Le 15 novembre 2008

Modifications aux Regles sur les brevets

Correspondant autorisé, requéte d’examenistages des séquences et
modifications reflétant le Traité sur le droit des brevets

La présente série de modifications proposéedRagpes sur les brevetesmprend des changements qui
devraient étre, en régle générale, considérés coftané « favorables au demandeur ». Les
modifications visent a protéger les droits des dedears dans les cas ou ils ne se soumettent pas a
certaines exigences en matiere de procédure. leadg@modifications diminue également certaines
exigences en prévoyant une plus grande souplessg gux personnes autorisées a payer une taxe et a
rétablir une demande abandonnée. Enfin, la séneatkfications porte également sur les taxes reliée
aux listages des séquences déposés par voie alqoeet sur le délai prescrit pquiésenter une

requéte d’examen.

Certaines modifications proposées sont puiséestdireent dulraité sur le droit des breve(te

Traité). Le Traité simplifie et coordonne les exiges formelles que les Etats membres peuvent
appliguer en matiére de demandes de brevet. Bieheg@anada n’ait pas encore pris de décision
finale quant a son adhésion au Traité, les présentelifications sont proposées soit pour rendre les
Reégles sur les brevetenformes au Traité dans le cas ou le Canada yewiite soit, suivant le génie
du Traité, pour simplifier certaines exigences felles et éviter la perte des droits conférés aux
titulaires de brevet lorsque ces exigences nemsitemplies.

Modification proposée fi1 - Communications

L'exigence prévue a I'alinéacy desReégles sur les breveitsdiquant que toute communicatiadressée
au commissaire au sujet d'une demande doit conetiire de I'invention n’est pasonforme a
l'article 8(5) et a la régle 10(1) du Traité. Ik @soposé que l'article 7 dé¥gles sur les brevets
dispose gu'il soit seulement préférable, sansiéttispensable, de soumettre le tilr@rticle 7 serait
modifié plus ou moins comme suit :

7. Toute communication adressée au commissaire audune demande :
a) contient les renseignements suivants :
(1) le nom du demandeur ou de I'inventeur;
(i) le numéro de la demande, si un numéro luiésadtribué par le
Bureau des brevets;
b) contient de préférende titre de I'invention.

Modification proposée fi2 —Document de priorité

L'article 89 desRegles sur les brevetst potentiellement incompatible avec la réglg d(LTraité en
ce sens qu’il ne prescrit aucun délai quant au nmbimee un examinateyoreut exiger du demandeur
gu'’il dépose une copie certifiée conforme d’'une dede de brevet antérieurement dépokée
regle 41) du Traité prévoit qu’une copie peut étre exigéans un deélai d’au moins 16 mois a
compter de la date de dépdt de la demande an&ieuguestion ou, lorsqu’il y en a plusieurs, a
compter de la date de dépot la plus ancienne ddereandes antérieures ».



Il est proposé d’ajouter une restriction précisadicle 89 desRégles sur les brevefgiant au moment
oU une copie peut étre exigée.

De plus, l'article 89 deRegles sur les brevetgest potentiellement pas conforme a la regle d(B)
Traité, laquelle interdirait a I'OPIC d’exiger unepie d’'un document de priorité si ce dernier était
accessible a 'OPIC aupres d’une bibliotheque niguéragréée a cet effet [TOMPI travaille
actuellement sur la création d’une telle biblioth&gqumérique pour les documents de priorité].

Il est en outre proposé que ces restrictions pFgaEsnient ajoutées a l'article 89 dexgles sur les
brevets

L'article 89 desRégles sur les brevesgrait modifié plus ou moins comme suit :

89. (1) Lorsque I'examinateur prend en compte, erdiegipon des

articles 28.1 a 28.4 de la Loi, une demande degb@awérieurement déposée de

facon réguliére sur laquelle la demande de pri@stéondée, il peut exiger du

demandeur, au choix de ce dernier :
a) soit qu’il dépose une copie certifiée conformecdtte demande de
brevet ainsi qu’un certificat du bureau des brewveétglle a été déposeée,
indiquant la date de dép6t effectif;
b) soit qu’il rende accessible la copie de la deneatel brevet
antérieurement déposée de facon réguliere au Bae=abrevets aupres
d’une bibliotheque numérique considérée comme éigdtée a cet effet
dans laGazette du Bureau des brevetgyu'il informe le commissaire que
cette copie est accessible.

