropriés pour réaliser une invention, en
supposant que la personne versée dans I'art connait les propriétés requises ou qu’elles
lui ont été enseignées, qu’elle sait comment les déterminer, et, de fagcon générale,
quels matériaux existants sont susceptibles de les posséder.

Exemples :

1. L’invention décrit un genre précis de bride permettant 'assemblage d’'un accessoire
de plomberie a un tuyau, ou la fabrication de la bride exige I'utilisation d’'un métal dont
la ductilité se situe a I'intérieur d’'une certaine plage. La détermination de ces valeurs
caractéristiques de ductilité constitue la découverte sous-jacente a l'invention. Plusieurs
métaux dotés de la ductilité requise sont énumérés, et des enseignements généraux
sont prodigués sur le genre de meétaux susceptibles de posséder les propriétés
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requises. L’analyse de la ductilité fait partie des connaissances générales courantes de
la personne versée dans l'art, et est une procédure habituelle.

Revendication :

1. Une bride flexible permettant 'assemblage d’'un accessoire de plomberie a un
tuyau, ladite bride comprenant un métal dont la plage de ductilité est de x a y et

[.]

Analyse : Afin d’étendre la portée de la revendication, la définition de la bride a été
axée sur un métal se situant dans la plage définie de ductilité plutét que sur un métal
spécifique selon I'application. La question de savoir si la revendication telle qu'énoncée
a un caractére réalisable dépend a son tour de la question de savoir si sa réalisation
est possible sans que ne soit placé un fardeau excessif sur la personne versée dans
I'art. Cela dépend de la capacité de la personne versée dans I'art de déterminer
sur-le-champ les métaux appropriés. Etant donné que la personne versée dans I'art
peut analyser un métal donné afin de déterminer s’il posséde ou non la ductilité
requise, que pour de nombreux meétaux ces données sont facilement accessibles dans
les références publiées, et que la description contient des indications quant aux métaux
susceptibles d’étre appropriés, la détermination des métaux dotés des propriétés
requises n'implique pas une activité inventive. La vérification des propriétés de métaux
connus est une « procédure habituelle », et la personne versée dans I'art n’a donc pas
été improprement confrontée a un probleme a résoudre.

2. Un demandeur revendique comme son invention des compositions
médicamenteuses dont Iingrédient actif présente un profil de libération trés
uniforme. La divulgation de certains modes de réalisation est fondée sur des
sels spécifiqgues d’amines cycliques protégées, mais 'invention revendique des
compositions médicamenteuses ayant un profil de libération avantageux, et non
des compositions médicamenteuses de la famille spécifique des sels.

Revendication :

1. Un médicament ayant un profil de libération caractérisé par [description du
profil]

Analyse : Présumons que le profil de libération réalisé constitue une priorité inattendue
et trés avantageuse des sels spécifiques divulgués. La description ne divulgue pas les
propriétés chimiques des sels qui ont conduit au profil de libération défini, ni n’oriente la
personne versée dans l'art vers d’autres composés susceptibles de produire un résultat
semblable. Pour réaliser la revendication dans toute son étendue, la personne versée
dans l'art aurait a résoudre le probléme de la détermination de tous les autres sels qui
meéneraient au méme profil de libération. Etant donné que l'identité de ces autres sels
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(en supposant qu’ils existent) n’est pas évidente, leur identification commande une
étape inventive. La description est donc insuffisante pour étayer lI'invention revendiquée
de maniére si large.

9.02.06 Théorie de I'invention

En principe, il n’est pas nécessaire que l'inventeur fournisse une explication théorique
de la raison pour laquelle I'invention fonctionne comme elle le fait. Il suffit simplement
que la description enseigne a la personne versée dans I'art ce qu’est I'invention et
comment la réaliser pour obtenir les avantages promis.

Ainsi, comme le fait observer la cour dans Apotex c. Wellcome, « en général, il n’est
pas nécessaire que I'inventeur fournisse une explication théorique de la raison pour
laquelle I'invention fonctionne. Le lecteur pragmatique est uniquement intéressé de
savoir que l'invention fonctionne et comment la mettre en pratique® ».

Cet énoncé général doit cependant étre compris dans un contexte pertinent. La Cour
supréme a ainsi ajouté a 'extrait précité en disant, s’agissant d'une invention découlant
d’'une prédiction valable, que « dans ce type d’affaire, toutefois, la prédiction valable
est, jusqu’a un certain point, la contrepartie que le demandeur offre pour le monopole
conféré par le brevet »*'. On peut par conséquent considérer que si I'utilité d’une
d’invention est fondée sur une prédiction valable [voir 12.08.04], et que le raisonnement
dépend de la compréhension de la théorie expliquant la raison du fonctionnement de
I'invention, il peut s’avérer impossible d’exprimer clairement le raisonnement sans
divulguer cette théorie.

9.03 Divulgation d’une solution a un probléme concret

Comme la Cour supréme I'a souligné dans l'arrét Apotex c. Wellcome, I'octroi de
brevets est un « moyen d’encourager les gens a rendre publiques les solutions
ingénieuses apportées a des problémes concrets »*2. Le fait de constituer une solution
a un probléme concret confére a I'invention I'utilité pratique nécessaire a sa
brevetabilité.

La description doit permettre a la personne versée dans I'art de comprendre la nature
du probléme et la solution apportée par I'invention. A I'égard des demandes déposées
depuis le 1°" octobre 1996, l'alinéa 80(1)d) des Régles sur les brevets prévoit
explicitement que la description contient

une description de l'invention en des termes permettant la compréhension du

probleme technique, méme s'il n'est pas expressément désigne comme tel, et de
sa solution.
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Aux fins de résoudre un probléme concret, la solution doit se présenter sous une forme
capable d’interagir avec le monde physique, permettant ainsi a la personne versée
dans l'art d’obtenir le résultat ou le bénéfice voulu [voir section 12.03 du présent
recueil]. Un brevet est octroyé pour « les moyens par lesquels un résultat est obtenu
[...] plutdt que le résultat lui-méme »*. Ces moyens doivent comporter au moins un
élément, que ce soit un objet concret (une machine, un objet manufacturé ou un
composé de matiéres) ou une étape concréte dans une réalisation ou un procédé.

Les éléments utilisés pour obtenir 'avantage que procure l'invention peuvent étre
considérés collectivement comme étant la « forme pratique » de l'invention (c.-a-d. la
forme sous laquelle il est possible de la réaliser) . La forme pratique comprend tous les
éléments requis pour assurer |'utilité de I'invention.

Pour divulguer adéquatement la forme pratique, la description doit enrichir les
connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art de fagon a ce
gu’elle puisse s’approprier I'invention.

Ainsi, tout nouvel élément doit étre décrit en détail, étant donné qu'il était
nécessairement inconnu auparavant. De méme, les éléments (nouveaux ou déja
connus) que la personne versée dans l'art n'aurait pas su comment combiner pour
réaliser les objets de l'invention doivent étre décrits, non seulement individuellement,
mais aussi selon la combinaison appropriée.

Pour que l'invention divulguée soit brevetable, la description doit décrire (et les
revendications doivent définir) tous les éléments nécessaires pour produire le résultat
utile d’'une fagon nouvelle et inventive, sans lesquels la solution cesserait d’étre
inventive.

La description doit aussi fournir les instructions qui sont nécessaires pour permettre a la
personne versée dans I'art de comprendre, le cas échéant, la relation entre les
éléments nécessaires a la réalisation de la forme pratique de I'invention. L’invention
doit étre décrite de fagon a ce que, comme on dit, « la machine marche »*°, et ne pas
exiger que la personne versée dans I'art modifie I'invention pour qu’elle puisse
fonctionner®.

Bien que la description puisse contenir des renvois a des documents externes,
I'invention doit étre décrite et réalisable par sa seule description telle qu’interprétée par
la personne versée dans I'art a partir de ses connaissances générales courantes. Une
connaissance spécifique de l'art antérieur (par ex. de renseignements uniquement
accessibles dans un ou quelques documents, et dont il n’est pas établi qu’ils sont
communément connus et acceptés) peut étre considérée comme ne faisant pas partie
« des connaissances générales courantes », et, en ce cas, les enseignements de I'art
antérieur qui sont nécessaires pour décrire ou réaliser I'invention doivent étre
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incorporées dans la description pour que la divulgation soit compléte et entiére.

Une description comme celle qui précéde n’a pas a étre enrichie par une description
des éléments qui seraient de toute évidence nécessaires a la réalisation de l'invention,
et dont 'utilisation dans le contexte de I'invention apparaitrait évidente a la personne
versée dans l'art®.

9.04 Etablissement de I'utilité

Ainsi qu’il est indiqué a la section 12.08.03 du présent recueil, le demandeur doit étre
en mesure d’établir, au moyen d’'une démonstration ou d’'une prédiction valable, I'utilité
de l'invention au moment du dép6t de la demande de brevet®.

En principe, lorsque l'utilité de I'invention doit étre établie au moyen d’'une
démonstration, le fondement factuel qui constitue la démonstration doit avoir existé a la
date du dép6t, sans toutefois qu'’il soit nécessaire de l'inclure dans la description®.

Lorsque la description ne permet pas de conclure de fagon évidente que I'utilité d’une
invention a été établie au moyen d’'une démonstration, I'examinateur doit présumer que
le demandeur s’appuie sur une prédiction valable a ce chapitre. Dans ce cas,
I'examinateur peut formuler une objection pour non-établissement de I'utilité s’il n’existe
pas de fondement factuel permettant de conclure que I'utilité a été diment établie. Si
I'utilité a été établie au moyen d’'une démonstration, le demandeur peut I'étayer en
soumettant le fondement factuel pertinent par voie d’affidavit.

Il est possible de lier I'utilité d’'une invention a son étape inventive, en particulier lorsque
'essence de cette invention est d’'offrir une chose ayant une utilité nouvelle ou
améliorée.

Au cours de I'examen, les modifications apportées aux revendications peuvent paraitre
changer la nature de I'invention. Il faut s’assurer qu’a la date du dépét I'inventeur était
en possession de I'invention alléguée dans les revendications modifiées. L’ingéniosité
ne saurait étre postérieure a la date de dépot*. Cela est particulierement pertinent
dans les cas ou des caractéristiques non identifiées dans le mémoire descriptif initial
comme étant reliées a des avantages spécifiques, sont ultérieurement incluses dans
I'intention de faire voir que les revendications sont non évidentes par rapport aux
divulgations de I'art antérieur. Il importe de vérifier si la description indique que les
éléments en question sont simplement optionnels, ou constituent des éléments
essentiels des réalisations préférentielles. Lorsque l'inclusion d’'un élément conduit a
I'ajout d’'un avantage par rapport a l'invention telle qu’elle est divulguée en termes
généraux, cet élément devrait étre considéré comme un élément essentiel de

« l'invention plus limitée » (I'objet dans une revendication de portée plus limitée).
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9.04.01 Prédiction valable

La régle de la prédiction valable, dictée par la Cour supréme, comporte trois €léments
[voir la section 12.08.04 du présent recueil]*" :

(i) un fondement factuel pour la prédiction;

(i) un raisonnement clair et « valable » qui permet d’inférer du fondement
factuel le résultat souhaité;

(i) une divulgation suffisante.

L’élément « divulgation suffisante » signifie que la description, lorsqu’on l'interpréte a la
lumiére des connaissances générales courantes, doit suffire a permettre a la personne
versée dans l'art de valablement prédire que l'invention fonctionnerait si elle était
réalisée*.

9.04.01a Divulgation du fondement factuel

Le fondement factuel requis pour rendre le raisonnement valable doit étre divulgué. Si
les faits invoqués se trouvent, en partie ou en totalité, dans un autre document
accessible au public, ce document doit étre correctement identifié*®. Tous autres faits
nécessaires qui ne sont pas accessibles au public doivent étre inclus dans la
description*.

Le fondement factuel ne se limite pas forcément & des données résultant de tests®.
Des principes établis et des lois sont aussi factuels, et dans la mesure ou ils font partie
du raisonnement valable, les observations qui précedent concernant la divulgation
suffisante s’appliquent.

L’expression « contexte factuel » implique la nécessité d’étayer au moyen d’une
preuve. De simples affirmations non étayées promettant que l'invention fonctionnera ne
sont pas considérées comme factuelles*®. De fagon similaire, bien que le demandeur
puisse incorporer dans sa demande des « exemples prophétiques », leur valeur a titre
de fondement factuel est limitée. Un exemple prophétique est par définition un énoncé
de ce qui pourrait étre, plutdt que de ce qui est, de sorte qu’il n’est pas « factuel ».

Ainsi qu’il est dit a la section 12.08.04a du présent recueil, il faut, dans chaque cas,
déterminer si le fondement factuel est suffisant pour étayer la prédiction valable a partir
de facteurs tels que :

i) la portée des revendications;

ii) I'état des connaissances;

iii) la nature de l'invention et sa prévisibilité;

iv) le degré d’exploration du domaine par le demandeur, par exemple par la
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réalisation d’expériences qui apportent des preuves factuelles de l'utilité
alléguée.

Par exemple, une revendication large peut fort bien nécessiter un fondement factuel
plus grand qu’une revendication restreinte. Une revendication dans un domaine établi
peut bénéficier d’'un corpus de connaissances genérales courantes plus développé que
dans un domaine en émergence. La nécessité de divulguer I'étaiement requis ou d’y
renvoyer explicitement dépendra de I'importance de I'étaiement requis et de la mesure
dans laquelle cet étaiement est déja connu de la personne versée dans I'art.

9.04.01b  Divulgation du raisonnement valable

La personne versée dans l'art doit €également comprendre le raisonnement valable qui
lie le fondement factuel a la conclusion que I'invention a I'utilité promise®’.

Encore 13, la description doit contenir toutes les explications nécessaires pour enrichir
les connaissances générales courantes de la personne versée dans I'art, de maniére a
lui permettre, a partir du fondement factuel présenté, de raisonnablement prédire que
I'invention aura I'utilité proposeée.

Le raisonnement valable implique en général une certaine compréhension de la théorie
de I'invention [voir 9.02.06], et peut reposer, p. ex., sur des relations structure-activité
ou des principes ou des lois scientifiques reconnus. La mesure dans laquelle le
raisonnement valable doit étre décrit ne peut s’évaluer qu’au cas par cas, et elle sera
fonction des mémes facteurs que ceux relatifs au fondement factuel.

Comme sa divulgation est obligatoire, la présentation du raisonnement valable ne peut
se faire apres le dépbt de la demande. Les explications relatives a la nature du
raisonnement valable, fournies en cours de traitement, ne seront examinées que dans
la mesure ou elles permettent d’expliquer pourquoi la personne versée dans I'art aurait
compris le raisonnement valable en se fondant sur la description telle que déposée et
sur ses connaissances générales courantes.

Etant donné que la divulgation s’adresse a la personne versée dans I'art, elle doit lui
permettre de faire une prédiction valable. Il n’est pas suffisant que la description
divulgue des renseignements qui ne permettent de faire une prédiction valable que
lorsqu’ils sont interprétés a la lumiére de connaissances en la possession des seuls
inventeurs ou de connaissance d’experts qui dépassent les connaissances qu’on
s’attend de retrouver chez la personne versée dans l'art.

9.04.02 Sélections
Les sélections sont des inventions fondées sur la découverte, a partir d’'un
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enseignement antérieur, de certains avantages inconnus d’'un sous-ensemble
quelconque de cet enseignement antérieur.

Voici les conditions essentielles a la validité de la sélection*® :

i) la sélection est fondée sur un avantage important;

ii) tous les éléments sélectionnés possédent cet avantage;

iii) la sélection vise une qualité ou une caractéristique particuliére propre a
tous les éléments sélectionnés.

Il importe de souligner que I'avantage (qui peut inclure I'évitement d’un désavantage
substantiel) doit étre compareé a 'ensemble du groupe dont est tirée la sélection, sur la
base d’essais suffisamment représentatifs. Il ne doit pas s’agir d’'une simple
comparaison a quelques membres isolés de ce groupe®.

C’est 'avantage inattendu et nouvellement découvert qui donne a la sélection l'utilité et
I'étape inventive sur lesquelles repose sa brevetabilité®. Sa nouveauté réside dans le
fait que les aspects sélectionnés des enseignements antérieurs n’avaient pas encore
été réalisés. Comme I'a dit le juge Maughan dans /.G. Farbenindustrie, [TRADUCTION]

« [n]aturellement, il faut garder présent a 'esprit que les composés sélectionnés ne
doivent pas avoir été réalisés auparavant, sinon le brevet de sélection ne satisfait pas a
I'exigence de nouveauté »*'.

Bien que la sélection ne soit pas assujettie a des exigences particuliéres ou plus
contraignantes de divulgation que tout autre type d’invention, il faut, pour qu'il y ait
invention, que I'avantage (et, en cas de doute, la nouvelle utilité découlant de
I'avantage) soit divulgué de fagon appropriée®®. S’il n'y a pas de fagon d’évaluer

I'« avantage » allégué, la personne versée dans I'art n’a aucun moyen d’évaluer si
'invention a été décrite de fagon « correcte et compléte ». Suivant l'arrét

I.G. Farbenindustrie, un inventeur « n’a en réalité divulgué aucune invention s'’il affirme
simplement que le groupe sélectionné posséde des avantages. Tout a fait
indépendamment de la question dite du caractére suffisant de I'exposé, il doit divulguer
une invention, ce qu’il ne fait pas, dans le cas d’une sélection de caractéristiques
spéciales, s'il ne définit pas adéquatement ces caractéristiques®®. »

La sélection alléguée dont I'utilité n’a pas été étayée, par démonstration ou prédiction
valable, n’est forcément pas une invention. Etablir qu'il existe, de fait, un avantage
exige de divulguer un point de référence. Simplement déclarer qu’une certaine
réalisation d’'un ensemble donné est « préférentielle », ou posséde un avantage ou une
propriété améliorée, sans autres précisions, ne permet pas de divulguer adéquatement
I'avantage substantiel nécessaire pour établir I'existence d’une sélection inventive®.
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9.04.03 Combinaisons

Selon le sens donné a cette expression dans le présent recueil, une combinaison est
un assemblage d’éléments (souvent d’éléments connus) dont I'utilisation combinée
meéne a un résultat [TRADUCTION] « différent de la somme des résultats des éléments »
qui la constitue et « qui proceéde non pas de I'un quelconque des éléments, mais
découle de la combinaison en soi et qui ne se produirait pas sans elle »*. Un tel
résultat peut étre qualifié d’'[TRADUCTION] « unitaire »*°,

On a ainsi expliqué en quoi consiste une combinaison brevetable :

Il est un principe juridique accepté selon lequel le fait de mettre cote a
cbte des éléments anciens afin que chacun remplisse sa propre fonction
indépendamment des autres ne constitue pas une combinaison
brevetable; mais lorsque des éléments anciens sont mis ensemble et que
leur interaction concourt a un effet nouveau et amélioré, il y a la un objet
brevetable, a savoir I'idée méme de l'interaction qui se produit a la suite
de I'assemblage des éléments®’.

Si plusieurs éléments sont utilisés ensemble, chacun d’eux produisant son résultat
escompté sans que I'ensemble ne conduise a un résultat unitaire, on parle alors de
I'assemblage comme d’une « simple agrégation »°%, ou simplement d’'une

« agrégation », afin de la distinguer d’'une véritable combinaison.

L’utilité d’'une combinaison réside dans le résultat unitaire qu’elle produit, résultat qui
doit étre étayé au moyen d’'une démonstration ou d’une prédiction valable.

