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1. INTRODUCTION

a) Objectif de la Politique

La Politique sur les droits de propriété intellectuelle issus de marchés conclus avec l'Etat

(la Politique) traite des droits de propriété et de licence de la propriété intellectuelle

(PI) dans le cadre des activités d'approvisionnement. La Directive sur la gestion de

lapprovisionnement stipule que l'objectif de l'approvisionnement en biens, en services et en

travaux de construction consiste a obtenir les biens et services nécessaires a l'exécution
des programmes et a la prestation des services aux Canadiens. Cet objectif comprend

également l'obtention du meilleur rapport qualité-prix pour lEtat.

Le gouvernement du Canada est d'avis que Uexploitation commerciale de la Pl favorise la
croissance économique et la création d’emplois, et que le secteur privé est le mieux placé
pour assurer cette exploitation. La Politique prévoit ainsi que les titres de Pl découlant des
marchés d'acquisition de l'Etat devraient appartenir a 'entrepreneur. L' Etat peut conserver
la Pl de l"élément original en invoquant l'une des exceptions énumérées a l'annexe A de la
Politique. Si 'Etat souhaite &tre propriétaire de la Pl pour une raison qui ne figure pas dans
la liste, il doit demander une dérogation a la politique au Conseil du Trésor (CT) et obtenir
l'approbation du SCT. Si le titre de Pl appartient a l'entrepreneur, ['Etat peut demander a ce
dernier de lui fournir une licence lui permettant d'utiliser la Pl aux fins prévues au sein du

gouvernement.

b) Guide de mise en ceuvre: contexte

Le Guide de mise en ceuvre est destiné exclusivement a l'usage des fonctionnaires (entre
autres, les gestionnaires et les agents d'approvisionnement] pour les aider a mettre la
Politique en application. Il explique étape par étape la procédure a suivre pour déterminer
le droit a la propriété ou a lUattribution de licence de propriété intellectuelle découlant des
marchés d'acquisition de l'Etat. Ony trouve un arbre de décision résumant le processus
de décision ainsi que des orientations relatives a l"évaluation du potentiel d’exploitation

commerciale.

c) Clauses et conditions uniformisées d’achat (CCUA)

Le Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat (CCUA)' de Services publics et
Approvisionnement Canada (SPAC) est destiné aux agents de négociation des contrats de
SPAC. Les ministeres qui négocient leurs propres marchés peuvent se reporter au Guide

des CCUA de SPAC pour les aider a rédiger les clauses relatives a la Pl. Pour consulter les

1 LeGuide des CCUA comprend des directives sur la facon d'utiliser les clauses d’approvisionnement et les conditions
générales.
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clauses relatives aux droits de propriété et de licence de la propriété intellectuelle, cliquez

sur: Annexe: Propriété intellectuelle - Achatsetventes.gc.ca. Il est conseillé aux ministéres

de consulter leurs services juridiques avant de rédiger leurs propres clauses.

d) Gestion de la propriété intellectuelle lors de U'approvisionnement
maritime et de défense

En consultation avec plusieurs ministéres, SPAC a créé un document distinct, Gestion de la

propriété intellectuelle en approvisionnement maritime et de défense - Approvisionnement

maritime et de défense —Achats et ventes —Services de SPAC -SPAC (tpsgc-pwgsc.gc.ca),

qui traite particulierement de l'approvisionnement maritime et de défense. Ce document
présente les principes directeurs en matiere de propriété intellectuelle qui peuvent étre
appliqués a ces marchés. Si un ministére conclut des marchés dans ces domaines, il
devrait consulter ce guide.

e) Responsabilités

Comme le stipule la Politique,
Le SCT est chargé de:

o vérifier si les exemptions du Conseil du Trésor (CT) ont réellement été accordées et
en informer Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE). Sile CT n'a
pas accordé les exceptions, le SCT aidera ISDE a faire le suivi, au besoin, auprés du

ou des ministéres concernés.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) est chargé de:

e préparer et résumer le rapport statistique annuel sur les droits de Pl découlant
des marchés d'approvisionnement de l'Etat et sur l'exploitation commerciale

potentielle totale;

e déterminer toute exemption du CT demandée par les ministeres dans le Portail des
données ouvertes et en informer le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), afin que

celui-ci puisse vérifier si ces exemptions ont réellement été accordées;

e communiquer les conclusions du rapport statistique annuel aux membres du

Comité des sous-ministres adjoints sur les sciences et la technologie [CSMAST).
Ladministrateur général ou ses délégués sont chargés de:
e mettre en ceuvre la Politique et former leur personnel; prendre les décisions

relatives aux droits de Pl de l'élément original; s'assurer que l'exploitation

commerciale potentielle est définie;
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e soumettre les données sur les droits de Pl au Portail des données ouvertes du

SCT en temps opportun et de maniére précise; et veiller a ce que les documents
d’invitation a soumissionner et de contrats soient complets et conformes a la

Politique.

2. COMPRENDRE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE (PI)

Qu’est-ce que la PI?

