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RESUME JURIDIQUE

Selon la loi et la jurisprudence, les revendications énoncées dans une demande de brevet
doivent respecter trois exigences fondamentales avant de pouvoir étre considérées comme des
revendications concernant une nouveauté. L'article 2 de la Loi sur les brevets définit le mot

«invention» en ces termes :

Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de
matieres, ainsi que tout perfectionnement de I'un d'eux, présentant le caractére de
la nouveauté et de 1'utilité.

En plus d'étre nouvelle et utile, I'invention doit également faire appel au génie inventif pour étre
brevetable. Ce principe est énoncé dans l'arrét Canadian Gypsum Co. Ltd. v. Gypsum, Lime &

Alabastine, Canada Ltd."

[TRADUCTION] Pour étre valable, le brevet doit étre fondé sur quelque chose de
plus qu'un procédé de fabrication nouveau et utile; il doit reposer d'une fagon ou
dune autre sur l'exercice du génie inventif : la réalisation de l'invention doit avoir

nécessité un élément original ou un élément créatif.

Aumilieu des années 1960, les tribunaux canadiens se sont inspirés d'une décision britannique
rendue dans le domaine chimique pour adopter un critére approprié au sujet de la non-évidence.
Ce critére, appelé la «question Cripps», est formulé en ces termes :

[TRADUCTION] ... Considérant [sic] 1'état de la chimie 2 la date de l'invention,
avec la documentation disponible dans ce domaine..., et ses connaissances
professionnelles générales, aurait-il semblé évident & un chimiste compétent qu'il
pouvait produire des agents thérapeutiques valables en réalisant des résorcines

supérieures d'alcoyle...??

Le critére de la non-évidence a évolué au fil des années et a été appliqué a tous les types de
technologie. Dans l'arrét Beloit Canada Ltd. c. Valmet OY, le juge Hugessen a formulé le critére

de l'évidence en ces termes a la page 294 :

I (1931)Ex.C.R. 180

2 Burns & Russell of Canada Ltd. v. Day & Campbell Limited (1966) Ex.C.R. 673, p. 681-682

3 (1986) 8 C.P.R. (3d) 289, p. 295
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Pour établir si une invention est évidente, il ne s'agit pas de se demander ce que des
inventeurs compétents ont ou auraient fait pour solutionner le probléme. Un
inventeur est par définition inventif. La pierre de touche classique de 1'évidence de
l'invention est le technicien versé dans son art mais qui ne posséde aucune étincelle
d'esprit inventif ou d'imagination; un parangon de déduction et de dextérité
completement dépourvu d'intuition; un triomphe de 1'hémisphére gauche sur le
droit. Il s'agit de se demander si, compte tenu de ['état de la technique et des
connaissances générales courantes qui existaient au moment ot I'invention aurait
été faite, cette créature mythique (monsieur tout-le-monde du domaine des brevets)
serait directement et facilement arrivée 2 la solution que préconise le brevet. C'est
un critére auquel il est trés difficile de satisfaire.

Le présent rapport vise & examiner la norme de non-évidence que le Bureau canadien des
brevets et les tribunaux canadiens appliquent et & déterminer si la norme est appliquée de la méme
fagon a différents domaines de technologie ainsi qu'a l'intérieur d'un domaine donné au fur et a
mesure que celui-ci évolue. Les conclusions de cet examen seront comparées aux normes et 4 la
pratique de certains autres territoires, principalement les Etats-Unis et I'Europe.

La détermination de 1'évidence est une question de fait. Dans tous les territoires, il faut
déterminer en quoi consiste 1'invention ou le probléme qu'elle vise & solutionner. Il faut ensuite
évaluer 1'état de la technique, qu'il s'agisse des techniques les plus rapprochées dont il est tenu
compte en Europe ou des techniques connues pertinentes qui sont examinées au Canada et aux
Etats-Unis. Une fois que I'état de la technique est connu, il faut savoir si une personne qui posséde
une compétence ordinaire dans le domaine ainsi que les connaissances relatives a 1'état de la
technique et les connaissances générales communes qu'elle est censée avoir considérerait
l'invention comme une nouveauté non évidente ou comme une nouveauté découlant d'une
démarche inventive.

Au cours de notre examen des décisions des tribunaux canadiens et de la Commission d'appel
des brevets, nous avons cherché 3 savoir si des critéres différents étaient appliqués a différents
types de technologie pour trancher la question de I'évidence. Le mot «critére» renvoie aux motifs
invoqués par la Commission d'appel des brevets et par les tribunaux canadiens pour accepter ou
rejeter une demande de brevet. L'hypothése que nous avons formulée tout au long de cet examen
était la suivante : sile Bureau canadien des brevets et les tribunaux canadiens ont accepté ou rejeté
les revendications en se fondant sur les mémes critéres pour chaque type de technologie, il sera
permis de dire que la méme norme s'applique aux différents domaines de technologie.

Apres avoir examiné les décisions publiées, nous sommes d'avis que les critéres appliqués par
les tribunaux et par le Bureau canadien des brevets pour trancher la question de I'évidence ne
différent pas d'un domaine a l'autre. Le critére formulé, qu'il s'agisse de la question Cripps initiale
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ou de celle qui a ét6 appliquée dans 'arrét Beecham Canada Ltd. c. Procter & Gamble Co.* ou, plus
wécemment, dans l'arrét Beloit Canada Ltd. c. Valmet OY’, est le méme pour tous les domaines de
technologie.

Ce qui nest pas constant et qui varie avec le temps et au cours de I'évolution d'une technologie,
c'est le point de comparaison au regard duquel la question de I'évidence doit &tre tranchée. Ce point
de comparaison réside dans le technicien qualifié mais peu imaginatif, auquel il faut ajouter ses
connaissances générales courantes et 1'état de la technique pertinent.

Au fur et 2 mesure qu'une technologie évolue, la compétence et les connaissances générales
courantes de l'ouvrier ordinaire dans le domaine concerné augmentent. C'est ce point de
comparaison, au regard duquel la question de 1'évidence est tranchée, qui change au fur et 3 mesure
que la technologie évolue. Ainsi, le critére de I'évidence est encore fondé sur la question Cripps,
initiale ou modifiée, mais les connaissances générales du technicien qualifié mais peu imaginatif
changent tout au long de 'évolution d'une technologie. De plus, la documentation et les donndes
dont il dispose pour déterminer 1'état de la technique (1’évidence) changent également au fur et a
mesure que la technologie évolue. Ce qui peut sembler évident ou non évident pour ce technicien
qualifié mais peu imaginatif changera en fonction de I'évolution de la technologie.

Les tribunaux canadiens ont reconnu ce principe, comme l'indique, notamment, 1'arrét
Monsanto Co. c. Commissaire des brevets®. Au fur et 2 mesure que la technologie évolue, les
connaissances du technicien non qualifié et les connaissances générales courantes dont il peut
s'inspirer évoluent également. Une conclusion semblable a également été tirée par suite de .
'examen de la norme d'évidence appliquée aux brevets chimiques’. A notre avis, la norme ne
change pas pendant l'évolution de la technologie; ce qui change, c'est le point de comparaison au
regard duquel la norme doit étre évaluée. Le point de comparaison en question évolue donc
constamment au méme rythme que la technologie concernée.

Aux Etats-Unis, une vive inquitude a été exprimée au sujet de l'application de la norme de
non-évidence au Bureau américain des brevets et des marques de commerce, notamment en ce qui
a trait aux techniques de la biotechnologie et de l'informatique, qui sont relativement nouvelles.
Dans ces domaines, il est généralement reconnu que la norme d'évidence appliquée était plus
élevée que dans d'autres domaines. Plusieurs raisons expliqueraient ce déséquilibre. Ainsi, un
grand nombre de nouveaux examinateurs dont la formation juridique est insuffisante sont affectés
a des dossiers concernant ces domaines. Certains estiment donc que les examinateurs agissent bien

4 (1982) 61 C.P.R. (2d) 1, p. 27
5 (1986) 8 C.P.R. (3d) 289, p. 295
§  (1979)42 C.P.R. (2d) 161

Bernard F. Roussin, Comparative Review of the Patentability Requirements for Chemical Products and Synthesis,
Canadian Patent Reporter, vol. 15, p. 49 4 67, 1952
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souvent comme des examinateurs d'ouvrages faits par des collégues oeuvrant en biotechnologie
plutot que comme des examinateurs de brevet. Dans bien des cas, ils consacrent plus de temps et
d'énergie 2 critiquer la science qu'a examiner la question de la brevetabilité. Dans certains cas,
notamment dans le domaine du logiciel, des dossiers de recherche incomplets constitueraient
également un probléme. Il est proposé que l'application de cette norme plus élevée dans ce
domaine s'explique principalement par la compétence supérieure dont les examinateurs spécialisés
en biotechnologie sont investis et dont ils se servent pour trancher la question de I'évidence. Ils
examinent peut-étre la demande de brevet non pas avec les yeux du technicien qualifié mais peu
imaginatif, mais avec leurs propres yeux, définissant peut-étre par le fait méme une compétence
plus élevée au technicien que ce que la loi exige. Il est donc proposé qu'aux Etats-Unis, notamment
dans le domaine de la biotechnologie, les examinateurs n'utilisent pas le point de comparaison qui
convient pour évaluer la question de I'évidence.

Au Canada, les examinateurs canadiens spécialisés en biotechnologie soulévent trés peu
d'objections fondées sur l'évidence. Ils estiment que, étant donné que cette technologie est trés
nouvelle, il est difficile de dire qu'une invention est évidente. A I'heure actuelle, les examinateurs
pensent que, comme peu de choses sont connues a ce sujet, ce domaine est trés imprévisible; c'est
pourquoi la plupart des inventions ne sont pas jugées évidentes. Ils reconnaissent toutefois qu'au
fur et Amesure que le domaine évoluera, la compétence de l'ouvrier ordinaire augmentera; il faut
donc s'attendre 2 une hausse du nombre de rejets fondés sur I'évidence de la part des examinateurs
canadiens spécialisés en biotechnologie. '

1l semble donc qu'a 1'heure actuelle, les examinateurs canadiens spécialisés en biotechnologie
ont fixé A un niveau trés bas le niveau de compétence du technicien ordinaire et les connaissances
générales courantes dont il se sert pour évaluer l'invention. L'évaluation par les examinateurs du
caractére imprévisible du domaine donne lieu a un probléme différent qui n'est pas observé aux
Etats-Unis. Au Canada, les examinateurs canadiens spécialisés en biotechnologie sont réticents
a accepter des revendications qui ne correspondent pas en tous points aux exemples fournis dans
la demande correspondante. Ils tentent donc de restreindre la demande a l'utilité prouvée de
'invention alléguée plutdt qu'a l'utilité prévue de celle-ci. Cette pratique va a l'encontre de la
jurisprudence canadienne et de la pratique suivie au Canada dans d'autres domaines. Ce probléme,
qui concerne en réalité le contenu de la divulgation et la définition d'une «prévision valable»,
déborde le cadre de la présente étude et n'a donc pas été examiné en profondeur.

Notre examen ne nous a donc pas permis de déceler d'éléments indiquant qu'une norme
d'évidence différente est appliquée d'un domaine a I'autre. En biotechnologie, la norme appliquée
est laméme que celle des autres domaines. Ce qui change, c'est le point de comparaison au regard
duquel l'invention est évaluée. Ce point de comparaison comprend la personne versée dans l'art,
les connaissances générales courantes que cette personne utilise pour faire I'évaluation et 'état de
la technique a l'aide duquel elle déterminera si l'invention est évidente ou non. Le niveau de
compétence d'une personne versée dans l'art varie d'un domaine a I'autre. Il varie également au fur
et 2 mesure que le domaine en question évolue. Ainsi, méme si la norme de non-évidence est la
méme d'un domaine 2 'autre ainsi qu'a l'intérieur d'un domaine technique, au fur et & mesure que
celui-ci se développe, ce qui change au cours de I'évolution de la technologie concernée, c'est le
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point de comparaison au regard duquel la question de 1'évidence doit étre tranchée. Ce point de
comparaison évolue constamment en fonction des faits de chaque affaire.

Les résultats de la présente étude ne nous incitent pas & conclure qu'une définition plus
exhaustive de la non-évidence est nécessaire. Les tribunaux canadiens ont établi des lignes
directrices claires pour définir la norme a ['égard de laquelle les inventions doivent étre évaludes.
Notre étude ne nous a pas permis de conclure qu'une norme différente était appliquée en fonction
du domaine.

Etant donné que la biotechnologie est encore une technologie relativement nouvelle, les
examinateurs canadiens spécialisés dans ce domaine ont tendance & examiner la portée des
connaissances générales communes d'une fagon plus restreinte comparativement a la pratique
suivie dans des domaines de technologie bien connus. Il est recommandé dans le présent rapport
que les examinateurs canadiens spécialisés en biotechnologie modifient le niveau de compétence
du technicien non qualifié et le niveau de ses connaissances générales courantes au fur et & mesure
que le domaine évolue afin d'utiliser le point de comparaison qui convient pour évaluer l'invention.

Il est également recommandé qu'une étude plus poussée de la question du contenu de la
divulgation et de I'utilité prévue soit mende, notamment en ce qui a trait aux inventions relevant
de la biotechnologie comparativement aux autres inventions. Tel qu'il est mentionné plus haut, les
examinateurs canadiens spécialisés en biotechnologie estiment a 1'heure actuelle que le degré de
prévisibilité dans ce domaine est trés bas. Ils sont donc réticents a admettre les revendications qui
débordent le cadre des exemples précis fournis dans les demandes de brevet et sont disposés a
admettre uniquement les revendications qui portent sur l'utilité prouvée plutét que sur I'utilité
prévue.




1.1 Objet du xapport

[TRADUCTION] Personne cependant ne m'a dit, et personne, je suppose, ne me dira
jamais quelle est la caractéristique ou qualité exacte qui permet de distinguer une
invention d'un perfectionnement en atelier. Le jour est le jour et la nuit est la nuit,
mais qui peut dire quand finit le jour ou encore quand commence la nuit?®

A 'exception du législateur, personne n'a réussi a décrire la différence entre une
amélioration qui est évidente parce qu'elle constitue un perfectionnement en atelier
et une autre qui témoigne d'un esprit inventif. Un des problémes réside dans
I'absence de norme objective d'invention. Ce qui pourrait étre considéré comme
original pour les uns pourrait sembler évident pour d'autres.’

Le deuxi¢me extrait, tiré de 'arrét The King v. Uhlemann Optical Co., renvoie erronément, 3
mon avis, 2 une définition législative de la différence entre 1'évidence et le génie inventif. En 1950,
année ou ces commentaires ont été formulés, cette définition n'existait pas. La deuxiéme partie de
cette citation et l'extrait précédent démontrent que la question de savoir si nous sommes en
présence d'une invention ou d'une découverte qui témoigne d'un esprit inventif est une question
subjective. Clest pour cette raison qu'il est si difficile d'établir une norme d'invention. Néanmoins,
au cours des années qui ont suivi, les tribunaux ont adopté une norme de non-évidence qu'ils ont
perfectionnée avec le temps. Cette norme est appliquée a tous les types d'invention, que ce soit
dans le domaine de 1'électricité, de la chimie, de la mécanique ou de la biologie.

Aux Etats-Unis, certains ont formulé des préoccupations au sujet de I'application de la norme
de non-évidence au United States Patent and Trademark Office (bureau américain des brevets et
des marques de commerce), compte tenu, surtout, des nouvelles techniques lides & la
biotechnologie, & 1'¢lectronique et & l'informatique'’. Dans ces domaines, il y a consensu général
pour dire que les examinateurs appliquent la norme de non-évidence d'une fagon trop stricte.

Samuel Parkes & Co. Ld. v. Cocker Brothers Ld. (1929), 46 R.P.C. 241, p. 248
The King v. Uhlemann Optical Company, Canadian Law Report, 1950, C.E. 142

D'autres explications seront données a ce sujet dans le rapport, notamment un résumé des commentaires formulés
au cours d'audiences publiques sur la norme de la non-évidence qui ont été tenues le 20 juillet 1994 au bureau
américain des brevets et des marques de commerce.
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Le présent rapport vise donc a examiner la norme de non-évidence qu'appliquent le Bureau
canadien des brevets et les tribunaux canadiens et & déterminer si la norme est appliquée de la
méme fagon & différents domaines de technologie ainsi qu'a l'intérieur d'un domaine donné, compte
tenu de 'évolution de celui-ci.

Les conclusions de la présente étude seront comparées aux normes et aux suivies appliqués dans
d'autres territoires, notamment aux Etats-Unis et en Europe.




2.1 Introduction

Selon la loi et la jurisprudence, les revendications énoncées dans une demande de brevet
doivent respecter trois exigences fondamentales avant de pouvoir étre considérées comme des
revendications concernant une nouveauté. L'article 2 de la Loi sur les brevets définit le mot
«invention» en ces termes :

Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de
matiéres, ainsi que tout perfectionnement de 1'un d'eux, présentant le caractére de
la nouveauté et de l'utilité.

La nouveauté et l'utilité ne sont pas les seules exigences liées a la brevetabilité. Pour étre
brevetable, l'invention doit également étre fondée sur une conception originale. Ce principe est
énoncé dans l'arrét Canadian Gypsum Co. Ltd. v. Gypsum, Lime & Alabastine, Canada Ltd."" :

[TRADUCTION] Pour étre valable, le brevet doit étre fondé sur quelque chose de
plus qu'un procédé de fabrication nouveau et utile; il doit reposer d'une fagon ou
d'une autre sur l'exercice du génie inventif : la réalisation de l'invention doit avoir
nécessité un élément original ou un élément créatif.

A I'heure actuelle, la Loi sur les brevets du Canada ne comporte aucune exigence lide 4 la «non-
évidence». Cette situation sera cependant modifiée lorsque le Projet de loi S-17, qui a regu la
sanction royale le 6 mai 1993, entrera en vigueur lors de l'adoption de réglements habilitants. Voici
en effet le libellé de l'article 28.3 de Loi sur les brevets modifiée :

L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas, 4 la date
de la revendication, étre évident pour une personne versée dans l'art ou la science
dont reléve l'objet, eu égard a toute communication :

a) qui a été faite, plus d'un an avant la date de dép6t de la demande, par le
demandeur ouun tiers ayant obtenu de lui l'information a cet égard de fagon
directe ou autrement, de maniére telle qu'elle est devenue accessible au
public au Canada ou ailleurs;

o (1931) R. CE. 180
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D) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication
de maniére telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou
ailleurs.

Dans le présent chapitre, au cours de I'examen de la norme canadienne de non-évidence, nous
analyserons d'abord la norme actuellement appliquée pour évaluer les inventions canadiennes et
nous passerons bri¢vement en revue l'évolution de cette norme. Tout au long de cet examen, une
description et une définition significatives des éléments suivants seront présentées :

(1) critere de la non-évidence;

(2) technicien qualifié mais peu imaginatif;

(3) date pertinente pour l'évaluation de la non-évidence;
(4) connaissances générales courantes;

(5) antériorité (état de la technique);

(6) facteurs secondaires.