Dans le cas ou la structure de la combinaison a été décrite, mais que la personne
versée dans 'art ne peut déterminer avec certitude le résultat unitaire qui en découle,
une description exacte et compléte du résultat lui-méme pourrait étre nécessaire pour
établir que la combinaison est utile et inventive, et pour la distinguer d’une simple
agrégation.

9.04.04 Combinaisons chimiques et synergie

Dans le domaine de la chimie, des composés et des produits différents sont souvent
combinés afin de produire des résultats nouveaux. La notion de combinaison s’applique
tout autant aux inventions chimiques qu’a tous les autres types d’invention.

Une combinaison chimique renvoie a une combinaison physique, plutét que chimique,
de composés ou de produits. De fagon générale, I'acte physique consistant a mélanger
ou a combiner physiquement différents composés ou produits ne comporte aucune
étape inventive. L’étape inventive dans une combinaison chimique est donc
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normalement étroitement liée a l'utilité de la combinaison, et généralement elle découle
de la reconnaissance d’un résultat unitaire inattendu précis émanant de la combinaison
(par opposition a ses éléments individuels).

Lorsque la combinaison méne a un résultat unitaire nouveau ou qui differe de celui
auquel la personne versée dans I'art se serait attendu, l'utilité de la combinaison pour
produire ce résultat doit nécessairement étre établie.

Dans certaines combinaisons, des composés dont les activités sont connues sont
combinés et utilisés conjointement afin de produire un résultat amélioré. Autrement dit,
I'activité ou I'effet de la combinaison est dans 'ensemble supérieure ou d’une certaine
facon meilleure que le résultat auquel on aurait pu s’attendre de I'addition de ses
éléments individuels. Pour établir qu’un tel effet a été produit, il faut que la personne
versée dans 'art connaisse le point de référence (le résultat attendu de la combinaison
des éléments individuels), soit en raison de ses connaissances générales courantes,
soit en raison de la description. La nécessité d’'un point de référence est dans ces cas
similaire a la nécessité d’'un point de référence d’'une sélection inventive [voir 9.04.02].

Lorsque les composés sont utilisés conjointement pour leur propriété connue, le
résultat résultant de la combinaison peut, pour des raisons d’ordre pratique, étre défini
comme un « effet synergique ».

Lorsqu’un premier composé a été utilisé pour ses propriété connue et qu’un autre
compose est combiné et améliore de fagon inattendu le résultat du premier composé,
on dira que 'amélioration est, dans certains domaines, une « potentialisation ».

9.05 Sujets particuliers

Les sections suivantes décrivent les pratiques concernant certains sujets particuliers
qui appellent des considérations particulieres en matiére de divulgation suffisante.

9.05.01 Limites fonctionnelles

Dans certains cas, les demandeurs préférent utiliser un langage fonctionnel pour
décrire ou définir une invention. L’utilisation de ce langage, dans la revendication ou la
description, n’est pas en soi un motif d’objection. Toutefois, comme on s’en sert
habituellement pour généraliser, il faut examiner attentivement la question de
I'étaiement suffisant.

Les limites fonctionnelles doivent toujours étre considérées du point de vue de la
personne versée dans I'art. C’est pourquoi il faut se demander si la personne versée
dans l'art peut réaliser 'ensemble de l'invention telle que revendiquée, a la lumiere de
la description, sans avoir recours a des expériences indues ou a faire preuve
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d’ingéniosité [voir 9.02.05]. Si les moyens permettant de réaliser la fonction décrite
relévent des connaissances générales courantes, il est peu probable que la limite
fonctionnelle fasse l'objet d’'une objection. Toutefois, lorsqu’un seul moyen ou quelques
moyens seulement sont connus pour réaliser la fonction, 'utilisation d’'un langage
fonctionnel élargi indiquerait que l'invention revendiquée doit étre réalisée par des
meéthodes qui nont pas été totalement décrites ou mises en ceuvre et devrait donc faire
I'objet d’'une objection.

En régle générale, 'examen du langage fonctionnel doit se faire a la lumiére du
langage des revendications. Lorsque la limitation fonctionnelle qui sert a décrire
'invention est de portée démesurée, la revendication cherche alors a monopoliser des
réalisations hypothétiques que les inventeurs n'ont pas décrites adéquatement. Le
corollaire est que la description ne permet pas d’étayer l'invention telle que
revendiquée.

Pour paraphraser Free World Trust c. Electro Santé Inc., il n’est pas légitime d’inventer
une composition qui permet de faire repousser les cheveux d’'un homme atteint de
calvitie et de revendiquer ensuite toutes les compositions qui permettent d’obtenir ce
résultat®®.

Ainsi, une revendication visant « une composition qui contient un composé stimulant la
repousse des cheveux associé a un excipient acceptable d’'un point de vue
pharmaceutique » serait trop générale si seul le composé X peut réaliser cette fonction.
L’expression « stimulant la repousse des cheveux » impose une limite fonctionnelle a
I'identification des composés pouvant entrer dans la composition du produit, mais elle
ne sert pas a clarifier demblée la portée de la revendication pour une personne versée
dans l'art. L’identification de tous les composés manifestant une telle activité exigerait
la réalisation d’expériences inventives élaborées [voir 9.02.05]. En conséquence, la
description ne permet pas de décrire l'invention alléguée dans la revendication ni de la
mettre en ceuvre, et doit étre rejetée en vertu du paragraphe 27(3) de la Loi sur les
brevets.

A Tinverse, si l'on avait découvert que la combinaison d’'un médicament particulier en
association avec n'importe quel anti-inflammatoire non stéroidien (AINS) se traduisait
par des avantages inattendus, la limitation fonctionnelle imposée par le terme

« AINS » dans la combinaison ne poserait pas de probléme. En effet, la portée du
terme AINS serait évidente pour la personne versée dans l'art.

Dans le méme esprit, s’agissant d’une invention mécanique fondée sur un « dispositif
de coupe », un certain nombre de dispositifs de coupe différents seraient connus de la
personne versée dans l'art. Dans les cas ou il serait facile de savoir lequel conviendrait
pour assurer le fonctionnement de 'invention revendiquée, la restriction « dispositif de
coupe » n’élargirait pas indiment la revendication. La détermination et la sélection du
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dispositif de coupe approprié n’exigeraient pas un effort excessif ou une activité
inventive additionnelle dans les circonstances.

9.05.02 Divulgation d’inventions biotechnologiques

Des exigences précises en matiere de divulgation s’appliquent a certaines inventions
du domaine de la biotechnologie. En résumé, pour que soit considérée suffisante la
description d’'une invention biotechnologique il peut s’avérer nécessaire de procéder au
dépbt de matiere biologique aupres de I'Autorité de dépdét internationale, ou d’inclure le
listage des séquences de nucléotides ou d’'acides aminés dans la description.

Les exigences détaillées concernant les listages de séquences ou les dépéts de
matiére biologique sont énoncées aux sections 17.04.01 et 17.04.02, respectivement,
du présent recueil.

9.05.03 Demandeur établissant son propre lexique

Il est entendu depuis longtemps qu’il faut interpréter le langage des revendications en
prenant en compte le mémoire descriptif dans son ensemble, et qu’il est loisible au
demandeur d’établir son propre lexique.

Leurs Seigneuries ne mettent pas en doute qu’un breveté puisse établir
son propre dictionnaire de cette fagon. Si le breveté a mis dans la partie
antérieure du mémoire descriptif un élément qui prévient clairement le
lecteur que, pour les besoins du mémoire descriptif, il emploie un mot
particulier en lui donnant le sens indiqué, le lecteur sait alors que lorsqu’il
arrivera aux revendications il devra donner au mot le sens indiqué. Mais |l
s’agit la d’'une méthode de rédaction bizarre et trés peu souhaitable dans
les cas ou I'on pourrait facilement adopter une méthode plus simple, et il
incombe dans tous les cas au breveté qui opte pour cette méthode
d’indiquer clairement son intention aux lecteurs du mémoire descriptif®.

Dans le cadre de 'examen, le langage des revendications est interprété en donnant a
chaque terme son sens courant dans le domaine dont I'invention reléve, sauf s'il
apparait évident, a la lecture de la description, qu'un terme des revendications
commande un sens différent.

En matiére de divulgation suffisante, il faut noter que lorsque le demandeur, en tentant
d’établir son propre lexique, donne a un terme une définition contraire au sens usuel
gu’il a dans l'art en cause, qui est susceptible de créer de la confusion ou de
'ambiguité, ou qui n’est pas nécessaire en ce sens que la méme information est
facilement transmise par le langage courant, la définition doit faire 'objet d’'une
objection. Dans ce contexte, rappelons I'exigence proposée a la section 9.02.01, selon
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laquelle « [l]a description doit étre correcte, ce qui signifie qu'elle doit étre a la fois claire
et précise. Elle doit étre dénuée de toute obscurité ou ambiguité évitables et étre aussi
simple et aussi distinctive que le permet la difficulté de la description. »

Par exemple, lorsque la description enseigne, aux fins de I'invention, que le symbole P
(phosphore) désigne I'azote (dont le symbole de I'élément chimique est N), cette
définition est susceptible de causer de la confusion et doit faire I'objet d’'une objection
en vertu du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets. Le symbole est déja reconnu en
chimie pour désigner le phosphore, et il peut étre remplacé facilement par le symbole
approprié, N, pour désigner I'azote.

A I'opposé, une définition est généralement acceptable si, par exemple, par souci de
commodité et sans sacrifier la clarté, elle réduit la portée d’'un terme qui aurait
autrement un sens plus large dans I'art dont il est question. Dans un cas donné, il
pourrait ainsi étre acceptable, par exemple, d’établir que I'expression « polymere
d’éthyléne » signifie « un polymére non réticulé ayant une teneur minimum en éthyléne
de 80 % (en pourcentage molaire) et une teneur maximum de 20 % en alcéne en C3-
C8, comme comonomeére ». Il serait inutilement encombrant de fournir en multiples
occasions la définition la plus longue, d’autant plus que I'expression fournie limite sans
ambiguité le terme plus général.

9.05.04 Divulgation de produits portant une marque de commerce

La réalisation d’'une invention peut se faire avec des produits portant une marque de
commerce. La seule mention du produit portant une marque de commerce n’équivaut
toutefois pas a la description de la composition de ce produit.

De plus, le simple fait de connaitre les éléments incorporés dans le produit portant une
marque de commerce ne révele pas lequel parmi ces éléments est essentiel a
l'invention (c.-a-d. lequel ou lesquels éléments sont requis pour permettre au produit
portant une marque de commerce de remplir son réle dans I'invention). Ainsi, méme si
une personne versée dans l'art, se fondant sur I'état de la technique, réussissait a
remonter a la source du produit portant une marque de commerce en identifiant ses
éléments, cela ne la conduirait pas nécessairement a l'invention.

En conséquence, lorsqu’une invention est décrite uniquement par référence a un
produit portant une marque de commerce, la question de I'étaiement suffisant requiert
un examen attentif. S’il n'est pas évident de déterminer lequel parmi ses éléments est
responsable du réle que joue le produit dans l'invention, il est impossible de réaliser
celle-ci autrement qu’en utilisant le produit portant une marque de commerce.

Si la composition du produit portant une marque de commerce est inconnue, et si le
produit n’est pas disponible sur le marché, alors l'invention ne peut étre mise en ceuvre.
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Lorsqu’une invention est décrite en termes d’éléments précis (p. ex. des composés
chimiques), mais qu’elle se fonde sur des exemples s’appuyant sur des produits portant
une marque de commerce dont la composition n’est pas divulguée, il n'y a aucune
présomption que les exemples englobent I'invention décrite. Le demandeur doit établir
qu’il connaissait la composition du produit portant une marque de commerce au plus
tard a la date du dépdt de la demande.

Si la composition du produit portant une marque de commerce ne faisait pas partie de
I'art antérieur a la date de dépét, elle ne peut étre ajoutée ultérieurement a la demande
[voir 9.08].

[Pour les exigences en matiére d’identification des marques de commerce, voir la
section 9.07.03.]

9.05.05 Description par renvoi aux revendications

L’invention doit étre décrite de fagon « exacte et compléte » dans la description,
laquelle constitue, en vertu de l'article 2 des Régles sur les brevets, « la partie du
mémoire descriptif distincte des revendications ». De plus, conformément a l'article 84
des Regles sur les brevets, les revendications doivent se fonder entiérement sur la
description.

Il est donc incorrect que la description expose la nature de l'invention en renvoyant aux
revendications. Ce renvoi donne a penser que la description ne divulgue pas linvention
« d’une fagon exacte et compléte » et contrevient au paragraphe 27(3) de la Loi sur les
brevets.

Par conséquent, lorsque la description indique d’une certaine fagon que l'invention est
« conforme aux revendications », cet énoncé doit étre radié ou remplacé par une
description explicite de l'invention.

A titre d’exemple, des énoncés tels que « le probléme d’inflammation prématurée dans
la chambre de combustion est résolu au moyen de la méthode de la revendication 1 »
ou « les compositions telles que revendiquées démontrent des propriétés insecticides
supérieures » n’énoncent pas explicitement la nature de l'invention en cause, mais
donnent plutét a penser qu’elle consiste en tout ce qui peut étre revendiqué a quelque
moment que ce soit.

Soulignons que modifier une description pour y reprendre le libellé des revendications

initialement déposées est nécessairement conforme au paragraphe 38.2(2) de la Loi
sur les brevets.
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9.05.06 Enoncés élargissant la portée des revendications

Comme les revendications d’'un brevet doivent étre fondées sur la description, tout
énoncé affirmant que les revendications sont plus larges que ne I'indique la description
est incorrect et doit étre supprimé. Un tel énoncé donne a penser que la description ne
divulgue pas « d’'une fagon exacte et compléte » I'invention et ne respecte pas le
paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets.

Un énonceé tel que « la description doit étre interprétée comme une illustration de
I'invention, mais ne doit pas étre considérée comme limitant les revendications
ci-jointes », qui donne a penser que la description énonce seulement certains aspects
privilégiés de l'invention et ne limite donc pas les revendications, dénote un manque de
clarté quant a la portée visée des revendications et doit étre supprimé.

Une indication selon laquelle les revendications englobent I'« esprit de I'invention » ou
doivent étre interprétées dans le sens de cet esprit constitue également une tentative
visant a élargir la portée des revendications d’'une fagon vague et indéfinie, et elle doit
étre supprimeée®’.

A Tlinverse, est acceptable un énoncé tel que « les revendications ne doivent pas étre
limitées dans leur portée par les réalisations préférentielles illustrées dans les
exemples, mais doivent recevoir I'interprétation la plus large qui soit conforme a la
description dans son ensemble », qui souligne seulement que les revendications ne
sont pas limitées aux réalisations préférentielles ou aux exemples démonstratifs de
'invention.

9.05.07 Renvois aux pratiques et aux lois étrangéres

Un énoncé dans une demande dont le bien-fondé dépend de pratiques d’examen ou de
lois étrangeres en matiére de brevet, peut se révéler inexact ou étre source possible de
confusion en droit canadien. Dans un tel cas, I'énoncé doit étre supprimé. L'énoncé
peut étre considéré comme « incorrect » et donc irrégulier suivant le paragraphe 27(3)
de la Loi sur les brevets [voir 9.09].

L’indication qu’une demande est une continuation ou une demande complémentaire
d’'un document de brevet étranger, par exemple, est non conforme a la Loi sur les
brevets du Canada et doit étre supprimeée.

Un énonceé relatif aux droits des gouvernements étrangers envers I'invention peut
également étre trompeur, et devrait étre supprimeé s’il est inexact.
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9.06 Forme de la description

La forme que devrait prendre une description est établie a I'article 80 des Regles sur
les brevets®. Ainsi,

(1) La description contient les renseignements suivants :

a) le titre de l'invention, qui doit étre court et précis et ne contenir ni marque de
commerce, ni mot inventé, ni nom de personne;

b) le domaine technique auquel se rapporte l'invention;

c¢) une description de la technique antérieure qui, a la connaissance du
demandeur, peut étre considérée comme importante pour la compréhension de
l'invention, la recherche a I'égard de celle-ci et son examen;

d) une description de Il'invention en des termes permettant la compréhension du
probléeme technique, méme s'il n'est pas expressément désigné comme tel, et de
sa solution;

e) une bréve description des figures contenues dans les dessins, le cas échéant;

f) une explication d'au moins une maniére envisagée par l'inventeur de réaliser
l'invention, avec des exemples a l'appui, si cela est indiqué, et des renvois aux
dessins, s'il y en a;

9) le listage des séquences, s'il est exigé par le paragraphe 111(1).

(2) Il'y a lieu de suivre la maniére et I'ordre indiqués au paragraphe (1), sauf
lorsque, en raison de la nature de l'invention, une maniere différente ou un ordre
différent entrainerait une meilleure compréhension ou une présentation plus
économique.

Les dispositions du paragraphe 80(2) des Reégles sur les brevets permettraient, par
exemple, que les dessins associés a I'art antérieur soient décrits sous la section «
technique antérieure », avant la bréve description des figures contenues dans les
autres dessins.

Le titre de l'invention devrait décrire I'invention en cause, et non simplement le domaine
technologique auquel se rapporte I'invention. Un titre tel que « mousse polyuréthane
rigide ignifuge » est acceptable, alors que « mousse » ne I'est pas®.

Conformément a I'alinéa 80(1)a) des Regles sur les brevets, le Bureau considére que
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le titre indiqué dans la description est le titre exact de 'invention. Si, pour une raison
quelconque, le titre de l'invention figurant dans la base de donnéesélectroniques du
Bureau différait de celui figurant dans la description, la base de donnéesélectroniques
serait mise a jour lors de la délivrance du brevet afin de refléter le titre indiqué dans la
description®.

La divergence entre le titre indiqué dans la description et celui figurant dans la base de
donnéesélectroniques du Bureau ne constitue pas une irrégularité dans la demande.
L’examinateur peut noter I'existence de cette divergence, pour en informer le
demandeur et lui fournir 'occasion de se pencher sur la question. Le Bureau peut
également porter cette divergence a la connaissance du demandeur aprés la délivrance
du brevet en correspondant avec lui.

Conformément a I'alinéa 80(1)c) des Reégles sur les brevets, le demandeur doit fournir
une description de la technique antérieure qui, a la connaissance du demandeur, peut
étre considérée comme importante pour la compréhension de l'invention, la recherche
a I'égard de celle-ci et son examen. A ce sujet, le demandeur peut incorporer a la
description, au cours du traitement de la demande, une référence a un document ou
une description du contenu d'un document, lorsque ce document est identifié et
clairement admis comme faisantpartiei de I'art antérieur. Cette incorporation a la
description est possible seulement selon les limites imposées par l'article 38.2 de la Loi
sur les brevets [voir 9.08]. A noter que si un document faisantpartiei de I'art antérieur
est identifié au cours du traitement de la demande, et que la description n’a pas été
modifiée pour refléter ses enseignements, les examinateurs ne devraient pas,
habituellement, soulever une objection a ce sujet.

Conformément a l'alinéa 80(1)f) des Regles sur les brevets, « si cela est indiqué », le
demandeur doit fournir, avec des exemples, une explication d'au moins une maniere
envisagée par l'inventeur de réaliser l'invention. L'utilisation de I'expression « si cela est
indiqué », dans cette régle, suggére que des exemples démonstratifs peuvent,
danscertainsn cas, étre nécessaires pour réaliser l'invention. L'expression « si cela est
indiqué » ne veut pas dire qu'il est a la discrétion du demandeur de déterminer si des
exemples sont nécessaires. Enfin, I'expression « si cela est indiqué » ne fait référence
a aucune exception quant aux exigences du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets.

Il n’est pas obligatoire que la description présente les renseignements requis a

I'article 80 des Regles sur les brevets dans des sections portant des titres qui
correspondent aux alinéas du paragraphe 80(1), bien que le demandeur puisse choisir
de le faire par souci de clarté.