La Pl «désigne les ceuvres de l'esprit: inventions; ceuvres littéraires et artistiques; dessins
et modéles; et emblémes, noms et images utilisés dans le commerce?». Des droits de PI
peuvent découler ou non des marchés conclus avec l'Etat. Certains droits de Pl, comme

le droit d'auteur, sont automatiquement protégés des leur création. Toutefois, pour
d'autres types de droits, comme les brevets et les dessins industriels, il faut présenter
une demande a un organisme national responsable de la Pl, comme 'Office de la propriété
intellectuelle du Canada (OPIC).

Exemples
o LEtat achéte un produit prét a l'emploi; aucune propriété intellectuelle n'est créée.

o LEtat retient les services de recherche et développement d’un fournisseur et celui-
ci, un laboratoire privé, met au point un tout nouveau produit issu de ses recherches,
a savoir une invention qui pourrait étre brevetée; la Pl est créée.

o LEtat souscrit un abonnement d’un an & une revue de nanotechnologie. Méme si le
journal a des droits de propriété intellectuelle, aucune nouvelle Pl n'est créée dans
le cadre de l'approvisionnement (l'achat d'un abonnement).

«Acquis » et «élément original»

Larticle 4 de la Politique définit la Pl de l'acquis et la Pl de 'élément original.

Pl de l'élément original signifie toute propriété intellectuelle concue, développée, produite
ou mise en application pour la premiére fois dans le cadre de travaux effectués au titre

d’'un marché d’acquisition de ['Etat.

Pl de Uacquis signifie la propriété intellectuelle qui n’est pas une Pl de l"élément original, y

compris celle de |'Etat et de l'entrepreneur.

Les exemples suivants permettent de mieux faire la distinction entre Pl de l'acquis et Pl de

l'élément original:

2  WIPO, Qu'est-ce que la propriété intellectuelle? (wipo.int].
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Exemples

e Dans le cadre d'un marché d'acquisition de l'Etat, un entrepreneur utilise une de ses
propres applications logicielles (Pl de l'acquis) afin de mettre au point une interface

(Pl de U'élément original) pour une base de données gouvernementale.

¢ Une entreprise rédige un discours (dans le cadre d'un contrat) pour le ministre;
il s'agit d'un cas de Pl de 'élément original. Les données, rapports ou articles de
journaux préexistants que l'entrepreneur incorpore sont considérés comme de la Pl
de l'acquis.

Dans les situations complexes, il peut étre difficile de distinguer la Pl de 'élément original
de la Pl de l'acquis.

Remarque : Avant de publier des documents d’invitation a soumissionner (p. ex., une
demande de propositions), les ministéres doivent préciser, dans les conditions générales,
la Pl qui devrait découler du marché et son utilisation prévue, les droits de Pl ainsi que
les licences/autorisations nécessaires pour utiliser la Pl de I'élément original et la Pl de

l'acquis.

Les autorités contractantes doivent inclure les éléments susmentionnés dans le contrat.
Dans de nombreux cas, le ministére peut utiliser les clauses uniformisées d’achat (CCUA])
de SPAC ou ses propres clauses uniformisées pour viser la propriété intellectuelle
découlant des marchés de U'Etat. A titre d’exemple, la clause (K3200T) des CCUA de

SPAC pourrait étre utilisée, bien qu'il ne s'agisse pas d’une exigence®. Cette clause traite
du fondement du titre du Canada sur les droits de PIl. Des modifications peuvent étre
apportées aux clauses types des contrats de chaque ministere en fonction des besoins
propres dudit ministere. Les services juridiques doivent étre consultés pour la modification

des clauses.

Si un entrepreneur a besoin d'une licence pour la Pl de l'acquis de l'Etat pour exécuter les
travaux, l'autorité contractante doit veiller a ce que le contrat: (1) indique la Pl de l'acquis
de U'Etat et (2) limite U'utilisation par l'entrepreneur de la Pl de l'acquis de |'Etat aux fins du

contrat.

La raison pour laquelle la Pl doit appartenir a l'Etat doit correspondre a l'une des
exceptions formulées a l'annexe A de la Politique, a défaut de quoi il faut demander au
Conseil du Trésor une exception a la Politique au moyen d’'une présentation au Conseil du

Trésor (voir l"étape 3).

3  Fondement du titre du Canada sur les droits de propriété intellectuelle, en ligne: Article 5.K.K3200T - Droits de propriété

intellectuelle-Achatsetventes.gc.ca.
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3. APPLICATION DE LA POLITIQUE

La Politique s'applique:

e 3tous les ministeres énumérés aux annexes |, .1 et Il de la Loi sur la gestion des
finances publiques (LGFP), sauf s’ils en sont nommément exemptés en vertu d’'une

loi du Parlement ou par le Conseil du Trésor (p. ex., 'Agence du revenu du Canadal;
e alaPldelélément original dans le cadre des contrats d’approvisionnement;
e aux marchés d'acquisition, peu importe leur valeur.