Aprés avoir décrit la norme de non-évidence, nous déterminerons comment cette norme a été
appliquée par I'Office de la propriété intellectuelle du Canada et par les tribunaux canadiens dans
différents domaines de technologie et au cours du cycle de vie d'une technologie donnée. A cette
fin, les décisions canadiennes pertinentes, dont celles du Bureau des brevets (Commission d'appel
des brevets et commissaire) et des tribunaux, seront examinées et résumées.

2.2  Critére de la non-évidence
2.2.1 L'évolution du critére de la non-évidence

Dans la jurisprudence canadienne, la nécessité d'une «invention» qui est le «fruit du génie
inventif> a été reconnue dés le début du XX° siécle, mais ce n'est qu'au milieu des années 1960 que
les tribunaux canadiens ont adopté un critére satisfaisant au sujet de la non-évidence. Dans l'arrét
Burns & Russell of Can. Ltd. v. Day & Campbell Ltd."2, 1a Cour de I'Echiquier a reconnu que la
«question Cripps», qui était devenue largement reconnue au Royaume-Uni, constituait un critére
satisfaisant pour déterminer s'il y avait évidence dans un cas donné; cependant, comme l'indique
la citation qui suit, le critére n'a pas été appliqué dans cette affaire.

[TRADUCTION] En Grande-Bretagne, la «question Cripps» (telle qu'elle a été
appelée dans cette affaire dont elle tire son nom) est la suivante :

2 (1966) R.C.E. 673, p. 681-682
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Dans l'arrét Farbwerke Hoechst A.G. c. Halocarbon (Ontario) Ltd.”, la Cour supréme du

[TRADUCTION] ... Considérant [sic] 1'état de la chimie a la date de
l'invention, avec la documentation disponible dans ce domaine... et ses
connaissances professionnelles générales, aurait-il semblé évident, & un
chimiste compétent, qu'il pouvait produire des agents thérapeutiques ayant
de la valeur en réalisant des résorcines supérieures d'alcoyle...?

Si cette question était modifiée de fagon a devenir compatible avec le droit sur les
brevets du Canada, afin que nous puissions 1'appliquer en I'espéce pour déterminer
si nous sommes en présence ou non d'une invention, il faudrait remplacer les mots
«a la date du brevet» par les mots «a la date de I’invention».

Il y aurait peut-étre lieu d'utiliser cette question ainsi modifiée dans certaines
affaires canadiennes en matiére de brevet pour déterminer si une invention existe
ounon; cependant, dans le cas qui nous occupe, je n'ai pas l'intention de rédiger et
d'utiliser une question de cette nature.

Canada a approuvé la «question Cripps». Le juge Pigeon s'est exprimé comme suit :

A mon avis, cet énoncé de I'exigence relative a I'esprit inventif va trop loin.- Trés
peu d'inventions sont des découvertes imprévues. Pratiquement tous les travaux de
recherches suivent l'orientation donnée par 1'état de la technique. Dans ces
conditions et avec l'avantage du recul, il y aurait presque toujours moyen de dire
qu'il n'y a aucun esprit inventif dans les nouveaux perfectionnements parce que
chacun peut alors voir comment les réalisations antérieures montraient la voie. La
découverte de la pénicilline a constitué un progrés des plus importants, une grande
invention. Par la suite, nombre de personnes ont travaillé a la recherche d'autres
antibiotiques, soumettant méthodiquement a des tests des familles enti¢res de divers
micro-organismes autres que le penicillium notatatum. Ce travail de recherche s'est
soldé par la découverte de plusieurs antibiotiques comme la chloromycitine obtenue
du streptomyces venezuelae, tel que mentionné dans Laboratoire Pentagone c.
Parke, Davis & Co. ((1968), 55, C.P.R. 111, 69 D.L.R. (2d) 267, [1968] S.C.R. 307),
la tétracycline, dont il fut question dans American Cyanamid Co. v. Berk
Pharmaceuticals Ltd. ([1976] R.P.C. 231), ou le juge Whitford a dit (a la p. 257) :
[TRADUCTION] «Le chercheur patient a droit aux mémes avantages du monopole
d'exploitation que celui qui fait une découverte par chance ou par inspiration
soudaine». Je ne congois pas que l'on puisse avec succés contester des brevets
d'antibiotiques ou de procédés visant leur production, en disant que la découverte
de la pénicilline a ouvert la voie et qu'il n'y avait aucun esprit inventif dans la
recherche d'autres antibiotiques ainsi que dans les essais a faire et le

(1979) 42. C.P.R. (2d) 145, p. 155-157
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perfectionnement des procédés. A mon avis, la doctrine a été bien formulée par le
Conseil privé dans Pope Appliance Corporation c. Spanish River Pulp and Paper
Mills, Ld. ([1929] 1 D.L.R. 209, [1929] A.C. 269) o le vicomte Dunedin a dit (aux
p. 280 et 281) :

[TRADUCTION] ... Aprés tout, qu'est-ce qu'une invention? C'est trouver
quelque chose que personne d'autre n'a trouvé. C'est ce que Pope a fait pour
ce brevet. Il a trouvé que le papier adhérerait de la sorte et le probléme
pratique a €té résolu. Les savants juges d'instances inférieures disent que
quiconque a expérimenté les «dispositifs» et les «jets d'air» déja connus aurait
pu y arriver. Clest-a-dire que quelqu'un d'autre aurait pu l'inventer. Ily a
plusieurs exemples, dans différents domaines de la science, de chercheurs
indépendants qui ont fait la méme découverte. Cela ne veut pas dire que le
premier qui demande et obtient un brevet n'a pas un bon brevet.

Le résultat est le méme si I'on pose, comme I'a fait le juge de premiére instance
(Farbwerke Hoechst A.G. v. Halocarbon (Ontario) Ltd., (1974) 15 C.P.R. (2d), 105,
p. 113), la «question Cripps», au sujet de laquelle le vicomte Simon a dit, dans
Martin and Biro Swan Ltd. v. H. Millwood Ltd. ([1956] R.P.C. 125, aux p. 133 et
134):

[TRADUCTION] ... Vos Seigneuries ont au moins la possibilité de statuer
que I'état du droit sur ce point est bien énoncé par le lord juge Jenkins, dans
Allmanna Svenska Elekiriska A/B v. Burntisland Ship Building Coy. Ld.
(1952) 69 R.P.C. 63, et que la bonne question a se poser a été formulée par
sir Stafford Cripps, qui agissait comme avocat dans Sharpe & Dohme Inc.
v. Boots Pure Drug Coy. Ld. (1928) 45 R.P.C. 153, ala page 163 :

Considérant I'état de la chimie a la date de l'invention, aurait-il
semblé évident, & un chimiste compétent, qu'il pouvait produire des
agents thérapeutiques valables en réalisant des résorcines supérieures
au moyen des procédés de condensation et de réduction décrits. Si
la réponse est «<non», le brevet est valide, si c'est «oui», e brevet est
invalide.

Dans Canadian General Electric Co. v. Fada Radio Ltd. ([1930] 1 D.L.R. 449,
[1930] A.C. 97 ala page 101), le Conseil privé a dit :

[TRADUCTION] L'état du droit sur ce point est, de l'avis de leurs
Seigneuries, résumé avec justesse par le juge MacLean dans son jugement.
Le voici : «]l doit y avoir un exercice réel de 'esprit inventif, méme s’il peut
étre trés minime dans certains cas. Des modifications ou des améliorations
mineures peuvent donner des résultats importants et peuvent révéler une
. grande ingéniosité. Parfois, I'invention est le fruit d'une combinaison; si
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I'invention exige une réflexion, une ingéniosité et un savoir-faire
indépendants qui produisent, sous une forme distinctive, un résultat plus
satisfaisant, transforment un appareil relativement défectueux en un appareil
utile et efficace, rejettent les éléments mauvais et inutiles des tentatives
antérieures et retiennent ceux qui sont utiles et les fondent dans un dispositif
qui, pris dans son ensemble, est une nouveauté, il y a matiére 4 brevet. La
réalisation d'une nouvelle combinaison de dispositifs bien connus et leur
application & un but nouveau et utile, peuvent exiger une démarche
inventive et peut donner ouverture a un brevet.

La «question Cripps» a évolué au cours des années 1980. Dans l'arrét Beecham Canada Ltd. c.

Procter & Gamble Co.", le juge Urie a formulé la question comme suit :

La question est de savoir si, a I'époque de l'invention... un technicien qualifié mais
peuimaginatif, se fondant sur ses connaissances générales, sur ce qui avait été écrit
dans le domaine et sur les renseignements qu'il avait a sa disposition, aurait été
amené directement et sans aucune difficulté a [1]'invention.

Par ailleurs, dans l'arrét Beloit Canada Ltd. c. Valmet OY", le juge de premiére instance a

mentionné que la question a trancher n'est pas celle de savoir si le technicien qualifié mais peu
imaginatif serait amené directement et sans difficulté a réaliser l'invention, mais plutdt celle de
savoir s'il pourrait étre ainsi dirigé. Voici comment le juge Walsh s'est exprimé a ce sujet :

La question qui se pose est toutefois de savoir si les brevets contestés et les
agencements des presses déja employés au moment de la présumée invention,
ressemblaient suffisamment a ceux indiqués dans les brevets litigieux pour que,
selon ces témoins experts, quiconque au fait de la technique des machines
combinées ait pu concevoir un autre type de presse ou une variante de l'agencement
des presses envisagé pour atteindre l'objectif des brevets litigieux sans devoir faire
preuve, pour cela, du génie inventif qui justifie la délivrance d'un brevet.

En appel (Beloit Canada Ltd. c. Valmet 0Y)", 1a Cour d'appel a statué que, méme si elle est

admissible, la preuve d'expert doit étre traitée avec prudence :

14

15

16

(1982) 61 CP.R. (2d) 1, p. 27
(1984) 78 C.P.R. (2d) 1, p. 49

(1986) 8 C.P.R. (3d) 289, p. 295
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Une fois qu'elles ont été faites, toutes les inventions paraissent évidentes, et
spécialement pour un expert du domaine. Lorsque cet expert a été engagé pour
témoigner, l'infaillibilité de sa sagesse rétrospective est encore plus suspecte. Il est
si facile de dire, une fois que la solution préconisée par le brevet est connue :
«j'aurais pu faire cela»; avant d'accorder un poids quelconque a cette affirmation,
il faut obtenir une réponse satisfaisante a la question : «Pourquoi ne l'avez-vous pas
fait?».

Dans sa décision, le juge Hugessen a formulé le critére de I'évidence comme suit (page 294):

Pour établir si une invention est évidente, il ne s'agit pas de se demander ce que des
inventeurs compétents ont ou auraient fait pour solutionner le probléme. Un
inventeur est par définition inventif. La pierre de touche classique de 1'évidence de
l'invention est le technicien versé dans son art mais qui ne posséde aucune étincelle
d'esprit inventif ou d'imagination; un parangon de déduction et de dextérité
complétement dépourvu d'intuition; un triomphe de 'hémisphére gauche sur le
droit. Il s'agit de se demander si, compte tenu de I'état de la technique et des
connaissances générales courantes qui existaient au moment ou 'invention aurait
été faite, cette créature mythique (monsieur tout-le-monde du domaine des brevets)
serait directement et facilement arrivée a la solution que préconise le brevet. C'est
un critére auquel il est trés difficile de satisfaire.

Ainsi, la pierre de touche classique de l'évidence est le technicien versé dans son art, mais qui
ne possede aucune étincelle d'esprit inventif ou d'imagination. Ce qu'il faut savoir, c'est si cette
personne en serait arrivée directement et sans difficulté & la solution que préconise le brevet,
compte tenu de I'état de la technique et des connaissances générales courantes qui existaient & la
date de l'invention.

Une revue de la jurisprudence indique donc clairement que la question de savoir si une
invention est évidente dépendra de I'examen de quatre facteurs :

1. La définition de la personne versée dans l'art ou du technicien qualifié mais peu imaginatif,
qui est commentée plus loin;

2. Les connaissances générales courantes dans le domaine;
3. L'antériorité (1'état de la technique);

4. Certains éléments secondaires.
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Le niveau de compétence attribué & une personne versée dans l'art et le niveau de connaissances
générales courantes ont une grande importance pour évaluer I'évidence d'une invention. Par
conséquent, il importe de déterminer avec soin, dans chaque cas, qui est la personne versée dans
l'art, compte tenu de la nature de l'invention. Le niveau de connaissances générales courantes
dépendra ensuite partiellement de cette évaluation.

2.2.2 Le «technicien qualifié mais peu imaginatifs

Les tribunaux canadiens ont défini de bien des fagons le «technicien qualifié mais peu
imaginatifs, qui a été appelé tour & tour un «travailleur qualifié en atelier», un «ouvrier ordinaire»
ou un «<homme versé dans 'art».

Dans l'arét General Tire & Rubber Co. v. Firestone Tyre & Rubber Co., Ltd." le lord juge Sahs

mentionne que c'est au regard de cette personne qu'il faut déterminer si une invention est évidente
ou non :

[TRADUCTION] Pour interpréter le brevet en litige et pour tirer une conclusion sur
la question de I'évidence, s'il n'y a pas eu antériorité, nous devons nous placer dans
laposition d'un destinataire compétent 2 la date & laquelle le mémoire descriptif a
été publi€ le 20 novembre 1950. En effet, c'est & un destinataire compétent, c'est-a-
dire une personne raisonnablement bien versée dans l'art, que le mémoire descriptif
est censé étre adressé et c'est a la lumiére du niveau de connaissances générales
courantes de cette personne qu'il faut déterminer si l'invention était évidente ou non.

Harold G. Fox"® a résumé la définition du technicien compétent comme suit :

[TRADUCTION] Définition de I'expression «Quvrier ordinaire» : L'expression
«ouvrier ordinaire» peut &tre mal comprise. Elle renvoie 3 une personne
hypothétique possédant la compétence et les connaissances habituelles du domaine
visé par l'invention (Ernest Scragg & Sons Lid. v. Leesona Corpn. (1964), 26 Fox
Pat. C. 1., p. 54, ou, comme lord Reid 'a dit dans l'arrét Van der Lely N.V. v.
Bamfords Ltd., [1963] R.P.C. 61, p. 71, au destinataire typique du mémoire
descriptif, soit le genre de personne susceptible de fabriquer une machine de cette
nature) et qui est disposée a4 comprendre le mémoire descriptif qui lui est adressé
(dmerican Cyanamid Co. v. Charles E. Frosst & Co. (1965), 29 Fox Pat. C. 153, p.
223). Cette personne hypothétique a parfois été comparée 2 la «personne
raisonnable» utilisée comme critére dans les cas de négligence (Burns & Russell of

17 [1972] R.P.C. 457 (C.A.), p. 481-482

Canadian Patent Law & Practice, 4th Ed., (1969) Carswell, p. 184-186
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Canada Ltd. v. Day & Campbell Ltd. (1965), 31 Fox Pat. C. 36, p. 47). Elle est
considérée comme une personne qui tente de réussir et non comime une personne qui
recherche les difficultés ou qui s'attend & échouer (Unifloc Reagents Ltd. v.
Newstead Colliery Ltd. (1943), 60 R.P.C. 165, p. 185). Ainsi, lorsque le brevet
concerne la production d'une machine simple, 'ouvrier ordinaire en pareil cas sera
le simple mécanicien qui est capable de produire cette machine; toutefois, si le
brevet concerne un procédé trés complexe, que ce soit dans les domaines physique,
chimique ou électrique, l'ouvrier ordinaire sera nécessairement une personne qui
posseéde une formation trés poussée et qui, selon la complexité de la nature de
l'invention, doit apporter les mémes connaissances scientifiques hautement
spécialisées du domaine visé par l'invention (Minerals Separation North American
Corpn. v. Noranda Mines Ltd., [1947] Ex. C.R. 306, p. 317, 6 Fox Pat. C. 130,
p. 146; [1950] C.C.S. 36; (1952), 12 Fox Pat. C. 123; American Cyanamid Co. v.
Charles E. Frosst & Co. (1965), 29 Fox Pat. C. 153, p. 231; Unifloc Reagents Ltd.
v. Newstead Colliery Ltd. (1943), 60 R.P.C. 165, p. 185; Raleigh Cycle Co. Ltd. et
alv. H. Miller & Co. Lid., [1948] 1 All E.R. 308, p. 320; voir également De Forest
Phonofilm of Canada Ltd. v. Famous Players Canadian Corpn. Ltd., [1931] Ex. C.R.
27, Wandscheer et al. v. Sicard Ltd. (1947), 7 Fox Pat. C. 93, p. 106, [1948] R.C.S.
1,p. 15; Neilson v. Harford (1841), 1 W.P.C. 295, p. 314, 8 M. & W. 806, 11 L.J.
Ex. 20).

Il devient donc évident que 'expression «ouvrier ordinaire versé dans l'art» doit &tre
interprétée de fagon différente selon la catégorie du brevet. Un brevet portant sur
un procédé chimique complexe nécessitera forcément une plus grande compétence
technique pour &tre utilisé (Badische Anilin und Soda Fabrik v. Levinstein (1887),
4.R.P.C. 449; Edison v. Holland (1989), 6 R.P.C. 243, 280; Badische Anilin und
Soda Fabrik v. La Société Chimique des Usines du Rhéne (1897), 14, R.P.C. 875),
tandis que, dans le cas d'un brevet portant sur une amélioration mineure, quelques
instructions suffiront pour que l'ouvrier ordinaire le comprenne (Plimpton v.
Malcolmson (1876), 3 Ch.D. 536, 568; Incandescent Gas Light Co. v. De Mare
Incandescent Gas Light System (1896), 13 R.P.C. p. 327). Le mémoire descriptif
est donc adressé, non pas a l'ensemble des membres du public, dont bon nombre ne
connaissent pas l'objet du brevet, mais seulement aux personnes compétentes qui
possédent suffisamment de compétence pour pouvoir comprendre la nature de
I'invention (De Forest Phonofilm of Canada Ltd. v. Famous Players Canadian
Corpn. Ltd., [1931] Ex. C.R. 27; Société des Usines Chimiques Rhéne-Poulenc et
al. v. Jules R. Gilbert Ltd. et al. (1967), 35 Fox Pat. C. 174, p. 195, (1968), 38 Fox
Pat. C. 203; Edison v. Holland (1889), 6 R.P.C. 243, 277, 278, 280; Badische
Anilin und Soda Fabrik v. La Société Chimique des Usines du Rhéne (1897), 14
R.P.C. 875; British Thomson-Houston Co. Ltd. v. Charlesworth, Peebles & Co. Ltd.
et al. (1925), 42 R.P.C. 180, p. 208, par le lord Buckmaster; Naamlooze
Vennootschap de Bataafsche Petroleum Maatschappij's Application (1940), 57
R.P.C. 65, p. 69). Et cette compétence doit étre comprise comme signifiant une
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Plus récemment, dans 1'arrét Beloit Canada Ltd. v. Valmet OY", le critére servant a déterminer

compétence et une connaissance dans le domaine visé par l'invention, car un
mécanicien peut avoir une compétence ordinaire dans un domaine et non dans un
autre (Harmar v. Playne (1809), Dav. P.C. 318, par le lord Ellenborough, juge en
chef).