La pratique du bureau autorise I'utilisation de titres tels que « Résumé de I'invention »,

« Description détaillée de I'invention » et « Description détaillée des réalisations
préférentielles ». Il convient cependant de noter que si un titre tel que « Description
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détaillée des réalisations préférentielles » est utilisé, I'étaiement des revendications de
portée plus générale que ces modes de réalisation doit se trouver dans d’autres
sections de la description qui doivent répondre aux exigences du paragraphe 27(3) de
la Loi sur les brevets, dont le caractére réalisable et I'étaiement de toute prédiction
valable, a I'’égard de I'invention telle que revendiquée de fagon aussi générale.

9.07 Formalités applicables aux descriptions

La description est assujettie a de nombreuses exigences de formalités touchant divers
aspects de son contenu et de sa présentation. Les sections qui suivent les résument.

9.07.01 Pages de la description

Conformément au paragraphe 73(1) des Regles sur les brevets, les pages de la
description sont numérotées consécutivement®™, et conformément a I'article 72 des
Regles sur les brevets, elles ne doivent rien contenir de ce qui appartient a une autre
partie de la demande®®.

9.07.02 Dessins, croquis et tableaux

Conformément a l'article 74 des Régles sur les brevets, la description ne contient
aucun dessin® mais peut contenir des formules chimiques ou mathématiques ou toute
autre formule®. Par souci de clarté, la présentation d’une formule chimique peut
prendre la forme d’un croquis (c.-a-d. d’'une structure)®. La description peut également
contenir des renseignements disposés dans des tableaux. Conformément au
paragraphe 75(2) de Regles sur les brevets, pour faciliter la présentation, les formules
ou les tableaux peuvent étre disposés dans le sens de la longueur (c.-a-d. dans le
format paysage) avec la partie supérieure de ceux-ci du coté gauche de la feuille™. Par
ailleurs, le paragraphe 75(1) des Regles sur les brevets prévoit que les pages de la
description sont utilisées dans le sens vertical (c.-a-d. dans le format portrait)”.

On peut déduire de l'article 37 de la Loi sur les brevets qu’un dessin est une illustration
de I'invention. On considere généralement que les schémas qui illustrent un procédé,
tels que les organigrammes, sont des dessins.

Les représentations graphiques de données, telles que les graphiques, histogrammes,
diagrammes en secteurs et spectres, ne doivent pas nécessairement étre considérées
comme des « illustrations de l'invention » et peuvent donc étre incluses dans la
description. Lorsqu’une représentation graphique de données est fournie a titre de
dessin, elle doit étre conforme a toutes les exigences de l'article 82 des Regles sur les
brevets.

Les données tabulées ne sont généralement pas considérées comme un « dessin » et
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devraient habituellement étre présentées dans la description.

Lorsque des dessins figurent dans la demande, le paragraphe 82(9) des Regles sur les
brevets prévoit que les signes de référence figurant sur des figures dans les dessins, et
seulement ces signes de référence, doivent étre mentionnés dans la description”. De
plus, lorsque des éléments sont identifiés par des signes de référence, le paragraphe
82(10) des Regles sur les brevets prévoit que les signes de référence des mémes
éléments doivent étre identiques dans toute la demande a des fins de renvoi a ces
éléments, et qu'ils ne doivent pas renvoyer a d’autres éléments”.

9.07.03 Désignation des marques de commerce

Conformément a l'article 76 des Régles sur les brevets, les marques de commerce
mentionnées dans la demande sont désignées comme telles’. Le Bureau exige que
chaque marque de commerce soit désignée de fagon appropriée au moins une fois, de
préférence lors de sa premiére mention.

L’emploi de I'expression « marque de commerce » entre parenthéses, de I'appellation «
MC », ou d’'un indicateur comme un astérisque (*) lié¢ & une note en bas de page
indiquant que I'astérisque désigne une marque de commerce constituent autant
d’exemples de désignations appropriées des marques de commerce dans une
demande.

9.07.04 Désignation des documents

Conformément a l'article 81 des Régles sur les brevets, un document cité dans la
description doit étre accessible au public, accompagné de références complétes, et ne
doit pas étre incorporé par renvoi’.

Le Bureau estime que la désignation d’'un document de brevet est satisfaisante
lorsqu’elle fait état du code du pays ou du bureau et de la numérotation permettant de
trouver sa version publiée. Ainsi, ce numéro peut étre celui d’'un brevet accordé, ou le
numéro de la demande ou son numéro de publication.

WO 96/937212, US 5,410,288 et EP 1 004 793 constituent des exemples de
documents de brevet désignés de facon satisfaisante au moyen d’un numéro de
publication ou de brevet.

PCT CA2006/001,285 et U.S.S.N. 11/421,399 constituent des exemples de numéros
de demandes acceptables dans la mesure ou ces demandes ont été publiées.

Les demandes présentées en vertu du PCT et les demandes américaines déposées
apres le 28 novembre 2000 sont habituellement publiées, sauf si elles ont été retirées
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(ou, dans le cas des demandes américaines, abandonnées) avant la date de
publication. En vertu du 35 U.S.C. 122, il est également possible de garder
confidentielle une demande américaine (c.-a-d. qu’elle ne sera pas publiée) si le
demandeur certifie qu’il ne déposera pas de demande visant l'invention divulguée dans
un autre pays. Lorsqu’'une demande américaine est invoquée comme document de
priorité, cette disposition ne s’applique pas. Les demandes américaines de brevet
provisoire, de brevets de dessin, et les demandes dans les séries 09 ou antérieures ne
sont pas nécessairement publiées et il n'est pas possible d’y référer par leurs numéros
de demandes, a moins que le document ne soit a la disposition du public’.

En ce qui concerne les documents non-brevet, ils doivent étre suffisamment bien
désignés pour permettre leur obtention par une partie intéressée.

Dans le cas d’un article de journal, d’'un manuel ou autre document semblable, le
document devrait étre désigné au moyen des noms de I'auteur et de la publication, de
la date de publication, des numéros de volume ou de parution, le cas échéant, et du
numéro de page d’article, du numéro de volume et autres indications semblables. De
préférence, le titre d’'un article ou d’un chapitre devrait étre fourni. Il est loisible d’inclure
des renseignements additionnels, comme le nom de I'éditeur. Le fait de fournir un seul
repere relativement au document comme son code ISBN ne remplace aucune des
exigences susmentionnées.

Les renvois aux pages Internet présentent une difficulté particuliére en ce que ni leur
adresse URL ni leur contenu n'est nécessairement fixe. Les examinateurs doivent faire
objection aux documents identifiés par le biais d'une adresse URL, lorsqu'il n'est pas
clair si cette adresse URL renvoie a une source publiqguement accessible fiable, c’est-a-
dire une source divulguant de l'information plus ou moins permanente et accessible en
tout temps.

9.08 Modifications a la description

Conformément au paragraphe 38.2(1) de la Loi sur les brevets, il est possible de
modifier la description avant I'octroi du brevet. En vertu du paragraphe 38.2(2) de la Loi
sur les brevets, une telle modification ne peut introduire des « éléments qui ne peuvent
raisonnablement s'inférer [du mémoire descriptif] ou des dessins faisant partie de la
demande, sauf dans la mesure ou il est mentionné dans le mémoire qu'il s'agit d'une
invention ou découverte antérieure » (par commodité, un tel élément peut simplement
étre désigné comme de la « nouvelle matiere »).

Soulignons qu’en ce qui concerne la « nouvelle matiére », il est toujours permis

d’apporter une modification en reprenant, dans la description, le libellé des
revendications initialement déposées.

Décembre 2010 Page 9-25



La description

Des indications générales concernant la modification des demandes sont données au
chapitre 19 du présent recueil.

En ce qui concerne la description, il faut porter une attention particuliere aux
modifications qui remplacent une formulation restrictive par une formulation générale.
Lorsqu’'une demande indique que I'invention (par opposition a une réalisation de
I'invention) « doit étre » réalisée ou « est » réalisable (ou une expression semblable)
d’'une certaine fagon, la modification de cette formulation pour indiquer que l'invention
est réalisable « préférablement » ou « facultativement » (ou une expression semblable)
de cette fagon élargit la portée de I'invention et pourrait étre pergue comme I'ajout
d’'une nouvelle matiére.

Dans un méme ordre d’idées, la suppression de texte peut équivaloir a I'ajout d’'une
nouvelle matiere. Si un passage de la description indique que la réalisation d’une
invention est impossible sous certaines conditions, la modification supprimant cette
indication pourrait étre pergue comme I'ajout d’'une nouvelle matiére par élargissement
de la portée de linvention réalisable.

Lorsqu’une description contient a la fois une formulation générale et une formulation
restrictive a I'égard d’une limitation donnée, la modification de la description en vue
d’en assurer la cohérence globale n’est habituellement pas pergcue comme l'ajout d’'une
nouvelle matiere.

Une invention nécessite une étape inventive, et la présence de cette étape s’apprécie
en fonction du mémoire descriptif tel que déposé. Des modifications paraissant
introduire de nouveaux aspects d’'« inventivité » dans la demande introduisent une
nouvelle matiere.

Puisqu’une invention se veut une solution a un probléme concret, on comprendra que
les modifications tendant a transformer I'invention telle gu’initialement divulguée en une
nouvelle invention — c’est-a-dire en une nouvelle solution au méme probléme ou a un
probléme différent — constituent I'ajout d’'une nouvelle matiére.

De telles modifications changent le point de l'invention, ce qui entraine la divulgation
d’'une invention différente de celle figurant au mémoire descriptif initialement déposé.

Il est loisible de modifier la description pour faire référence a des documents
d’antériorité. Lorsque la modification apporte simplement une précision a I'état de la
technique, cela n’est généralement pas considéré comme l'introduction d’'une nouvelle
matiére. Toutefois, lorsqu’'une modification introduit des renseignements tirés d’'une
antériorité, ces modifications, selon les circonstances, peuvent introduire une nouvelle
matiére.
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La désignation ou I'inclusion d’enseignements précis tirés d’'un document d’antériorité
constitue I'ajout d’'une nouvelle matiére lorsque ces enseignements sont requis aux fins
de la mise en ceuvre de l'invention, ou d’étayer une prédiction valable d’utilité, et que la
personne versee dans I'art ne pouvait pas clairement savoir, a la date de la
revendication, lesquels de ces enseignements étaient nécessaires a cette fin.

9.09 Mesures du Bureau visant la description

Les objections traitant de questions de fond liées a la suffisance sont présentées en
vertu du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets, ou d’un alinéa précis de ce
paragraphe lorsque cette précision peut servir a souligner le fondement de I'objection.

Comme dans le cas des objections en vertu du paragraphe 27(4) de la Loi sur les
brevets, toutefois, les irrégularités visées par les objections en vertu du paragraphe
27(3) peuvent aller de questions importantes touchant la suffisance a des irrégularités
mineures concernant la clarté. Le fait de soulever une objection en vertu du paragraphe
27(3) ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’'une irrégularité touchant a la
suffisance a laquelle il ne peut y avoir de remede.

Néanmoins, s’il existe un fondement encore plus spécifique au soutien de I'objection
soulevée, il conviendrait d’'invoquer ce fondement plutét que le paragraphe 27(3) de la
Loi sur les brevets. Par exemple, si un signe de référence a été incorporé dans les
dessins, mais qu'’il n’en est pas fait mention dans la description, cette irrégularité devrait
étre soulevée en vertu du paragraphe 82(9) des Régles sur les brevets plutdt qu’en
vertu du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets.

Les objections portant sur le format ou d’autres problémes mineurs sont présentées
sous le régime de l'article relié a I'irrégularité en cause [voir la section 9.07 et les notes
relatives en fin de chapitre].

Un examinateur peut relever le non-respect des exigences relatives au format
énoncées aux articles 68, 69 et 70 des Regles sur les brevets [voir la section 5.03 du
présent recueil] aux fins d'aviser le demandeur de toute irrégularité et d'accélérer le
traitement de la demande jusqu'a son acceptation. Cependant, il n'est pas nécessaire
que l'examinateur souléve ces irrégularités dans le rapport d'examen, puisque le
personnel de soutien a I'examen peut demander la correction de ces irrégularités.

A noter que les exigences canadiennes relatives au formatage se fondent sur les

exigences du Traité de coopération en matiere de brevets (PCT). Ainsi, une demande
de conformité aux exigences canadiennes est acceptable sous l'article 27 du PCT.
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Notes de fin de chapitre 9

1.

10.

11.

Voir la définition des termes « description » et « revendications » prévue a
I'article 2 des Regles sur les brevets.

Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77, paragraphe 37.

Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaire des brevets) [(1989), 25 C.P.R.
(3), 257 (C.S.C.)], page 268; Apotex c. Wellcome, supra note 2, paragraphe 70;
Electrolytic Zinc Process Co. c. French’s Complex Ore Reduction Co., [1930]
R.C.S. 462, paragraphe 22; Leithiser c. Pengo Hydra-Pull of Canada Ltd. (1974),
17 C.P.R. (2") 110 (C.A.F.), pages 113 a 115; Lundbeck Canada Inc. c. Ministre
de la Sante, 2009 CF 146, paragraphe 135; Pfizer Canada Inc. c. Novopharm
Limited, 2009 CF 638, paragraphe 105. Voir également Apotex Inc. c. Sanofi-
Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61, p. ex. au paragraphe 26, appliquant ces
exigences aux divulgations antérieures prises en compte pour établir I'antériorité.

Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. (1981), 56 C.P.R.
(2") 145 (C.S.C.), pages 154 et 155, ou le juge Dickson cite les propos de
H.G. Fox dans Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for
Inventions (1969), 4° éd.

Consolboard, supra note 4, page 157.

Minerals Separation Nqn‘h American Corp. c. Noranda Mines, Ltd. (1947),
12 C.P.R. (1*) 102 (C. Ech.), page 111.

Minerals Separation, supra note 6.

Minerals Separation, supra note 6, pages 111 et 112. Le juge Thurlow s’est
prononceé sur ces questions dans Société des Usines Chimiques Rhone-Poulenc
et al. c. Jules R. Gilbert Ltd. et al. (1968), 55 C.P.R. (1%") 207 (C.S.C.), pages 225
et 226; Wandscheer et al. c. Sicard Limitée (1947), 8 C.P.R. (1%) 35 (C.S.C)),
pages 39 et 40.

Cette position a été adoptée si souvent par les tribunaux qu’elle est devenue
axiomatique. Voir, p. ex., Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67,
paragraphe 53; Consolboard, supra note 4, page 160.

Free World Trust c. Electro Santé Inc., 2000 CSC 66, paragraphe 44, citant les

propos de H.G. Fox dans Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent
for Inventions (1969), 4° éd., page 184; Whirlpool, supra note 9, paragraphe 49,
citant Lister c. Norton Brothers and Co. (1886), 3 R.P.C. 199 (Ch. D.), page 203.

Free World Trust, supra note 10, paragraphe 44.
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12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

Cette personne est décrite dans I'arrét Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy (1986), 8
C.P.R. (3) 289 (C.A.F.), page 294, comme un « parangon de déduction » et
dans l'arrét Whirlpool, supra note 9, paragraphe 74, comme une personne tenue
pour « raisonnablement diligent[e] lorsqu’il s’agit de tenir a jour sa connaissance
des progres réalisés dans le domaine dont reléve le brevet ». Voir également les
commentaires sur cette question dans Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm
Limited, 2006 CF 1234, paragraphe 113.

Bayer Aktiengesellschaft c. Apotex Inc. (1995), 60 C.P.R. (3™) 58
(C. Ont. Div. gén.), page 79.

Servier Canada Inc. c. Apotex Inc., 2008 CF 825, paragraphe 99.
Servier, supra note 14, paragraphe 254.
Axcan Pharma Inc. c. Pharmascience Inc., 2006 CF 527, paragraphe 38.

Bayer AG, supra note 13, page 79; Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific
Ltd., 2008 CF 552, paragraphe 97; Lundbeck Canada Inc c. Canada (Santé),
2009 CF 146, paragraphe 36.

A I'égard des demandes déposées le 1°" octobre 1996 ou par la suite.

Les commentaires formulés dans GlaxosmithKline Inc. c. Pharmascience Inc.,
2008 CF 593, paragraphe 35, méme s'ils se rapportent aux experts témoignant
dans un procés et non aux examinateurs et aux inventeurs/demandeurs au
cours de 'examen de la demande, peuvent servir d’exemple a cet égard.

Voir, p. ex., Apotex c. Sanofi-Synthelabo, supra note 3, paragraphe 37; Burton
Parsons Chemical Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd. (1976), 17 C.P.R. (2")
97 (C.S.C.), page 105.

Pfizer c. Novopharm, supra note 3, paragraphe 108; Sanofi-Aventis Canada Inc.
c. Apotex, 2009 CF 676, paragraphe 233; Free World Trust, supra note 10,
paragraphe 54. Soulignons toutefois que, dans Free World Trust, la Cour
supréme traitait de la date pertinente pour I'interprétation des revendications,
plutét que du caractere realisable.

Apotex c. Sanofi-Synthelabo, supra note 3, paragraphe 37. Au cours de
'examen, les erreurs manifestes de ce genre devraient étre corrigées dés
gu’elles sont repérées.

TRW Inc. c. Walbar of Canada Inc. (1991), 39 C.P.R. (3") 176 (C.A.F.),
page 197.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.

Procter & Gamble Co. c. Bristol-Myers Canada Ltd. (1978), 39 C.P.R. (2") 145
(C.F. 1®inst.), pages 159 et 160, conf. par (1979), 42 C.P.R. (2" 33 (C.A.F.);
voir également Apotex c. Sanofi-Synthelabo, supra note 3, paragraphes 33 a 37.

Rice c. Christiani & Nielsen, 1929 R.C.E. 111, paragraphe 9, inf. pour d’autres
motifs.

H.G. Fox, Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions
[(1969), 4° éd., Carswell (Toronto)], page 171; la derniére phrase du premier
paragraphe a été citée et approuvée dans Pioneer Hi-Bred, supra note 3, a la
page 270.

Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd., 2004 CF 1631, paragraphe 54, cité dans
Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Novopharm Ltd., 2005 CF 1458,
paragraphe 71; Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc., 2005 CF 1504,

paragraphe 126. Soulignons que dans les décisions précédentes, les tribunaux
examinaient la question de I'évidence et évaluaient si la réalisation d’'un test de
routine rendait le résultat de ce test évident. Toutefois, le lien entre analyse en
matiére d’évidence et I'appréciation du caractére suffisant est examiné dans
Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Ratiopharm Inc., 2010 CF 230, paragraphes 57 a
80.

Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2006 CAF 214,
paragraphe 24.

Janssen-Ortho Inc. c. Apotex Inc., 2008 CF 744, paragraphe 111.
Apotex, supra note 2, paragraphe 70.
Apotex, supra note 2, paragraphe 70.
Apotex, supra note 2, paragraphe 37.

Norac Systems International Inc. c. Prairie Systems & Equipment Ltd., 2002
CFPI1 337, paragraphe 16, inf. en partie pour d’autres motifs par 2003 CAF 187.

Dimplex North America Ltd. c. CFM Corp., 2006 CF 586, paragraphe 80,

conf.par 2007 CAF 278, citant Norac Systems, supra note 33.

Fox, supra note 26, citant aux pages 150 et 151 la décision Mullard Radio Valve
Company Ltd. c. Philco Radio and Television Corporation of Great Britain Ltd.
(1935), 52 R.P.C. 261, page 287; cité dans Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm
Ltd., 2007 CF 596, paragraphe 188, et dans Consolboard Inc. c. Macmillan
Bloedel (Saskatchewan) Ltd. (1978), 39 C.P.R. (2") 191 (C.F. 1" inst.), page
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36.