La politique ne s’applique pas:

e alavente, autransfert ou a la cession de droits de la Pl existante appartenant a
l'Etat, car la Politique ne traite que de la Pl découlant d'un marché d'acquisition de
l'Etat;

e aux ententes contractuelles, y compris aux ententes de collaboration en recherche

et développement ou aux protocoles d'entente;

e aux prototypes ou autres matérialisations de création intellectuelle pouvant
résulter d’'un marché d'acquisition de U'Etat (la Politique porte sur la propriété

intellectuelle et non des biens corporels);

e alapropriété ou l'utilisation de toute marque de commerce ou tout nom

commercial®;

e auxrenseignements personnels tels que définis au titre de la Loi sur la protection
des renseignements personnels (L.R.C.) chap. P-21, ou a l'élément original de toute
compilation ou base de données contenant des renseignements personnels ou des
renseignements fournis par l'Etat si cet élément original ne peut &tre exploité sans

utiliser ces renseignements personnels ou ces renseignements fournis par l'Etat.

La Politique ne s'applique qu'aux entités de ['Etat. La Politique ne concerne pas les droits
de Pl entre l'entrepreneur et l'un de ses sous-traitants. La source des obligations de
Uentrepreneur est le contrat. Lentrepreneur peut obtenir de ses sous-traitants les droits
de propriété ou de licence que l'entrepreneur accepte, dans le marché d'acquisition

de I'Etat, en vue de les fournir a I'Etat. Il est possible d’inclure la clause des CCUA de
SPAC stipulant que U'entrepreneur doit faire en sorte que le sous-traitant soit lié par des
conditions compatibles avec celles du contrat et qui, de l'avis de l'autorité contractante, ne

sont pas moins avantageuses pour le Canada que les conditions du contrat.

4  Lesministéres peuvent adopter leur propre position sur la question de la propriété des marques de commerce et des
appellations commerciales, en fonction d'autres politiques gouvernementales pertinentes. Dans certains ministeres, les

produits livrables qui bénéficient de la protection d'une marque sont régulierement achetés.
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4. ARBRE DE DECISION

Lorsque |'Etat envisage de conclure un marché, il faut veiller a ce que les documents

d’invitation a soumissionner et ceux du contrat précisent clairement qui détiendra la Pl de

l"élément original.

ETAPE 1

Le contrat pourrait-il
conduire a la création de PI?

ETAPE 2

L Etat doit-il conserver la
possession du titre de PI?

ETAPE 3

La raison pour laquelle |'Etat
doit détenir les DPI fait-elle
partie des exceptions prévues
a UAnnexe A de la Politique?

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

. Procédure habituelle a suivre

Dans les documents d’invitation a
soumissionner (p. ex., les demandes
de propositions) et la documentation
contractuelle, utiliser les conditions

générales prévues.

Indiquer dans les documents d’invitation
a soumissionner que l'entrepreneur
détiendra la PI.

Les conditions générales prévues
accordent a l'Etat des droits de licence.
Ajouter s’il y a lieu toute autre condition

relative aux droits de licence.

S'il est possible de justifier que l'Etat
doit détenir les DPI, tenter d’obtenir
'approbation du Conseil du Trésor (CT)
au moyen d’une présentation au CT.

ETAPE 4

Envisager l'octroi de
licences aux entrepreneurs.

. Autres étapes a suivre afin que les DPI soient conférés a l'Etat
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L'organigramme ci-contre montre les principales étapes a suivre conformément a la

Politique.
Etape 1: Est-il probable qu’une Pl soit générée durant le contrat?

Avant de produire les documents d’invitation a soumissionner, les gestionnaires, les
responsables techniques, les experts en matiére de Pl ou les services juridiques, les
agents d’'approvisionnement ou encore les autorités contractantes devraient déterminer
si, a leur avis, le contrat entrainera ou non la création de PI. Qu'il y ait ou non propriété

intellectuelle, les modeles uniformisés de SPAC peuvent étre utilisés.

Silaréponse est non, le ministere ou l'organisme peut utiliser ses propres conditions
contractuelles uniformisées ou les clauses appropriées pour la propriété ou la licence de

la Pl de U'élément original, dans le cas oU une Pl découle du contrat, et passer a l'étape 2.

Remarque: Si, contrairement a ce que l'on prévoyait au départ, il y a eu création de Pl dans
le cadre du contrat, celle-ci reviendra a U'entrepreneur, a moins d’une disposition contraire

formulée dans le contrat.

Sila réponse est oui, le ministere ou l'organisme peut utiliser ses propres conditions
contractuelles uniformisées ou les clauses appropriées pour la propriété ou la licence de

la Pl de U'élément original et passer a 'étape 2.

Etape 2: Une étape supplémentaire pour créer le contrat- L Etat doit-
il conserver la possession du titre de PI?

Silaréponse est non, il faut U'indiquer dans les documents d'invitation a soumissionner
etinclure dans le contrat les clauses précisant que l'entrepreneur détiendra la PI. Il

faut savoir que la Politique a pour raison d'étre de conférer a 'entrepreneur le titre de
propriété de l'élément original, sauf s'ily a lieu, pour une raison quelconque, que l'Etat en
conserve la propriété. S'il est déterminé que U'entrepreneur doit étre propriétaire de la Pl

de l"élément original,

les ministéres doivent inclure la licence pour la Pl de l'élément original dans le contrat.