11 se peut qu'une personne possédant des connaissances scientifiques spécialisées ait
du mal a comprendre une directive contenue dans un brevet; cependant, si un
ouvrier ordinaire ne percgoit aucune difficulté, le mémoire descriptif sera jugé
suffisant (Badische Anilin und Soda Fabrik v. Levinstein (1887), 12 App. Cas. 710,
4 R.P.C. 449; Haskell Golf Ball Co. Ltd. v. Hutchinson (1905), 22 R.P.C. 478, p.
493). La catégorie d'ouvriers & examiner est, dans chaque cas, celle qui utilisera
l'invention ("Z" Electric Lamp Co. v. Marples (1910), 27 R.P.C. 305, 737; Osram
Lamp Works v. "Z" Electric Lamp Co. (1912), 29 R.P.C. 424). Un mémoire
descriptif peut donc étre adressé & plusieurs catégories d'«ouvriers ordinaires» et le
fait qu'une personne ait besoin de l'aide d'une personne compétente dans un autre
domaine pour bien le comprendre ne constitue pas une objection. Il n'est pas
nécessaire que le titulaire du brevet donne des instructions aux personnes qui ne
connaissent nullement la matiére visée par l'invention sur tout ce qu'elles doivent
savoir pour en comprendre 'objet. Comme le lord juge Lindley 1'a dit dans ['arrét
Edison and Swan Electric Light Co. v. Holland ((1889), 6 R.P.C. 243, p. 280) :
[TRADUCTION] «Méme si une catégorie de personnes comprend uné partie
seulement du mémoire descriptif et qu'une autre en saisit l'autre partie, il se peut que

.'le brevet soit valable». Dans Osram Lamp Works Ltd. v. Pope's Electric Lamp Co.

Ltd. (172 (1917),34 RP.C. 369, p. 391), le juge lord Parker a' commenté plus & fond
ce principe : [TRADUCTION] «I1 se peut qu'il soit nécessaire d'avoir recours a des
connaissances dans plusieurs domaines. Une partie des directives contenues dans
le mémoire descriptif devra peut-&tre étre exécutée par des mécaniciens compétents
et une autre par des chimistes compétents. En pareil cas, le mécanicien et le
chimiste sont censés collaborer pour atteindre 1'objectif visé de fagon que chacun
puisse combler les lacunes techniques de 1'autre (voir également l'arrét Burns &
Russell of Canada Ltd. v. Day & Campbell Ltd. (1965), 31 Fox Pat. C. 36, p. 48)».

I'évidence a été défini en ces termes :

La pierre de touche classique de 1'évidence de l'invention est le technicien versé
dans son art mais qui ne posseéde aucune étincelle d'esprit inventif ou d'imagination;
un parangon de déduction et de dextérité complétement dépourvu d'intuition; un
triomphe de I'hémisphére gauche sur le droit.

(1986) 8 C.P.R. (3d) 289, p. 295
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Ainsi, cette personne mythique qui doit trancher la question de I'évidence est le technicien versé
dans son art, mais qui ne posseéde aucune étincelle d'esprit inventif ou d'imagination; un triomphe
de I'hémisphére gauche sur le droit™. Cependant, il est reconnu depuis longtemps que cet ouvrier
ordinaire ou ce technicien qualifié mais peu imaginatif sera une personne différente selon les
catégories de brevets. L'ouvrier ordinaire ou le technicien qualifié est donc une personne qui
posséde la compétence et les connaissances habituelles correspondant au domaine visé par
l'invention. Par exemple, unbrevet portant sur un procédé chimique complexe sera nécessairement
adressé a une personne qui possede la compétence technique voulue pour utiliser I'invention qui
y est décrite.

De plus, il peut y avoir des cas ou I'utilisation de l'invention nécessite des connaissances et des
compétences dans deux domaines différents. Ainsi, dans l'arrét The Procter & Gamble Co. c.
Kimberly-Clark of Canada Ltd*', la Cour a statué que la personne a laquelle le brevet s'adresse ne
doit pas seulement &tre un fabricant de vétements, elle doit aussi avoir des connaissances de base
sur la chimie des élastiques thermorétractables. De la méme fagon, dans d'autres circonstances, trés
peu de directives suffiront pour que l'ouvrier ordinaire comprenne l'objet du brevet portant sur une
amélioration mineure et, en pareil cas, le niveau de compétence ne sera pas aussi élevé.

Ce principe a été réitéré dans le récent arrét Bayer Aktiengesellschaft v. Apotex Inc.”, ol la
Cour de 1'Ontario a statué comme suit :

[TRADUCTION] Il peut s'agir d'un groupe de travailleurs qualifiés, de scientifiques, de
techniciens qui apportent leur propre expertise au probléme, et ce, collectivement. «Cela est
particuliérement vrai lorsque l'invention se rapporte & une science ou & un art qui vise plusieurs
disciplines scientifiques». (Par le juge Wetson dans Mobil Oil Corp. c. Hercules Canada Inc.,
décision non publiée en date du 21 septembre 1994, C.F. 1" inst., p. 5 [maintenant publiée dans
57 C.P.R. (3d) 488, p. 494, 82 F.T.R. 211].)

Ainsi, le niveau et le type de compétence a attribuer au technicien qualifié mais peu imaginatif
dépendront des faits de chaque affaire.

Le niveau de compétence a attribuer & une personne versée dans l'art en ce qui a trait & une
invention biotechnologique peut couvrir l'ensemble du spectre. Si certaines inventions doivent
nécessairement recquérir une personne qui posséde un doctorat en biologie moléculaire, d'autres
pourront €tre présentées par une personne ayant un baccalauréat en sciences ou méme un diplome
collégial dans un domaine technique. Ce serait vrai dans le cas, notamment, d'une invention qui
constitue une amélioration trés simple d'un procédé. Comme c'est le cas dans les autres domaines,

2 Beloit Canada Ltd. c. Valmet OY (1986) 8 C.P.R. (3d) 289, p. 295
2 40 C.P.R. (3d) 1, p. 10-11

2 (1995) 60 C.P.R. (3d) 58
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il'y aura aussi des inventions a I'égard desquelles la personne versée dans 'art est un groupe formé
de personnes dont I'une posséde, par exemple, un doctorat en immunologie et 1'autre un doctorat
en biologie moléculaire ou dont l'une posséde un doctorat en immunologie ou en virologie, ou
encore dont l'une travaille dans I'industrie pharmaceutique et est compétente dans la préparation
de médicaments sous forme de comprimés et une autre posséde un doctorat en biologie
moléculaire. Ce dernier groupe pourrait étre une personne versée dans l'art de la préparation d'un
nouveau médicament fabriqué a I'aide de la technologie de recombinaison.

2.2.3 Evaluation de l'invention alléguée

Pour appliquer le critére de 1'évidence, il faut évaluer l'invention en question en interprétant
comme il se doit chacune des revendications du brevet. Il appartient au tribunal d'interpréter un
brevet conformément aux principes bien reconnus. Cette interprétation repose sur le critére de la
personne versée dans l'art et de sa compréhension du domaine. Cette personne versée dans 1art est
celle définie plus haut. Comme les revendications définissent le monopole légal, il faut
nécessairement les interpréter pour déterminer le sort d'un brevet. A cette fin, il est permis
d'examiner le reste du mémoire descriptif, mais uniquement pour comprendre les termes utilisés
dans les revendications; il n'est pas nécessaire de le faire lorsque ces termes sont dépourvus de
toute ambiguité et il n'y a pas lieu non plus de modifier la portée des revendications?.

La date par rapport 4 laquelle le brevet doit étre interprété est celle a laquelle il a été délivré®,
Il faut interpréter les revendications sans tenir compte de 1'état de la technique ou des consequences
que l'interprétation aura sur la question de la validité ou de la contrefagon.

2.2.4 Date pertinente

Tel qu'il est mentionné plus haut, lorsque la «question Cripps» a été adaptée a la pratique
canadienne au milieu des années 1960, elle a été modifiée de fagon a renvoyer 2 la date de
I'invention plutdt qu'a la date du brevet. Par conséquent, les questions touchant la compétence du
technicien qualifié mais peu imaginatif, 1'antériorité et les connaissances générales courantes du
technicien doivent étre tranchées a la date de l'invention. La date de l'invention et la fagon de la
déterminer ont fait couler beaucoup d'encre. Ainsi, dans 'arrét Christiani & Nielsen v. Rice®, la
Cour a dit ce qui suit :

»  Beecham Canada Ltd. c. Procter & Gamble Co. (1982), 61 C.P.R. (2d) 1, p. 27

#  Allied Signal Inc. v. DuPont Canada Inc. (1995) 61 C.P.R. (3d) 417, p. 426

25 [1930] R.C.S. 443, p. 456
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[TRADUCTION] Par conséquent, la date de la découverte de I'invention est la date
a laquelle l'inventeur peut prouver qu'il a formulé pour la premiére fois,
verbalement ou par écrit, une description qui permet de réaliser ce qui a été inventé.

Dans l'aét Ernest Scragg & Sons v. Leesona®®, le président Thorson, aprés avoir examiné cette
décision et d'autres décisions antérieures, a statué que le critére énoncé dans 'arrét Christiani &
Nielsen ne visait pas a remplacer 1'énoncé général formulé dans Permutit Co. v. Borrowman® et a
conclu en ces termes :

[TRADUCTION] II peut également &tre prouvé, dans le cas d'une invention d'un
appareil, que celui-ci a été fabriqué a cette date ou, s'il s'agit d'un procédé, que
celui-ci a été utilisé & cette date. Le fait essentiel & prouver, c'est qu'a la date
invoquée, l'invention ne constituait plus simplement une idée qui flottait dans
l'esprit de 'inventeur, mais avait été présentée sous une forine définie et réalisable.

... Bien entendu, la Cour examinera attentivement la preuve présentée au soutien de

l'argument d'un inventeur selon lequel il a fabriqué son invention bien avant la date
| de sa demande, mais la loi n'impose pas a l'inventeur un fardeau de la preuve plus
‘ lourd que celui qui s'applique habituellement en matiére civile.

L'article 28.3 modifié indique clairement la date pertinente pour trancher le sort d'une invention
oula question de l'évidence et la date de l'antériorité dont il peut étre tenu compte 2 cette fin. Le
critére de I'évidence doit étre appliqué a la date de la revendication. Voici la partie pertinente de
l'article 28.3 :

...ne doit pas, a la date de la revendication, étre évident pour une personne versée
dans l'art ou la science dont reléve l'objet,...

Le dossier d'antériorité dont la personne compétente peut tenir compte pour répondre a la
question de I'évidence se compose des données antérieures qui étaient publiquement accessibles
a la date de la revendication ou un an avant la date du dépot de la demande dans le cas de la
communication faite par le demandeur ou un tiers ayant obtenu directement ou indirectement de
lui l'information, comme l'indique l'article 28.3 :

% 45CPR.1,p. 32

‘ 27 [1926] 4 D.L.R. 285, p. 287, 43 R.P.C. 356
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... toute communication :

a) qui a été faite, plus d'un an avant la date de dép6t de la demande, par le
demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l'information a cet égard de fagon
directe ou autrement, de maniére telle qu'elle est devenue accessible au
public au Canada ou ailleurs;

b) quia été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de
maniére telle quelle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

Enraison de la définition claire qui est donnée au sujet des dates pertinentes pour déterminer
I'évidence et les donndes antérieures pertinentes, il n'est pas nécessaire de s'attarder plus
longuement sur ces questions.

2.2.5 Connaissances générales courantes

La question de I'évidence, qui est posée au technicien qualifié mais peu imaginatif, doit étre
examinée 2a la lumiére des connaissances générales courantes de cette personne et des
renseignements publiquement accessibles dans le domaine visé par l'invention. Les connaissances
générales, fréquemment appelées connaissances générales courantes, correspondent aux
connaissances qui, d'aprés la preuve présentée, ont été suffisamment disséminées et sont
suffisamment acceptées dans le domaine pour étre généralement connues et comprises par les
personnes qui, dans la vie de tous les jours, correspondent aux techniciens qualifiés dans le
domaine, mais peu imaginatifs. Les ouvrages et les renseignements disponibles dans le domaine,
qui se composent habituellement de documents écrits tels que des brevets (ou les demandes de
brevet publiées) et des articles scientifiques et techniques, ainsi que leur utilisation antérieure
possible constituent ce qui est fréquemment appelé le dossier d'antériorité.

Les connaissances générales courantes ne correspondent pas nécessairement aux connaissances
publiquement accessibles. Ce sont des connaissances qui sont connues et acceptées dans une large
mesure par l'ensemble des techniciens versés dans le domaine et qui sont susceptibles de faire partie
de leur bagage technique.

Dans l'arrét Plimpton v. Malcolmson™, les commentaires suivants sont formulés :

[TRADUCTION] Lorsqu'on dit qu'une chose est connue du public et fait partie des
connaissances courantes, cela ne signifie évidemment pas que chaque membre du
public est au courant de cette chose. Ce serait absurde. Cela signifie que, s'il s'agit
d'un procédé de fabrication dans un domaine donné, les personnes qui oeuvrent dans
le domaine ont des connaissances a ce sujet; s'il s'agit d'une chose liée 3 une

28 (1876) 3 Ch.D. 531,p. 556
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invention chimique, les personnes versées en chimie ont également des
connaissances a ce sujet. Et il n'est pas nécessaire d'aller si loin. Il n'est pas
nécessaire de démontrer que I'ensemble de ces personnes ou méme une grande
partie de celles-ci sont au courant. Si un nombre suffisant le sont ou si la
communication est telle qu'il est permis de présumer que c'est le cas, il s'agira de
connaissances courantes.

Voici comment Fox® définit les connaissance courantes :

[TRADUCTION] Les éléments d'information ne deviennent des connaissances
courantes que lorsqu'ils sont généralement connus et acceptés sans réserve par la
majorité de ceux qui s'adonnent & cette technique particuliére, en d'autres termes,
lorsqu'ils font partie de I'ensemble des idées liées au domaine en question.

Les connaissances courantes (générales) ne comprennent pas les éléments de
documents donnés qui sont connus du public (Cluett, Peabody & Co. Inc. v.
Dominion Textile Co. Ltd., [1938] Ex. C.R. 47, p. 73; British Acoustic Films Ltd.
v. Nettlefold Productions (1936), 53 R.P.C. 221, p. 250, par le juge Luxmoore), mais
plutdt les connaissances susceptibles de faire partie du bagage technique d'un
spécialiste du domaine (dutomatic Coil Winder & Electrical Equipment Co. Ltd. v.
Taylor Electrical Instruments Ltd. (1943), 60 R.P.C. 111, p. 119, (1944), 61 R.P.C.
41, p. 43, notamment les connaissances tirées des directives données aux étudiants
et de la lecture d'ouvrages; Allmanna Svenska Elekiriska A/B v. Burntisland
Shipbuilding Co. Ltd. (1951), 68 R.P.C. 227, p. 236-237).

La preuve (des connaissances générales courantes) doit démontrer que la matiére
dubrevet en litige faisait partie du bagage technique des personnes versées dans le
domaine en question a la date de l'invention alléguée, ...

Dans l'arrét Cluett Peabody & Co., Inc. v. Dominion Textile Co. Ltd.*®, les commentaires
suivants sont formulés :

[TRADUCTION] Etant donné que l'utilisation antérieure constitue une autre
méthode de publication, il convient peut-étre de citer les remarques suivantes que
le juge Luxmore a formulées dans l'arrét British Acoustic Films Ld. et al. v.
Nettlefold Productions ((1936) 53, R.P.C. 221, p. 250) :

29

38

Canadian Patent Law & Practice, 4th Ed., (1969) Carswell, pages 103 4 107

[1938] Ex. C.R. 47, p. 73-74, par le président MacLean
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[TRADUCTION] A mon avis, pour prouver que les renseignements en
question constituent des connaissances générales courantes, il ne suffit pas
d'établir que la divulgation en est faite dans un article ou une série d'articles,
ou encore dans une revue scientifique, quelle que soit l'ampleur de la
distribution de cette revue, en l'absence d'une preuve indiquant que les
renseignements en question sont acceptés par la majorité de ceux qui
s'adonnent & la technique visée par les données. Des renseignements
divulgués dans un document scientifique ne deviendront pas des
connaissances génerales courantes du simple fait que de nombreux lecteurs
en ont pris connaissance et encore moins du fait que le document en
question fait 'objet d'une grande diffusion. Les renseignements en question
ne deviennent des connaissances générales que lorsqu'ils sont généralement
connus et acceptés sans réserve par la majorité de ceux qui s'adonnent a la
technique concernée ou, en d'autres termes, lorsqu'ils font partie de leur
bagage de connaissances liées au domaine. A mon avis, quels que soient les
autres éléments pouvant faire partie des connaissances générales courantes,
les documents, rapports, ouvrages scientifiques, etc, qui sont publiquement
accessibles n'en ont jamais fait partie. Les renseignements que possédent un
certain nombre de personnes au sujet d'une suggestion formulée en vue de
l'utilisation de la polarisation dans un appareil donné ne sauraient &tre
assimilés & des connaissances générales courantes. Il est difficile de
comprendre comment les renseignements concernant l'utilisation d'un objet
qui n'a jamais €t¢ employé dans un domaine donné peuvent étre considérés
comme des connaissances générales courantes dans le domaine.

2.2.6 Etatdela technique

En pratique, une personne qui conteste la validité d'un brevet saura ce qu'elle cherche et pourra,
rétrospectivement, choisir avec soin les documents les plus pertinents. Cependant, il a été décidé
que la méthode de l'examen rétrospectif n'était pas équitable a I'endroit des inventeurs. Une
personne qui fait face au méme probléme que l'inventeur doit se fonder sur la prévision®'. Deux
questions se posent. La premiére est celle de savoir si une personne qui fait une recherche dans les
ouvrages trouvera le document et 'autre consiste a déterminer si cette personne choisira et utilisera
les citations les plus appropriées de la grande quantité d’ouvrages disponibles. Tel qu'il est
mentionné dans 'arrét Eli Lilly c¢. Marzone a la page 35 :

Compte tenu de l'ensemble des références citées en défense et aprés examen de
l'interrogatoire principal et plus particuliérement des contre-interrogatoires, du
témoignage de Safe et de l'interrogatoire préalable, il est probable qu'au moment de

A Eli Lilly and Company et al. c. Marzone Chemicals Ltd, et al. (1978) 37 C.P.R. (2d) 1, p. 33; décision confirmée

(1978) 37 CPR. 3
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linvention, la plupart des références sur lesquelles se fondent la défense n'auraient pu
étre isolées par un chercheur aux prises avec le probléme qu'est venu résoudre la
découverte de la trifluraline. Ces références, telles qu'elles sont citées, sont des
passages soigneusement choisis tirés de la technique antérieure. Certaines ne portent
méme pas sur les herbicides et il est probable qu'aucune ne fasse partie du bagage des
connaissances générales. De plus, il serait étonnant qu'un chercheur s'aventure hors du
domaine des herbicides et fasse une sélection de références de la technique antérieure
semblable a celle qu'a faite ici la défense. Il est impossible de supposer, dans le cas
présent, qu'une telle recherche aurait été effectuée de toute fagon.

Il a été décidé que les données techniques antérieures devant &tre mises 4 la disposition du
technicien qualifié mais peu imaginatif se limitent & celles qui auraient été trouvées aprés une
«recherche diligente».