37.

38.
39.
40.

41.
42.

43.

44.

45.

46.

47.

216.

Norac Systems, supra note 33, paragraphe 41; Almecon Industries Ltd. c.
Anchortek Ltd. 2001 CFPI 1404, paragraphe 45, conf. par 2003 CAF 168, citant
Consolboard, supra note 35, page 216.

Metalliflex Ltd. c. Rodi & Wienenberger Aktiengesellschaft (1960), 35 C.P.R. (1%)
49 (C.S.C.), pages 53 et 54.

Apotex, supra note 2, paragraphe 46.
Pfizer c. Novopharm, supra note 3, paragraphes 76 et 82.

Voir, p. ex., Pfizer Canada Inc. c. Canada (Santé), 2008 CF 13, paragraphes 99
et 118.

Apotex, supra note 2, paragraphe 70.

Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc., 2009 CAF 97, paragraphes 10 a 18; Eli Lilly
Canada Inc. c. Novopharm Limited, 2009 CF 235, paragraphe 101; Servier,
supra note 14, paragraphe 379.

Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc., 2008 CF 142, paragraphes 163 et 164; Eli
Lilly c. Apotex, supra note 42, paragraphe 12.

Eli Lilly c. Apotex, supra note 42, paragraphe 18; cette exigence s’applique
également a tout fondement factuel nécessaire pour étayer la prédiction valable
portant que la sélection comporte un avantage par rapport au groupe, voir Pfizer
Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2008 CF 500, paragraphe 97; et
GlaxosmithKline, supra note 19, paragraphe 71.

Apotex, supra note 2, paragraphe 70; Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de
la Santé), 2007 CAF 209, paragraphe 152.

Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc., 2007 CF 26, paragraphes 66 a 70; conf. par
2007 CAF 195 — la Cour a conclu ses observations sur le brevet en litige en
faisant remarquer que I'« utilité et la prédiction valable sont des questions de fait
et doivent évidemment étre étayées par la preuve ».

Servier Canada Inc. c. Apotex, 2008 CF 825, paragraphe 379; Eli Lilly c. Apotex,
supra note 42, paragraphe 18; Eli Lilly c. Novopharm, supra note 42,
paragraphes 101 et 107; Merck & Co. c. Apotex Inc., 2005 CF 755,
paragraphes 125 et 126.
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48.

49.

50.
51.

52.

53.
54.

55.
56.
57.

58.

59.

I.G. Farbenindustrie A.G.’s Patents (1930), 47 R.P.C. 289, pages 322 et 323;
ces critéres semblent avoir été approuvés au Canada des 1947, si ce n’est
avant, dans Minerals Separation, supra note 6, pages 163 et 164. lls ont
également été approuves par la Cour supréme dans Apotex c.
Sanofi-Synthelabo, supra note 3, paragraphe 10.

GlaxosmithKline, supra note 19, paragraphe 70 et paragraphe 51 avec renvoi a
la décision Dreyfus and Others Application (1945), 62 R.P.C. 125 (H.L.),
page 133; I.G. Farbenindustrie, supra note 48, page 327.

Pfizer Canada Inc. c. Canada, 2006 CAF 214, paragraphe 4.

Apotex c. Sanofi-Synthelabo, supra note 3, paragraphe 9; I.G. Farbenindustrie,
Supra note 48, page 321.

Pfizer Canada Inc. c. Ranbaxy Laboratories Limited, 2008 CAF 108,
paragraphe 59; Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc., 2007 CF 455,
paragraphe 89.

I.G. Farbenindustrie, supra note 48, page 323.

Voir, p. ex., Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Limited, 2009 CF 235,
paragraphe 100; Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd., supra note 35),
paragraphe 162; Ratiopharm Inc. c. Pfizer Limited, 2009 CF 711, paragraphe
179; Pfizer Canada Inc. c. Canada (Santé), supra note 40, paragraphes 115 et
116; il est important de souligner la similitude des propos formulés dans Pfizer c.
Apotex, supra note 46, paragraphes 66 et 69.

The King c. American Optical Co. (1950), 13 C.P.R. (1%') 87 (C. Ech.), page 98.
The King c. American Optical, supra note 55.

Lester c. Commissioner of Patents (1946), 6 C.P.R. (1%') 2 (C. Ech.), citant & la
page 3 la décision British Celanese Ltd. c. Courtaulds Ltd. [1935] 52 R.P.C. 171,
page 193.

Domtar Ltd. c. MacMillan Bloedel Packaging Ltd. [(1977), 33 C.P.R. (2"), 182

(C.F. 1 inst.)], pages 189 et 190; Bergeon c. De Kermor Electric Heating Co.,

[1927] R.C.E. 181, paragraphes 29 et 81;Schmuel Hershkovitz c. Tyco Safety

Products Canada Ltd., 2009 CF 256, paragraphe 148; Free World Trust, supra
note 10, paragraphe 27.

Free World Trust, supra note 10, paragraphe 32.
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60.

61.
62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd. (1952), 15
C.P.R. (1°') 133 (C.P.), pages 144 et 145.

Free World Trust, supra note 10, paragraphe 31.

L’article 80 des Regles sur les brevets s’applique aux demandes déposées
apres le 1*" octobre 1996. |l n’existe aucun équivalent de cette régle pour les
demandes déposées avant cette date.

Rappelons que pour les demandes déposées avant le 1°" octobre 1996 et le
1°" octobre 1989 respectivement, I'exigence selon laquelle une invention doit
avoir un titre est imposée par les articles 134 et 170 des Regles sur les brevets.

Cette pratique a été communiquée pour la premiére fois dans I'’énoncé de
pratique intitulé Titre de linvention [G.C.B.B., vol. 137, n° 4, 27 janvier 2009].

Cette exigence est imposée par le paragraphe 135(4) des Reégles sur les brevets
pour les demandes déposées avant le 1°" octobre 1996 et par le
paragraphe 171(4) pour les demandes déposées avant le 1°" octobre 1989.

Il N’y a pas d’exigence semblable dans les Regles sur les brevets pour les
demandes déposées avant le 1* octobre 1996.

Cette exigence est expressément imposeée par le paragraphe 74(1) des Regles
sur les brevets pour les demandes déposeées le 1° octobre 1996 ou par la suite,
par le paragraphe 135(3) pour les demandes déposées avant le 1°" octobre 1996
et par le paragraphe 171(3) pour les demandes déposées avant le

1°" octobre 1989.

Les formules chimiques ou mathématiques, ou toute autre formule, sont
autorisées par le paragraphe 74(2) des Regles sur les brevets pour les
demandes déposées le 1°" octobre 1996 ou par la suite; s’agissant des
demandes déposées avant le 1°" octobre 1996, ces formules sont seulement
implicitement autorisées, faute d'une interdiction a cet effet.

Ce genre de présentation dans les demandes déposées le 1° octobre 1996 ou
par la suite est implicitement autorisé par le paragraphe 74(2) des Regles sur les
brevets. Il est expressément autorisé par le paragraphe 135(3) des Regles sur
les brevets pour les demandes déposées avant le 1° octobre 1996 et par le
paragraphe 171(3) pour les demandes déposées avant le 1°" octobre 1989.

Cette exigence est imposée par le paragraphe 135(2) des Reégles sur les brevets
pour les demandes déposées avant le 1° octobre 1996 et par le
paragraphe 171(2) pour les demandes déposées avant le 1° octobre 1989.
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71.

72.

73.

74.

75.

76.

Cette exigence est imposée par le paragraphe 135(2) des Reégles sur les brevets
pour les demandes déposées avant le 1°" octobre 1996 et par le
paragraphe 171(2) pour les demandes déposées avant le 1°" octobre 19809.

Il n’existe aucune disposition explicite semblable pour les demandes déposées
avant le 1°" octobre 1996.

Cette exigence est imposée par I'alinéa 141(1)g) des Régles sur les brevets pour
les demandes déposées avant le 1° octobre 1996 et par I'alinéa 177(1)g) pour
les demandes déposées avant le 1°" octobre 1989.

Cette exigence est imposée par l'article 140 des Regles sur les brevets pour les
demandes déposées avant le 1° octobre 1996 et par I'article 176 pour les
demandes déposées avant le 1°" octobre 1989.

Ces exigences sont imposées par l'article 137 des Regles sur les brevets pour
les demandes déposées avant le 1°" octobre 1996 et par I'article 173 pour les
demandes déposées avant le 1* octobre 1989.

Les renseignements concernant la publication des documents de brevet
ameéricain sont fondés sur l'interprétation des pratiques américaines telles
qu’énoncées dans USPTO, Manual of Patent Examining Procedure, 8° éd.,
ao(t 2001, révisées en juillet 2008. Voir, p. ex., les sections 101 et 103.

Décembre 2010 Page 9-34



Dessins

Chapitre 10
Dessins

10.01 Dessins — septembre 2015

Dans une demande de brevet, une invention doit étre illustrée par des dessins, lorsque
'invention le permet. Le role des dessins consiste a clarifier les principes de la
construction d’un dispositif et non a fournir des détails sur les dimensions ou les
proportions relatives. Les dessins doivent clairement montrer toutes les parties de
'invention (paragraphe 37(1) de la Loi sur les brevets). Les dispositifs connus peuvent
étre illustrés par des symboles conventionnels universellement reconnus a condition
gue, pour comprendre la matiére de l'invention, aucun autre détail ne soit nécessaire.
La ou la présence du texte dans les dessins facilite la compréhension de ces derniers,
on peut utiliser un seul ou quelques mots. Les « blocs » vides dans les diagrammes
schématiques doivent étre identifiés par une description. Les figures qui représentent
des antériorités doivent s'intituler « ANTERIORITES ».

Par ailleurs, tout dessin présenté doit posséder des signes de référence qui
correspondent a ceux de la description. De plus, le commissaire aux brevets peut
exiger des dessins supplémentaires ou en dispenser selon son bon jugement
(paragraphe 37(2) de la Loi sur les brevets).

Lorsque les dessins apparaissent dans une demande, ils doivent se conformer aux
articles 72 et 82 ainsi qu’aux paragraphes 69(2), 71(3), 74(1) et 75(2) des Regles sur
les brevets. Les dispositions de I'article 80(2) des Régles sur les brevets permettent que
des renvois aux dessins figurent avant la « breve description des dessins » lorsque ces
renvois traitent des antériorités.

10.01.01 Modifications aux dessins
Le paragraphe 38.2(1) de la Loi sur les brevets stipule que le mémoire descriptif et les
dessins fournis dans une demande peuvent étre modifieés avant que le brevet soit

accordé. On ne peut modifier les dessins pour y ajouter des €léments qui ne peuvent
raisonnablement s’inférer du mémoire descriptif ou des dessins tels que déposés sauf
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dans la mesure ou il est mentionné dans le mémoire descriptif qu’il s’agit d’antériorités
(paragraphe 38.2(3) de la Loi sur les brevets).

Vous trouverez plus d’'information sur la modification d’'une demande de brevet au
chapitre 19 du présent recueil.

10.02 Photographies — septembre 2015
Lorsqu’une invention est d’'une nature telle qu’elle ne peut étre illustrée par des dessins
mais gu’elle peut étre illustrée par des photographies, le demandeur peut inclure dans

la demande de telles photographies ou leurs reproductions (article 83 des Régles sur
les brevets).
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Chapitre 11
Revendications

11.01 Exigences de base

Les revendications doivent définir clairement et en des termes explicites la matiére de
l'invention dont on revendique la propriété exclusive (paragraphe 27(4) de la Loi sur les
brevets). Les revendications doivent définir de la nouvelle matiére pour étre
brevetables. Pour étre considérée comme nouvelle, la matiére définie par une invention
dans I'ensemble ne doit pas faire partie de I'état de la technique. Pour toute
revendication dans une demande de brevet au Canada, on entend par «état de la
technique» tout objet divulgué de maniére a ce que le public puisse y accéder au
Canada ou ailleurs avant la DATE DE REVENDICATION. La DATE d’'une
revendication appartenant a une demande de brevet canadienne correspond a la date
de dépbt de la demande au Canada, a moins qu’on revendique la priorité d’'une
demande déposée auparavant au Canada ou ailleurs. Dans ce dernier cas, la date de
revendication correspond a la date de dépét de la premiére demande qui traite de la
matiére figurant dans la revendication (articles 2 et 28.1 de la Loi sur les brevets et
chapitre 15 pour de plus amples renseignements). Les revendications doivent
également exposer de maniére affirmative tous les éléments, caractéristiques et
aspects critiques essentiels de l'invention qui sont nécessaires a l'obtention des
résultats prévus dans la description. La revendication (y compris l'introduction aux
revendications) doit se restreindre a une seule phrase. Les revendications peuvent
comprendre les trois parties principales suivantes :

1) préambule ou introduction
2) expression transitoire

3) corps (ou portée)

Le préambule identifie la catégorie de I'invention et peut exposer son objet par rapport a
cette catégorie.

Exemples :

Un appareil servant a cirer le papier ...
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Une composition pour fertiliser le sol ...

L'expression transitoire fait le lien entre le préambule et la liste des éléments de
l'invention a protéger. Elle indique aussi, de maniére abrégée, si d'autres éléments vont
s'ajouter ou non a la liste.

Exemples :

qui comprend, comprenant, incluant, ayant, ...
composé de, composé essentiellement de ...

Le corps de la revendication établit la liste des principaux éléments de l'invention,
comme les piéces d'un appareil, les étapes d'un processus ou d'une méthode, les
ingrédients d'une composition ou les groupes dans la formule chimique d'un composé.

En dépit de ce qui a été présenté plus haut, le Bureau des brevets acceptera toute
forme de revendication qui est conforme a I'article 27(4) de la Loi sur les brevets, qui
présente l'invention en des termes succincts et explicites et qui autrement respecte la
Loi et les Regles sur les brevets.

Pour la partie des revendications qui a trait aux antériorités (nouveauté et non-
évidence), voir chapitre 15.

Pour la partie des revendications qui a trait a I'utilité, a la fonction et a la matiére non
brevetable (article 2 de la Loi sur les brevets), voir chapitre 16.

11.02 Principes de construction

Les revendications constituent le point de départ dans l'interprétation d'un brevet
puisqu'elles définissent I'invention et le droit exclusif. Le défi dans I'analyse d'une telle
revendication concerne la date de revendication (voir le chapitre 13). Lorsqu'on
interpréte une revendication, on doit identifier tous les éléments importants.
Néanmoins, pour déterminer la nature et les éléments importants de l'invention, il faut
interpréter le mémoire descriptif dans son ensemble.
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Méme si l'on interpréte les revendications en tenant compte de la description, les
renvois a la description sont permis seulement comme aide a la compréhension des
termes utilisés dans les revendications, et ce, a condition que ces termes aient une
signification unique. Il est interdit de faire des renvois a la description lorsqu'il s'agit de
termes dont la signification est évidente, commune et claire, puisqu'une personne du
métier les connaitrait. De méme, les renvois a des expressions rares dans la
description ne peuvent appuyer les termes dans la revendication. En outre, on ne peut
utiliser des renvois a la description pour modifier la portée des revendications.

L'application des principes susmentionnés figurent dans les documents suivants :
Beecham v Procter Gamble 1982; AT&T v Mitel 1989; Airscal v M&Il Heat 1993; Hi-
Quiail v Rea's Welding 1994; Mbil Oil v Hercules 1994; Cochlear v Cosem; et Almecon v
Nutron 1996.

11.03 Clarté

La détermination de I'objet de la revendication ne doit étre la cause d'aucune
spéculation. La revendication ne peut définir certaines parties du monopole désiré en
se contentant de faire allusion ou de mentionner vaguement les autres parties. Si la
revendication de l'invention présente des difficultés, on accordera une certaine latitude
en raison des limites imposées par la langue écrite. Toutefois, il ne faut pas recourir a
un langage recherché lorsqu'il est possible de revendiquer l'invention dans un langage
plus simple. Il ne faut pas faire des formulations qui prétent a plusieurs interprétations,
c.-a-d. la revendication ne devrait pas avoir plus d'un sens ou se préter a la fois a une
interprétation étendue et limitée.

11.03.01 Antécédents

Lorsqu'un élément est mentionné en termes précis sans avoir été présenté auparavant,
la revendication est refusée en vertu du paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.
L'exemple suivant illustre ce fait : «Casse-noix composé d'un socle en forme de coupe
et d'un élément de frappe, ce levier rabattant le marteau a intervalles réguliers». Le
«levier» et le «marteau» n'ont pas été mentionnés auparavant dans la revendication.

Les antécédents implicites sont admissibles lorsque le mot ou I'expression, par
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définition, renferme toujours I'antécédent manquant dans le texte. Par exemple, la
revendication commencant par les mots «Une roue, l'axe étant ...» ou «Un composé
dont la formule | ...» serait acceptable.

11.03.02 Ambiguité dans les revendications

Les revendications doivent étre formulées dans un langage clair et précis. Elles ne
doivent pas comprendre des formulations vagues et équivoques qui font place au
doute. Les termes relatifs ou les expressions suivantes constituent des exemples de
formulations équivoques : «peu», «trésy», «une grande partie», «si désiré». Sices
expressions apparaissent dans une revendication, il faut les définir en termes explicites
ou les enlever.

Les expressions suivantes sont des exemples d'imprécision qu'on rencontre
couramment dans les revendications :

a) «Tel que», «ou semblable», «par exemple»
b) «Si on le désire», «sur demande»

c) «Environy, «a peu prés», «plus ou moins»
d) «De préférence»

Dans certaines circonstances, les expressions suivantes peuvent causer des
imprécisions :

a) «Contenant comme un ingrédient actif»
b) «Quantité thérapeutiquement acceptable»

c) "Une grande partie»

d) "De la nature décrite», «Comme il a été décrit dans la présente demande»
e) «Au moins», «au moins un de»

f) «Et (ou)», «soit ... ou»

o)) «Une quantité effective», «une quantité suffisante», «une quantité
synergique»
h) «N'étant pas ...», «n'ayant pas ...», «ne nécessitant pas ...»

Lorsqu'on rencontre les expressions ci-dessus dans une revendication, il est fort
possible que cette derniére ne satisfait pas aux conditions de la Loi et des Régles sur
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les brevets, particulierement le paragraphe 27(4) de la Loi et I'article 84 des Regles.

Certaines de ces expressions ont déja fait I'objet d'une décision des tribunaux et du
commissaire.

a) «Contenant comme un ingrédient actif»

Il faut rejeter cette expression dans certaines circonstances parce qu'elle
est ambigué et imprécise. Ainsi, elle implique I'existence d'autres
ingrédients actifs non mentionnés, outre celui précisé dans la
revendication.

Nota : Cette expression serait acceptable dans une revendication si
«ingrédient» est remplacé par «l'ingrédient actif», a conditions que les
autres ingrédients de la composition soient désignés et que l'usage auquel
cette derniére est destinée ressorte de la teneur de la revendication ou y
soit exprimé de fagcon explicite (Rohm & Haas v. Commissioner of patents
30 C.P.R. 113, Ex.C.).

(b)  «Quantité thérapeutiguement acceptable»

Comme I'énonce l'affaire Gilbert v. Sandoz 64 C.P.R. 14, Ex.C., cette
expression est ambigué dans une revendication. On la retrouve dans les
revendications en litige concernant un dérivé spécial de la phénothiazine
lorsqu'il est produit par des procédés revendiqués en liaison avec un
excipient. S'il est reconnu que I'essence de nombreuses inventions
fondées sur des composés destinés aux usages meédicinaux réside
davantage dans la découverte de I'utilité médicinale imprévue du composé
que dans la découverte du dosage nécessaire a I'utilisation efficace du
composé, néanmoins, lorsqu'une revendication renferme une prétention
concernant I'effet du médicament, comme celle en litige, il faut que I'utilité
meédicinale du composeé soit explicite dans le préambule de la
revendication ou soit implicite dans la teneur de ce préambule.