(2) La demande prévue au paragraphe (1) ne deiétpa adressée avant
I'expiration du délai prévu au paragraphe (3) :
a) si la demande de priorité est fondée sur uneesgrrhande de brevet
antérieurement déposée, a compter de la date du dégette demande
de brevet;
b) si la demande de priorité est fondée sur deuglasieurs demandes de
brevet antérieurement déposées, a compter dedaldatép6t de la
premiere de ces demandes.

(3) Le délai est :
a) de 16 mois moins le délai pour répondre a la delmaéterminé par le
commissaire conformément a l'alinéa 72{1de la Loi, si ce délai est
plus court que six mois;
b) de dix mois dans tous les autres cas.

Modification proposée i3 — Changement de noms

L'article 39 desRégles sur les brevetsest pas conforme a la régle 15(4) du Traitéébgen matiere
de requétes en inscription d’'un changement de noprapriétaire d’'un brevet ou d’'une demande,
prévoit qu'« une Partie contractante ne peut exiger que des @sesoient fournies a I'office que dans
le cas ou celui-ci peut raisonnablement douteadetacité d’une indication figurant dans la requét



Il est proposé que I'article 39 dBegles sur les brevessit modifié afin qu’aucune preuve ne soit
exigée lorsque le demandeur soumet un changemernd 'article 39 serait rédigé comme suit :

39. Sl n'y a pas de changement quant a la personne guigtaire actuellement reconnu
d’un brevet ou d’'une demande mais que son nomrgéhle commissaire doit
reconnaitre ce changement de nom a la demandepuétaire.

Modification proposée fi4 —Représentation — communication avec le Bureau

L'article 6 desRegles sur les brevepsévoit que dans le cadre de la poursuite ou datrea d’'une
demande, le commissaire ne communique qu’avecrtesfondant autorisé, soit 'agent des brevets
s’il est nommeé.

Les dispositions de cet article peuvent soulevgrrobléme lorsque le Bureau recoit des instructions
claires de la part du demandeur, mais ne peutnénd@mpte puisque la communication ne vient pas
du correspondant autorisé.

Puisque des délais sont prescrits dans les Isigdemunications avec le Bureau qui ne sont pas
reconnues pourraient poser de multiples problénmamment la perte des droits conférés aux
titulaires de brevet.

Il est proposé que ldgegles sur les brevessient modifiées de sorte que, lorsque le Bureaaitrdes
instructions concernant une demande de la partatjemt pour lequel aucune preuve de nomination
n'a été consignée au Bureau, le commissaire agziderhandeur afin gu’il soumette la nomination de
I'agent. Si le demandeur ou I'agent de brevet comfila nomination de I'agent au Bureau, les
instructions seraient réputées recues de la patbdaspondant autorisé.

L'article 22 desRégles sur les brevesgrait modifié et le nouvel article 22.1 seraiié¢, dont le texte
serait plus ou moins comme sulit :

22.  Tout acte fait par I'agent de brevets nommé conéon@nt au paragraphe 20(2) ou le
coagent nommeé conformément au paragraphe 21(&satohcernant a le méme effet
gue l'acte fait par le demandeur ou le concernant.

22.1 () SiI'agent de brevets qui réside au Canada opziin’a pas été nommeé
conformément au paragraphe 20(2) ou 21(3) commeragec le commissaire
pour le compte du demandeur, et si le commissaigent tenir compte de cette
communication a moins que l'article 22 ne s’appdigee dernier donne un avis a
I'agent de brevets portant qu'’il ne tiendra pas ptEntle cette communication a
moins gu’il ne soit nommé conformément au paragee(2) ou 21(3) dans les
trois mois suivant l'avis.