Un critere objectif devrait étre appliqué pour déterminer si la personne compétente
hypothétique aurait été au courant des données techniques antérieures invoquées.

Dans l'arrét Mahurkar c. Vas-Cath of Canada Ltd., le juge Strayer a dit ce qui suit :

' A l'examen de Iétat de la technique, les avocats du demandeur m'ont convaincu qu'il
y avait lieu d'appliquer un critére objectif pour déterminer si I'on pouvait
raisonnablement présumer qu'un technicien expérimenté hypothétique pourrait avoir
une connaissance de ces dispositifs antérieurs. Il semble y avoir suffisamment de
sources jurisprudentielles (voir, par ex., Eli Lilly & Co. c¢. Marzone Chemicals Ltd.
(1977), 37 C.P.R. (2d) 3 aux p. 34-5 (C.F. 1™ inst.); conf. C.P.R. (2d) 37, 22 N.R.
511 (C.A.F.); et les arréts cités dans Xerox of Canada Ltd. c. IBM Canada Ltd.
(1977), 33 C.P.R. (2d) 24, aux p. 48 &4 50 (C.F. 1¥ inst.)) pour appliquer un tel
critére. Les défenderesses n'ont rien produit qui montre qu'on devrait présumer
quun technicien expérimenté ordinaire aurait été au courant de tous ces dispositifs
antérieurs. J'ai vraiment du mal & croire qu'en 1981, un technicien expérimenté
ordinaire aurait eu connaissance de plusieurs des dispositifs antérieurs.

Si I'invention a permis de cortiger un probléme et de répondre 4 un besoin de longue date et que
personne n'a trouvé de renseignements utiles dans les ouvrages, cela signifiera que les citations
n'auraient pas été trouvées ni choisies”. Il doit étre démontré qu'une recherche diligente aurait
effectivement permis de trouver les renvois cités. Il ne suffit pas d'indiquer au spécialiste les

32 (1988) 18 C.P.R. (3d) 417 (C.F. 1™ inst.) aux p. 435 et 436, décision du juge Strayer, confirmée dans 32 C.P.R.
(3d) 409 (CAF)

‘ 3 Eli Lilly op cit p. 35
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catégories et les sous-catégories ou se trouvent les renseignements sur I'état de la technique au

Bureau des brevets et de lui demander simplement d'en confirmer 1'emplacement.

Dans l'arrét The Procter & Gamble Co. c. Kimberly-Clark Ltd.*, il est stipulé:

De toute évidence, les connaissances que cette personne imaginaire est censée
posséder sont les connaissances générales que le travailleur doué d'habiletés
moyennes aurait eues a 1'époque pertinente, ainsi que tous les renseignements qui
étaient, a 1’époque, a sa disposition dans des documents, y compris des brevets,
autrement dit la technique antérieure. D'autre part, il convient d'appliquer un critére
objectif pour établir si ce travailleur compétent hypothétique pouvait
raisonnablement étre censé connaitre la technique antérieure en question (Mahurkar
c. Vas-Cath of Canada Ltd. (1988) 18 C.P.R. (3d) 417 (C.F. 1" inst.), p. 435 et 436,
par le juge Strayer; conf. 32 C.P.R. (3d) 409 (C.A.F.)).

A cet égard, la défenderesse s'appuie sur le témoignage de Brenner pour dire qu'une
personne aurait pu trouver sans difficulté les brevets constituant la technique
antérieure sur lesquels elle s'est fondée en faisant une recherche au Bureau des
brevets américain dans des catégories portant sur la confection de ceintures de
pantalon extensibles et sur les méthodes employées pour rendre des tissus
extensibles vers la fin des années 60 (affidavit de Brenner, piéce D-44, paragraphes
122 19). Selon la défenderesse, il ressort de la recherche faite par Brenner que les
brevets Pohl, Néyret et Sheperd ainsi que les brevets britanniques du XIX® siecle
étaient relativement faciles a trouver dans le cadre d'une recherche sur I'état de la
technique (Brenner, page 3660).

Les avocats des demanderesses et de la défenderesse ont fait mention de I'arrét
General Tive & Rubber Co. c. Firestone Tyre & Rubber Co., Ltd.([1972] R.P.C. 457
(C.A)), p- 499-500), qui traite du caractére diligent d'une recherche :

[TRADUCTION] En ce qui concerne l'expression recherche diligente qui,
a ce qu'onnous a donné a entendre, a été employée pour la premiére fois par
lord Reid dans Technograph ([1971] F.S.R. 188, p. 193), nous la considérons
propre & décrire ce que doivent savoir des groupes de recherche travaillant
pour de grandes entreprises comme celles dont il est question dans 'arrét
Technograph et dans la présente espéce. De pareilles recherches peuvent
toutefois ne pas qu’entrainer de grosses dépenses, mais aussi soulever des
questions de priorités au sujet de l'utilisation de la main-d'oeuvre disponible.
Lamesure dans laquelle une recherche est appropriée dans un cas donné et
les résultats probables de cette recherche sont des questions de fait.

34

(1991) 40 C.P.R. (3d) 1 (C.F. 1™ inst.) aux pages 45 4 48, jugement du juge Teitelbaum
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En ce qui concerne la recherche faite par Brenner, ce n'est pas la méthodologie qu'il
a employée qui me préoccupe, mais le fait qu'on Iui a indiqué dans quelles
catégories et sous-catégories la technique antérieure était susceptible de se trouver,
de sorte qu'il n'a fait que confirmer son emplacement. On ne peut pas dire qu'il a
fait, & proprement parler, une recherche indépendante (Brenner, page 3641). Sil'on
avait dit a Brenner, en tant qu'expert : «allez voir ce que vous pouvez trouver» et
que celui-ci était revenu en disant : «Je n'ai pas réussi & trouver les brevets en
question» ou «J'ai trouvé les brevets en question» (ceux sur lesquels la défenderesse
s'est fondée), je serais alors persuadé qu'une recherche raisonnable et diligente a été
faite. Jemploie ces deux mots en faisant remarquer quune recherche est tenue pour
raisonnable lorsqu'elle est a tout le moins diligente.

Si je comprends bien, les demanderesses ont fait des recherches, mais aucune
preuve n'a été produite au sujet du résultat de ces recherches. Peut-&tre qu'elles ont
trouvé une partie de la technique antérieure. D'aprés la preuve, toutefois, il n'est pas
siir qu'une recherche diligente aurait permis de trouver les brevets constituant la
technique antérieure sur lesquels la défenderesse s'est fondée. Par conséquent,
lorsque je me mets a la place de la personne compétente imaginaire qui, en 1969,
aurait été aux prises avec le probleme Althouse, je dois tenir compte des
connaissances générales courantes de cette personne mais, contrairement a ce qu'a
laissé entendre la défenderesse, cela ne comprendrait pas les brevets constituant la
technique antérieure parce que je suis arrivé & la conclusion qu'une recherche
diligente n'aurait pas permis de les trouver. En conséquence, dans la présente
espéce, I'évidence de l'invention sera évaluée en fonction de ce qui était connu ou
fait dans l'industrie, c'est-a-dire les connaissances générales courantes. Il convient
aussi de rappeler que le brevet s'adresse & une personne douée d'habiletés moyennes
dans l'industrie du vétement et ayant une connaissance de la chimie des polyméres.

2.2.7 Eléments secondaires

Certains éléments secondaires peuvent fournir une aide objective permettant d'évaluer la
question de I'évidence. Le plus connu de ces éléments secondaires est le succés commercial. Parmi
les autres facteurs secondaires, mentionnons le besoin de longue date, les efforts déployés par
d'autres pour résoudre le probléme, l'acceptation par le public concerné et les perfectionnements
contemporains réalisés par d'autres.
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Dans l'arrét Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp.”, le juge Décary a dit ce qui suit :

Le succeés commercial considéré isolément n'est pas une preuve concluante
d'inventivité; cependant, lorsque, comme en l'espéce, il constitue un élément parmi
de nombreux autres, il faut en tenir compte. Comme le déclare la Cour supréme du
Canada dans l'arrét The King c¢. Uhlemann Optical Co. ((1949), 11 C.P.R. 26, [1950]
Ex. C.R. 142, 10 Fox Pat. C. 24), p. 106, par le juge en chef Rinfret) :

[TRADUCTION] Le succés commercial de l'invention, s'il n'est pas
concluant, est du moins en l'espéce un élément qui permet clairement de
conclure que le brevet en litige résolvait le probléme et satisfaisait au besoin
que les avantages que l'invention comportait nécessitaient une démarche
créative qu'Uhlemann a été le premier 2 faire...

et comme la présente Cour 'a déclaré dans l'arrét Cutter (Canada) Ltd c. Baxter
Travenol Laboratories Ltd. ((1983), 68 C.P.R. (2d) 179, aux pages 189 et 191, 45
N.R. 393, par le juge en chef Thurlow) :

Le fait que le dispositif breveté représentait un net progrés dans le domaine
me semble confirmé par 1'accueil qui lui a été réservé dans le commerce et
par l'utilisation trés importante qui en a été faite au Canada et a I'étranger. .

... Il faut également se rappeler que la preuve a démontré que le dispositif
breveté constitue un progrés important de la technique, qu'il a regu un
accueil des plus considérables sur le marché tout en s'avérant un succés au
plan commercial. A défaut d'autre chose, cela indique qu'il s'agit d'un
dispositif pratique, ce qu'on ne peut pas dire de certains objets brevetés de
la technique connue. Fallait-il faire preuve d'esprit inventif pour concevoir
l'invention ou suffisait-il d'un simple effort de bricolage.

Dans Energy Absorption Systems c. Y. Boissonneault & Fils*°, le juge Pinard s'est exprimé en
ces termes :

De plus, le succés commercial est un facteur secondaire mais pertinent dont il faut
tenir compte pour aborder la question de I'exigence d'une activité inventive (voir E/i
Lilly & Co. c. Marzone Chemical Ltd. (1977),37 C.P.R. (2d) 3, par le juge Gibson
aux pages 21 et 36; Beloit Canada Ltd. c. Valmbeginset OY (1984) 78 C.P.R. (2d)
1,49, par le juge Hugessen, p. 296, et The King c¢. Uhlemann Optical Co. (1949), 11

3 (1991) 35 C.P.R. (3d) (CAF) aux pages 367 et 368, jugement du juge Décary

% (1990), 30 C.P.R. (3d) 420 (C.F. 1™ inst.) aux pages 463-464, jugement du juge Pinard
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C.P.R. 26, [1950] Ex. C.R. 142, 10 Fox Pat. C. 24, p. 105-106). En l'espéce, la

preuve du succeés commercial a été bien établie. M. Denman a fait savoir que la

cartouche inventée a été acceptée d'emblée par les responsables de la sécurité des

routes et que, peu de temps aprés son introduction sur le marché, elle a trés vite

remplacé les autres absorbeurs d'énergie téléscopiques de la demanderesse.

M. Denman a produit un tableau illustrant la croissance rapide de la cartouche Hex-

Foam qui se situe entre zéro pour cent des ventes d'absorbeurs d'énergic
télescopiques effectudes par la demanderesse en janvier 1981 & 100 pour cent de ces

ventes vers juillet 1982.

Compte tenu de la preuve dans ce cas d'un probléme et de sa solution (la nécessité
de supporter une collision avec un véhicule de 1 800 livres sans affaiblissement de
la structure et de la capacité de détournement d'un amortisseur d'impact, et la
découverte d'un produit plus 1éger remplagant le matériau télescopique d'absorption
d'énergie et devant étre installé dans des alvéoles de l'amortisseur d'impact), et de
l'inexistence de la preuve d'une publicité inhabituelle ou excessive, le succés
commercial constitue une preuve convaincante de I'invention.

2.2.8 Résumé

[TRADUCTION] «Le jour est le jour et la nuit est la nuit, mais qui peut dire quand
le jour finit ou encore quand commence la nuit?*’ -

Pour quune invention soit évidente, le travailleur qualifié mais peu imaginatif doit y étre mené
[TRADUCTION] «directement et sans probléme», 4 I'aide de ses connaissances générales courantes
et de la documentation disponible sur 1'état de la technique (I'expression est tirée de 1'arrét Xerox
of Can. Ltd. c. LB.M. Can Ltd.*®). Par ailleurs, selon la position reconnue, une simple étincelle
desprit inventif suffit pour que le brevet soit valable. L'esprit inventif peut étre présent méme s'il
n'était pas difficile de réaliser I'idée aprés sa conception. L'invention ne saurait étre considérée
comme une invention évidente au seul motif qu'elle est simple.

Dans l'arrét Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp.”, le juge Décary a dit ce qui suit :
Il est bien établi qu'une simple «parcelle d'invention» est suffisante pour appuyer la

validité dun brevet. Comme le juge Tomlin le dit dans I'arrét Samuel Parkes & Co.
c. Cocker Bros. ((1929), 46 R.P.C. 241, p. 248 (C.A.)), approuvé par le juge Rinfret

3 Samuel Parkes & Co. Ld. v. Cocker Brothers Ld. (1929) 46 R.P.C. 241, p. 248
3B (1977)33 CP.R. (2d) 24, p. 53

3 (1991) 35 C.P.R. (3d) aux pages 350 & 365 et 367, décision du juge Décary, J.C.A.
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dans 7he King c. Uhlemann Optical Co. ((1949), 11 C.P.R. 26, [1950] Ex. C.R. 142,
10 Fox Pat. C. 24), page 105 :

[TRADUCTION] Personne cependant ne m'a dit, et personne, je suppose, ne
me dira jamais quelle est la caractéristique ou qualité exacte qui permet de
distinguer une invention dun perfectionnement en atelier. Le jour est le jour
et la nuit est la nuit, mais qui peut dire quand finit le jour ou encore quand
commence la nuit?... En vérité, pour peu que 'on ait découvert, comme je
I'ai fait en l'espéce, que le probléme était sans solution depuis plusieurs
années, que l'appareil est en fait nouveaun et supérieur a ce qui existait
auparavant et a été largement utilisé, de préférence aux appareils
subsidiaires, il est, je crois, pratiquement impossible d'affirmer qu'on ne
retrouve pas cette parcelle d'invention nécessaire au brevet.

...Dés lors qu'il est établi qu'un technicien versé dans l'art, mais n'ayant pas la
moindre imagination, n'aurait pu concevoir de son propre chef ce qui a été congu
par les inventeurs, il importe peu qu'il soit facile ou non, aprés coup, d'imaginer la
fagon de mettre I'idée a exécution. Comme le fait remarquer mon collégue le juge
Marceau dans les motifs concordants dont j'ai pris connaissance, l'inventivité peut
coexister avec la facilité et avec la simplicité. A l'arrét britannique Hickston's qu'il
mentionne, j'ajouterais les arréts canadiens The King v. Uhlemann Optical Co.
((1949), 11 CP.R. 26,[1950] Ex. C.R. 142, 10 Fox Pat. C. 24), p. 105-6, et De Frees
& Betts Machine Co. v. Dominion Auto Accessories Ltd. ((1963), 44 C.P.R. 74,
[1964] Ex. C.R. 331, 25 Fox Pat. C.5 [conf. 47 C.P.R. 12, [1965] R.C.S. 599, 30 Fox
Pat. C. 204]), p. 108-11.

Il ne convient pas de se fonder sur une analyse ex post facto de l'invention.

Dans l'arrét Beloit v. Valmet ™, le juge Hugessen s'est exprimé comme suit :

Bien que, a mon avis, le témoignage d'un expert soit a juste titre recevable méme
quand il porte sur une question «décisive» comme I'évidence de 'invention, il me
semble qu'il doit étre considéré avec beaucoup de soins.

Une fois qu'elles ont été faites, toutes les inventions paraissent évidentes, et
spécialement pour un expert du domaine. Lorsque cet expert a ét€ engagé pour
témoigner, l'infaillibilité de sa sagesse rétrospective est encore plus suspecte. Il est
si facile de dire, une fois que la solution préconisée par le brevet est connue :
«j'aurais pu faire cela»; avant d'accorder un poids quelconque a cette affirmation,

40

(1986) 8 C.P.R. (3d) 289, p. 295 (CAF), décision du juge Hugessen, J.C.A.
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il faut obtenir une réponse satisfaisante a la question : «Pourquoi ne l'avez-vous pas
fait?».

Enfin, dans l'artét Farbwerke Hoechst A.G. c¢. Halocarbon (Ontario) Ltd.", le juge Pigeon a
formulé les commentaires suivants :

Jaimerais également attirer l'attention sur les propos suivants de lord Diplock dans
Technograph Printed Circuits Ltd. v. Mills & Rockley (Electronics) Ltd. ([1972]
R.P.C.346) alap.362:

[TRADUCTION] ... Une fois qu'une invention est réalisée, il est généralement
possible d'imaginer les étapes qui ont pu conduire l'inventeur a l'invention qu'il
revendique dans son mémoire descriptif s'il est parti de quelque chose qui était déja
connu. Mais c'est seulement parce que l'invention a été réalisée et s'est avérée une
réussite qu'il est possible d'imaginer & partir de quoi et par quelles étapes
particuliéres l'inventeur a pu arriver a son invention. Il est possible que, prise
isolément, aucune des étapes qu'il est maintenant possible d'imaginer ne paraisse
étre le fruit d'un esprit inventif. Il est improbable que cette reconstruction a
posteriori corresponde au cheminement suivi par l'inventeur et, méme si ¢'était le

. cas, l'esprit inventif réside dans l'intuition que le résultat final visé par l'inventeur
pouvait &tre obtenu a partir de ce point de départ et dans son choix des étapes
particulieres qui ont conduit a ce résultat..”

La question de l'analyse ex post facto est également commentée dans l'arrét Reading & Bates
Construction c. Baker Energy Corp.*” :

I1 est toujours nécessaire, lorsque I'on examine une question d'évidence, de faire
preuve de prudence pour échapper aux dangers inhérents & l'analyse rétrospective.
L'idée sous-jacente a l'expression selon laquelle une personne en «sait plus aprés le
fait» (mé&me en ce qui concerne les inventions) a été exprimée dés 1667 dans le
passage poétique qui suit (John Milton, Paradise Lost, Livre VI, lignes 498-501) :

Tous admirérent l'invention, chacun s'étonna

De n'avoir pas été l'inventeur; tant parait aisée

Une fois trouvée la chose que, non trouvée encore, la plupart auraient crue
Impossible

2 (1979) 42. C.P.R. (2d) 145, p. 157, par le juge Pigeon

42 (1987) 18 C.P.R. (3d) 180 (CAF) p. 188, décision dans laquelle le juge Stone, I.C.A., confirme la décision publiée

. dans 13 C.P.R. (3d) 410
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En matiére de brevets, cette notion a été exprimée en termes juridiques par lord
Russel of Killowen dans 'affaire Non-Drip Measure Co. Ltd. v. Stranger's Ltd.
((1943), 60R.P.C. 135, p. 142 (H.L.)), ot il a été dit : [TRADUCTION] «Rien n'est
plus facile que d'affirmer, aprés le fait, qu'une chose était évidente et ne présentait
aucun caractére inventif, Ce point de vue a été récemment repris par mon collegue
le juge Hugessen dans l'affaire Beloit c. Valmet ((1986) 8 C.P.R. (3d) 289, p. 296).