Une quantité donnée d'un ingrédient actif combiné avec le composé X
peut avoir une valeur thérapeutique absolument différente de celle que
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posséde une quantité aussi tres différente du méme ingrédient actif
combiné avec le composé X. Cette prétention concernant l'effet du
médicament ne doit donc étre autorisée que dans une revendication
portant sur la composition de la matiere lorsque I'utilité de cette
composition est exposée dans la revendication et a condition que I'apport
en question varie a l'intéreur d'une marge trés étendue et évidente pour
un expert puisqu'il existe des marges semblables connues de composés
analogues destinés au méme usage. Toutefois, si la marge de variations
constitue un caractére important de I'invention ou si l'invention ne peut
fonctionner que dans des limites prescrites pour obtenir les résultats
prévus, il faut évidemment que la marge prescrite soit indiquée dans
toutes les revendications indépendantes.

(c) «Une grande partiey

On accepte cette expression dans une revendication lorsqu'il s'agit d'une
partie d'un systéme de deux parties et qu'il est évident que I'expression
signifie plus de 50 %. Toutefois, lorsqu'elle se rapporte a une partie d'un
systéme de trois parties ou plus, elle est refusée parce qu'elle est vague.
Ainsi, elle peut signifier une grande partie par rapport a une autre partie
ou encore une grande partie par rapport au tout, c.-a-d. plus de 50 %.

11.03.03 Restrictions négatives

Les revendications qui renferment des expressions négatives comme «n'étant pas ...»,
«n'ayant pas ...», «ne nécessitant pas ...» peuvent étre inadmissibles en vertu du
paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets. Ainsi, les revendications doivent décrire ce
gu'est I'invention ou ce qu'elle fait et non ce qu'elle n'est pas ou ce qu'elle ne fait pas, a
moins qu'il n'y ait aucune fagon positive de la décrire. Parfois, une revendication
dépendante (voir chapitre 11.06) renferme des conditions qui annulent certaines
caractéristiques de la revendication précédente, et ce faisant elle devient plus étendue
que cette derniere. En vertu du paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets, une telle
revendication est inacceptable.
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11.04 Complétement des revendications

Pour définir une invention en des termes précis et explicites, il faut qu'un nombre
suffisant d'éléments soient précisés pour garantir son bon fonctionnement. Les
caractéristiques de l'invention doivent apparaitre dans chaque revendication. Lorsqu'il
s'agit d'une composition, la revendication doit définir au moins deux ingrédients, méme
si c'est de fagon générale. Si la revendication ne respecte pas les conditions ci-dessus,
on la refuse en raison de son imprécision et de sa non-conformité au paragraphe 27(4)
de la Loi sur les brevets.

11.05 Etayage

En vertu de I'article 84 des Regles sur les brevets, une revendication doit étre
complétement étayée par la description. Il faut que toutes les caractéristiques
concernant la réalisation de l'invention mentionnées dans la revendication soient
définies dans la description (article 84 des Régles sur les brevets). Toutefois, puisque
les revendications de la demande au moment du dépdét font partie du mémoire descriptif
(voir la définition du mémoire descriptif a l'article 2 des Regles sur les brevets), toute
matiére des revendications originales non comprise dans la description au moment du
dépdbt peut y étre ajoutée.

On refuse une revendication si elle n'est pas suffisamment étayée par la description et
si les termes qui y sont employés ne se retrouvent pas dans la description ou ne
peuvent étre déduits clairement de celle-ci. Les termes des revendications et de la
description doivent avoir le méme sens.

11.05.01 Renvoi a la description ou aux dessins dans les revendications

En régle générale, une revendication ne peut contenir des renvois a la description ou
aux dessins (paragraphe 86(1) des Regles sur les brevets). Toutefois, dans certains
cas, si la revendication est compléte en elle-méme et peut étre lue et comprise sans le
renvoi, elle est acceptable. Les revendications ne doivent pas, en ce qui concerne les
caracteéristiques techniques de l'invention, compter sur les renvois a la description ou
aux dessins sauf lorsqu'il est absolument nécessaire. Surtout elles ne doivent pas
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compter sur des renvois du genre «tel qu'il a été décrit a la description» ou «comme
illustré a la figure 3». Les exemples suivants illustrent quelques exceptions :

(a) Revendications comportant des signes de référence

Les signes de renvoi aux dessins sont admissibles dans une revendication a
condition qu'ils soient entre crochets ou entre parenthéses (paragraphe 86(2)
des Regles sur les brevets) et que la revendication soit explicite et compléte.
Toutefois, si la revendication n'est pas compléte sans le recours aux dessins
désignés par les signes entre crochets, il faut la refuser en vertu du paragraphe
27(4) de la Loi sur les brevets.

(b) Revendications renvoyant a des diagrammes, tableaux et graphiques

Les tableaux sous forme de diagrammes se trouvent souvent dans la description
des demandes. |l se peut aussi que ces tableaux soient compris dans les
dessins, graphiques, diagrammes de phase, spectrogrammes d'absorption et
des figures analogues. Dans les circonstances ou l'invention présente un
caractere tres complexe et ou il est a peu pres impossible ou extrémement
pénible de définir le rapport scientifique des différents facteurs en termes précis
et clairs sans le recours a d'autres parties de la demande, il est alors permis de
faire des renvois aux diagrammes, aux graphiques ou aux tableaux dans les
revendications. Toutefois, si le diagramme ou le tableau par exemple, est bref et
concis, c'est-a-dire qu'il n'occupe pas plus de 5 a 10 lignes, il se peut que le
demandeur ait a l'inscrire dans les revendications (paragraphe 86(1) des Régles
sur les brevets).

(c) Renvoi a la divulgation des essais inédits

Si I'essai peut étre défini exactement en quelques lignes, il faut inclure cette
définition dans la revendication, et ne pas se contenter d'un simple renvoi a la
divulgation de I'essai. Toutefois, lorsque la description de I'essai est longue et
complexe, par exemple si elle occupe plus d'une page de la description, le
demandeur peut alors faire des renvois a cette définition de I'essai plutét que de
la reproduire dans la revendication.

Page 11-8



Revendications

(d) Renvoi aux listages des séquences et aux dépbts biologiques

A l'intérieur d'une revendication, il est possible de faire des renvois au numéro
d'identification des listages de séquence et aux numéros de catalogue des
dépdbts biologiques (paragraphes 86(3) et (4) des Regles sur les brevets). Le
chapitre 17 (Biotechnologie) décrit ces procédures en détails.

11.05.02 Portée de la description

Une revendication peut étre aussi restreinte que le désire le demandeur, selon la portée
de l'invention divulguée. Elle ne doit toutefois pas embrasser un domaine plus vaste
que l'invention décrite ou étayée dans la description. Elle est refusée si, en plus de
revendiquer des objets nouveaux et utiles, elle revendique des objets connus et inutiles.
(Mineral Separation v. Noranda Mines 12 C.P.R. 99; 12 C.P.R. 182; 15 C.P.R. 133).

On devra considérer toute revendication en donnant a ses mots la portée et la définition
normales qu'ils ont dans le domaine de l'invention, @ moins que, dans certains cas, la
description préte a ces mots un sens particulier en des termes explicites. Si une
revendication embrasse une matiére hors de la portée de l'invention divulguée, elle sera
refusée en vertu de l'article 84 des Regles sur les brevets.

11.05.03 Intervalles non identifiées

Lorsqu'une demande renferme des revendications qui précisent une limite particuliére
relativement aux conditions de fonctionnement, et que cette limite tombe dans un
intervalle plus large, on ne peut refuser cette revendication plus restreinte simplement
parce qu'elle ne figure pas explicitement dans la description ou que la descripiton ne fait
pas mention de la portée de l'intervalle décrit. Par exemple, une demande peut décrire
un procedeé s'effectuant a certains écarts de température, comme entre 500°C et 800°
C. Il n'y a aucun refus, si dans certaines revendications, le procédé s'effectue a des
températures entre 500°C et 800°C et qu'a d'autres, dans un intervalle de température
plus restreint, par exemple entre 650° C and 700° C. Toutefois, si la revendication large
céde en vertu d'une antériorité, la revendication restreinte cédera aussi, a moins qu'il
soit démontré qu'un résultat nouveau et non évident découle du procédé s'effectuant
dans l'intervalle restreint de température.
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11.06 Revendications dépendantes

En vertu de l'article 87 des Regles sur les brevets, il est possible dans une
revendication d'inclure des renvois a une ou plusieurs autres revendications, et ce, afin
de restreindre la définition d'une invention par I'ajout de caractéristiques aux
revendications existantes. Le terme «revendication dépendante» désigne la
revendication qui inclut toutes les caractéristiques d'une ou de plusieurs autres
revendications.

Il est également possible, dans une revendication, d'inclure des renvois a d'autres
revendications ou a d'autres parties d'une revendication de la méme catégorie ou d'une
catégorie différente pour éviter la répétition de longues définitions et simplifier le
processus de revendication; pourvu que, ce faisant, la revendication qui contient des
renvois ne devienne pas ambigué en ne respectant pas ainsi les dispositions du
paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets. |l est a noter que de telles revendications ne
sont pas des revendications dépendantes, de sorte que l'article 87 des Régles sur les
brevets ne s'applique pas. La brevetabilité de la revendication a laquelle on fait
référence ne signifie pas nécessairement que la revendication renfermant cette
référence soit brevetable. Les exemples suivants illustrent la forme de revendication
acceptable :

Revendication 1 : Un produit comprenant la composition A

Revendication 2 : Une méthode de fabrication de la composition définie a la
revendication 1 qui fait réagir B avec C.

Il y a objection, toutes les fois qu'un doute existe quant a la partie de la revendication a
laquelle se rapporte le renvoi ou toutes les fois qu'une revendication dépendante d'une
catégorie (ex. : un procédé) comprend des renvois a une multitude de restrictions d'une
autre catégorie (un produit), de sorte qu'il devient difficile de déterminer la catégorie que
couvre la revendication.

Une revendication dépendante fait habituellement des renvois a d'autres revendications
dans son préambule. En vertu du paragraphe 87(1) des Regles sur les brevets, une
revendication dépendante doit énoncer les caractéristiques supplémentaires
revendiquées. En vertu du paragraphe 87(3) des Regles sur les brevets, elle comporte
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toutes les restrictions figurant dans la revendication ou les revendications auxquelles
elle se rapporte. Une revendication ne peut faire des renvois qu'a des revendications
antérieures, et ce, par I'entremise des numéros.

Exemples :

Revendication 1 :

Revendication 2 :

Revendication 3 :

Revendication 4 :

Revendication 5 :

Revendication 6 :

Revendication 7 :

Revendication 8 :

Revendication 9 :

Revendication 10 :

Le procédé qui consiste a faire réagir A avec B en présence d'un
catalyseur. (acceptable)

Le procédé qui consiste a faire réagir A avec B en présence d'un
catalyseur contenant du métal. (acceptable)

Le procédé de la revendication 2 ou le catalyseur contient du fer.
(acceptable)

Le procédé de la revendication 3 ou le catalyseur contient aussi du
cuivre. (acceptable)

Le procédé de la revendication 1, 2, 3 ou 4 ou le catalyseur
contient aussi du zinc. (acceptable)

Le procédé selon I'une quelconque des revendications 1 a 5 ou le
catalyseur contient aussi du cobalt. (acceptable)

Le procédé selon I'une des revendications précédentes ou le
catalyseur est déposé sur un support inerte. (inacceptable)

Le procédé de la revendication 5 ou le catalyseur est déposé sur
un support inerte. (acceptable)

Le procédé de la revendication 6 ou le catalyseur est déposé sur
un support inerte. (acceptable)

Le procédé de la revendication 8 ou 9 dont le support inerte est une
silice. (acceptable)
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Revendication 11 : Procédé des revendications 3 et 4 ou le catalyseur contient aussi
du manganése. (acceptable)

En vertu de l'article 87 des Regles sur les brevets, les revendications 1 a6 et 8 a 10
sont acceptables. En revanche, dans la revendication 7, on n'a pas utilisé des numéros
pour faire des renvois aux revendications antérieures. De ce fait, cette revendication
n'est pas conforme au paragraphe 87(1) des Regles sur les brevets, et elle est refusée.

La forme des revendications dépendantes acceptée en vertu de l'article 87 des Régles
sur les brevets sera considérée comme acceptable dans toutes les demandes
actuellement en instance au Bureau des brevets.

11.07 Combinaisons

On désigne par «combinaison» tout assemblage d'éléments ou d'étapes d'un procédé
dont l'interaction produit un résultat utile et pratique qui n'est pas la somme des
caractéristiques connues de ces éléments ou étapes.

On désigne par «combinaison brevetable» toute combinaison dans laquelle les
éléments ou étapes d'un procédé interagissent de fagon inattendue ou de fagon connue
pour produire un résultat ou un effet non évident. Si toutes les conditions de la Loi et
des Régles sont satisfaites, une revendication visant une telle combinaison est
acceptée.

On désigne par «sous-combinaison» toute partie d'une combinaison. Cette sous-
combinaison peut comprendre un seul élément ou une étape de la combinaison ou
encore toute une combinaison.

11.07.01 Combinaison exhaustive

Les revendications ne doivent pas dépasser la portée de l'invention en outrepassant la
protection a laquelle I'inventeur a droit. En général, un inventeur a le droit de
revendiquer une invention, que celle-ci soit un appareil, un produit ou une méthode,
ainsi que son environnement immeédiat. Ainsi, on peut revendiquer une nouvelle pompe
d'accélérateur et le carburateur qui la contient ou un nouveau type de grille pour lampe-
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radio et la lampe-radio contenant cette grille. Cependant, seront refusées les
revendications visant une nouvelle pompe dans un carburateur relié a une machine ou
les revendications visant un récepteur radio dont la lampe contient une nouvelle grille, a
moins que les combinaisons mentionnées ne produisent des résultats nouveaux et
inattendus qui donnent lieu a une invention supplémentaire, laquelle pourrait étre
sujette a des conditions de I'article 36 de la Loi sur les brevets.

11.07.02 Agrégation

Une agrégation n'est pas une véritable combinaison. Elle consiste en une juxtaposition
de parties non interactives qui ne produit pas un résultat différent de la somme des
résultats obtenus par chacune des constituantes. La fonction d'une agrégation est la
somme des fonctions de ses parties constituantes, et son résultat n'est autre que la
somme prévisible des résultats obtenus par ses parties. Une simple agrégation
d'éléments connus ne saurait donner lieu a une invention brevetable.

Les revendications sont refusées lorsqu'il est clair que dans I'agrégation formée des
revendications de la matiére inventive et d'autres éléments, il n'existe pas d'invention a
I'exception de la matiére inventive elle-méme. Un demandeur qui dépose les
revendications visant un nouveau récepteur radio ne peut en faire d'autres pour le
définir davantage en ajoutant par exemple un cabinet conventionnel pouvant le loger.
Cependant, une nouvelle combinaison comprenant un contenant et un récepteur qui
produit des résultats nouveaux et utiles peut étre I'objet d'une demande différente.

11.08 Revendications de produits
Dans les revendications de produits, on peut définir un produit de trois fagons :

(i) Par sa structure. En chimie, cela comprend les formules empiriques et
développées ainsi que les noms acceptés dans ce domaine.
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(i) Par rapport a son procédé de fabrication. |l s'agit alors de «revendication
de produits par le procédé»

(i)  Par rapport a ses propriétés physiques ou chimiques.

Il est également possible de définir un produit en combinant deux des fagons ci-dessus
ou toutes les trois.

La définition par la structure est |la plus précise et la plus explicite des formes de
revendication d'un produit. Compte tenu du paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets,
qui exige que le demandeur distingue son produit de tous les autres produits de
maniére précise et explicite, la structure doit figurer de préférence dans la
revendication, si elle est connue.

11.08.01 Revendications de produits par le procédé

La revendication d'un produit par le procédé définit ce produit en tout ou en partie par
rapport a son procédé de fabrication. Les limites du procédé peuvent étre contenues
dans la revendication elle-méme ou toute la revendication peut étre rattachée a une
autre visant le procédé. Les exemples suivants illustrent les deux formes possibles :

(i) Le produit obtenu par le chauffage de A et B.
(i) Le produit obtenu selon le procédé de la revendication 1.

L'emploi de participes passés adjectifs comme soudé, pli€, moulé ou enrobé ne
transforme pas une revendication de produits en revendication de produits par le
procédeé.

Lorsqu'elle est admissible, une revendication de produits par le procédé doit donner une
définition explicite du produit et le distinguer de tous les autres. Par conséquent, on ne
peut revendiquer les produits déja connus en les rattachant a un nouveau procédé
(Hoffman-La Roche v. Commissioner of Patents 23 C.P.R. 1).

Une revendication de produits par le procédé doit viser le produit final de la
revendication par le procédé, revendication a laquelle se rapporte la revendication de
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produits.

11.09 Revendications de moyens

«Revendication de moyens» désigne la revendication qui décrit au moins une partie de
I'invention a I'aide d'un ou de plusieurs moyens, ou de mécanismes servant a accomplir
un acte, au lieu de décrire les éléments qui I'exécutent.

Une combinaison de moyens connus peut constituer une invention (Lightning Fastener
v. Colonial Fastener 51 RPC 349; Martin and Biro Swan v. H. Millwood 1956 RPC 125).
Le Bureau des brevets accepte les revendications composées de plus d'un énonceé de
moyens connus, sans structures définies, si l'invention réside dans la nouvelle
combinaison de ces moyens.

Si une revendication est constituée seulement d'un énoncé de moyens, elle est rejetée
en raison de son imprécision et de sa dérogation au paragraphe 27(4) de la Loi sur les
brevets. Le rapport de I'examinateur devrait indiquer en détail les raisons pour
lesquelles la revendication transgresse le paragraphe 27(4) de la Loi. |l se peut, par
exemple, que la revendication en question vise le résultat souhaité plutét que la
combinaison éléborée et illustrée qui permet d'obtenir ce résultat.

Egalement rejetée est toute revendication qui contient un énoncé étendu de moyens sur
l'invention elle-méme, a savoir un énoncé qui distingue la revendication des réalisations
antérieures, mais qui est tellement étendu qu'il englobe sans distinction tous les
moyens possibles de résoudre le probléme rencontré par l'inventeur et qui n'est en fait
rien d'autre qu'un nouvel exposé du probléme ou du résultat recherché.

Exemples :

Une demande décrit un appareil a polir qui peut étre soit a entrainement rapide en prise
directe a vitesse rapide servant a enlever I'excés de matériel d'une piéce fabriquée, soit
a entrainement orbital a vitesse réduite servant a polir cette piéce. L'invention réside ici,
dans l'usage combiné d'un embrayage unidirectionnel et d'un moteur réversible connu,
le tout faisant partie d'une sableuse rotative tout a fait conventionnelle. Selon la
technique antérieure, on faisait appel a deux sableuses différentes ou a un adapteur
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afin de convertir une sableuse a entrainement en prise directe a une sableuse a
entrainement orbital.

Revendication (i)

Moyens permettant de faire fonctionner une sableuse selon le
mode a entrainement en prise directe ou selon le mode a
entrainement orbital.

Cette revendication serait refusée en vertu de l'article 27 de la Loi sur les brevets. Le
demandeur devrait revendiquer une sableuse comprenant la combinaison d'un
embrayage unidirectionnel et d'un moteur réversible.