(2) Si l'agent de brevets est nommé conforméraargaragraphe 20(2) ou 21(3)
dans les trois mois suivant l'avis, le commisstgnt compte de la
communication et la considére comme ayant étérnresespar le demandeur a la
date a laquelle elle avait été transmise par I'aderbrevets.



Modification proposée fi5 — Représentation — paiement des taxes de maintie

Pour que ld.oi sur les brevetsoit conforme a I'article 7(2)b) du Traité, il faadt la modifier de
maniere a permettre a quiconque de payer les thxewintien.

Afin de donner une plus grande marge de manceuviermandeur quant aux personnes autorisées a
payer la taxe de maintien, il est proposé de madifarticle 6 deRéqgles sur les brevep®ur
permettre a toute personne autorisée par le demaddeayer les taxes de maintien.

De plus,_il est proposé que toute personne autopaéle demandeur puisse déposer une requéte en
rétablissement et effectuer le paiement de |la daxedtablissement lorsque I'abandon est provoqué pa
le défaut de paiement d’une taxe de maintien.

Le nouveau paragraphe 6(2.1) serait ajouté, ddeite serait plus ou moins comme sulit :

(2.1) Dans le cadre du paiement d'une taxe afimdmtenir une demande en état au titre du
paragraphe 27.1(1) de la Loi ou de I'applicatiori’'dee des mesures exigées aux
alinéas 73(3) ac) de la Loi afin de rétablir une demande considémeme
abandonnée au titre de I'alinéa 72{1de la Loi, le commissaire tient compte des
communications regues de toutes les personnessesva
a) sila demande de brevet est déposée par un seahdenr, le demandeur;

b) sila demande de brevet est déposée par des codemsnun de ces demandeurs;
c) l'agent de brevets, s’il est nommé;

d) le coagent, s’il est nommé;

€ toute autre personne autorisée par le demarmdepar I'un des codemandeurs.

Modification proposée fi6 — Requéte d’examen

Le Bureau considére réduire le délai pour présemterequéte d’examen (ci-apres la « RE ») d’'une
demande de brevet, de cing a trois ans.

Selon le paragraphe 35(1) de_fai sur les brevetdes demandes de brevet sont examinées sur requéte
et sur paiement de la taxe prévue a l'article Batmexe Il deRegles sur les brevetBrésentement,
suivant le paragraphe 96(1) deagles sur les brevets RE doit étre présentée dans les cingq ans
suivant la date du dépét de la demande. Si unemeesne présente pas la RE dans les délais impartis
la demande est réeputée abandonnée.

Selon la tendance internationale et afin de réduireertitude liée a la longue période ou les
concurrents ne sont pas certains si le demandepowauivre sa demande, il est proposé que le délai
pour présenter une requéte d’examen soit abrégide trois ans

L'article 96 desRégles sur les brevedgrait modifié plus ou moins comme suit :

96. (1) Sous reserve du paragraphe (3), si la demestd#eposée a la date d’entrée
en vigueur du présent article ou apres cette gata, I'application de I'alinéa 73(d) de
la Loi, la requéte d’examen d’'une demande est ptéseet la taxe prévue a l'article 3
de I'annexe Il est versée, dans les trois ans stilgadate du dép6t de la demande.



(2) Sous réserve du paragraphe (3), si la demastdieposée avant la date d’entrée en
vigueur du présent article, pour I'application @Gdimhéa 73(1y) de la Loi, la requéte
d’examen d’'une demande est présentée, et la téxegr 'article 3 de I'annexe Il est
versée, dans les cing ans suivant la date du diepatdemande.

(3) La requéte d’examen d’une demande complémergairfaite, et la taxe prévue a
I'article 3 de I'annexe Il est versée, dans ceks délais suivants qui expire apres
l'autre :
a) soit :
() si la demande originale est déposée a ladlatgrée en vigueur du
présent article ou apres cette date, les troisainant cette date;
(ii) si la demande originale est déposée avadata d’entrée en vigueur
du présent article, les cingq ans suivant cette date
b) les six mois suivant la date a laquelle la dereasaimplémentaire est
effectivement déposée conformément aux paragr&g@(@3 ou (2.1) de la Loi.