En résumé, les tribunaux canadiens ont généralement accepté la «question Cripps», adaptée a
la pratique canadienne, pour évaluer le caractére inventif d'une découverte ou I'absence d'évidence
de celle-ci. Ainsi, la demande de brevet doit porter sur un objet qui ne viendrait pas facilement &
'esprit d'un technicien qualifié mais peu imaginatif qui examine le probléme a l'aide de ses
connaissances générales courantes et de la documentation pertinente sur I'état de la technique. Pour
trancher le sort d'une invention, il faut éviter d'utiliser l'analyse ex post facto et se rappeler qu'une
seule étincelle d'esprit inventif suffit pour dire que l'invention n'était pas évidente. De plus, pour
trancher cette question, il convient également d'examiner certains éléments secondaires selon la
situation a l'étude.

23 L'apnlication de 1 _évid Canad
2.3.1 Introduction

Il est bien reconnu, dans le domaine, que la détermination de 'absence d'évidence d'une
invention repose uniquement sur une analyse des faits. Il est impossible de commenter cette
question ou de définir une personne versée dans l'art en termes absolus. De fagon générale, la fagon
dont le technicien qualifié mais peu imaginatif ou la personne versée dans l'art est défini ou encore
la fagon dont les connaissances générales courantes sont déterminées sera la méme dans chaque
cas, quel que soit le domaine de technologie ou le stade d'évolution particulier de celle-ci. Ce qui
sera différent pour chaque technologie et pour chaque époque, ce sont les particularités. Ainsi, une
personne versée dans l'art dans le cas d'une invention en matiére de biochimie sera totalement
différente de la personne versée dans 'art aux fins d'une invention dans le domaine mécanique.
Toutefois, la fagon dont la personne sera définie sera la méme d'un domaine a 'autre. Ainsi,
comme nous le verrons, les tribunaux ont élaboré des critéres servant a définir les expressions
susmentionnées. Cependant, pour chaque invention examinée, les définitions et les résultats
spécifiques varieront en fonction des faits de la situation. Sur ce point, les commentaires suivants
ont été formulés dans 'arrét Sommerville Paper Boxes Ltd. et al v. Cormier et al® :

[TRADUCTION] Les questions d'invention et d'antériorité sont des questions de
fait. Aucune régle générale ne peut étre formulée pour déterminer si, dans un cas
donné, nous sommes en présence d'une invention ou si une publication sur I'état de

3 Sommerville Paper Boxes Ltd, et al v. Cormier et al (1939) 2 C.P.R. 181 (C.E)
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la technique constitue une anticipation. Chaque cas doit étre tranché en fonction
des circonstances qui lui sont propres.

Il est difficile de déterminer, dans un cas donné, si nous sommes en présence d'une «invention»
ou si l'invention alléguée est évidente ou non. L'invention représente un perfectionnement
incommensurable par rapport a la technique antérieure. Dans 'arrét Samuel Parkes & Co. Ld. v.
Cocker Brothers Ld.*, le juge Tomlin a bien exprimé la difficulté de cette tiche lorsqu'il a dit ce
qui suit :

[TRADUCTION] Personne cependant ne m'a dit, et personne, je suppose, ne me dira
Jjamais quelle est la caractéristique ou qualité exacte qui permet de distinguer une
invention d'un perfectionnement en atelier. Le jour est le jour et la nuit est la nuit,
mais qui peut dire quand finit le jour ou encore quand commence la nuit?

Indépendamment de la technologie, il existe certains critéres qui ont été reconnus pour
déterminer si nous somines en présence d'une invention. De la méme fagon, certains points de
repere ont €té établis pour déterminer les cas ot il n'y a pas d'invention. Ainsi, lorsque la preuve
indique que le résultat produit par un dispositif breveté, si nouveau et utile soit-il, aurait pu &tre
obtenu par un travailleur compétent dans le cadre de son travail habituel, le brevet sera jugé
invalide. Il faut éviter de considérer la moindre amélioration comme une invention et, selon
l'opinion. prépondérante, il ne faut pas encombrer les milieux industiiels de brevets pour chaque
perfectionnement mineur. '

Si la solution a un probléme que propose le demandeur en est une qui serait naturellement
venue a l'esprit d'une personne ordinaire qui, sans avoir une connaissance spécialisée dans le
domaine, aurait réfléchi & la question, il s'agira, non pas d'une invention, mais du fruit de I'exercice
d'une compétence prévue®. De la méme facon, de Iégéres variations touchant la forme ou des
modifications apportées aux normes actuelles de construction, dans une technique ancienne
semblent indiquer une invention, mais ce ne sont habituellement que des améliorations évidentes
découlant de l'expérience et du changement des besoins dans le domaine®.

*  Samuel Parkes & Co. Ltd. v. Cocker Bros. Ltd. (1929), 46 R.P.C., p. 248
4 Affaire intéressant 1a demande 063,607, 12 C.P.R. (2d), pages 148 & 152

48 Niagara Wire Weaving Co. v. Johnson Wire Works Ltd. (1939), 1 C.P.R. 229, p. 243, [1939] Ex. C.R. 259, p. 273,
[1939]13 D.L.R. 285
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Dans l'arrét Lighting Fastener Co. v. Colonel Fastener Co. et al.” le juge MacLean a écrit ce
qui suit : [TRADUCTION] «Les perfectionnements mineurs ne constituent pas des inventions dans
tous les cas et il ne convient pas d'encombrer les milieux industriels de brevets pour la moindre
amélioration. Une amélioration mineure apportée 3 une méthode, un petit changement touchant
les dimensions, 1a forme, le degré ou la qualité, en ce qui a trait & un procédé de fabrication ou a
un appareil ne constituent pas une invention, méme s'ils sont nouveaux. Un élément de plus doit
étre établi pour justifier un monopole... Pour constituer une invention, 1a nouveauté utile doit étre
suffisamment ingénieuse. Une petite dose d'ingéniosité suffira peut-étre, mais il doit y en avoir...».

Par ailleurs, des modifications ou améliorations mineures peuvent donner lieu 3 des résultats
importants qui témoignent d'un esprit inventif. Dans bien des cas, un perfectionnement apporté
dans un domaine peut étre considéré comme une invention.

Une invention peut découler d'une combinaison de caractéristiques ou d'éléments bien connus
qui permettent ensemble daméliorer le résultat, notamment si la combinaison n'a jamais été utilisée
auparavant et plus précisément si le résultat a une valeur spéciale démontrée par son utilité et son
acceptation. Il a été décidé de fagon concluante que la réunion d'au moins deux éléments dans une
nouvelle combinaison, qu'ils soient nouveaux ou anciens ou particllement nouveaux et
partiellement anciens, de fagon & obtenir un nouveau résultat ou un résultat connu d'une fagon
améliorée, moins cofiteuse ou plus rapide, constitue une matiére valable s'il y a suffisamment de
preuve de la conception et de l'esprit inventif dans I’invention et de nouveauté de la combinaison®.

En revanche, il ne peut y avoir d'invention lorsqu'il s'agit d'une simple combinaison d'éléments
dont chacun est bien connu et n'apporte rien de plus que ses fonctions bien connues. Il n'y a pas
d'invention lorsqu'on modifie la proportion des ingrédients qui étaient utilisés auparavant dans les
cas ol la proportion n'est pas un élément crucial de la réussite, pas plus qu'il n'y a invention
lorsqu'on modifie les dimensions et la forme des articles ou que I'on remplace simplement des
substances. L'invention existe lorsque de nouveaux avantages ont été obtenus et que des
inconvénients ont été éliminés. Habituellement, l'utilisation d'un matériau plutot qu'un autre pour
construire un appareil ou pour appliquer un procédé connu est évidente et ne constitue pas une
invention. Cependant, si des résultats nouveaux et utiles sont atteints, comme 'accroissement de
I'efficacité ou une économie générale touchant l'exploitation, il s'agira peut-étre d'une invention.
Un nouveau moyen d'utiliser une ancienne machine, I'adaptation d'une ancienne machine pour
produire un nouveau résultat ou encore l'utilisation d'un ancien dispositif pour corriger un probléme
inhérent & un ancien appareil pourra parfois constituer une invention.

47

(1932) Ex.C.R. 89, p. 101 et 127; (1933) S.C.R. 363, 371 et 377; (1934) 51 R.P.C. 349

48

Merco Nordstrom Valve Co. et al. v. Comer (1941), 1 C.P.R. 75, p. 93, [1941] 2 D.L.R. 10, [1942] Ex. C.R. 138,
p. 155
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Il est bien reconnu qu'une simple «étincelle d'esprit inventifs® suffit pour déclarer un brevet
valide. Dans l'arrét O'Cedar of Canada Limited v. Mallory Hardware Products Limited”, le
président Thorson résume un certain nombre de décisions visant 4 appuyer sa conclusion selon
laquelle la simplicité ne signifie pas qu'il n'y a pas invention. Dans bien des cas, une différence
mineure peut produire des résultats importants®!

Si Iinvention alléguée consiste a corriger un défaut qu'un ouvrier possédant les connaissances
courantes du domaine connaitrait vraisemblablement, le brevet sera déclaré invalide, alors que, si
I'invention permet de résoudre un probléme qui n'avait pas été soulevé précédemment, une décision
contraire sera rendue.

Il peut également y avoir invention par suite d'une sélection nouvelle et utile parmi les éléments
d'une catégorie de substances lorsque cette sélection permet & l'inventeur de produire des résultats
nouveaux et utiles ou des résultats connus d'une fagon plus économique ou plus efficace. Les
brevets fondés sur la sélection sont accordés plus souvent dans les domaines chimique et
biologique. Trois arguments généraux ont été invoqués au sujet de ce type de brevet. D'abord, pour
étre valide, le brevet doit reposer sur un avantage important qui découle de I'utilisation des
¢léments choisis; en deuxiéme lieu, les éléments choisis doivent posséder la caractéristique
avantageuse en question et, en troisiéme lieu, la sélection doit concerner une qualité spéciale qui
peut raisonnablement étre considérée comme une qualité propre au groupe sélectionné.

De la méme fagon, une invention peut découler du remplacement d'un matériau par un autre.
Sur ce point, des lignes directrices ont été établies pour déterminer si le 1emp1acement d'un
matériau par un autre témoignait d'un esprit inventif.

Dans le cas d'une nouvelle utilisation d'un ancien matériau employé a des fins pratiques, des
propri€tés ou des avantages qui n'étaient pas apparents ou qui n'étaient pas utilisés lors de l'emploi
du matériau connu, il y aura invention, si la découverte de ces avantages et propriétés n'étaient pas
évidents.

L'invention peut également découler d'une omission, par exemple, l'omission d'une étape d'un
procédé, dun €lément non nécessaire dans une composition ou d'une piéce de machinerie qui n'est
pas indispensable.

Certains facteurs peuvent permettre de faire pencher la balance en faveur de l'existence d'une
mvention. Le succes commercial d'un nouvel article ne prouve pas nécessairement qu'il s'agit d'une
invention, mais indique, & premiére vue, qu'une invention était nécessaire pour le produire la

*  Ernest Scragg & Sons v. Leesona 45 C.P.R. 1

so O'Cedar of Canada Limited v. Mallory Hardware Products Limited (1955), 15 Fox Pat. C 134, page 152; 24
C.P.R. 103, p. 123, [1956]} Ex. C.R. 299

s Patent Exploitation Ltd. v. Siemens Bros. N Co. (1904), 21 R.P.C. 541, p. 549 par le lord Davey
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premiére fois. C'est notamment le cas lorsque l'invention alléguée répond & un besoin de longue
date dans l'industrie. Il peut s'agir d'un besoin du public qui n'a pas été comblé précédemment™.
Cependant, le succés commercial ne fait naitre qu'une présomption et ne permet pas de trancher
le litige. Lorsqu'il est évident qu'aucune mesure inventive n'est nécessaire, le succés commercial,
si grand soit-il, ne suffira pas pour confirmer la validité du brevet. D'autre part, lorsqu'il est évident
que la découverte découle, du moins en partie, d'une invention, le succés commercial n'a pas pour
effet de renforcer la position. Dans les cas marginaux, la preuve du succeés commercial peut étre
extrémement pertinente et permet parfois de faire pencher la balance en faveur de l'octroi du
brevet.

Le succés commercial peut s'expliquer par plusieurs facteurs et n'aura parfois que trés peu a voir
avec la présence d'esprit inventif. Ces facteurs peuvent comprendre un prix peu élevé, la simple
nouveauté, la compétence commerciale et la création d'une nouvelle demande par les tendances
du style ou de la mode. Par conséquent, une grande prudence s'impose lors de 1'examen de cette
question.

Le temps, 'argent ou l'énergie consacré n’importe pas en autant que la nouveauté, l'utilité et
l'esprit inventif, qui constituent les éléments essentiels, sont présents. La conception de l'idée
nouvelle et utile est le point de départ et I'invention découle de I'application pratique de cette idée.
Lorsque la solution a un probléme est attendue, les données permettant de résoudre celui-ci seront
probablement considérées comme des données comportant un caractére inventif, surtout si des
efforts ont été déployés sans succeés dans le passé pour corriger le probléme. La reconnaissance de
Jl'existence d'un probléme peut en soi témoigner d'un esprit inventif dans les cas ol, une fois que
le probleme est décelé, la solution devient évidente. L'invention réside alors, non pas dans la
solution, mais dans la reconnaissance du probléme.

De la méme fagon, si une invention est utile pour le public, il ne sera pas important de savoir
si l'invention est le fruit de longues expériences et de recherches approfondies, d'une idée soudaine
et fortuite ou d'une simple découverte accidentelle. Sur ce point, il est intéressant de lire les
commentaires que le juge Pigeon a formulés dans Farbwerke Hoechst A.G. v. Halocarbon (Ontario)
Ltd™, onil amentionné que tous les travaux de recherche suivent l'orientation donnée par I'état de
la technique. Dans ces conditions et avec l'avantage du recul, il y aurait presque toujours moyen
de dire quiil n'y a aucun esprit inventif dans les nouveaux perfectionnements, parce que chacun peut
alors voir comment les réalisations antérieures montraient la voie. Les inventions qui constituent
des découvertes inattendues sont peu nombreuses. Dans l'arrét American Cyanamid Co. c. Berk
Pharmaceuticals Ltd.* le juge Whitford a dit ce qui suit : [TRADUCTION] «Le chercheur patient

52 Teledyne Industries Inc. et al. c. Lido Industrial Products Limited (1979) 45 C.P.R. (2d) 18 (C.F. 1* inst.) 14

novembre 1979, décision confirmée en appel (1981), 57 C.P.R. (2d) 29, autorisation d'en appeler & la Cour supréme
refusée, 59 C.P.R. (2d) 183
3 42 CP.R.(2d) 145, aux pages 155 4 157

¢ [1976] R.P.C. 231, p. 257
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a droit aux mémes avantages du monopole d'exploitation que celui qui fait une découverte par
chance ou par inspiration soudaine».

Au fil des années, plusieurs spécialistes canadiens ont écrit sur la question de I'évidence.
Cependant, aucun ne s'est demandé si la norme d'évidence est appliquée de la méme fagon dans les
différents domaines de technologie ou si la méme norme est appliquée dans un domaine donné au
fur et 2 mesure qu'il évolue. Voici un résumé des textes qui ont été écrits sur la question de
'évidence.

Commentant I'application de la norme de non-évidence au Canada, Roger T. Hughes™ a soutenu
que les tribunaux ont fixé un seuil assez bas en ce qui a trait 4 la norme de génie inventif. A son
avis, les tribunaux examinent plusieurs facteurs pour trancher cette question, compte tenu des faits
de chaque affaire. Ces facteurs comprennent le succés commercial, I'existence d'un besoin de
longue date, 1a nature de la contrefagon, la nature de 1'invention et la preuve des spécialistes sur la
question. Plutét que d'examiner les décisions en fonction du type de technologie (chimique ou
mécanique), il a fondé son étude sur l'accessibilité de la technologie, c'est-a-dire sur la mesure dans
laquelle le tribunal lui-méme comprend la nature de l'invention et doit se fonder sur le témoignage
d'experts. De l'avis de l'auteur, si l'invention en est une que le tribunal lui-méme comprend
aisément, celui-ci pourra étre impressionné par le succés commercial de I'invention et le besoin
ressenti depuis longtemps qu'elle a permis de combler. Par ailleurs, lorsqu'une invention ne peut
étre vraiment comprise sans explications de la part de spécialistes, le tribunal examine non pas
l'invention, mais aux témoignages de ceux-ci.

Pour sa part, G. Douglas Wilson™ a procédé a un examen de différentes décisions pour
déterminer les cas dans lesquels l'invention a été jugée évidente. Le «mouvement du pendule»
représentait le résultat de la question suivante : «l'invention était-elle évidente ou non?». Le
pendule oscillait d'un c6té ou de l'autre selon que la réponse a cette question était positive ou
négative. Au cours de son examen, Wilson a constaté que, de 1930 & 1950, les tribunaux ont
semblé réticents & accorder un brevet, de sorte que le pendule oscillait vers la droite, tandis que,
de 1950 & 1986, sauf vers la fin des années 1960, les tribunaux semblaient plus favorables & l'octroi
d'un brevet, de sorte que le pendule a généralement oscillé vers la gauche. En 1985 et 1986, le
pendule est demeuré prés du milieu. L'examen couvrait également la période allant de 1986 2
1991, pour laquelle l'auteur a conclu que le pendule avait continué & osciller en faveur de l'octroi
de brevets, c'est-a-dire vers la droite®. Cependant, cette revue ne portait pas sur les questions
énoncées dans la présente étude.

33 Roger T. Hughes, Degree of Inventiveness Required to Support a Patent in Canada, Revue canadienne de propriété

intellectuelle, vol. 3, n° 1, 1987, p. 40 4 46
36 G. Douglas Wilson, "Recent Developments in the Meaning of Obviousness: Is the Pendulum Swinging?", Revue
canadienne de propriéts intellectuelle, vol. 3, n° 3, 1987, p. 388 a 404
57 John Bochnovic, Invention/Inventive Step/Obviousness, In Patent Laws Canada, éd. Gordon F. Henderson,
Thompson Canada Limited 1994
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Apres avoir défini, dans la section précédente, la norme de non-évidence que les tribunaux
canadiens appliquent & I'heure actuelle, nous avons procédé a un examen approfondi des décisions
rendues par la Commission d'appel des brevets et par les tribunaux canadiens sur la question de
l'évidence.

Notre examen nous a permis de constater différents critéres étaient appliqués lors de la
détermination de I’évidence dans différents types de technologie..

Tout au long de cet examen, notre hypothése était la suivante : si le Bureau canadien des
brevets et les tribunaux canadiens ont accepté ou rejeté des revendications en se fondant sur les
mémes critéres pour chaque type de technologie, il sera permis de conclure que la norme appliquée
aux différents domaines est la méme.

En revanche, si le Bureau canadien des brevets et les tribunaux canadiens ont appliqué des
crittres différents selon le type de technologie, il sera permis de dire que la norme appliquée aux
différents domaines de technologie n'est pas la méme.