Pour déterminer le type de licence nécessaire, le ou les gestionnaires, gestionnaires

de projets, scientifiques et chercheurs ainsi qu'experts en matiére de PI, agents
d'approvisionnement, entre autres, doivent tenir compte des besoins immédiats et futurs
a l'échelle de l'administration fédérale. Cela comprend les besoins qu'a l'Etat d'utiliser,
d’exploiter, de mettre a jour et d'améliorer les biens livrables prévus au contrat, qu'il

s'agisse de Pl de l'acquis ou de Pl de 'élément original.
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Silaréponse est oui, il faut préciser dans les documents d'invitation a soumissionner et

les documents contractuels que |'Etat conservera la PI.

S'il est déterminé que U'entrepreneur doit étre propriétaire de la Pl de l'élément original,

les ministéres doivent inclure la licence pour la Pl de l'élément original dans le contrat.

La raison pour laquelle la Pl doit appartenir a l'Etat doit correspondre a l'une des
exceptions formulées a l'annexe A de la Politique, a défaut de quoi il faut demander au
Conseil du Trésor une exception a la Politique au moyen d’une présentation au Conseil du
Trésor (voir l"étape 3). Les documents d’invitation a soumissionner pourraient inclure une

clause décrivant le fondement du titre de U'Etat sur les droits.

Exemple

L'Etat a conclu avec l'entrepreneur A un marché pour l'achat d'un parc de véhicules
militaires blindés. Compte tenu de U'ampleur du marché, il est probable que les
documents d’invitation a soumissionner et les documents contractuels comprennent
des conditions de propriété intellectuelle relatives a la fois a la propriété et a la licence,
conformément au document: Gestion de la propriété intellectuelle en approvisionnement
maritime et de défense-Approvisionnement maritime et de défense.

Remarque: Les ministéres pourraient devoir consulter des experts pour obtenir des
conseils sur la propriété de l'Etat dans le cas d’accords commerciaux sur la propriété
intellectuelle ou d'accords comportant une exigence imposée dans le cadre de projets
de développement commercial au Canada. Parmi les accords concernés, citons l'Accord
sur les marchés publics de 'Organisation mondiale du commerce (AMP-OMC), 'Accord
économique et commercial global entre le Canada et 'Union européenne (AECG) et

'Accord de libre-échange canadien (ALEC).

Etape 3: La raison pour laquelle UEtat doit détenir les droits de PI
fait-elle partie des exceptions prévues a 'annexe A de la Politique?

Il est important de noter que ce n'est pas parce qu'une exception peut étre invoquée pour
justifier que ['Etat détienne les droits de Pl (lesquels feront alors l'objet de négociations et

d'un accord mutuel avec le contractant) que l'exception doit étre invoquée.

Par exemple, le droit d’auteur (exception 5, annexe A de la Politique) pourrait étre invoqué
dans un grand nombre de circonstances. Or, avant d’invoquer une exception, il est
important que les ministéres et organismes se demandent s’ils ont réellement besoin

de détenir les titres de Pl (étape 2). Il se pourrait que |'Etat n‘ait pas besoin de détenir les

droits de Pl de l'élément original, méme s’il existe une exception a cet effet.

Silaréponse est oui, il faut inclure les clauses appropriées dans les documents

d’invitation a soumissionner et dans le contrat d’acquisition pour indiquer clairement que
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|'Etat revendique les droits de la Pl de l'élément original, comme le décrit 'annexe A de la

Politique.

Silaréponse est non, il faut consulter l'article de l'annexe A de la Politique, intitulée
Exception auprés du Conseil du Trésor. Dans l'éventualité ou la nécessité d'accorder a
l'Etat les droits Pl est justifiée pour une raison autre que celles figurant dans la liste des
exceptions de l'annexe A, les ministeres doivent demander une exemption au moyen d'une
présentation au CT. La demande doit étre approuvée par le Conseil du Trésor pour que

l'Etat puisse revendiquer les droits de PI.
Les exceptions autorisées énumérées a l'annexe A de la Politique sont les suivantes:

1. Sécurité nationale. En vertu de la Politique, l'Etat est autorisé a conserver les

droits de Pl lorsqu’il estime que la sécurité nationale pourrait étre en jeu.

Exemple

L'Etat passe un marché pour les services d'un entrepreneur en défense
pour la conception et la construction d'un systeme de commandement et de
controle pour l'exploitation d'une frégate de la Marine royale canadienne.
Siles alliés non membres de 'OTAN venaient qu'a connaitre le contenu

du systeme, la sécurité nationale du Canada pourrait étre menacée. Par
conséquent, la Couronne revendique les droits de Pl de l'élément original

au titre de la présente exception en vue de limiter la distribution de la Pl de

'élément original.

2. Lorsque la Pl de 'élément original ne peut appartenir a U'entrepreneur en vertu
d’une loi, d'un réglement, ou d’'une obligation antérieure contractée par la

Couronne envers un ou des tiers.

Cette exception s’applique dans deux cas:

1. Lorsqu’une loi ou un reglement empéche U'entrepreneur de détenir les droits
d’'une nouvelle propriété intellectuelle qu'il a lui-méme créée dans le cadre

d’'un marché d’acquisition conclu avec l'Etat.