Revendication (ii)

Un appareil a polir les surfaces comprenant un arbre a moteur, un
élément entrainé disposé de fagon a étre ma par I'arbre moteur, un
arbre entrainé monté de fagon a tourner dans cet élément entrainé
autour d'un axe excentrique par rapport a I'axe de I'arbre moteur,
un moyen reliant cet arbre entrainé a I'élément entrainé, un outil a
polir monté de fagon a étre commandé par l'arbre entrainé et un
dispositif automatique destiné a relier cet outil directement a I'arbre
moteur ou a le laisser tourner librement selon une trajectoire
orbitale autour de I'axe de l'arbre moteur.

La revendication 2 serait refusée parce qu'elle ne fait que réitérer le résultat désiré.

Revendication (ii) Un appareil a polir les surfaces comprenant un arbre a moteur, un

élément entrainé disposé de fagon a étre ma par I'arbre moteur, un
arbre entrainé monté de fagon a tourner dans cet élément entrainé
autour d'un axe excentrique par rapport a I'axe de I'arbre moteur,
un embrayage unidirectionnel reliant ledit arbre entrainé audit
élément entrainé, un outil a polir monté de facon a étre commandé
par l'arbre entrainé et un dispositif pour entrainer I'arbre moteur soit
dans une direction ou dans la direction opposée.

Cette revendication serait acceptée a titre de nouvelle combinaison de moyens connus
qui produit un résultat nouveau et inattendu.
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11.10 Revendications de procédé, de méthode, de mode d'emploi et
d'usage

Le Bureau des brevets accepte les revendications qui ont trait au procédé, a la
meéthode, au mode d'emploi et a 'usage selon les définitions présentées dans les
rubriques suivantes :

11.10.01 Revendications de procédé et de méthode

Par «méthode», on entend un ensemble d'étapes a suivre en elles-mémes ou a suivre
en conjonction avec un procédé dans le but d'obtenir un résultat désiré. Il faut
distinguer la méthode du procédé : un procédé comprend la méthode et les substances
auxquelles elle s'applique. Le procédé en lui méme peut étre nouveau méme si la
meéthode est connue.

Une revendication d'un procédé qui consiste a appliquer une méthode connue sur des
substances connues dans une réaction chimique est brevetable, pourvu qu'on n'ait
jamais employé auparavant cette méthode sur ces substances et que le produit soit
nouveau, utile et non évident. (Ciba Ltd. v. Commissioner of Patents 27 C.P.R. 82; 30
C.P.R. 135).

11.10.02 Revendications de mode d'emploi et d'usage

Lorsqu'une revendication d'un composé a été jugée acceptable dans une demande, la
revendication du mode d'emploi ou de I'usage de ce composé sera également acceptée
dans cette méme demande. Lorsqu'une revendication d'un composé a été acceptée
dans une demande, les revendications du méme inventeur dans une autre demande,
visant le mode d'emploi ou l'usage de ce composé qui est évident en vue de I'utilité
divulguée du composé et sur laquelle la brevetabilité du composé est fondée, seront
refusées.

Lorsqu'un composé a déja été breveté, ou est connu du public, des revendications
visant I'usage évident du composé devraient faire I'objet d'une objection en raison du
manque de matiére brevetable. Des revendications visant un usage nouveau et non
évident ou un mode d'emploi de ce méme composé a une fin nouvelle et non évidente
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sont acceptables. De plus, lorsque l'invention vise une utilisation nouvelle et non
évidente, des revendications du composé connu indiquant le nouvel usage sont
acceptables. (reapplication for patent of Wayne State University 22 C.P.R. (3d) 407).

Lorsqu'un dispositif ou un appareil représente seulement un instrument qui permet
d'exécuter une méthode connue d'une nouvelle fagon, seul le dispositif ou I'appareil
peut faire I'objet d'un brevet. Puisque I'utilité d'un dispositif ou d'un appareil est
évidente d'aprés sa description, la possibilité que ce dispositif ou cet appareil soit
breveté est déterminée en fonction de I'état de la technique.

Lignes directrices sur les revendications de mode d'emploi

(i)

Exemple :

Exemple :

(iif)

Les revendications de mode d'emploi visant un usage médical sont
rejetées en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets et selon le
jugement rendu dans l'affaire Tennessee Eastman v. Commissioner of
Patents (1970) 62 C.P.R. 117; (1974) S.C.R. 111.

Une méthode pour traiter les symptdomes du déclin de la faculté cognitive
chez un patient par I'administration a celui-ci d'une quantité adéquate du
composé X, qui est utilisé comme agent cholinergique. (rejetée)

Les revendications de mode d'emploi qui ont pour objet un traitement
meédical doivent étre interprétées de fagcon a comprendre seulement les
meéthodes visant a guérir des malades ou a prévenir les maladies chez les
étres humains ou les animaux. On ne doit pas rejeter les revendications
de méthodes ayant un usage industriel.

Méthode qui permet d'augmenter le poids de la carcasse parée d'animaux
producteurs de viande par lI'augmentation du dépét de viande maigre et
I'amélioration de I'apport de celle-ci a la quantitié de gras au moyen d'une
injection ou de I'administration orale a ces animaux du composé X avant
I'abattage. (accepté)

D'autres types de revendications de mode d'emploi visant un usage
industriel sont acceptables a condition qu'elles comprennent les étapes de
manipulation (mode d'emploi). (On exige les étapes de manipulation pour
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Exemple :

Exemple :

(V)

Exemple :

Exemple :

distinguer les revendications de modes d'emploi des revendications
d'usage.)

Méthode qui consiste a utiliser le composé X comme intermédiaire pour
produire le composé Y, dans laquelle X est réduit par hydrocarbonation ou
hydrogénation catalytique. (acceptée)

Des revendications de mode d'emploi comprenant la descritpion d'un
usage sont également acceptables, pourvu qu'elles satisfassent a
I'exigence d'une revendication de méthode appropriée (c'est-a-dire les
étapes de manipulation). (acceptée)

Méthode de contréle des bactéries en agriculture qui consiste a introduire
dans le lieu a traiter une quantité adéquate du composé X, ce composé
étant utilisé comme agent bactérien. (acceptée)

De méme, des revendications de produits contenant la description d'un
usage ou d'une méthode sont acceptables, a condition qu'il ne s'agit pas
d'une méthode de traitement médical.

Le composé X a utiliser comme insecticide ou ce composé est appliqué a
la surface d'un tronc d'arbre (acceptée).

Le composeé Y utilisé pour le traitement des virus ou ce composé est
administré a un patient par piqdre intravéneuse (non acceptée parce que
la revendication renferme une méthode de traitement médical).

Lignes directrices sur les revendications d'usage

(i)

On accepte les revendications d'usage, méme les revendications
comprenant la description du mode d'emploi pourvu que l'usage ait été
clairement défini et qu'il ne s'agit pas d'une méthode de traitement
meédical. Si la revendication est compléte et peut étre comprise sans le
mode d'emploi, I'ensemble de la revendication est alors acceptable. La
description du mode d'emploi restreint simplement l'usage déja décrit.
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Exemple :

11.11

Utilisation du composé X comme herbicide. (acceptée)
Utilisation du composé X comme herbicide ou une quantité adéquate du
compose X est introduite dans le lieu a traiter. (acceptée)

Utilisation du composé Y comme agent antiarythmique. (acceptée)
Utilisation du composé Y comme agent antiarythmique ou une quantité
adéquate du composé Y est administrée a un patient. (non acceptée).
L'ajout de I'adverbe relatif «ou» transforme I'utilisation en une méthode de

traitement médical.

Utilisation de la machine Z pour couper. (acceptée)
Utililisation de la machine Z pour couper ou ... (acceptée)

Revendications Markush

Dans les cas relevant de la chimie, on accepte une revendication visant un genre qui
représente un groupe de certains matériaux précis (Ex parte Markush 1925, 340
U.S.0.G. 839), pourvu qu'il soit clair de la nature connue des matériaux de
remplacement ou de la technique antérieure que les matériaux du groupe possédent au
moins une propriété commune, principalement responsable de leur fonctionnement
dans la relation revendiquée. Par conséquent, une revendication Markush sera
généralement caractérisée par une expression géneérique qui couvre un ou plusieurs
groupes de différents matériaux (éléments, radicaux, composés) comme l'illustrent les
exemples suivants :

Un solvent choisi du groupe comprenant I'alcool, I'éther et I'acétone...

Une lame d'un métal conducteur choisi du groupe comprenant le cuivre, I'argent
et I'aluminium ...

A l'occasion, le format Markush peut étre employé dans les revendications visant de la
matiére appartenant au domaine électrique ou mécanique comme l'illustre I'exemple

suivant :
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Un moyen qui permet de joindre un panneau mural a un encadrement, ou le joint
est choisi du groupe composé des clous, des rivets et des vis ...

11.12 Brevets en sélection

La sélection d'éléments dans une classe de substances connue auparavant peut étre
brevetable si la substance choisie est non évidente et peut produire des résultats
nouveaux et utiles. Il faut qu'elle présente un avantage particulier, et que cet avantage,
nouvelle propriété ou usage nouveau, soit défini de maniére exhaustive dans la
description. Par ailleurs, la définition de la substance devrait étre énoncée en des
termes explicites dans la revendication.

11.13 Jurisprudence

Les jugements suivants des tribunaux sont importants en regard de la matiére traitée
dans le présent chapitre :

revendications

construction
Mineral Separation v Noranda 12 CPR 99 1950
69 RPC 81 1952
O'Cedar v Mallory Hardware ExCR 299 1956
McPhar v Sharpe 35CPR 105 1960
Metalliflex v Wienenberger 35 CPR 49 1961
SCR 117 1961
Lovell v Beatty 41 CPR 18 1962
Burton Parsons v Hewlet 1 SCR 555 1976
Xerox v IBM 33 CPR (2d) 24 1977
Cutter v Baxter Travenol 68 CPR (3d) 179 1983
Johnston Controls v Varta 80 CPR (2d) 1 1984
Reading & Bates v Baker 18 CPR (3d) 181 1987
AT&T Tech v Mitel 26 CPR (3d) 238 1989
Energy v Boissonneault 30 CPR (3d) 420 1990
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Lubrizol v Imperial Qil
Computalog v Comtech

Procter & Gamble v Kimberly
Welcome v Apotex

TRW Inc v Walbar

Martinray v Fabricants
Reliance v Northern Tel
Airseal v M&l Heat

Dableh v Ont Hydro

Unilever v Procter & Gamble

Nekoosa v AMCA Int
Anderson v Machineries
Pallmann v CAE
Hi-Quail v Rea's Welding
Feherguard v Rocky's

Cochlear v Coseum
Pallmann v CAE

Almecon v Nutron

phrases positives

Mineral Separation v Noranda

Burton Parsons v Hewlet
Eli Lilly v O'Hara

Hi-Quail v Rea's Welding
Pallmann v CAE

antécédents

Mobil Oil v Hercules

33 CPR
45 CPR
32 CPR
44 CPR
40 CPR (3d) 1
39 CPR (3d) 289
39 CPR (3d) 176
14 CPR (3d) 1
47 CPR (3d) 55
53 CPR (3d) 259
50 CPR (3d) 290
47 CPR (3d) 479
61 CPR (3d) 499
56 CPR (3d) 470
58 CPR (3d) 449
62 CPR (3d) 26
(
(
(
(
(
(

3d) 11
3d) 449
3d) 289
3d) 77

o~ N o~~~ o~

55 CPR (3d) 224
53 CPR (3d) 417
60 CPR (3d) 512
64 CPR (3d) 10
62 CPR (3d) 26
65 CPR (3d) 417

12 CPR 99
69 RPC 81
1SCR 555
20 CPR (3d) 342
26 CPR (3d) 1
55 CPR (3d) 224
62 CPR (3d) 26

57 CPR (3d) 488
63 CPR (3d) 473

1990
1992
1990
1992
1991
1991
1991
1991
1993
1993
1993
1993
1995
1994
1994
1995
1994
1994
1995
1995
1995
1996

1950
1952
1976
1988
1989
1994
1995

1994
1995
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préambule

Re: Lelke

Shell Oil v Comm of Pat
Rucker V Gavels Vulcanizing
Permacon v Enterprises

Re: Neuro Med Inc
Computalog v Comtech

explicite, distinct v ambigu/plusieurs interprétations

Rohm & Haas v Comm of Patents
Xerox v IBM
Monsanto v Comm of Pat

Ciba Geigy v Comm of Pat
Pioneer Hi-Bred v Com of Pat

Reliance v Northern Tel

Risi Stone v Groupe Peracon
Allied v Du Pont

Mobil Oil v Hercules

insuffisant/suffisant/éléments essentiels

BVD Co V Canadian Celanese
Mineral Separation v Noranda

Curl Master v Atlas Brush
Burton Parsons v Hewlet
Re: Farbwerke Hoechst
Ciba Geigy v Comm of Pat
Consolboard v MacMillan

72 CPR (2d) 139

2 SCR 536

7 CPR (3d) 294

19 CPR (3d) 378

28 CPR (3d) 281
44 CPR (3d) 77

30 CPR 113
33 CPR (2d) 24
42 CPR (2d) 161

2 SCR 1108

65 CPR (3d) 73
14 CPR (3d) 491
25 CPR (3d) 257
28 CPR (3d) 397
44 CPR (3d) 161
47 CPR (3d) 55
29 CPR (3d) 243
65 CPR (3d) 2
52 CPR (3d) 351
50 CPR (3d) 1
57 CPR (3d) 488
63 CPR (3d) 473

o~~~ A~

Ex CR 139
SCR 221
12 CPR 99
15 CPR 133
SCR 514
1 SCR 555
13 CPR (3d) 212
65 CPR (3d) 73
56 CPR (2d) 145

1981
1982
1985
1987
1988
1992

1959
1977
1979
1979
1982
1987
1987
1989
1992
1993
1990
1995
1993
1993
1994
1995

1936
1937
1947
1952
1967
1976
1980
1982
1981
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Ductmate v Exanno
Amfac Foods v Irving Pulp
Crila Plastics v Ninety Eight

Reliance v Northern Tel

TRW Inc v Walbar
Atlas v CIL

Airseal v M&| Heat
Mobil QOil v Hercules

Feherguard v Rocky's
fonctionnalité

Union Carbide v Trans Canadian
Mineral Separation v Noranda

Gilbert (Gillcross) v Sandoz

Burton Parsons v Hewlet
Sandvick v Windsor
Mahurkar v Vas-Cath
Welcome v Apotex

TRW Inc v Walbar
Feherguard v Rocky's

Mobil Oil v Hercules

large

BVD Co V Canadian Celanese

Trubenizing v John Forsyth
O'Cedar v Mallory Hardware
Lovell v Beatty

1 SCR 504
2 CPR (3d) 289
12 CPR (3d) 193
10 CPR (3d) 226
18 CPR (3d) 1
28 CPR (3d) 397
44 CPR (3d) 161
47 CPR (3d) 55
39 CPR (3d) 176
41 CPR (3d) 348
53 CPR (3d) 259
57 CPR (3d) 488
63 CPR (3d) 473
53 CPR (3d) 417
60 CPR (3d) 512

N N N N S o o m~ ~ ~ ~

Ex CR 884

12 CPR 99

69 RPC 81

64 CPR 14

SCR 1336

1 SCR 555
8 CPR (3d) 433
18 CPR (3d) 417
39 CPR (3d) 289
39 CPR (3d) 176
53 CPR (3d) 417
60 CPR (3d) 512
57 CPR (3d) 488
63 CPR (3d) 473

.~~~ o~~~

Ex CR 139
SCR 221
2CPR 1
Ex CR 299
41 CPR 18

1981
1984
1986
1986
1987
1989
1992
1993
1991
1992
1993
1994
1995
1994
1995

1965
1950
1952
1970
1974
1976
1986
1988
1991
1991
1994
1995
1994
1995

1936
1937
1943
1956
1962
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Boehringer v Bell-Craig

Union Carbide v Trans Canadian
Hoechst v Gilbert

Gilbert v Sandoz

Burton Parsons v Hewlet
Monsanto v Comm of Pat

Re: American Home Products
Re: Farbwerke Hoechst
Cutter v Baxter Travenol

Johnston Controls v Varta
Sandvick v Windsor
Amfac Foods v Irving Pulp
Cabot Corp v 318602 Ont
Mahurkar v Vas-Cath
Reliance v Northern Tel

Risi Stone v Groupe Peracon
Lubrizol v Imperial Qil

Welcome v Apotex

Dableh v Ont Hydro
Unilever v Procter & Gamble
Mobil Oil v Hercules
Nekoosa v AMCA

Pallmann v CAE

Almecon v Nutron

sélection/amélioration

Sherbrooke v Hydrolic
Bergeon v De Kermor
Western Electric v Bell
Wandscheer v Sicard

Int

39 CPR 201
Ex CR 884
SCR 189
64 CPR 14
1SCR 555
42 CPR (2d) 161
2 SCR 1108
55 CPR (2d) 238
13 CPR (3d) 212
50 CPR (2d) 163
68 CPR (3d) 179
80 CPR (2d) 1
8 CPR (3d) 433
12 CPR (3d) 193
20 CPR (3d) 132
18 CPR (3d) 417
28 CPR (3d) 397
44 CPR (3d) 161
47 CPR (3d) 55
55 CPR (3d) 299
29 CPR (3d) 243
33 CPR (3d) 1
45 CPR (3d) 449
39 CPR (3d) 289
50 CPR (3d) 290
47 CPR (3d) 479
61 CPR (3d) 499
57 CPR (3d) 488
63 CPR (3d) 473
56 CPR (3d) 470
62 CPR (3d) 26
65 CPR (3d) 417

N N N N S N S S N o o o~ o~ o~ o~

ExCR 114

Ex CR 181

ExCR 213
SCR 1

1962
1965
1966
1970
1976
1979
1979
1980
1980
1980
1983
1984
1986
1986
1988
1988
1989
1992
1993
1994
1990
1990
1992
1991
1993
1993
1995
1994
1995
1994
1995
1996

1927
1927
1929
1948
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K v Uhleman Optical

O'Cedar v Mallory Hardware
Ciba Geigy v Comm of Pat

agrégation/combinaison

Lightning Fastener v Colonial

Crosley Radio v CGE
Lanlois v Roy

Lester v Comm of Pat
Wandscheer v Sicard

R v Uhleman Optical

Defrees v Dominion Auto
Barton v Radiator Specialty
Gibney v Ford

Rubbermaid v Tucker Plastics
Agripat v Comm of Patents
Domtar v MacMillan

Xerox v IBM

Ductmate v Exanno
Windsurfing v Triatlantic

Hy Kramer v Lindsay

Crila Plastics v Ninety Eight

Hoffman-La Roch v Apotex

Standal v Swecan
Imperial Tobacco v Rothmans

ExCR 142

1 SCR 143

ExCR 299
27 CPR 82
30 CPR 135

Ex CR 89
SCR 363
51 RPC 349
SCR 551
ExCR1 97
Ex CR 603
ExCR 112
SCR 1
Ex CR 142
1SCR 143
Ex CR 331
44 CPR 1
2 ExCR 279
8 CPR (2d) 6
52 CPR (2d) 229
33 CPR (2d) 182
33 CPR (2d) 24
2 CPR (3d) 289
3 CPR (3d) 95
9 CPR (3d) 297
10 CPR (3d) 226
18 CPR (3d) 1
15 CPR (3d) 217
24 CPR (3d) 289
28 CPR (3d) 261
47 CPR (3d) 188

1950
1952
1956
1957
1959

1932
1933
1934
1936
1941
1946
1946
1948
1950
1952
1963
1965
1972
1972
1977
1977
1977
1984
1984
1986
1986
1987
1987
1989
1989
1993
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Chapitre 12
Objet et utilité

12.01 Portée du chapitre

Comme I'a fait observer la Cour supréme dans l'arrét Apotex c. Wellcome, la délivrance
des brevets est « un moyen d’encourager les gens a rendre publiques les solutions
ingénieuses apportées a des problémes concrets’ ». Pour étre brevetable, I'invention
doit répondre « aux exigences de nouveauté, d’'ingéniosité et d’utilité prévues par la

loi® ».