Par le mot «critéres», nous entendons les motifs invoqués par la Commission d'appel des brevets
et les tribunaux canadiens pour admettre ou refuser des revendications. En nous fondant sur ces
résultats, nous avons pu tirer des conclusions sur la question de savoir si la norme était appliquée
de la méme fagon d'un domaine de technologie & l'autre. De plus, en examinant les décisions
rendues au fil de I’évolution d’un domaine, nous avons pu déterminer si la norme d'évidence avait
été appliquée de fagon différente au méme domaine pendant toutes ces années.

2.3.2 Examen des décisions du Bureau canadien des brevets et des tribunaux
canadiens

2.3.2.1 Introduction

Les demandes de brevet sont examinées par le Bureau canadien des brevets, a I'Office de la
propriété intellectuelle du Canada, par des examinateurs formés qui possédent des connaissances
dans le domaine des demandes dont I'étude leur est confiée. Lorsqu'un examinateur refuse une
demande parce qu'elle est évidente par rapport a la technique connue, le demandeur a la possibilité
de présenter des arguments au soutien de sa demande. Il arrive parfois que l'examinateur ne soit
pas d'accord avec les arguments invoqués par le demandeur et, en pareil cas, il confirme sa
décision. Le demandeur peut alors demander une révision par la Commission d'appel des brevets
et le commissaire des brevets (Regle 47(2)).

Au cours de I'examen des demandes de brevet, il incombe au commissaire des brevets de
justifier son refus d'une demande. Sur ce point, il est important de noter que l'article 40 de la Loi
sur les brevets prévoit ce qui suit :
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Chaque fois que le commissaire s'est assuré que le demandeur n'est pas fondé en
droit & obtenir la concession d'un brevet, il rejette la demande et, ...

Dans Monsanto Co. c. Commissaire aux brevets™, la Cour supréme du Canada a statué que la

décision du commissaire ne reléve pas de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire et qu'il doit
Justifier sa décision :

Une preuve sous forme d'affidavits fondés sur des principes scientifiques a été
soumise, elle ne conteste pas ces principes, mais dit seulement : «Nous ne sommes
pas convaincus que cela soit suffisant». A mon avis, cela ne suffit pas car, si on
l'acceptait, le droit d'appel deviendrait illusoire. A cet égard, il importe de noter que
le texte de l'art. 42 de la Loi sur les brevets est le suivant :

42. Chaque fois que le commissaire s'est assuré que le demandeur n'est pas
fondé en droit & obtenir la concession d'un brevet, il doit rejeter la demande
et, par lettre recommandée adressée au demandeur ou 4 son agent enregistré,
notifier & ce demandeur le rejet de la demande ainsi que les motifs ou
raisons du rejet.

‘ TJai souligné en droit pour faire ressortir que ce n'est pas une question de discrétion:
le commissaire doit justifier tout refus. Comine 1'a déclaré le juge en chef Duff dans
A'arrét Vanity Fair Silk Mills c. Commissaire des brevets ([1938] 4 D.L.R. 657,
[1939] R.C.S. 245, a la p. 246) :

[TRADUCTION] «Il ne fait aucun doute que le commissaire des brevets ne
doit pas rejeter une demande de brevet & moins qu'elle ne soit clairement
dépourvue de fondement valable...»

En vertu du paragraphe 91(22) de la Loi constitutionnelle de 1867, le Parlement du Canada a
compétence exclusive en matiere de brevets. L'article 20 de la Loi sur la Cour fédérale accorde
ala Cour fédérale du Canada une compétence exclusive sur les demandes de brevet contestées et
sur toutes les questions concernant l'annulation d'un brevet. La Cour fédérale est investie d'une
compeétence concurrente avec les tribunaux provinciaux concernés sur toutes les questions touchant
la contrefagon de brevets. Cependant, lorsqu'une réparation est demandée aux termes de la Loi sur
les brevets ou d'une autre loi fédérale, seule la Cour fédérale a compétence.

Selon l'article 41 de la Loi sur les brevets, celui qui n'a pas réussi  obtenir un brevet en raison
du refus du commissaire peut, dans les six mois suivant la décision de celui-ci, interjeter appel
devant la Cour d'appel fédérale.

. 8 (1979) 42 C.P.R. (2d), pages 161 a 180
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La Cour fédérale du Canada a été constituée en 1971 par la Loi sur la Cour fédérale, succédant
ainsi 2 1a Cour de 1'Echiquier du Canada, qui avait été créée en 1875. Les appels des décisions de
la Cour fédérale du Canada ou de son prédécesseur sont portés devant la Cour supréme du Canada.
Lorsqu'une action en contrefagon est intentée devant un tribunal provincial, la décision de celui-ci
peut étre portée en appel devant le tribunal d'appel provincial compétent. Les appels interjetés 3
l'égard des décisions dudit tribunal sont formés devant la Cour supréme du Canada.

Les tribunaux peuvent étre saisis de questions touchant I'évidence de 1'une ou l'autre des fagons
suivantes :

1. Unappel interjeté devant la Cour d'appel fédérale & I'égard d'une décision par laquelle
la Commission d'appel des brevets a rejeté une demande de brevet en raison de
l'absence d'invention;

2. Une action intentée devant la Cour fédérale en vue de faire déclarer un brevet invalide
pour cause d'absence d'invention au moyen de procédures d'annulation;

3. Une action en contrefagon intentée devant un tribunal provincial ou la Cour fédérale,
lorsque le défendeur cherche 4 justifier la contrefagon qui lui est reprochée en alléguant
que le brevet du demandeur est invalide en raison de son évidence et de I'absence
d'invention.

Dans un appel interjeté devant la Cour d'appel fédérale a 1'égard d'une décision de la -
Commission d'appel des brevets, il incombe 4 'appelant (demandeur) de prouver que I'invention
posséde suffisamment de génie inventif. Cependant, étant donné que, selon l'article 43 de la Loi
sur les brevets, chaque brevet délivré est présumé valide, il incombe 2 la personne qui conteste la
validité d'un brevet délivré de prouver cette invalidité.

2.3.2.1.1 Demande de brevet ou brevet accepté

Nous avons examiné la norme d'évidence appliquée par le Bureau canadien des brevets et par
les tribunaux canadiens en passant en revue les décisions publiées de qu'ils ont rendues. Nous
avons constaté que, lorsque les revendications étaient acceptées, c'est-a-dire lorsque la demande
de brevet ou le brevet était considéré comme le fruit de l'exercice du génie inventif, les motifs
invoqués étaient les suivants :

1. L'invention alléguée représentait une solution & un probléme non examiné précédemment.

2. L'invention comportait un avantage qui n'avait pas été trouvés dans les revendications ou
les combinaisons antérieures.
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| 3. L'invention a connu un succés commercial ou a permis de répondre a un besoin de longue
date au sein de l'industrie, lequel, sans prouver en soi le caractére inventif, créait avec
d'autres facteurs une forte présomption en faveur de l'invention.

4. L'invention résultait d'une substitution qui faisait preuve de génie inventif.
5. L'invention a donné des résultats étonnants et inattendus.

Les décisions du Bureau canadien des brevets sont commentées de fagon détaillée dans l'annexe
: ci-jointe. Voici un résumé de cet examen.

2.3.2.1.1.1 Solution @ un probléme non examiné précédemment

Dans certains cas, le demandeur corrige un probléeme différent de ceux qui ont précédemment
été solutionnés par les inventions antérieures. Ainsi, dans l'affaire intéressant la demande n°
067,761%, il a été décidé que le demandeur avait swmonté un probléme 1ié a I'empilage de
documents flexibles, ce qui était différent des problémes examinés précédemment. Les moyens
et les mesures spécifiques utilisés pour le régler étaient différents de ceux qui avaient été examinés
antérieurement. Le commissaire des brevets a donc accueilli la revendication et formulé les
. commentaires suivants :

Les problémes qui l'intéressaient étaient différents de ceux de la citation, et les
moyens et les dispositifs spécifiques qu'il a employés pour résoudre ces problémes
différent de la pratique antérieure.

Par ailleurs, dans l'affaire intéressant la demande de brevet de Nounen et al (maintenant le
brevetn® 179,713)%, le demandeur a déposé une demande de brevet concernant une invention liée
a un fusible du type utilisé dans les systémes électriques & haute tension. L'examinateur a rejeté
la demande au motif que l'invention était évidente. Cependant, la Commission d'appel des brevets
a statué que les brevets antérieurs cités ne portaient pas sur le perfectionnement proposé par le
demandeur et qu'ils ne visaient pas a bloquer la pénétration d'air atmosphérique & l'intérieur du
fusible. La technique antérieure ne portait donc pas sur le méme probléme.

2 29 C.P.R. (2d) 116-123

. % 4CP.R. (3d) 280
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2.3.2.1.1.2 Avantages découlant de la combinaison alléguée

Dans certains cas, 1'invention décrit une nouvelle combinaison d'éléments connus, mais les
¢éléments de cette nouvelle combinaison permettent d'obtenir un nouveau résultat ou un résultat
connu d'une fagon plus efficace, plus économique ou plus rapide. 11 s'agit 14 d'une preuve suffisante
pour déclarer un brevet valide. Ainsi, dans une demande de brevet® liée & des canevas de tapis,
des fils de chaine plats ont €té entrelacés a angle droit avec des fils de trame ronds pour former le
canevas. L'examinateur arejeté les revendications en raison de l'existence d'un brevet belge relatif
ades canevas de tapis formés de matiéres semblables ou identiques. La Commission d'appel des
brevets a conclu que la documentation citée par I'examinateur au sujet de 1'état de la technique ne
comportait aucune mention ou description de la combinaison explicitement définie dans les
revendications. Elle a ajouté que plusicurs avantages importants et non évidents découlaient de
'emploi d'un fil tissé multifilament & section relativement plate dans la trame. Elle a donc accepté
les revendications.

Dans un exemple tiré du domaine chimique, un demandeur a demandé un brevet a I'égard de
revendications concernant la liquéfaction de gaz naturel. Dans la décision rendue en appel, la
Commission d'appel des brevets et le commissaire, aprés avoir passé en revue 'état de la technique,
ont reconnu que la technique connue permettait de récupérer environ 45 % du condensat,
comparativement a un pourcentage de 90 % au moyen de la technique décrite en l'espece. Ils se
sont donc exprimés comme suit : '

[TRADUCTION] De toute évidence, il s'agit d'une amélioration trés souhaitable et,
4 notre avis, elle est suffisamment ingénieuse pour justifier I'octroi d'un brevet™.

2.3.2.1.1.3 Succes commercial/besoin de longue date

Le succés commercial d'un nouvel article ne prouve pas nécessairement qu'il s'agit d'une
invention, mais indique fortement & premiére vue qu'une invention a été nécessaire pour le produire
pour la premiére fois. Cependant, le succés commercial ne peut éire invoqué en l'absence de
mesure inventive. Si le caractére inventif n'existe pas, le succés commercial, si important soit-il,
ne permettra pas de déclarer le brevet valide. Ainsi, dans l'affaire intéressant la demande n°
173,735%, la partie demanderesse a demandé un brevet & 1'égard d'un cloisonnage dont les panneaux

¢ Affaire intéressant la demande n° 005,341 (maintenant le brevet n° 1,006,418) 32 C.P.R. (2d) 62 4 66

€ Affaire intéressant la demande de brevet de Lummus Co. (maintenant le brevet n° 1,109,388) 59 C.P.R. (2d) 228,

p.233

83 49 C.P.R. (2d) 255, p. 262
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étaient reliés aux joints au moyen d'un adhésif permettant l'installation et le démantélement faciles
des murs. L'examinateur a rejeté la demande, compte tenu de 1'état de la technique.

A T'audience tenue devant la Commission d'appel des brevets, la partie demanderesse a invoqué
des arguments au sujet de 1'état de la technique et a souligné que son dispositif avait connu un trés
grand succes commercial et était grandement utilisé. Voici ce que la Commission a dit au sujet de
la question du succés conunercial :

[TRADUCTION] Méme si le succés commercial ne signifie pas nécessairement en
soi qu'il s'agit d'une invention, les résultats obtenus par la société demanderesse
indiquent qu'elle doit avoir répondu, dans une certaine mesure, & un «<besoin» pour
ce genre d'assemblage. Bien que le concept de panneau démontable soit décrit dans
le brevet britannique, nous ne pouvons trouver aucune indication de l'utilisation
commerciale du mécanisme d'attaches magnétiques qui y est décrit. Il est
indubitable que l'industrie des matériaux de construction est trés concurrentielle et
que, comme la demanderesse est une petite entreprise, elle ne serait pas en mesure
d'obtenir le monopole du marché dans ce domaine ou de mettre en branle des
campagnes de vente coliteuses. De plus, il y a peu de chances que les utilisateurs
de l'invention soient influencés par la publicité. Par conséquent, nous somimes
arrivés a la conclusion que le succés commercial de l'invention s'explique
principalement par son efficacité pratique, laquelle permet notamment d'économiser
des cofits de main-d'oeuvre élevés a 1'égard du démontage et de la réinstallation.

Un autre exemple tiré des décisions des tribunaux canadiens est l'arrét Teledyne Industries Inc.
et al. c. Lido Industrial Products Limited", on le demandeur a demandé une réparation par suite
de la contrefagon d'un brevet relatif & une pomme de douche. La défenderesse a soutenu que le
brevet était invalide en raison, notamment, de l'absence de génie inventif.

La Cour a tranché le litige en faveur de la demanderesse et s'est exprimée en ces termes 4 la
page 32 :

Le succés commercial ne permet nullement de conclure & une ingéniosité inventive
car, nonobstant une absence compléte d'ingéniosité concernant la fabrication du
produit, on peut réussir grice 4 une commercialisation ingénieuse et une promotion
efficace des ventes. Cependant, le succés commercial peut aussi établir une
ingéniosité inventive dans la conception d’un dispositif, ainsi que 'utilité pratique
de celui-ci : il peut révéler un besoin réel ressenti par le public et qui, jusque-13,
n'avait jamais été satisfait.

¢ (1980) 45 C.P.R. (2d) 18 (C.F. 1™ inst.), décision du 14 novembre 1979, confirmée en appel (1981), 57 C.P.R. (2d)
29, autorisation d'en appeler a la Cour supréme refusée 59 C.P.R. (2d) 183
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2.3.2.1.1.4 Substitution révélant un esprit inventif

Une invention peut découler de la substitution d'un matériau. Sur ce point, des lignes
directrices ont été¢ formulées quant aux critéres a appliquer pour déterminer si la substitution d'un
matériau réveéle un esprit inventif. Cet esprit inventif peut étre présent si:

1. Unchangement ou une modification touchant la construction d'un article ou d'un
appareil est devenu nécessaire en raison de l'utilisation d'un type de matériau qui
n'était pas employé auparavant pour les fins visées.

2. Llutilisation, dans un article ou appareil donné, d'un matériau connu qui n'était
2 E
pas auparavant utilisé a cette fin est imputable & une propriété auparavant
inconnue et insoupgonnée du matériau.

3. L'adaptation du matériau connu a un article ou 2 une piéce d'appareil donné
meéne a une nouvelle voie dans la technique de la production de I'article ou de
l'appareil.

4. Un matériau connu est nouvellement utilisé dans la fabrication d'un article ou
d'un appareil et cette utilisation dépend des propriétés auparavant connues du
matériau, pourvu que la nouvelle utilisation entraine un avantage inattendu ou
permette, contre toute attente, d'éviter un désavantage connu®.

Ainsi, dans l'affaire intéressant la demande n°. 010,866 (brevet n° 973,863)%, le demandeur a
tenté d'obtenir un brevet en se fondant sur des revendications portant sur I'utilisation de plusieurs
godets sans couture fabriqués a l'aide d'un matériau fibreux non tissé pour former une voilure de
parachute. L'examinateur a rejeté les revendications au motif que la demande portait sur une
simple substitution de matériaux. Toutefois, le demandeur a allégué que la découverte de la
possibilité d'utiliser des matériaux non tissés pour fabriquer des parachutes allait 4 'encontre des
attentes. La Commission d'appel des brevets s'est prononcée en ces termes :

Dans la demande citée, le but et les fonctions du «matériau non tissé» sont différents
des emplois qui ont été proposés auparavant et la demande ne doit donc pas étre
rejetée pour cette raison.

¢ Affaire intéressant la demande n° 010,866 (brevet n° 973,863) 32 C.P.R. (2d) 105, p. 113

% 32 C.P.R.(2d) 105, p. 113
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2.3.2.1.1.5 Résultats étonnants

Des modifications ou des perfectionnements mineurs peuvent donner des résultats importants
et inattendus, compte tenu de la technique connue. Ainsi, dans une affaire, le demandeur a présents
une demande de brevet & 1'égard d'un support de catalyseur en céramique destiné a étre utilisé pour
les systémes de contrdle de la pollution des véhicules automobiles”. L'examinateur a rejetd les
revendications et s'est fondé sur un brevet relatif & une invention antérieure visant le méme objet
que l'invention sous étude, soit la production d'une surface élevée pour soutenir la pice de
charpente comme support de catalyseur destiné & étre utilisé pour les systémes de contrble de la
pollution des véhicules automobiles. Dans sa décision, la Commission d'appel des brevets a conclu
que, compte tenu des résultats étonnants obtenus, la demande devrait étre accueillie :

[TRADUCTIONT] A notre avis, il s'agit 13 d'un résultat étonnant et, en l'absence de
preuve indiquant le contraire, nous estimons que nous devrions accepter la
déclaration du demandeur...Bien entendu, il n'est pas nécessaire que le demandeur
sache pourquoi il a obtenu une plus grande résistance; il suffit de savoir que c'est
12 le résultat qu'il a obtenu.

2.3.2.1.2 ema evet ou br ejeté

Au cours de cet examen, nous avons constaté que, lorsque les revendications étaient rejetées,
c'est-a-dire lorsqu'il a €té décidé que la demande de brevet ou le brevet n'était pas le fruit de
l'exercice du génie inventif, les motifs invoqués étaient au moins 1’un des suivants :

1. Le perfectionnement ne représente rien de plus qu'une simple modification.

2. Méme s'il y a eu nouvelle utilisation d'un ancien procédé ou d'un procédé analogue, il n'y
a pas eu d'invention sur le plan de l'adaptation de l'ancien procédé.

3. La substitution était évidente et n'a donné lieu 4 aucun avantage inattendu.

4. La technologie était une combinaison qui n'a pas donné de résultat, c'est-a-dire qu'il
s'agissait d'une simple aggrégation d'éléments.

87 Affaire intéressant la demande de brevet de Turner (brevet n° 1,093,051) 59 C.P.R. (2d) 260, p. 264
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2.3.2.1.2.1 Simple modification

De légeres variations ou modifications apportées aux normes actuelles de construction, dans
une technique ancienne, semblent indiquer une invention. Cependant, ce ne sont habituellement
que des améliorations évidentes découlant de l'expérience et du changement des besoins dans un
domaine. Ainsi, dans l'affaire intéressant la demande n® 056,232%, le demandeur a demandé un
brevet & I'égard de revendications liées & la production d'une levure spéciale obtenue en cultivant
dans un milieu nutritif contenant des hydrocarbures sans y ajouter d'autres facteurs-de croissance.
L'examinateur a rejeté la demande au motif que les revendications ne décrivaient aucune mesure
inventive par rapport  la technique connue. Aprés avoir passé la preuve en revue, la Commission
d'appel des brevets a conclu que le demandeur avait fait, tout au plus, une simple vérification et que
les résultats tirés d'expériences mineures ne sont pas inventifs.