2. Lorsque l'Etat est assujetti a une obligation contractée antérieurement avec un
tiers au sujet de la propriété intellectuelle (p. ex. protocole d’entente ou accord
de collaboration en recherche et développement, etc.] et que cette obligation

l'empéche de conférer le titre de propriété intellectuelle a U'entrepreneur.
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Exemple

L'Etat est autorisé a utiliser des produits chimiques, qui sont protégés

par un brevet appartenant a une entreprise, au titre d'une licence dans le
cadre d'expériences précises. L'Etat souhaite faire appel aux services d'une
deuxiéme entreprise pour modifier les produits chimiques en vue d’'une
utilisation différente. Cette action est autorisée par l'accord de licence, a

condition que toute propriété intellectuelle en découlant soit détenue par la

société d'origine.

3. Lorsque Uentrepreneur déclare par écrit qu'il ne souhaite pas détenir les droits
de Pl de l'élément original.

Il est important de conserver une copie papier ou électronique de cette déclaration
et de la verser au dossier dés le début du processus de passation de marché.
L'utilisation de cette exception n'empéche pas l'entrepreneur de demander une

licence.

Exemple

La protection de la propriété intellectuelle exige des ressources qu'un

grand nombre de petites et moyennes entreprises [PME] pourraient ne

pas posséder. Plutot que de défendre sa propriété intellectuelle contre ses
concurrents, l'entrepreneur peut préférer que 'Etat en détienne les droits et
lui accorde une licence. Dans un tel scénario, U'entrepreneur doit déclarer par

écrit qu’il ne veut pas détenir les droits de propriété intellectuelle pour que

l'Etat puisse invoquer cette exception.

4. Lorsque le marché d’acquisition de UEtat ou les produits a livrer au titre de celui-

ci visent surtout a:

1. Générer des connaissances et des renseignements en vue de leur diffusion

publique (mais pas nécessairement gratuite).

Remarque: Il faut envisager de publier les connaissances et les
renseignements destinés a étre diffusés sur le portail du gouvernement
ouvert (open.canada.ca) au titre d’'une licence non restrictive (Licence du

gouvernement ouvert-Canada | Gouvernement ouvert, Gouvernement du

Canadal; cette licence permet de maximiser le potentiel de communication et
de réutilisation a des fins commerciales et non commerciales. Pour pouvoir
étre affichée sur le portail du gouvernement ouvert, la Pl doit étre la propriété

du gouvernement du Canada.
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Exemple

Dans certains cas, lorsque les renseignements et les connaissances créés
par un consultant sont destinés a une diffusion publique, par exemple dans
le cadre d’un guide national sur la nutrition et les apports alimentaires, les

autorisations relatives au droit d'auteur de 'Etat peuvent tout de méme

s'appliquer.

2. Accroitre certains acquis actuels de 'Etat avant de transférer cet ensemble

plus vaste d’acquis de 'Etat au secteur privé (non nécessairement a
Uentrepreneur initial), par attribution de licence ou par cession de la
propriété, a des fins d’exploitation commerciale.

Cette exception s’assortit de trois objectifs:

Préserver Uintégrité de la Pl de l"élément original;

2. Eviter la fragmentation de la propriété intellectuelle (c.-a-d. droits de propriété

multiple sur les divers éléments de la propriété intellectuelle];

. Simplifier le processus de transfert ultérieur de la Pl de l'élément original au

secteur privé a des fins d’exploitation commerciale.

Exemple

Iy a plusieurs années, des fonctionnaires ont mis au point un logiciel
(systeme en place), et I'Etat détient les droits de Pl de l'acquis. Le ministére
retient les services d'un entrepreneur pour reprogrammer ou modifier le
systeéme existant. Pour prévenir la fragmentation de la Pl et pour faciliter
le transfert au secteur privé a des fins d’exploitation commerciale, |'Etat

conserve les droits de propriété intellectuelle sur le systéeme en place ainsi

que sur toute nouvelle Pl de l"élément original.

Remarque: Les organismes de recherche peuvent faire appel a des
entrepreneurs pour compléter certaines parties d'un projet de recherche en
s'appuyant sur la Pl de l'acquis détenue par U'Etat. L'Etat conserve les droits
de Pl de l'acquis. La recherche peut étre a long terme et pourrait aboutir a
une exploitation commerciale. A court terme, 'Etat pourrait vouloir conserver
les droits de Pl de l'élément original mis au point par d’autres entrepreneurs
afin de pouvoir poursuivre librement la recherche et maintenir Uintégrité de
U'ensemble de la Pl. Il est important, aux fins de la politique, de traiter chaque
situation contractuelle séparément et de veiller a ce que les exceptions
appropriées soient appliquées et les bonnes licences soient octroyées. Le
fait de conserver la propriété de la Pl de l'élément original permet de donner

accés a la Pl aux collaborateurs (industrie, universités, autres ministéres)
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en vue du développement des travaux, et de son utilisation comme condition

préalable au transfert de la Pl au collaborateur du secteur privé ou a une autre

partie en vue d’'une exploitation commerciale.