La Loi sur les brevets, toutefois, ne vise pas a embrasser tous les domaines de
I'activité humaine. Les domaines auxquels elle s’applique sont dits « prévus par la Loi »
et ceux auxquels elle ne s’applique pas, « non prévus par la Loi ».

La définition du terme « invention » figure a l'article 2 de la Loi sur les brevets et
comprend, de maniere explicite ou implicite, toutes les exigences suivantes. Les
exigences relatives a la nouveauté et a I'ingéniosité sont traitées plus particulierement
aux articles 28.2 et 28.3 de la Loi sur les brevets et sont examinées au chapitre 15 du
présent recueil, « Exigences en matiére de brevetabilité ».

Le présent chapitre expose la pratique du Bureau pour déterminer si une invention est
prévue par la Loi et utile. Pour apprécier la brevetabilité, on peut se demander si
invention est ou n’est pas un « objet » approprié pour un brevet.

12.02 Objet prévu par la Loi

La définition de I'« invention » a I'article 2 de la Loi sur les brevets indique qu'une
invention est :

Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition
de matieres, ainsi que tout perfectionnement de I'un d’eux, présentant le
caractere de la nouveauté et de lutilité.

Pour étre admissible a la protection du brevet, I'objet a protéger doit tomber dans 'une
des catégories définies a l'article 2 de la Loi sur les brevets.

12.02.01 Réalisation

Pour l'application de la Loi sur les brevets, le terme « réalisation » concerne
I'application d’une connaissance en vue d’obtenir un résultat recherché®. Pour étre
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prévue par la Loi, une « réalisation » doit appartenir a un domaine de la technologie et,
par conséquent, étre ce que les tribunaux ont appelé une « réalisation utile* » et un «
domaine des réalisations manuelles ou de production® ».

Une réalisation doit étre I'application concréte de la connaissance® et doit par
conséquent étre définie d’'une maniére qui donne un effet pratique a la connaissance. lI
s’ensuit qu’une réalisation est revendiquée soit comme une méthode, soit comme une
utilisation.

Une « méthode » prévue par la Loi doit consister en un acte ou une série d’actes
effectués sur un objet matériel par un agent physique et qui produisent dans cet objet
un changement de nature ou d’état”®. Le caractére brevetable ou non selon la Loi
d’'une méthode n’est pas fonction de la brevetabilité du produit réalisé.

Une « utilisation » est I'application de certains moyens en vue d’obtenir un résultat
spécifique. L'« utilisation » différe de la « méthode » en ce que la contribution a la
réalisation ne doit pas faire partie de I'acte ou de la série d’actes par lesquels le résultat
est obtenu, mais doit résulter seulement de la reconnaissance que les moyens visés
peuvent étre appliqués (de maniére évidente) pour obtenir le résultat spécifique visé
[voir la section 12.06.08 pour des directives supplémentaires sur les revendications
visant des « utilisations »].

12.02.02 Procédé

Un « procédé » concerne I'application d’'une méthode sur un matériau ou des
matériaux® et un procédé brevetable doit nécessairement appliquer une méthode
prévue par la Loi. Un procédé peut étre considéré comme un mode ou une méthode
d’exécution au moyen duquel un résultat ou un effet est obtenu par réaction chimique
ou physique, ou encore par I'action d’'un élément, d’'une force naturelle ou d’une
substance sur une autre. Comme dans le cas des méthodes, le caractére brevetable ou
non selon la Loi d’un procédé n’est pas fonction de la brevetabilité du produit réalisé.

12.02.03 Machine

Une « machine » est la réalisation sous forme mécanique d’'une fonction ou d’'un mode
d’exécution destiné a accomplir un effet particulier. Une machine peut étre considérée
comme [TRADUCTION] « tout dispositif qui transmet une force ou dirige I'application
d’une force » ou comme [TRADUCTION] « un dispositif qui permet a I'énergie d’une
source donnée d’étre modifiée et transmise en énergie ayant une forme différente et
une fin différente ».
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12.02.04 Fabrication

Le terme « fabrication » a été défini dans I'arrét Harvard College c. Canada
(Commissaire des brevets) comme s’entendant généralement « d’un produit ou d’'un
procédé mécanique non vivant » et de I'action de fabriquer (a la main, a la machine,
industriellement, en grande série ...) des objets ou une matiére (en grande quantité,
selon 'usage contemporain) par I'application d’une énergie manuelle ou mécanique; ou
I'objet ou la matiére réalisés par ce procédé'’.

12.02.05 Composition de matiéres

La catégorie « composition de matiéres » s’entend des combinaisons d’ingrédients, que
la combinaison soit une union chimique ou un mélange physique, et elle inclut les
composes, compositions et substances chimiques. Le terme « matiéres » implique que
les ingrédients soient objets d’intuition dans I'espace et posseédent une masse
meécanique. Dans I'arrét Harvard College c. Canada (Commissaire des brevets), la Cour
supréme a noté que la portée de cette catégorie doit étre limitée d’'une certaine fagon,
sous peine que les catégories « machine » et « fabrication » deviennent redondantes'.

12.03 Les inventions doivent prendre une forme pratique

Comme il a été noté a la section 12.01, I'invention est la solution apportée a un
probléme concret. Pour régler un probléme concret, la solution doit prendre une forme
susceptible d’étre en interaction directe avec le monde matériel et, par conséquent,
permettre a la personne versée dans I'art d’obtenir le résultat ou le bénéfice attendu.
Cette forme est désignée dans le présent recueil comme une « forme pratique » ou une
« forme susceptible d’étre mise en pratique ».

La solution que fournit I'invention est 'ensemble d’éléments nécessaires pour produire
ensemble le résultat escompté. Pour qu'il y ait une « forme pratique », au moins un de
ces « éléments essentiels » doit étre de nature matérielle. Pour que la « forme
pratique » soit un objet prévu par la Loi, 'ensemble des « éléments essentiels » doit
étre, vu dans sa combinaison, une réalisation, un procédé, une machine, une
fabrication ou une composition de matiéres prévus par la Loi. Pour étre brevetable,
cette « forme pratique » doit aussi étre nouvelle et non évidente; elle doit étre la
contribution des inventeurs [voir aussi la section 13.05.03 du présent recueil].

12.03.01 Les idées ne sont pas des inventions

L’idée, la notion ou la découverte désincarnées qui sous-tendent 'invention ou y
conduisent ne sont pas directement brevetables; il faut d’abord les transformer en une
invention en les réduisant a une forme pratique. Une idée ou une notion, si bien congue
ou structurée soit-elle dans I'esprit, est désincarnée et n’a pas la faculté d’interagir avec

décembre 2009 Page 12-3



Obijet et utilité

le monde matériel pour constituer la solution d’'un probléme concret.

Les tribunaux ont commenté la distinction entre I'idée désincarnée et l'invention. Dans
I'arrét Shell Oil Co. c. Commissaire des brevets, par exemple, la Cour supréme a noté :
« Une idée désincarnée n’est pas brevetable en soi. Mais elle le sera s’il existe une
méthode pratique de I'appliquer' ». Dans la décision Riello Canada Inc. ¢. Lambert, |a
Cour a corroboré les observations de la décision du Royaume-Unit Reynolds v. Herbert
Smith & Co., Ltd., qui notait que [TRADUCTION] « I'idée qui méne a l'invention [...] ne fait
pas partie de I'invention. L’idée, ou la reconnaissance d’un besoin, incite I'inventeur a
faire quelque chose d’autre. C’est la fabrication de ce qui va au-dela qui est

'invention » et, de la méme fagon, [TRADUCTION] « la découverte enrichit la somme du
savoir humain, mais elle le fait en levant le voile seulement et en divulguant ce qui
n’avait pas été vu auparavant ou l'avait été vaguement. L’'invention enrichit aussi le
savoir humain d’une autre maniére que par la divulgation de quelque chose. L'invention
implique nécessairement la suggestion d’'un acte a accomplir, et d’'un acte qui doit
donner naissance a un nouveau produit, a un nouveau résultat, a un nouveau procéde
ou a une nouvelle combinaison en vue de réaliser un produit existant ou de produire un
résultat existant™ ».

12.03.02 La revendication d’une forme pratique

Conformément au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets, la revendication doit
définir « 'objet de I'invention ». Il s’ensuit qu’une revendication doit définir une forme
pratique. Plus précisément, cette forme pratique doit étre soit un objet matériel (une
machine, un objet de fabrication ou une composition de matiéres), soit une réalisation
ou un procédé dans un domaine de la technologie qui s’exerce par un acte ou une
série d’actes effectués sur un objet matériel par un agent physique et qui produisent
dans cet objet un changement de nature ou d’état (ces actes sont désignés ci-dessous
comme des processus physiques).

Dans le cas ou une revendication définit un objet désincarné, il s’ensuit nécessairement
que l'objet de la revendication n’est pas prévu par la Loi [voir la section 12.03.01]. Dans
le cas ou une revendication définit au moins un objet matériel ou un processus
physique, il se peut néanmoins que la revendication ne définisse pas une invention
prévue par la Loi. Cela peut se produire soit parce qu’une réalisation visée par la
revendication est exclue, soit parce que la contribution des inventeurs ne comporte pas
d’objet matériel ou de processus physique définis dans la revendication. La

section 13.05.03 du présent recueil présente des directives sur le mode d’évaluation de
la contribution de I'inventeur et les sections 12.05 et 12.06 du présent chapitre
fournissent des directives spécifiques sur le mode d’examen de I'objet dans le cadre de
I'article 2 de la Loi sur les brevets et de I'analyse de la contribution.
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12.04 Les inventions doivent se rattacher a des domaines de la
technologie

Les tribunaux ont décrit la Loi sur les brevets comme s’appliquant aux « réalisations
utiles » et au « domaine des réalisations manuelles ou de production ». Le Bureau
considere que ces termes renvoient, dans une formulation qui refléte davantage
I'industrie moderne, aux « domaines de la technologie » [voir la section 12.02.01]. Une
invention qui ne se rattache pas a un « domaine de la technologie » est par conséquent
non prévue par la Loi.

Le terme « technologie » signifie « I'application de savoir scientifique a des fins
pratiques, en particulier dans l'industrie », « matériel et outillage développés a partir du
savoir scientifique » et « le domaine de savoir qui traite de I'ingénierie ou des sciences
appliquées »".

La « forme pratique » d’'une invention prévue par la Loi [voir la section 12.03] doit donc
étre une solution technique a un probleéme concret [voir la section 13.05.01a du présent
recueil].

12.04.01 Relation d’un objet revendiqué avec un domaine de la
technologie

Comme il est exposé dans la section 13.05.02 du présent recueil, 'examen des
revendications s’effectue selon un double perspective, celle de la forme et de la
substance, et I'exigence que l'invention se rattache a un domaine de la technologie
peut, selon ce qui est appropri€, étre évaluée a la fois a I'égard de la forme et de la
substance d’'une revendication.

S’agissant de la forme, une revendication dont la formulation définit une « machine »,
une « fabrication » ou une « composition de matiéres » est orientée par sa forme vers
un objet prévu par la Loi.

La catégorie « fabrication » a été interprétée de maniére a ce qu’elle se rattache a la
fois au mode de production d’'un produit et au produit. Un mode de production

d’« objets techniques ou matériels » [voir la section 12.02.04] est prévu par la Loi et
pourrait étre considéré comme tombant dans la catégorie « réalisation », « procédé »
ou « fabrication ». Sans égard a cela, un tel mode de production entre dans la définition
du « domaine de la technologie ».

Une « réalisation » ou un « procédé » qui ne produit pas un objet technique ou
matériel, cependant, peut définir par sa forme soit un objet prévu par la Loi, soit un
objet non prévu par la Loi. Une revendication qui définit une réalisation ou un procéde
qui ont pour objet final la solution d’un probléme ne relevant pas d’'un domaine de la

décembre 2009 Page 12-5



Obijet et utilité

technologie n’est pas prévue par la Loi de par sa forme, qu’elle s’appuie ou non sur une
technologie brevetable pour atteindre sa fin.

Ainsi, une méthode artistique de peinture d’un portrait n’est pas un objet prévu par la
Loi, ce qui ne dépend pas du caractére brevetable ou non brevetable du pinceau ou de
la peinture utilisés par la méthode [voir la section 12.06.03]. De la méme maniére, une
méthode pour I'élan de golf n’est pas un objet prévu par la Loi, sans égard au fait que
le baton qui sert a I'élan soit ou non brevetable en lui-méme [voir la section 12.06.05].

Dans le cas ou une revendication définit un objet de forme admissible, il reste que la
revendication doit définir la substance d’'une « invention » pour que I'objet soit
brevetable. Autrement dit, il doit y avoir contribution d’'une « forme pratique » prévue
par la Loi et I'objet revendiqué doit étre ou inclure cet ensemble nouveau et non évident
d’« éléments essentiels » [voir la section 12.03].

Prenons, par exemple, une revendication a I'égard d’un soldat de plomb recouvert
d’'une peinture qui change de couleur sous la pression, ou a I'égard d’un jouet de
fantaisie qui tourne autour d’'un axe. Chaque jouet entre dans la catégorie

« fabrication » et dans la forme prévue par la Loi. Les jouets, naturellement, sont
destinés aux loisirs et n'ont aucun but pratique relié au secteur de l'industrie. lls ne sont
pas en eux-mémes des solutions techniques a un probléme dans un domaine de la
technologie. La brevetabilité des jouets dépendra donc du fait qu’ils comportent une
solution technique a un tel probleme. Par exemple, la mise au point d’'une peinture
particulieére réagissant a la pression ou la conception d’'un mode d’application efficace
de la peinture sur le jouet pourrait constituer une solution technique nouvelle et
inventive a un probléme dans un domaine de la technologie. De méme, si le jouet de
fantaisie était perfectionné par un montage axial réduisant la friction et permettant ainsi
d’améliorer le mouvement autour de I'axe, le jouet dans son ensemble comporterait
une solution technique (le montage axial).

12.04.02 Directives relatives aux domaines non technologiques

Comme il a été noté ci-dessus, une « réalisation » ou un « procédé » qui résout un
probléme dans un domaine non technologique est en soi non prévu par la Loi.

Les domaines de l'activité humaine, tels que I'économie, le commerce, la comptabilité,
la tenue des comptes, le marketing et le droit ne sont pas en eux-mémes des domaines
de la technologie. S’il est sans doute possible que des inventions ayant trait a ces
domaines soient brevetables (par ex., des outils a utiliser dans I'exercice de ces
activités), les progrés dans les notions reliées a I'exercice de ces activités excédent la
portée de l'article 2 de la Loi sur les brevets. Cette exclusion s’applique a un bon
nombre d’activités commerciales, qui dans certains contextes peuvent étre traitées
comme des « méthodes pour faire des affaires », comme il 'a été décrit dans I'affaire
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Amazon.com (demande n° 2,246,933)."

Les méthodes d’influence sur les interactions ou les comportements humains ne
relevent pas d’'un domaine de la technologie. Ces méthodes dépendent implicitement
des interprétations, des jugements et des systémes de valeurs subjectifs des parties
visées, tous éléments qui ne sont pas dans la pratique soumis a des lois scientifiques.
On peut donc affirmer qu’en général les méthodes de la communication et de
I'interaction interpersonnelles régies par des évaluations subjectives ne sont pas
prévues par la Loi. Sont notamment comprises les méthodes d’enseignement, de
négociation, de commerce, de vente, de défense des intéréts, de lobbying, etc.

De la méme maniére, les méthodes qui ne présentent d’intérét qu’en vertu de la loi
humaine et non de la loi naturelle ne relévent pas d’'un domaine de la technologie. Par
conséquent, une méthode de déclaration de revenus ou d’arbitrage obligatoire n’est
pas prévue par la Loi.

12.05 Objet non brevetable

Il est depuis longtemps reconnu qu’ [TRADUCTION] « [i]l n’existe pas, en common law, de
droit inhérent a un brevet. L'inventeur obtient son brevet conformément a la Loi sur les
brevets. Un point c’est tout'. »

La forme de la définition de I'« invention » a I'article 2 établit manifestement que tout
objet n'est pas brevetable. La Cour supréme a noté dans I'arrét Harvard College c.
Canada (Commissaire aux brevets)'® au sujet de cette définition, qu’ « [e]n choisissant
de définir ainsi le mot invention, le législateur a indiqué qu'’il avait clairement 'intention
d’inclure certains objets comme étant brevetables et d’exclure d’autres objets pour le
motif qu’ils ne relevent pas de la Loi ». Dans ses observations dans I'arrét Monsanto
Canada Inc. c. Schmeiser, |la juge Arbour a noté de fagon similaire : « |l se peut que
des revendications par ailleurs valides soient limitées par des dispositions législatives
ou par la jurisprudence’ ».

Les sections suivantes exposent diverses limitations prévues par la Loi et la
jurisprudence a la portée de I'objet brevetable. L’objet visé par 'une ou l'autre des
sections qui suivent peut étre attaqué dans le cas ou il est revendiqué en lui-méme ou
s’il est défini dans une revendication qui ne comporte comme contribution aucun objet
brevetable prévu par la Loi [voir la section 13.05.03b du présent recueil].

12.05.01 Principes scientifiques et conceptions théoriques

Le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets prévoit :

Il ne peut étre octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques
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ou conceptions théoriques.

Le paragraphe a été interprété comme excluant notamment de la brevetabilité les
formules mathématiques® , les phénoménes naturels et les lois de la nature®'.

Les exclusions visées a ce paragraphe s’appliquent dans le cas ou une personne
cherche a monopoliser I'objet exclu de maniére générale; elles ne s’appliquent pas, par
exemple, a un principe scientifique, une loi de la nature ou une formule mathématique
qui sous-tend I'exécution d’'une forme pratique de l'invention.

12.05.02 Méthodes de traitement médical ou de chirurgie

Toute méthode qui assure a un sujet un bénéfice thérapeutique pratique est réputée
étre une méthode de traitement médical et n’est donc pas brevetable®.

Par exemple, les méthodes médicales, chirurgicales, dentaires et physiothérapeutiques
de traitement sont toutes exclues. Toute méthode servant a guérir, a prévenir ou a
ameliorer une affection ou un état pathologique ou encore a traiter une anomalie
physique ou une malformation grace a la physiothérapie ou a la chirurgie constitue une
meéthode de traitement médical.

Les méthodes qui consistent notamment a effectuer des interventions chirurgicales sur
des humains ou des animaux sont exclues, que la chirurgie ait un but thérapeutique ou
non. Les méthodes qui consistent a exciser de I'organisme des échantillons de tissus,
d’organes ou de tumeurs sont considérées comme des formes d’intervention
chirurgicale et sont exclues, peu importe leur caractére reproductible. Le prélevement
de fluides de I'organisme a l'aide d’'une aiguille ou d’'une canule n’est pas considéré en
soi comme une intervention chirurgicale.

Les méthodes permettant de diagnostiquer des maladies ne constituent pas des
méthodes de traitement médical et ne sont donc pas exclues a ce titre.

On retrouve une description détaillée des « méthodes médicales et chirurgicales » a la
section 17.02.03 du présent recueil.