(4) Larticle 26 ne s’applique pas aux délaisvpeaux paragraphes (1) a (3).
Modification proposée h7 — Listages des séquences

En juin 2007, les dispositions desgylesportant sur les listages des séquences ont étdiéasdians
l'intention de a) préciser que le listage des sageg soumis au niveau international serait acckptab
au Canada, b) éviter de demander la méme informdtos deux formats différents et c) recevoir les
listages des séquences en format électroniquensente

Actuellement, I'article 6 de I'annexe |l d&&gles sur les brevetsspose qu’une taxe de 6 $ doit étre
payée a la délivrance du brepetur chaque page du mémoire descriptif et desmessi sus de

100 pagesA I'heure actuelle, la démarche du Bureau & Fégtes listages des séquences déposés en
format électronique vise a estimer le nombre édentale pages pour les besoins du calcul de la taxe
exigée pour les pages.

A la suite des changements apportés en juin 20@8t proposé que l'article 6 de I'annexe 1l soit
modifié de sorte que les listages des séquenceségpen format électronique (ASCII) ne seraient pas
pris en compte pour le calcul des pages en sus eppséguengucunetaxe ne serait exigée pour les
pages relatives a ces listages des séquences.

Par la méme occasion, le Bureau établirait un systgarantissant 'accés aux versions électroniques
des listages des séquences sur son site Web eitpr@difier sa formule de délivrance des brevets e
fournissant au breveté un CD/DVD-ROM contenanisage des séquences comme s'il faisait partie
du brevet délivré.

Le sous-alinéa)(ii) de l'article 6 de I'annexe Il des Regles seramplacé par ce qui suit :
(i) pour chaque page du mémoire descriptif etdissins, autre

gue les pages d'un listage des séquences dépdsérat électronique,
en sus de 100 PageS......cocvvvvievreeiiiiiiiieiieieieaeeeneen. ... 6,00



Modification proposée fi8 — Période relative au rétablissement

Le respect du Traité exigera des changements dais d@posés actuellement au Canada pour
remédier au défaut de paiements de la taxe deieraile méme, le Traité empéche I'annulation d’un
brevet a la suite du non-paiement d’une taxe apete la demande et prévoit diverses facons
d’obtenir un sursis en matiere de délais.

Bien que ces changements ne soient pas possibtesreament puisqu’ils nécessitent des
modifications a ld_oi sur les brevetde Bureau propose de modifier Begles sur les brevepeur
gu’elles prévoient que dans le cas d’'un abandan&i&rticle 73 de l&oi sur les brevetde délai

relatif au rétablissement devrait étre de 12 moigasit I'abandon de la demande ou de 2 mois suivant
la publication de I'abandon de la demande surtéeWeb du Bureau des brevdesdélai qui expire le
dernier étant a retenir

Les paragraphes 98(1) et 152(1) Beglles sur les brevesgraient modifiés plus ou moins comme
suit :

98. (1) Pour que la demande considérée comme abadéed@mapplication de l'article 73 de
la Loi soit rétablie, le demandeur, a I'’égard daqtie omission visée au
paragraphe 73(1) de la Loi ou a I'article 97, pnés@u commissaire une requéte a cet
effet, prend les mesures qui s'imposaient poueéVabandon et paie la taxe prévue a
I'article 7 de 'annexe Il dans celui des délaisrants qui expire apres l'autre :
a) les douze mois suivant la date de prise d’eféetabandon,;
b) les deux mois suivant la publication sur le ¥ikeb du Bureau des brevets d’'une

indication portant que la demande est abandonnée.

152. (1) Pour que la demande considérée comme abaéd@mapplication de I'article 73 de
la Loi soit rétablie, le demandeur, a I'égard dagtie omission mentionnée au
paragraphe 73(1) de la Loi ou visée a l'article,m&sente au commissaire une requéte
a cet effet, prend les mesures qui s'imposaient poiter 'abandon et paie la taxe
prévue a l'article 7 de I'annexe Il, dans celui défais suivants qui expire apres l'autre :
a) les douze mois suivant la date de prise d'eféefabandon;

b) les deux mois suivant la publication sur le ¥#eb du Bureau des brevets d’'une
indication portant que la demande est abandonnée.