3. Livrer un élément ou un sous-systéme pas tout a fait terminé, qui sera intégré
ultérieurement dans un systéme complet (la Pl de U'élément original livrable
sera une simple composante d'un produit qui sera finalisé plus tard par
U'Etat), avant que celui-ci soit transféré au secteur privé, par attribution de

licence ou par cession de la propriété, a des fins d’exploitation commerciale.

Exemple

L'Etat conclut des marchés avec deux entrepreneurs en vue de la mise

au point d’'un appareil. Les deux entrepreneurs concevront la Pl de

l'élément original pour un systéme qui sera achevé dans le futur par ['Etat.
L'Etat a besoin d'étre propriétaire de tous les biens livrables (des deux
entrepreneurs) pour disposer d’'un systéme complet, une condition préalable
au transfert prévu du systéme au secteur privé, qui en assurera l'exploitation
commerciale. Dans cet exemple, si l'Etat ne détenait pas les droits de Pl de
'élément original découlant des livrables produits par les deux entrepreneurs
(en invoquant l'exception relative a la fragmentation), les droits de Pl pour le
systeme complet pourraient étre fragmentés. Si les entrepreneurs détiennent

les droits de Pl pour les biens livrables (a la place de ['Etat), il pourrait étre

difficile d'incorporer les livrables dans le systéme complet.

5. Lorsque la Pl de l'élément original se compose de matériel protégé par un
droit d'auteur, sauf dans le cas des logiciels et des documents connexes. Cette
exception ne s’applique qu'au matériel autre que les logiciels faisant l'objet du droit

d’auteur.

Exemple

Siun rapport de consultation est produit et que sa diffusion est restreinte,
I'Etat doit revendiquer les droits de Pl de l'élément original en invoquant cette
exception de la Politique. Il s'agit d'une exception tres large, et il convient

de se demander s'il est nécessaire que |'Etat détienne le droit d’auteur. Par
exemple, U'Etat pourrait ne pas vouloir invoquer l'exception s'il veut autoriser
un entrepreneur a utiliser le matériel pédagogique créé dans le cadre du

contrat.
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Etape 4: Envisager Uattribution de licences aux entrepreneurs

Pour encourager 'exploitation commerciale de la Pl créée par un entrepreneur dans

le cadre d’'un marché d'acquisition de l'Etat, lorsque l'Etat détient les droits de Pl, le
ministére responsable devrait envisager d'accorder les droits de Pl de l'élément original
au titre d'une licence a U'entrepreneur. Pour préserver les droits légaux d'une licence, les
documents d’invitation a soumissionner et le contrat qui en résulte doivent inclure les

clauses appropriées pour faciliter l'attribution de licences de Pl dans ces circonstances.

L'Etat peut choisir d’accorder ou non une licence. Toutefois, s'il choisit de le faire, il doit
accorder la licence sans exiger de redevances si les deux conditions suivantes sont

remplies:

1. LEtat invoque une exception décrite aux articles 4.2 et 4.3 de l'annexe A pour

justifier son droit a la Pl de l"élément original.

2. Lalicence d'utilisation de la Pl de l'élément original n'est pas octroyée dans le

cadre du transfert du produit final ou d'un systeme complet au secteur privé.

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

existe une clause des CCUA de SPAC relative a l'accord de licence commerciale.
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5. DETERMINER LE POTENTIEL
D’EXPLOITATION COMMERCIALE

La Politique tient compte du potentiel d’exploitation commerciale de la Pl créée dans le

cadre d’'un marché d'acquisition de U'Etat. Elle définit ainsi l'exploitation commerciale
(Commercial Exploitation): « Toute utilisation, transformation ou diffusion de la Pl de
"élément original qui produit ou vise a produire des recettes». Dans le cadre du processus
normal de passation de marchés, le ministére responsable est tenu de déterminer si la Pl

de l'élément original a un potentiel d’exploitation commerciale.

Dans les cas ou SPAC agit comme autorité contractante pour un ministere client, il revient
au ministére client de déterminer si la Pl de l'élément original découlant du marché
offre un potentiel d’exploitation commerciale. Si un agent contractuel de SPAC n’est pas

d’accord, il doit communiquer avec le ministére client.

Pour déterminer si un marché donnera lieu a la création de Pl de l'élément original avec
un potentiel d’exploitation commerciale, les ministeres peuvent choisir de consulter les

parties au contrat de maniére ouverte, juste et transparente.

Pour les aider a déterminer si la Pl se préte a une exploitation commerciale, les ministéres
peuvent utiliser la liste de vérification suivante:

e Sila Pl servait a fabriquer un produit, y aurait-il un marché pour ce produit?

e Trouve-t-on déja des produits semblables sur le marché?

e Existe-t-il un marché connu pour cette Pl (p. ex. des clients)?

e La Pl offrira-t-elle une solution a une question ou un probléme que d'autres

tentent de régler?

e LaPlrepose-t-elle sur une gamme de produits ou une stratégie de

commercialisation de l'entrepreneur?
e Lentrepreneur a-t-il dit souhaiter commercialiser cette PI?