12.05.03 Formes de vie supérieures

La Cour supréme a établi, dans l'arrét Harvard College c. Canada (Commissaire des
brevets) que les formes de vie supérieures n’étaient pas brevetables étant donné
gu’elles ne sont ni des fabrications ni des compositions de matiére au sens de la
définition du terme « invention »*. Les ovules fécondés et les cellules souches
totipotentes (qui ont la capacité inhérente de se développer en créatures animales)
sont visés par la proscription des formes de vie supérieures.

Page 12-8 décembre 2009



Obijet et utilité

Le Bureau estime également que les organes et les tissus ne doivent, en regle
générale, pas étre considérés comme des fabrications ou des compositions de matiére.

On retrouve une description détaillée des « formes de vie supérieures » et des
« organes et des tissus » a la section 17.02.01 du présent manuel.

12.05.04 Formes d’énergie

Les formes d’énergie, telles que les signaux électromagnétiques et les signaux
acoustiques, les régions du spectre électromagnétique, les courants électriques et les
explosions sont considérées comme non composées ni fabriquées a partir de matiére
dans le sens prévu par Loi sur les brevets. Une forme d’énergie est par conséquent
considérée ne pas relever d’aucune des catégories de la question visée définie a
I'article 2, et plus particulierement ne pas étre une « composition de matiere » ni une
« fabrication » dans le cadre des définitions fournies a I'article 12.02%.

12.06 Directives relatives a des objets particuliers

Les sections suivantes présentent des directives supplémentaires pour évaluer si I'objet
d’'une revendication est, par sa forme et sa substance, une invention prévue par la Loi.

La section 13.05.03 du présent recueil donne des directives pour identifier ce qui au
sein d’une revendication constitue la contribution des inventeurs. Pour étre brevetable,
la contribution doit comporter une forme pratique prévue par la Loi [voir la

section 12.03].

Il est important de faire la distinction entre le probléme concret a résoudre et I'utilisation
finale a laquelle peut étre destinée l'invention. Il n'est pas nécessaire que cette
utilisation finale ait été prévue par la Loi, pourvu que les revendications définissent une
forme pratique de I'invention prévue par la Loi et non uniquement sa finalité non prévue
par la Loi.

Une réalisation ou un procédé conforme aux exigences en matiere de brevetabilité ne
devient pas exclu de la brevetabilité du seul fait qu’il ne produit pas un produit ou un
effet prévu par la Loi. Une méthode de diagnostic médical, par exemple, peut étre
prévue par la Loi méme si elle produit simplement des renseignements (qui sont en
eux-mémes non prévus par la Loi). De méme, une méthode d’imprimerie destinée aux
livres peut étre prévue par la Loi alors que les textes imprimés dans les livres qui en
sont le produit peuvent ne pas I'étre.

De méme, une machine, une fabrication ou des compositions de matiéres ne sont pas
exclus de la brevetabilité pour le seul motif que leur utilisation est destinée a un
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domaine non technologique [voir la section 12.06.03].

Les sections suivantes visent a clarifier les énoncés qui précédent a I'égard de certains
objets particuliers.

12.06.01 Caractéristiques présentant un intérét exclusivement
intellectuel ou esthétique

L’expression « caractéristique présentant un intérét exclusivement intellectuel ou
esthétique » s’applique a certaines caractéristiques qui ne peuvent pas, sur le plan
pratique, influencer le fonctionnement de I'invention. Cette caractéristique ne peut donc
pas modifier le mode de fonctionnement de la forme pratique de I'invention qui
constitue la solution du probléme et, par conséquent, ne peut jamais étre un élément
essentiel d’'une invention prévue par la Loi.

Dans le cas ou une revendication comporte une caractéristique présentant un intérét
exclusivement intellectuel ou esthétique et ou aucune caractéristique de la
revendication prévue par la Loi ne semble faire partie de la contribution, la
revendication peut étre attaquée en vertu de I'article 2 de la Loi sur les brevets du fait
que la caractéristique présentant un intérét exclusivement intellectuel ou esthétique
n’est pas, en soi, une invention prévue par la Loi [voir la section 13.05.03b du présent
recueil]®®.

Un imprimé ayant un intérét exclusivement intellectuel, par exemple, une oeuvre
littéraire, est visé par cette exclusion [voir la section 12.06.04].

Lorsque l'invention demande qu’un probleme technique soit résolu pour I'obtention d’'un
résultat ou d’un effet présentant un intérét exclusivement intellectuel ou esthétique, la
brevetabilité de I'invention n’est pas atténuée par le fait que la finalité de I'invention est
de produire un résultat ou un effet non prévu par la Loi®.

12.06.02 Schémas, plans, régles et processus intellectuels

Un schéma, un plan ou une régle visant 'exécution d’une opération, I'obtention d’'un
résultat, le contréle d’'une méthode ou des objets semblables®” ou un procédé constitué
exclusivement d’'une série d’opérations purement mentales®, sans égard a leur
reproductibilité (par ex., 'exécution de calculs, le traitement de données ou de
renseignements en vue de produire des données ou des renseignements présentant un
intérét différent purement intellectuel ou esthétique), sont désincarnés (abstraits) et ne
sont pas des formes pratiques d’'une invention.

Par conséquent, tous les éléments qui précédent ne sont pas, en soi, des
« inventions » au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets. lls sont attaquables
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lorsqu’ils sont directement revendiqués ou lorsqu’ils figurent dans une revendication ou
la contribution de I'inventeur ne comporte aucun objet prévu par la Loi.

Dans I'affaire Amazon.com (demande n° 2,246,933), il a été conclu et expliqué que les
« pratiques commerciales » ne sont pas brevetables.”® Dans ce contexte, I'expression
« pratique commerciale » (ou « méthode pour faire des affaires ») référe a un schéma
ou un plan visant I'exécution d’activités commerciales.

Cependant, dans le cas ou un schéma, un plan, une régle ou un processus intellectuel
sert a limiter le caractére technologique d’'un élément prévu par la Loi dans une
revendication, c’est 'élément limité prévu par la Loi qui est une caractéristique distincte
de la revendication [voir la section 13.05.03a du présent recueil].

Un programme d’ordinateur (lorsque non stocké sur un support d’enregistrement), qu’il
prenne la forme d’une série prévue d’étapes (par ex., un schéma ou un organigramme),
d’'un code spécifique ou pseudo-code, n’est en réalité qu’'un schéma, un plan ou un
ensemble de régles pour le fonctionnement d’un ordinateur et il est de nature abstraite
[voir la section 16.04.03a du présent recueil].

La nature ou I'état d’'un objet matériel (machine, fabrication ou composition de
matiéres) n’est pas modifié par l'intention d’utiliser cet objet ou de le faire fonctionner
selon un schéma, un plan ou une régle.

12.06.03 Beaux-arts

Ce qu’on désigne sous le terme collectif des « beaux-art » constitue un sous-ensemble
des domaines qui ne sont pas des « domaines de la technologie » (qui n’entrent pas
dans le « domaine des réalisations manuelles ou de production »). Dans la décision
Demande n° 003,389 de N.V. Organon, les « beaux-arts » ont été décrits comme ceux
qui « tien[nen]t uniqguement a [... ] la réflexion intellectuelle ou au sens esthétique™® ».
L’expression vise des activités telles que les exercices, la danse, le théatre, I'écriture,
I'enseignement, la coiffure, la cosmétologie, 'arrangement floral, la peinture et la
pratique d’instruments de musique. En général, tout produit issu des beaux-arts sera lui
aussi non prévu par la Loi.

Les beaux-arts et les produits qui en sont issus ne sont pas des « formes pratiques »
d’invention, car ils ne constituent la solution d’aucun probléme dans le domaine des
affaires pratiques. Généralement, les caractéristiques qui distinguent un produit des
beaux-arts présenteront un intérét purement intellectuel ou esthétique [voir la
section 12.06.01]. Les imprimés d’intérét purement intellectuel, comme les oeuvres
littéraires, en sont un exemple®'.

La non-brevetabilité des beaux-arts n’embrasse pas les matériaux et les instruments

décembre 2009 Page 12-11



Obijet et utilité

inventifs utilisés dans la pratique des beaux-arts. Par exemple, une méthode artistique
de peinture et le tableau qui en résulte sont des objets non prévus par la Loi alors qu’un
chevalet inventif sur lequel on pose une toile serait brevetable. De la méme maniére,
les peintures, les pinceaux, etc., utilisés en relation avec lart visé (mais qui n’en sont
pas « dérivés » comme les tableaux) sont tous des objets prévus par la Loi.

12.06.04 Imprimés

Une application trés évidente du principe exposé a la section 12.06.01 concerne les
imprimés. Dans le cas ou Iimprimé ne confére pas une nouvelle fonctionnalité au
support d’'imprimerie, il n'y a pas de contribution prévue par la Loi*>. Pour que I'imprimé
et le support soient ensemble la forme pratique d’'une invention, ils doivent apporter une
solution a un probléme concret relié a I'utilisation de I'imprimé en général, qui ne soit
pas fondée sur le seul contenu intellectuel ou esthétique de I'imprimé lui-méme.

A titre d’exemple, le commissaire aux brevets a confirmé que chacun des éléments
suivants était brevetable : un matériel textile portant des repéres permettant une
précision accrue au cours d’un procédé de fabrication®’, une maquette de journal ot
des blancs sont prévus pour faciliter la lecture du journal lorsqu’il est pli€, une maquette
de texte sur une suite de pages pour faciliter le processus de reliure et la présentation
d’un texte sur un billet qui permet au billet d’étre divisé soit horizontalement, soit
verticalement de maniére que tous les renseignements figurent sur les deux moitiés®*.

Dans chacun des exemples précédents, I'imprimé a donné a la combinaison une
nouvelle fonctionnalité mécanique. L'invention ne reposait pas sur le contenu méme de
'imprimé. Dans le cas ou I'imprimé ne présente qu’un intérét intellectuel ou esthétique,
on peut sans inconvénient le désigner comme un « objet descriptif non fonctionnel ».

En ce sens, le terme « imprimé » ne devrait pas étre restreint au procédé classique
d’'imprimerie « encre sur papier ». Tout affichage d’'information ou la seule contribution
est I'information elle-méme n’est pas une invention prévue par la Loi.

Exemples :

1. Une demande décrit un billet de loterie a gratter ou les zones a gratter sont
disposées en labyrinthe et I'utilisateur doit gratter des cellules pour déterminer
s’il peut avancer jusqu’a la fin du labyrinthe.

Revendication :
1. Un billet de loterie a gratter comprenant un motif de plusieurs sentiers qui
s’entrecroisent qui définit un labyrinthe, lesdits sentiers étant divisés en cellules
individuelles, chaque cellule comprenant un indicateur de direction et chaque
cellule étant couverte par une matiére opaque a gratter, ou lorsque les
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indicateurs de direction définissent un sentier partant d'une premiére cellule du
labyrinthe jusqu’a une cellule finale du labyrinthe, le billet de loterie est un « billet
gagnant ».

Analyse : Les billets de loterie a gratter sont bien connus dans le domaine et le billet
défini dans la revendication se distingue des autres billets sur la base du motif de
labyrinthe et des indicateurs de direction. Le billet n’apporte aucune nouvelle fonction
mécanique inventive par rapport aux billets de loterie a gratter. Méme si 'endos et le
revétement a gratter sont, en soi, un objet brevetable, ils ne sont pas une contribution
des inventeurs. La seule contribution éventuelle est le motif de labyrinthe et les
indicateurs de direction, qui sont de nature uniquement intellectuelle et ne sont pas une
invention brevetable. Lorsqu’une revendication comprend des caractéristiques
distinctes prévues et non prévues par la loi et que la contribution ne comprend aucune
des caractéristiques prévues, la revendication est récusée parce qu’'elle ne définit pas
une « invention » au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets [voir la section
13.05.03b du présent recueil]. Il n’est pas nécessaire que I'examinateur détermine si
une caractéristique distincte non brevetable est réellement une contribution.

2. Une demande divulgue les coordonnées nucléaires d'un cristal d’'une molécule X
et un ordinateur universel ayant en mémoire un logiciel de modélisation
moléculaire connu. Les demandeurs sont les premiers a isoler un cristal de
molécule X et a déterminer ses coordonnées nucléaires par la diffraction des
rayons X.

Revendication :
1. Un ordinateur comprenant un programme pour l'affichage d’'images de
molécules, ledit ordinateur contenant des données mémorisées reliées aux
coordonnées nucléaires de la molécule X et pouvant afficher une image de la
molécule X lorsque lesdites données mémorisées sont traitées par le
programme.

Analyse : La contribution se situe dans les coordonnées nucléaires de la molécule X et
la représentation visuelle de la molécule. L’ordinateur se distingue donc des autres
ordinateurs seulement sur la base des données mémorisées ou affichées par ce
dernier. Les données ne reglent pas un probléme technologique relié aux ordinateurs et
'ordinateur et les données sont par conséquent des éléments distincts de la
revendication. La présence de l'ordinateur ne contribue pas au caractére inventif. La
revendication comprend a la fois une caractéristique distincte brevetable (I'ordinateur)
et une caractéristique distincte non brevetable (les données). Lorsqu’il est déterminé
gu’une telle revendication ne comprend pas d’objet brevetable contribué, la
revendication est récusée parce qu’elle ne définit pas une « invention » au sens de
I'article 2 de la Loi sur les brevets [voir la section 13.05.03b du présent recueil].
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12.06.05 Jeux

La fagon de jouer a un jeu ou a un sport n"apporte pas de solution a un probleme
concret dans un domaine de la technologie et, par conséquent, toute méthode de jeu
n’est pas un objet prévu par la Loi. Cela s’applique autant dans le cas ou une méthode
revendiquée se distingue par des régles particuliéres qui s’appliquent au jeu®, que
lorsque des actes doivent étre accomplis en vue d’obtenir des résultats spécifiques
reliés au jeu.

Cependant, tel qu’indiqué a la section 12.06.03, les instruments utilisés dans la
pratique d’un jeu donné peuvent, en soi, étre brevetables (par ex., une table ou une
piéce de jeu de conception spéciale, un plateau de jeu doté d’une fonction mécanique
particuliére ou une combinaison de ces éléments qui est brevetable en elle-méme)*®.

Malgré le fait qu’un instrument de jeu puisse étre breveté, la méthode d’utilisation de
cet instrument de jeu serait néanmoins un objet non prévu par la Loi.

12.06.06 Inventions informatiques

Selon I'acception commune du terme, les ordinateurs sont des machines polyvalentes
qui exécutent des fonctions et des calculs logiques, et qui stockent, traitent et affichent
des données.

Dans cette section, le terme « ordinateur » désigne un appareil électronique qui
comprend une unité centrale (CPU ou « processeur » ). Le terme désigne
habituellement un « ordinateur polyvalent », notamment un ordinateur de bureau ou un
ordinateur portable capable de recevoir des données d’entrée, par exemple celles
provenant d’'un clavier, et de produire des données de sortie, par exemple en les
affichant. Le terme peut également étre appliqué aux serveurs réseau, aux assistants
numériques personnels (ANP), aux téléphones cellulaires multifonction, etc., et il
s’applique au dispositif comme tel, habituellement désigné comme étant 'ensemble des
éléments compris dans un seul et méme boitier. Dans certains contextes, le terme
comprend certains périphériques communs nécessaires pour interagir avec l'ordinateur,
par exemple le clavier, la souris ou le moniteur.

Les inventions mises en ceuvre par ordinateur sont souvent revendiquées a titre de
méthode, de dispositif ou de programme informatique. Les programmes informatiques
sont traités dans la section 12.06.02, et 'ensemble des aspects entourant les
inventions mises en ceuvre par ordinateur est traité dans le chapitre 16 du présent
recueil.

La Cour d’appel fédérale, dans 'arrét Schlumberger, a fourni un principe directeur a
I'égard des inventions mises en ceuvre par ordinateur, en faisant observer que « le fait
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gu’un ordinateur soit ou doive étre utilisé pour la mise en oeuvre d’'une découverte ne
change pas la nature de cette demiére » et que la présence d’un ordinateur ne peut
« transformer en objet brevetable ce qui, autrement, serait clairement non
brevetable®” ».

12.06.06a Revendications de méthodes portant sur des inventions
informatiques

Un grand nombre de méthodes font appel a un ordinateur ou encore a un dispositif ou
a un systéme comprenant une ordinateur. Le caractére brevetable d’'une méthode qui
fait appel a un dispositif est indépendant de la présence du dispositif.

Une méthode qui par elle-méme serait réputée non prévue par la Loi ne devient pas
brevetable selon la Loi du seul fait qu'une partie de la méthode est exécutée sur un
ordinateur ou par un ordinateur. La méthode elle-méme, dans son ensemble, doit
constituer une solution a un probléme concret et appartenir a un domaine de la
technologie [voir les sections 12.03 et 12.04].

12.06.06b Revendications de dispositifs portant sur des inventions
informatiques

Un dispositif, par exemple un ordinateur ou encore un appareil ou un systéme
comportant un ordinateur, associé a d’autres dispositifs est généralement considéré
comme appartenant a la catégorie « machine ».

La brevetabilité d’'une revendication visant un dispositif dépend de la présence d’'une
contribution au sein de la revendication ainsi que de la nature de cette contribution [voir
la section 13.05.03 du présent recueil]. Comme il est noté a la section 13.05.03b, pour
étre brevetable, la revendication visant un dispositif doit définir au moins un élément
prévu par la Loi faisant partie de la contribution. Pour que la revendication visant un
dispositif soit brevetable, le dispositif lui-méme doit donc étre une contribution sous une
forme pratique. En d’autres termes, le dispositif doit apporter une solution technique
nouvelle et non évidente a un probléme technologique.

Pour déterminer si c’est le cas ou non, on peut évaluer directement le dispositif, mais
on peut souvent le faire indirectement en se reportant a la méthode mise en oeuvre par
le dispositif. Lorsqu’'une méthode prévue par la Loi est mise en oeuvre par un
ordinateur, un appareil ou un systéme, le dispositif apte a mettre en oeuvre I'ensemble
de la méthode est nécessairement la solution d’'un probléeme concret. Dans un cas ou le
dispositif aurait été spécifiquement modifié pour la mise en oeuvre de la méthode (ce
qui lui donnerait le caractére de la nouveauté et de la non-évidence), il serait considéré
comme un apport prévue par la Loi. Il importe peu que la modification du dispositif ait
été effectuée par un matériel ou un logiciel.
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Obijet et utilité

En ce qui concerne la brevetabilité d’un dispositif, aucune conclusion déterminante ne
peut étre dégagée du simple fait que le dispositif met en oeuvre une méthode non
prévue par la Loi ou soit destiné a une utilisation dans une méthode non prévue par la
Loi. Pour étre brevetable, le dispositif doit apporter une solution technique nouvelle et
inventive a un probléme technologique.

Lorsqu’un dispositif apporte une solution technique a un probléme technologique, la
fagon dont le dispositif est adapté pour fournir cette solution est également non
déterminante. C’est-a-dire que le dispositif pourrait étre adapté par I'ajout de nouveau
matériel, ou en contrélant le matériel en place d’'une maniére particuliere par I'ajout de
logiciel ou de micrologiciel (logiciel programmé dans une mémoire morte).

Il est a noter que la « solution technique a un probléme technologique » n’a pas a étre
reliée a I'exploitation de I'ordinateur comme machine polyvalente (par ex., il n’est pas
nécessaire qu’un ordinateur soit rendu plus efficace ou plus fiable), mais il se pourrait
simplement que la machine polyvalente ait été adaptée pour agir comme dispositif a
vocation particuliere. Ainsi, en présumant la nouveauté et I'ingéniosité, n'importe
lesquels des articles sui