Dans Gibbney et al (carrying on business as Projen Distributors) v. Ford Motor Company of
Canada Ltd.® | 1a demanderesse a demandé une réparation a I'égard de la contrefagon d'un brevet
lié a un protecteur de génératrice. Aprés avoir admis la contrefacon, la défenderesse a contesté la
validité du brevet au motif que I'inventeur n'avait adopté aucune mesure inventive.

La Cour a statué que le brevet était invalide parce que l'«invention» représentait une
amélioration mineure qui ne révélait aucun esprit inventif.

Voici comment la Cour s'est exprimée aux pages 165 et 166 :

[TRADUCTION] Pour en revenir & la preuve, il ressort du témoignage d'Anderson,
que tout ce que ce dernier a fait pour résoudre le probléme de la génératrice du
client non identifié, c'est d'aller chercher dans sa remise un vieux morceau de tuyau
de poéle, de le former autour de la génératrice puis de replier vers l'extérieur la
partie arriere de la tdle, afin de s'assurer que les trous seraient protégés ou a I'abri
des projections directes et de la chute d’huile, ou de sorte que le ventilateur de
refroidissement de la génératrice n'aspire pas les vapeurs d'huile et les particules en
suspension dans l'air.

Or, bien distinctement de l'antériorité soumise par le défendeur et du simple examen
du probléme arégler, de la fagon de le régler et de la maniére que le brevet a permis
de le régler, il me semble clair que l'utilisation d'une piéce de tdle évasée posée sur
la génératrice aurait été une solution évidente.

¢ 35C.P.R. (2d) 282-286

9 (1968) 52 C.P.R. 140 (C.E.), 21 avril 1967
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La Cour poursuit en ces termes aux pages 167 et 168 :

[TRADUCTION] Ainsi, je dois en conclure qu'au moment de 1’invention, un ouvrier
compétent, sachant qu'un prolongement arriére de l'enveloppe aurait pour effet de
protéger les trous arricres contre l'entrée de contaminants et connaissant également
la divulgation de Schneider, selon laquelle la modification du sens d'écoulement de
l'air se traduira par une réduction du nombre de particules de contaminants entrant
dans la génératrice,serait facilement arrivé avec une installation comme celle de
progen. Par conséquent, j'ai d'autres raisons de maintenir que l'objet du titulaire
constituait une solution de toute évidence logique et raisonnable a un probléme
ponctuel, et qu'en fin de compte il ne constitue pas une invention.

2.3.2.1.2.2 Nouvelle utilisation ou utilisation analogue d'un ancien procédé lorsqu'il n'y a ni
nouveauté ni invention dans l'adaptation de I'ancien procédé.

Lorsqu'une nouvelle utilisation est semblable & une ancienne, sauf de 1égéres variations
touchant la forme, il n'y a généralement pas d'invention. Ainsi, dans l'affaire intéressant une
méthode permettant d'extraire le plomb des alambics™, la Commission d'appel des brevets a rejeté
une demande concernant une méthode d'extraction d'un dépdt de plomb formé sur la surface d'un
alambic au moyen d'un jet d'ean, soutenant que l'invention constituait un perfectionnement évident
de la technique antérieure utilisée pour nettoyer différentes surfaces a l'aide d'un jet de liquide.
Méme si la technique antérieure invoquée concernait une utilisation différente, cette utilisation
était analogue. - :

2.3.2.1.2.3 Substitution d'une fagon évidente

Habituellement, une fagon légerement plus efficace de faire une chose ou un changement
mineur touchant les dimensions, la forme, le degré ou la qualité d'un procédé de fabrication d'une
machine ne constitue pas uneinvention, méme s'il est nouveau, surtout si aucun avantage démontré
ne découle de cette substitution. Ainsi, dans l'affaire intéressant la demande n° 126,631
(maintenant le brevet n° 1,015,133)", le demandeur a demandé un brevet lié a la conversion
dhalogénures métalliques, MX, en oxydes MO, & des températures variant entre 600°F et 1600°F
a l'aide de vapeur d'alcool vaporisé comme agent de déshalogénation. L'examinateur a rejeté
certaines des revendications en raison de 1'existence d'un brevet antérieur concernant une méthode
en deux étapes de conversion dun halogénure en oxyde. Le procédé consistait 4 chauffer la matiére
en présence d'un agent hydrolysant, suivi d'une calcination réalisée 4 une température beaucoup
plus élevée. La demande sous étude utilisait un procédé en une étape. En appel, la Commission
d'appel des brevets et le commissaire ont décidé que le cycle de chauffage en une étape ne

™ 35C.P.R. (2d), 262, p. 266

39 CP.R. (2d), 88-94
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constituait pas un progrés brevetable par rapport au cycle de chauffage en deux étapes et ont donc
rejeté les revendications.

2.3.2.1.2.4 Combinaison qui ne donne aucun résultat et qui constitue une simple juxtaposition

La simple combinaison de caractéristiques dont chacune est bien connue et ne permet pas
d'accomplir autre chose que ses fonctions bien connues ne constitue pas une invention. Dans
l'affaire intéressant la demande n® 115,583 (brevet n° 993,739), le demandeur a demandé un brevet
a 'égard d'un appareil d'alimentation automatique servant 3 fournir une quantité prédéterminée de
nourriture 4 certaines périodes du jour. Méme si la combinaison était nouvelle, les revendications
n'ont pas été considérées comme des revendications qui dévoilaient un esprit inventif. La
Commission a reconnu que, pour évaluer une invention alléguée, il faut examiner I'ensemble de

la combinaison. Dans cet exemple, la combinaison n'avait produit aucun résultat pouvant étre
imputé & une mesure inventive.

Dans l'arrét Rubbermaid (Canada) Ltd. c. Tucker Plastic Products Ltd.”, la demanderesse a
demandé une réparation & 1'égard de la contrefagon d'un brevet lié & un porte-outils rotatif. La

défenderesse a soutenu que le brevet était évident pour un travailleur ordinaire 4 la date de
l'invention.

La Cour a statué, aux pages 14 et 15, que le brevet n'était pas valide en raison de I'absence
d'esprit inventif : '

Je ne tiendrai donc pas compte de cette présomption aux fins de déterminer si, dans
cette affaire, l'article décrit a la revendication 1 du brevet de la demanderesse
résulte dune activité inventive. Je ne tiendrai pas compte, non plus, du succés qu'a
obtenu la demanderesse par suite de la commercialisation de ce porte-outils. En
effet, le porte-outils qui a été mis sur le marché présentait de nombreuses
caractéristiques qui n'ont pas été décrites & la revendication 1 du brevet, 4 tel point
que l'on peut dire que l'article qui a regu la faveur du public n'est pas celui que
décrit la revendication attaquée par la défenderesse.

L'avocat de la demanderesse a reconnu qu'aucun de ces éléments n'était nouveau.
Il a cependant soutenu que leur combinaison, elle, était irventive. Je ne puis
souscrire & cette prétention. A mon avis, tout bricoleur habile aurait pu penser a

modifier les plateaux rotatifs jumelds existant sur le marché et 3 les transformer en
porte-outils rotatif.

2 24 CP.R.(2d), 165, p. 171

" (1973), 8 CP.R. (2d) 6 (C.F. 1™ inst.), décision du juge Pratte en date du 14 novembre 1972
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2.3.2.1.3 Résumé

Dans la présente étude des décisions du Bureau canadien des brevets et des tribunaux canadiens,
nous avons examin€ les critéres invoqués pour refuser ou accepter les revendications. Cet examen
nous a permis de comprendre comment le critére de l'évidence est appliqué et de déterminer si
cette application varie d'un domaine de technologie & un autre ou au long de 1'évolution d'une
méme technologie.

A T'heure actuelle, la Commission d'appel des brevets et les tribunaux canadiens ont rendu trés
peu de décisions publiées sur cette question dans le domaine de la biotechnologie. C'est pourquoi,
dans ce domaine, nous avons également examiné certaines demandes en cours d'étude et certaines
demandes accueillies pour déterminer les critéres que les examinateurs invoquent pour rejeter une
objection fondée sur I'évidence. Nous avons constaté avec étonnement que les examinateurs
canadiens n'avaient rejeté que dans trés peu de cas des revendications en se fondant sur I'évidence.
Cependant, lorsque ce type d'objection était formulé, des éléments semblables a ceux qui sont
demandés a tous les autres domaines de technologie ont été exigés a I'appui d'une preuve de non-
évidence. Ainsi, si le demandeur pouvait démontrer que son invention comportait des avantages
par rapport a la technique existante, qu'une sélection donnée constituait une amélioration par
rapport & cette technique ou qu'elle donnait des résultats supérieurs ou inattendus par la technique
existante, l'examinateur rejetait habituellement l'objection fondée sur I'évidence. Cette conclusion
va dans le méme sens que les quelques décisions publiées qui étaient disponibles & des fins
d'examen ainsi qu'avec les critéres que le Bureau canadien des brevets applique dans d'autres
domaines de technologie. ‘

Notre examen des décisions rendues par le Bureau canadien des brevets et les tribunaux
canadiens ne nous a donc pas pemis de déceler de différence sur le plan des critéres appliqués pour
trancher la question de 1'évidence. Par conséquent, en accord avec notre hypothése initiale, nous
n’avons pu trouver de différence quant a l'application de la norme d'évidence d'un domaine de
technologie a un autre ou tout au long de I'évolution de la technologie en question.

Pour savoir si une invention est évidente ou si elle est le fruit de I'exercice du génie inventif,
les examinateurs canadiens et les tribunaux doivent d'abord déterminer la nature de 1'invention
revendiquée et évaluer I'ensemble de la technique pertinente qui existait jusqu'a l'invention. Aprés
cette évaluation, ils doivent appliquer le critére de l'évidence, c'est-a-dire déterminer si un
technicien compétent aurait été mené directement et facilement & l'invention, compte tenu de 1'état
de la technique qui existait & la date de l'invention. Le technicien qualifié apportera ses
connaissances générales courantes qui existaient a la date de I'invention.

Notre examen des décisions du Bureau canadien des brevets et des tribunaux canadiens ne nous
apas permis de conclure qu'il existait des différences sur la fagon dont le critére est appliqué d'un
domaine de technologie & un autre. Cependant, tel qu'il est mentionné ci-dessus, trés peu de
décisions étaient disponibles pour examen dans le domaine de la biotechnologie.
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Pour savoir pourquoi si peu de demandes ont été rejetées en raison de 1'évidence dans le
domaine de la biologie, nous avons interrogé des examinateurs principaux des brevets oeuvrant
dans le domaine de la biotechnologie au Bureau canadien des brevets. Ils ont répondu qu'il était
difficile de dire que les inventions dans ce domaine sont évidentes par rapport a la technique
existante en raison du caractére nouveau et imprévisible de cette spécialité”. De l'avis des
examinateurs, il est difficile de dire qu'une invention est évidente dans un domaine récent comme
la biotechnologie. Selon eux, au fur et & mesure que le domaine évoluera, les rejets fondés sur ce
critére seront plus nombreux de la part des examinateurs des brevets canadiens. A 1'heure actuelle,
l'information connue dans le domaine est restreinte et la plupart des inventions seront jugées non
évidentes. Cependant, au fur et a3 mesure que le domaine évoluera, le travailleur sera plus
compétent et il faut s'attendre & ce que le nombre de rejets fondés sur I'évidence angmente.

Par conséquent, & I'heure actuelle, les examinateurs canadiens spécialisés en biotechnologie ont
fixé a un niveau trés bas la compétence du technicien et les connaissances générales courantes dont
il se sert pour évaluer l'invention. Cependant, il est adinis qu'au fur et & mesure que la technique
évoluera, ce technicien deviendra plus compétent, ce qui devrait entrainer une hausse du nombre
de rejets fondés sur I'évidence.

A notre avis, la norme de non-évidence doit &tre la méme d'un domaine a l'autre. Il s'ensuit que
cette norme doit étre identique, qu'elle soit appliquée par le Bureau canadien des brevets ou par les
tribunaux canadiens. En effet, si le Bureau canadien des brevets appliquait une norme d'évidence
inférieure a celle des tribunaux canadiens, une personne obtiendrait un brevet sans étre bien
certaine de la validité de celui-ci. Pour que le régime soit fiable et digne de foi, il est impératif que
la norme de non-évidence appliquée par le Bureau canadien des brevets soit la méme que celle
invoquée par les tribunaux canadiens.

Dans les cas ot un brevet délivré est jugé évident, d'aucuns pourraient penser que les tribunaux
aient appliqué une norme plus stricte que celle du Bureau canadien des brevets. Cependant, cette
conclusion n'est pas équitable car 1a Cour était elle aussi saisie de 1a preuve concernant la technique
connue et les connaissances courantes. Cette preuve est habituellement beaucoup plus étoffée que
les éléments de preuve que l'examinateur peut obtenir en faisant une recherche. De plus, il peut
y avoir des recherches menées dans le cadre des litiges qui se déroulent dans d'autres pays et des
recherches de la documentation technique présentée dans un litige se déroulant dans notre pays.
Par ailleurs, il convient de souligner que le Bureau des brevets a parfois du mal 2 rejeter un brevet
pour des raisons liées & I'évidence parce qu'il ignore la date de l'invention. Il présume que celle-ci
remonte 3 deux ans précédant le dépét, dans les cas fondés sur I'ancienne Loi (soit les demandes
déposées avant le 1 octobre 1989), méme 'il appert de la jurisprudence que cette date n'est pas
appropriée. Cependant, ce probleéme sera résolu par les modifications proposées & la Loi sur les
brevets, qui définissent clairement les éléments de la technique connue qui sont pertinents pour

kA D'aprés des entrevues menées auprés d'un examinateur canadien spécialisé dans le domaine de la biotechnologie,

1995
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examiner la question de I'évidence ainsi que la date & laquelle cette question doit &tre tranchée, tel
qu'il est mentionné ci-dessus.

Une norme flottante ou une norime de non-évidence appliquée de fagon différente selon le
domaine de technologie créerait une grande incertitude. Ainsi, une démarcation claire entre les
domaines de technologie serait nécessaire et, comme certains 1'ont dit au cours des audiences
publiques tenues aux Etats-Unis au sujet de la question de 'évidence (voir plus loin), il serait
difficile de tirer une ligne entre les différentes technologies. Ainsi, «oti la chimie prend-elle fin et
ou la biotechnologie débute-t-elle? Ou I'électronique se termine-t-elle et ou la programmation
commence-t-elle?»” Il importe donc que la norme d'évidence appliquée aux différents domaines
de technologie soit la méme.

Notre examen des décisions des tribunaux et de la Commission d'appel des brevets nous a
permis de conclure que les critéres invoqués de part et d'autre pour trancher la question de
I'évidence ne varient pas d'un domaine de technologie a l'autre. Qu'il s'agisse de la question
Cripps™ pure ou de la question Cripps appliquée dans l'arét Beecham Canada Ltd. c. Procter &
Gamble Co.” ou, plus récemment, dans l'artét Beloit Canada Ltd. v. Valmet OF , le critére de
I'évidence est le méme pour tous les domaines de technologie. De plus, il appert de notre examen
que les normes sont appliquées de la méme fagon d'un domaine de technologie & l'autre.

Ce quinest pas constant et qui varie en fonction du temps et de I'évolution d'une technologie,
c'est le point de comparaison par rapport auquel la question de I'évidence doit étre tranchée. Ce
point de comparaison est le technicien qualifié mais peu imaginatif, auquel il faut ajouter les
connaissances courantes de celui-ci et 1'état actuel de la technique. Tel qu'il est mentionné plus
haut, le technicien qualifié mais peu imaginatif a été défini dans de nombreuses décisions
Jjudiciaires. La définition acceptée a I'heure actuelle est la suivante :

... le technicien versé dans son art mais qui ne posséde aucune étincelle d'esprit
inventif ou d'imagination; un parangon de déduction et de dextérité complétement
dépourvu d'intuition; un triomphe de 1'hémisphére gauche sur le droit.”

Au fur et a mesure que la technologie évolue, la compétence et les connaissances générales
courantes de l'ouvrier ordinaire augmentent dans le domaine pertinent. C'est ce point de
comparaison, contre lequel 1’évidence est tranchée, qui change au fur et & mesure que la

75 Mr. Razzano, président, New York Intellectual Property Law Association

76 Sharpe & Dome Inc. v. Boots Pure Drug Co. Ltd. (1928) 45 R.P.C. 153, p. 163
” (1982) 61 C.P.R. 2d) 1, p. 27
” (1986) 8 C.P.R. (3d) 289

" Beloit Canada Ltd. v. Valment OY (1986) 8 C.P.R. (3d) 289, p. 295
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technologie évolue. Par conséquent, le critére de I'évidence est encore fondé sur la question Cripps,
modifiée ou non, mais les connaissances générales du technicien qualifié mais peu imaginatif
augmentent tout au long de I'évolution d'une technologie et 1a documentation ou les données dont
cette personne dispose pour trancher la question de I'évidence (I'état de la technique) changent aussi
en conséquence. Ce qui semble évident ou non évident pour ce technicien qualifié mais peu
imaginatif changera au cours de I'évolution d'une technologie. Les tribunaux ont accepté ce point
de vue dans l'arrét Monsanto Co. c. Commissaire aux brevets®™, par exemple, ol les commentaires
suivants ont été formulés :

Nous ne sommes plus & I'époque ot I'architecture des composés chimiques était un
mystére.

Au fur et 2 mesure que le domaine de technologie évolue, les connaissances du technicien non
compétent et les connaissances générales courantes dont il peut s'inspirer augmentent.

Cette conclusion va dans le sens des commentaires que Bernard F. Roussin®' a formulés au
cours de son examen de la pratique liée aux brevets en matiére de chimie au cours des années 1950.
L'auteur a constaté que, au fur et 2 mesure qu'une technique évolue, les mesures requises pour
évoquer le concept inventif sont plus importantes selon un facteur de variation exponentiel plutot
quarithmétique. Ainsi, & tout moment au cours de I'évolution d'une technologie, le point de repére

par rapport auquel une invention est evaluee change. L'application du critére de I'évidence dépend

des faits de chaque affaire :

[TRADUCTION] Il est évident qu'au fur et & mesure qu'une technique évolue, les
mesures requises pour évoquer le concept inventif sont plus importantes selon un
facteur de variation exponentiel plutdt qu'arithmétique. La norme de mesure
utilisée pour évaluer 1'invention augmente continuellement, sous réserve, toutefois,
des contractions imprévues qui dépendent, notamment, de la situation économique
et politique, des prédilections des juges et d’autres facteurs.

Ces commentaires, qui concernaient I'évolution du domaine de la chimie, font écho aux
remarques formulées par les examinateurs canadiens spécialisés en biotechnologie. A I'heure
actuelle, il est rare qu'ils invoquent 1'évidence pour rejeter les brevets dans ce domaine parce qu'ils
estiment que celui-ci est nouveau, de sorte que le niveau de compétence par rapport anquel les
inventions sont évaluées est trés bas. Ce critére est cependant appelé & changer au fur et 2 mesure
que le domaine évoluera.