Sila réponse est «oui» a au moins une de ces questions, il pourrait exister un potentiel

d’exploitation commerciale.
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FOIRE AUX QUESTIONS SUR LANNEXE

Propriété intellectuelle

Q: A quel moment doit-on prendre une décision au sujet des droits de PI?

R: Les besoins de l'Etat (et la nécessité qu'il détienne les droits de PI) doivent &tre évalués

des les premieres étapes de la réalisation d'un grand projet.

Par conséquent, les décisions concernant les droits de Pl doivent étre prises avant la
conclusion du marché d'acquisition de l'Etat. En situation d’appel d’offres concurrentiel,
l'Etat doit indiquer ses intentions concernant les droits de Pl dans les documents
d'invitation & soumissionner. Dans le cas d’un contrat a fournisseur unique, l'Etat
devrait indiquer si l'Etat ou U'entrepreneur détiendra les droits de Pl avant d’engager des

négociations avec l'entrepreneur.
Q: Quel est le lien entre la propriété et Uutilisation de la PI?

R: L'Etat n'a pas nécessairement besoin de détenir les droits de Pl pour utiliser celle-ci.
L'Etat doit obtenir une licence compléte® qui couvre toute la portée de l'utilisation requise.
Il peut étre utile de consulter les experts en matiere de Pl et les services juridiques pour
déterminer si les droits légaux appropriés sont inclus dans les conditions générales

qu'utilise votre ministere.

Q: Pourquoi la position par défaut du gouvernement est-elle que les entrepreneurs
conservent les droits de Pl découlant d'un marché d’acquisition de UEtat?

R: Le gouvernement du Canada estime que l'exploitation commerciale est facilitée par le

fait que l'entrepreneur détient les droits de PI.
Q: LEtat et l'entrepreneur peuvent-ils partager les droits de PI?

R: On déconseille généralement a 'Etat de détenir conjointement les droits de Pl

dans le cadre d'un marché d'acquisition de |'Etat, car ceux-ci doivent alors étre gérés
conjointement par U'Etat et l'entrepreneur. Il existe des situations ol les droits de Pl sont
détenus conjointement dans le cadre d'un accord de collaboration ou d'un protocole

d’entente.

Q: Est-ce que l'on mentionne quelque part que UEtat détient les droits PI?

5  Accord par lequel un détenteur de droits de Pl donne & une autre entité l'autorisation d’exercer tout ou partie des droits
associés a la Pl [par exemple, le droit d'exploiter, de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de copier, d"afficher, de distribuer, de
modifier, etc. la Pl), en échange ou non d’'une compensation financiére.
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R: Oui. Conformément a l'article 6.2.3 de la Politique sur les droits de propriété intellectuelle

issus de marchés conclus avec l'Etat, les ministéres et organismes doivent déclarer toutes
les formes de propriété intellectuelle (détenues par 'Etat ou par l'entrepreneur) pour
tous les marchés d’'une valeur supérieure & 10 000 $. Le ministére doit indiquer dans le
contrat et dans son systéeme de rapport sur les activités contractuelles U'exception qui
justifie la conservation par 'Etat des droits de PI. En plus de déterminer les droits de P!,
les ministéres sont tenus de signaler les contrats qui offrent un potentiel d’exploitation
commerciale. Les ministéres sont également tenus de consigner le nombre de fois

ou le ministere a conservé les droits de PI, ainsi que les exceptions invoquées pour

le justifier. Les données des systémes ministériels sont compilées conformément a

la norme présentée aux articles 30 et 31 de l'annexe A, des Lignes directrices sur la
divulgation proactive des marchés, selon lesquels les ministéres fournissent annuellement
des données au portail de données ouvertes du SCT. Il est important de noter que,
conformément a l'article 30 de l'annexe A, si 'exception relative a la sécurité nationale est

invoquée, elle n'est pas déclarée.

Q: Qui puis-je consulter au sein de mon ministére ou organisme pour m'aider a trancher

quant a la détention des droits de Pl dans le contrat?

R:Léquipe centrale responsable des contrats, les gestionnaires responsables de la
gestion du matériel et de la Pl sont des ressources utiles. Les services juridiques de votre

ministére ou organisme peuvent également vous venir en aide.

Q: Quel est le lien entre cette politique et la politique du gouvernement sur le

gouvernement ouvert?

R: En vertu de l'article 86 de la Loi sur l'accés a 'information, les ministéres sont tenus

de divulguer de facon proactive l'information sur les contrats et avenants d’une valeur
supérieure a 10000 $, ainsi que les avenants aux contrats qui portent la valeur du contrat
aplus de 10000 $, sous réserve des exceptions ou exclusions limitées énoncées dans la
partie 1 de la Loi. Cette obligation est également énoncée dans les Lignes directrices sur la

divulgation proactive des marchés.

Q: Comment un ministére peut-il demander une exemption au Conseil du Trésor au titre
de Uannexe A de la Politique?

R: Les ministeres peuvent rédiger une présentation au Conseil du Trésor pour demander
une exemption a la Politique du CT. Les ministéres devraient consulter leur analyste

sectoriel du programme du SCT pour obtenir des conseils sur le processus.