% (1979) 42 C.P.R. (2d) 161

81 Bernard F. Roussin, Comparative Review of the Patentability Requirements for Chemical Products and Synthesis,

Canadian Patent Reporter, vol. 15, p. 49 4 67, 1952
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De plus, il est bien établi que le technicien non compétent ou I'ouvrier ordinaire doit étre
considéré comme une personne dont les connaissances et la compétence varieront selon la nature
du domaine de l'invention®. Si l'invention concerne la construction d'une combinaison mécanique,
l'ouvrier ordinaire sera un mécanicien compétent dans le domaine de la construction des machines.
D’un autre coté, si l'invention concerne un procédé ou un produit nécessitant des connaissances
scientifiques hautement spécialisées pour comprendre le procédé, l'ouvrier ordinaire sera un
scientiste trés spécialisé®

En résumé, nous n'avons pu trouver, au cours de notre examen, d'éléments indiquant qu'une
norme d'évidence différente est appliquée d'un domaine a l'autre. Dans le domaine de la
biotechnologie, la norme appliquée est la méme que celle des autres spécialités. Ce qui change,
c'est 1'élément de comparaison au regard duquel les inventions sont évaluées au fur et 3 mesure
qu'un domaine donné évolue. Ce critére comprend la personne versée dans l'art et les
connaissances générales courantes dans le domaine visé par l'invention, ainsi que 1'état de la
technique. Tel qu'il est mentionné précédemment, le niveau de compétence d'une personne versée
dans l'art variera dans le domaine de la technologie, comme dans d'autres secteurs, selon la nature
de l'invention. Comme la biotechnologie est encore un domaine relativement nouveau, les
examinateurs canadiens ont eu tendance, au cours de l'étude de la question de I'évidence, a
examiner la portée des connaissances générales d'une fagon plus restrictive que pour d'autres
domaines bien établis. C'est pourquoi un nombre plus élevé d'inventions ont été jugées non
évidentes dans ce domaine. Au fur et & mesure que le domaine de la biotechnologie évoluera et
sera mieux connu, le niveau des connaissances générales courantes augmentera et 1'état de la
technique sera plus avancé, de sorte qu'un plus grand nombre d'inventions seront probablement
jugées évidentes dans le domaine de la biotechnologie.

82 American Cyanamid Co. v. Charles E. Frost & Co., 47 C.P.R. 215, p. 300

American Cyanamid Co. v. Charles E. Frost & Co., 47 C.P.R. 215, p. 300-301



3. LA NORME DE NON-EVIDENCE AUX ETATS-UNIS

3.1 Introduction

C'est en 1850, dans l'arrét Hotchkiss v. Greenwood®, que la cour supréme des Etats-Unis a
invoqué pour la premiére fois le critére de la non-évidence comme condition de brevetabilité.
L'affaire concernait une poignée de porte et le jury a conclu que la conception de la poignée de
porte brevetée ne nécessitait pas une compétence ou un esprit inventif supérieur a ceux que posséde
le mécanicien ordinaire bien informé®. Le brevet a donc été déclaré invalide.

Au cours du siécle qui a suivi cet arrét, de nombreuses décisions ont été rendues et bon nombre
d'opinions ont été rédigées au sujet des exigences relatives aux inventions. En 1952, afin de
favoriser une plus grande uniformité dans l'application de la norme, le Congres a ajouté au Paftent
Act (loi sur les brevets) 'article 103, dont voici un extrait :

[TRADUCTION] Un brevet ne peut étre obtenu méme lorsque la divulgation ou la
description de l'invention n'est pas identique au sens de l'article 102 de ce titre,
lorsque les différences entre 1'objet visé par la demande de brevet et 1'état de la
technique auraient été évidentes, a I'époque a laquelle l'invention a été faite, pour
une personne douée d'une compétence ordinaire dans le domaine concemné. La
facon dont l'invention a été réalisée ne peut porter atteinte a la brevetabilité de
celle-ci.

Dans le présent chapitre, nous examinerons 1'évolution historique du critére de la non-évidence
tel qu’il a été développé aux Etats-Unis. Selon l'article 103 de la loi sur les brevets américaine,
pour trancher la question de 1'évidence, il faut évaluer la portée et le contenu de 1'état de la
technique, les différences entre la technique existante et les revendications en litige et le niveau
de compétence ordinaire dans le domaine. Ces facteurs seront également commentés en ce qui a
trait 4 la question de l'évidence. Les facteurs secondaires tel que le succés commercial ont
également leur role 4 jouer dans la détermination de I’évidence aux Etats-Unis et seront aussi
examinés. Enfin, 'application de la norme de non-évidence sera étudiée. Dans la présente section,
contrairement 2 I'examen détaillé qui a été fait dans la section canadienne correspondante, 1'étude
de l'application de la norme se limitera aux commentaires qui ont été formulés par des spécialistes
américains et publiés. Une attention particuliére sera accordée a l'application de la norme de non-
évidence dans des domaines techniques récents, comme la biotechnologie, 'électronique et
I'informatique. Les commentaires concernant ces technologies naissantes sont fondés

% 52 U.S. (11 How.) 248 (1851)

8 520U.S. (11 How.) 248 (1851)
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principalement sur les remarques exprimées au cours d'une audience publique sur la non-évidence
qui a été tenue le 20 juin 1994 aux Etats-Unis. Nous terminerons le chapitre par une comparaison
entre les pratiques canadienne et américaine.

3.2 Critére de la non-évidence

3.2.1 L'évolution du critére de la non-évidence

La premi¢re décision importante qui a été rendue sur la question de 1'évidence, aprés 1'adoption
de l'article 103, est I'arrét Graham v. John Deere®, ot la cour supréme des Etats-Unis a dit ce qui
suit :

[TRADUCTION] Selon l'article 103, il est nécessaire de déterminer la portée et le
contenu de I'état de la technique, les différences entre cette technique et les
revendications en litige et le niveau de compétence ordinaire qui caractérise le
domaine concemé. La question de 1'évidence doit &tre tranchée a la lumiére de ces
facteurs. D'autres facteurs secondaires, comme le succés commercial, le besoin de
longue date, I'échec des autres, etc, pourront étre appliqués pour expliquer les
circonstances entourant 1'origine de I'invention visée par la demande de brevet. Ces
facteurs peuvent &tre pertinents pour trancher la question de I'évidence.

Ainsi, selon cette décision, l'article 103 exige la détermination de ce qui suit :

1. La portée et le contenu de la technique existante;
2. Lesdifférences entre la I’état de la technique et les revendications en litige;
3. Le niveau de compétence ordinaire dans le domaine.

D'autres facteurs secondaires doivent également étre évalués, notamment le succés commercial,
l'existence d'un besoin de longue date qui n'a pas encore ét€ comblé dans l'industrie, le fait que
personne d'autre n'a réussi a inventer I'élément visé€ par le brevet ou tout autre facteur pouvant
expliquer les circonstances qui entourent l'origine de I'objet de la demande de brevet.

Ces quatre éléments constituent des facteurs clés servant & trancher la question de 1'évidence
et chacun d'eux sera examiné et commenté de fagon détaillée.

% 383U.S.1at17, 1966
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3.2.2 La portée et le contenu de 1'état de la technique

Pour trancher la question de I'évidence, il faut examiner les connaissances que la personne
ayant une compétence ordinaire dans le domaine est censée posséder. Cette personne est
considérée comme une personne qui travaille dans son atelier & l'aide de techniques connues.
Les techniques connues se limitent & celles que cette personne aurait choisies sans le bénéfice
du recul et tenir compte de l'invention alléguée. La question de savoir en quoi consistent les
enseignements tirés de 1'état de la technique ou les connaissances disponibles est une question
de fait. Pour y répondre, il faut examiner les ouvrages et brevets antérieurs cités dont une
personne douée d'une compétence ordinaire dans le domaine peut tirer des enseignements.

3.2.3 Les différences entre 1'état de la technique et les revendications

Tel qu'il est mentionné ci-dessus, l'article 103 exige une détermination des [TRADUCTION]
«différences entre la matiére visée par la demande de brevet et I'état de la technique». Cependant,
dans larrét Graham v. John Deere®, il a été décidé que les différences entre 1'état de la technique
et les revendications en litige doivent étre déterminées. Des décisions subséquentes sur ce point
ont indiqué clairement que c'est 'ensemble de la matiére qu'il faut examiner pour déterminer s'il
y a ou non évidence. Ainsi, dans In re van Venrooy®, le tribunal a statué que c'est 'ensemble de
I'invention qu'il faut examiner.

Les tribunaux ont épparemment considéré l'expression «l'ensemble de I'invention» comme
I'équivalent des mots «ensemble de la matiére» de la disposition législative. Ainsi, dans Re
Buehler®, le tribunal a dit ce qui suit :

[TRADUCTION] En droit, la commission n'a pas été suffisamment précise
lorsqu'elle a déclaré que «les différences entre 1'état de la technique et le procédé
décrits dans les revendications portées en appel sont des différences qui seraient
évidentes pour une personne versée dans l'art». (Non souligné dans I'original.) La
question qui doit étre tranchée aux termes de l'article 103 est celle de savoir si
l'ensemble de la matiére aurait été évident, et non les différences.

& 383 U.S. 1at 17,1966
& 412 F. 2d 250, 162 U.S.P.Q., p. 39

8 515F.2d 1134, 185 U.S.P.Q. 781 (1975)
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Cependant, cela ne signifie pas que le tribunal n'a pas exclu le facteur de I'ensemble de la
matiére dans l'arrét Graham * ; on s'entend généralement pour dire que le tribunal dans cette
affaire n'a pas tenté de modifier l'article 103 de fagon a supprimer les mots "as a whole" (I'ensemble
de la matiére).

3.2.4 Le niveau de compétence ordinaire dans le domaine

Selon la disposition 1égislative, 1'évidence doit étre déterminée au regard d'une personne
possédant une compétence ordinaire dans le domaine. Cette personne doit posséder la compétence
en question juste avant la date a laquelle l'invention a été réalisée. Il ne peut s'agir d'un juge, d'un
profane, d'un artisan compétent dans un domaine éloigné, d'un inventeur ou d'un génie dans le
domaine concerné. Cette personne est censée étre une personne qui pense de la méme fagon qu'une
autre qui posséde des connaissances ordinaires dans le domaine et non comme une personne qui
désire innover. Elle est censée connaitre tous les brevets et ouvrages qui sont suffisamment liés
les uns aux autres ainsi qu'au domaine pertinent. Afin d'avoir un apergu de cette «personne
hypothétique», voici quelques descriptions tirées de différentes décisions américaines.

Custom Accessories v. Jeffiey-Allan Industries *'

[TRADUCTION] L'analyse présentée dans l'arrét Graham (383 U.S. 1 p. 17, 1966)
comprend une détermination du niveau de compétence ordinaire dans le domaine.
Sans cette information, une cour de district ne peut se prononcer sur 1'évidence d'une
invention, parce que la question importante a trancher est celle de savoir si une
invention alléguée aurait été évidente au moment ou elle a été faite pour une
personne possédant une compétence ordinaire dans le domaine. Ce qui importe le
plus, c'est de respecter «la disposition législative, c'est-a-dire de déterminer si
l'ensemble de I'invention aurait ou non été évidente, lorsqu'elle a été réalisée, pour
une personne possédant une compétence ordinaire dans le domaine, et non pour le
juge, le profane, les personnes qui sont versées dans un domaine éloigné ou les
génies du domaine».

La personne possédant une compétence ordinaire est une personne hypothétique qui
est cens€e connaitre toutes les techniques antérieures pertinentes. La compétence
de l'inventeur lui-méme n'est pas concluante. Parmi les facteurs pouvant étre pris
en compte pour déterminer le niveau de compétence, mentionnons les types de
problémes rencontrés dans le domaine, les solutions antérieures proposées a ceux-ci,
la rapidité avec laquelle des innovations sont présentées, le niveau de
perfectionnement de la technologie et le niveau de formation des travailleurs actifs

%0 383U.S.1p. 17,1966

sl 1 USPQ2d 1196 (1986) p. 1201
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du domaine. Ces facteurs ne seront peut-étre pas tous présents dans chaque cas et
il se peut que I'un ou plusieurs d'entre eux prédominent.

Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co. of Cal.”

[TRADUCTION] Les facteurs pouvant &tre pris en compte pour déterminer le
niveau de compétence ordinaire dans le domaine comprennent : (1) le niveau de
formation de l'inventeur; (2) les types de problémes rencontrés dans le domaine;
(3) les solutions antérieures proposées a ces problémes; (4) la rapidité avec laquelle
les innovations sont présentées; (5) le niveau de perfectionnement de la
technologie et (6) le niveau de formation des travailleurs actifs du domaine.
Orthopedic Equipment Co., Inc. v. All Orthopedic Appliances, Inc., n* d'appel 85-
513, 83525 Slip op. 13 (Fed. Cir. 16 mai 1983, 217 USPQ 1281, 1285). Ces facteurs
ne sont peut-€tre pas tous présents dans chaque cas et il se peut que I'un ou plusieurs
d'entre eux prédominent dans un cas donné. Ce qui importe, c'est de respecter la
disposition Iégislative, c'est-a-dire de déterminer si I'ensemble d'une invention aurait
ou non ¢té évidente, lorsqu'elle a été réalisée, pour une personne possédant une
«compétence ordinaire dans le domaine», et non pour le juge, le profane, les
personnes qui sont versées dans un domaine €loigné ou les génies du domaine sous

étude. .

Orthopedic Equipment Co. v. All Orthopedic Appliances®

[TRADUCTION] Méme si le niveau de formation de l'inventeur peut étre un facteur
a examiner pour déterminer le niveau de compétence ordinaire dans le domaine, il
n'est pas concluant en soi. D'autres facteurs peuvent étre pertinents a cet égard,
notamment «les différentes méthodes utilisées antérieurement, les types de
problémes rencontrés dans le domaine, la rapidité avec laquelle les innovations sont
présentées, le niveau de perfectionnement de la technologie concernée et le niveau
de formation de ceux qui travaillent activement dans le domaine...»

92 218 USPQ 865 (1983) p. 868-869; voir également Bausch & Lomb v. Barnes-Hind Hydrocurve, 230 USPQ 416
(1986) p. 420

% 217USPQ 1281 (1983) p. 1285
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Stewart-Warner Corp. v. Pontiac™

[TRADUCTION] Le tribunal de premiére instance avait conclu que le degré de
compétence ordinaire dans le domaine était élevé. Il a constaté que tous les
inventeurs nommés étaient des ingénieurs en électricité dipldmés, que plusieurs
étaient titulaires d'une maitrise en génie et que la plupart comptaient plusieurs
années d'expérience dans les domaines de la conception de circuits numériques, de
la programmation par ordinateur et de la conception de systémes d'ordinateur et de
systémes d'affichage numérique. La méme constatation a été faite dans le cas des
employés de AS&I chargés de concevoir le tableau indicateur de Pontiac
Silverdome. Méme si l'article 103 ne porte pas sur la compétence réelle des
inventeurs, qui peut étre extraordinaire, mais plutdt sur le degré de compétence
ordinaire dans le domaine, Stewart-Warner conteste le fait que le tribunal de
premicére instance a considéré les événements subséquents conune une preuve du
niveau de compétence dans le domaine. Cette preuve est encore moins opportune
dans le contexte d'une technologie qui évolue rapidement. La cour de district n'a
pas mentionné jusqu'a quel point elle s'était fondée sur les événements subséquents
ni n'a précisé quelle était son évaluation du niveau de compétence dans le domaine.
Cependant, méme s'il est vrai que le degré de compétence ordinaire dans le domaine
était «trés élevé» a la date de l'invention, ce fait ne modifie nullement notre
conclusion quant a I'absence d'évidence de l'invention '926.

En conclusion, les critéres servant a évaluer le degré de compétence d'une personne versée dans
l'art sont trés bien articulés dans la jurisprudence américaine. Il appert clairement de celle-ci que
le degré de compétence de cette personne ne correspond pas a celui de l'inventeur, méme si le
tribunal tiendra compte de la formation de celui-ci pour déterminer le niveau de compétence de
la personne possédant des connaissances ordinaires dans le domaine. Le tribunal tiendra également
compte de certains autres facteurs, notamment les types de problémes rencontrés dans le domaine
et le degré de perfectionnement de la technologie.

3.2.5 Eléments secondaires

I1 est bien reconnu que les tribunaux et le bureau des brevets doivent, pour déterminer si une
invention est évidente ou non, tenir compte de la preuve concernant le succés commercial de celle-
ci, la satisfaction d'un besoin de longue date ou l'acceptation par le secteur industriel pertinent. Les
tribunaux reconnaissent cependant, par exemple, que le succés commercial doit découler de la
valeur de l'invention alléguée plutdt que de la publicité s'y rapportant, d'une mise en marché
agressive ou d'autres facteurs non liés. Ce critére a été appelé «lien exigé».

* 226 USPQ 6761 (1985) p. 680-681
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3.2.5.1 Succés commercial

Le succes commercial peut constituer un indice de l'absence d'évidence s'il découle des
caractéristiques inventives plutdt que d'autres facteurs. Une preuve du succés d'un objet
commercial qui ne comporte pas les caractéristiques ou les avantages des revendications du brevet
en litige n'indique pas que l'invention alléguée est brevetable.

Ainsi, dans l'affaire Panduit Corp. v. Dennison Manufacturing Co.”, ol une preuve abondante
a €té présentée au sujet du succés commercial, Panduit a démontré que ses attaches de cible
monopicce brevetées avaient connu un grand succés commercial puisque les ventes de ce produit
représentaient 50 % du total des profits de I'entreprise et 80 % du total de ses ventes d'attaches de
cdble. Panduit a ensuite démontré que le personnel des ingénieurs et des concepteurs de Dennison
avait tenté sans succés pendant dix ans de concevoir une attache de cable efficace et que Dennison
n'aréussi que lorsqu'elle a lancé sur le marché une imitation de l'attache de céble de Panduit. La
reproduction faite par Dennison et le succés commercial que celle-ci a connu ont convaincu le
tribunal de I'existence d'un lien entre le succés commercial de Panduit et l'invention alléguée.

Dans les causes américaines ol l'argument relatif au succés commercial de l'invention a été
retenu, le titulaire du brevet a trouvé dans chaque cas une fagon de lier le succés commercial aux
caractéristiques alléguées. '

3.2.5.2 Besoin de longue date

La preuve du fait que l'invention alléguée répond & un besoin de longue date dans 'industrie
permet de conclure que l'invention en question n'est pas évidente; si elle I'avait été, la solution au
besoin aurait été fournie beaucoup plus t6t. Le besoin de longue date doit concerner une solution
a un probléme réel qui a été reconnu dans le domaine ou dans l'industrie. Aprés avoir établi

l'existence de ce besoin, le titulaire du brevet doit ensuite prouver le lien entre celui-ci et
l'invention alléguée.

La preuve d’un tel besoin a été bien présentée dans I'arrét Railroad Dynamics, Inc. v. a. Stucki
Co.”®, qui concernait un brevet relatif a un assemblage d'amortisseur hydraulique permettant
d‘liminer le balancement et l'oscillation des wagons-marchandis