Q: Que se passe-t-il dans le cas des logiciels libres?
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R: Les logiciels libres posent certains problémes lorsqu’il s'agit de distinguer la Pl et la

détention des droits de Pl et de déterminer ce que la licence libre quiy est associée permet
de faire avec le logiciel ainsi que les résultats de son utilisation. Il importe de veiller au
respect des droits de Pl et de bien comprendre la nature des droits de ['Etat relativement
ala Pl de l'élément original. Les experts en matiére de Pl et les services juridiques des

ministéres devraient étre consultés a cet égard.

Q: Si Uentrepreneur détient les droits de Pl de U'élément original, a quoi sert l'argent

investi par U'Etat?

R: L'Etat a recu les biens livrables prévus au contrat. L'Etat peut obtenir une licence qui lui
confere certains droits, tels que le droit d’utiliser les biens livrables du contrat a certaines
fins sans payer davantage a U'entrepreneur et le droit de copier, de traduire ou de modifier

ces biens sans devoir obtenir l'autorisation de l'entrepreneur.

Q: Si le ministére consent a ce que les droits de Pl appartiennent a Uentrepreneur, devra-
t-il s'ladresser a cet entrepreneur chaque fois qu’il veut apporter une modification ou faire

réaliser d’autres travaux?

R: Cela ne sera pas nécessaire si 'Etat a obtenu a l'avance la licence appropriée
d’utilisation de la PI. Il est possible de procéder en incluant les conditions appropriées
relatives aux droits de licence, en vertu desquelles l'entrepreneur est tenu d'accorder a
U'Etat une licence non exclusive perpétuelle, libre de redevances, aux fins d'une utilisation
gouvernementale (cette condition doit &tre incluse dans le contrat). Si l'Etat dispose d'une
licence qui couvre toutes les utilisations prévues de la PI, le ministére n'a pas besoin de se

tourner vers l'entrepreneur.

Certaines clauses uniformisées des CCUA accordent une licence avec une large portée a
l'Etat. Lun des principaux droits de licence est le droit de fournir la propriété intellectuelle
a des tiers sous-traitants afin de satisfaire a un contrat subséquent. Cela évite d'avoir a

mettre en place de nouvelles dispositions en matiere d’attribution de licences.

Q: Si UEtat céde les droits de Pl a Uentrepreneur, ce dernier peut-il étre obligé de rendre

compte de son utilisation de la Pl par la suite?

R: Ce type d'obligation peut faire partie du contrat. Il est important que toutes les
obligations de l'entrepreneur soient décrites dans 'énoncé des travaux; elles peuvent
inclure l'obligation de fournir un plan de gestion de la Pl tel que mentionné dans l"énoncé
des travaux, qui servira, en partie, a déterminer et a valider toute la Pl associée au produit

livrable.
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Dans de tels cas, vous pourriez devoir consulter les spécialistes de la gestion du matériel

et de l'approvisionnement de votre organisme pour rédiger le libellé qui convient. Etant
donné qu’il peut étre lourd pour un entrepreneur de respecter l'obligation de rendre
compte, on recommande de recourir a cette obligation seulement si 'Etat est persuadé

qu’ily aura commercialisation ou utilisation de la PI.

Collecte de données pour les systémes d’information sur la gestion
des marchés comportant de la PI

Q: Comment un ministére doit-il rendre compte des cas dans lesquels U'Etat conserve les
droits de PI?

R: Les systémes financiers et d'approvisionnement des ministéres et organismes servent
a consigner les données sur les droits de Pl et le potentiel d’exploitation commerciale

au moment de l'approbation du contrat. Ces renseignements, autres que les données
relatives a l'utilisation de l'exemption de sécurité nationale, sont ensuite communiqués par
les ministéres et les organismes au portail du gouvernement ouvert du SCT dans le cadre
de la divulgation proactive des rapports sur les contrats pour les contrats et avenants
d'une valeur supérieure a 10 000 $, et les avenants aux contrats qui portent la valeur du
contrat a plus de 10 000 $.

Q: Qu'advient-il des données qui sont communiquées?

R: ISDE produit un rapport annuel, qui est communiqué au Comité des sous-ministres
adjoints sur les sciences et la technologie [CSMAST) et au Comité consultatif du Conseil du

Trésor chargé des marchés (CCCTM).

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

R: Les contrats doivent étre conservés durant une période minimum, conformément aux
politiques respectives des divers ministéres. Il faut conserver les dossiers concernant les
droits de propriété et les licences relatives a la propriété intellectuelle aussi longtemps
que les biens [y compris les logiciels sous licence) ou services auxquels sappliquent les

droits de Pl sont utilisés.

Il sera essentiel de disposer de tous les documents requis (p. ex. dossiers, copies

datées d'ébauches, courriels et documents) sur la Pl découlant du marché pour établir

la propriété et garantir ou protéger les droits. Lorsque les exigences du contrat sont
satisfaites, il est opportun d’examiner U'information recueillie et d'en vérifier l'exactitude et

['exhaustivité.
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