Modification proposée fi9 — Correspondant autorisé et nomination d’un agent

Les modifications suivantes clarifient la définitide correspondant autorisé afin de prévoir les
différentes situations dont le Bureau pourrait 8aisi et soustraire la nomination d’un agent des
exigences de finalisation de la demande.

Les articles 2, 6 et 20 d&egles sur les brevesgraient modifiés plus ou moins comme suit :

« correspondant autorisé » Pour une demande :

a) si un coagent a été nommeé ou doit I'étre en apptin de l'article 21, le coagent ainsi nommé;
b) si l'alinéaa) ne s’applique pas et un agent de brevets a éénéoou doit I'étre en application de
l'article 20, 'agent de brevets ainsi nommé;

c) si les alinéag) etb) ne s’appliquent pas et que la demande de breveieposée par un seul

demandeur, le demandeur;



d) si les alinéasg) etb) ne s’appliquent pas, si la demande de breveatégmisée par des codemandeurs

et:

(i) si 'un des demandeurs a été nommeé par leggsdgmandeurs a titre de représentant
commun, le représentant commun ainsi nomme;

(i) si aucun représentant commun n’a été nommgrdmier demandeur nommé dans la
pétition ou, dans le cas d’une demande PCT a Isgphationale, le premier demandeur nommeé
dans la demande international@uthorized correspondent

« transfert » La transmission de la propriété, mpns les fusions, notamment par cession ou par
succession, du brevet, de la demande, du droltisuention ou d’un intérét dans l'invention.

6.

(1.1) Sauf disposition contraire de la Loi ou desspntes régles, si le correspondant
autorisé est un demandeur, le commissaire ne comoriqu’avec le demandeur
personnellement en ce qui concerne cette demandeteint compte que des
communications regues de celui-ci a cet égard.

(1.2) Si le correspondant autorisé est un demareteyr’il est décédé, le commissaire
ne communigque qu’avec le représentant de sa sumgassce qui concerne cette
demande et ne tient compte que des communicaiggugs de celui-ci a cet égard.

(1.3) Si le correspondant autorisé est un demaretetaillite, le commissaire ne
communique qu’avec le syndic de faillite en ceapricerne cette demande et ne tient
compte que des communications recues de celucei égard.

(1.4) Si le correspondant autorisé est un demandeeur, le commissaire ne
communique qu’avec les parents ou le tuteur Iégahoheur en ce qui concerne cette
demande et ne tient compte que des communicaggues de ceux-ci a cet égard.

(1.5) Si le correspondant autorisé est un demarfdeppé d’incapacité juridique, le
commissaire ne communique qu’avec la personneiaééa agir en son nom en vertu
de la loi en ce qui concerne cette demande eenedompte que des communications
recues de celle-ci a cet égard.

(1.6) Si le paragraphe 20(1) exige que le demang@mme un agent de brevets, mais
aucun agent de brevets n'a été nommé, le commassainmunique avec :
a) si la demande de brevet est déposée par un eeartieur, le demandeur;
b) si la demande de brevet est déposée par des aodenrs et :
0] si 'un des demandeurs a été nommeé par leesdemandeurs a titre de
représentant commun, le représentant commun anNsmMe;
(i) si aucun représentant commun n’a été nommgrdeier demandeur
nommeé dans la pétition ou, dans le cas d’une deenB@I a la phase
nationale, le premier demandeur nommeé dans la dédgnaternationale.

(1.7) Si l'agent de brevets nommé ne réside paSaaada et aucun coagent n’est
nommeé, le commissaire communique avec lI'agent eeetds non résidant.



20.

(1) Le demandeur doit nommer un agent de brevetgyé de poursuivre la

demande en son nom, sauf :

a) si la demande est déposée par I'inventeur du; a’plusieurs inventeurs,
par tout les inventeurs conjointement;

b) si aucune cession du droit au brevet, du duwit'svention ou de
l'intérét entier de I'inventeur dans l'inventionanété enregistrée au
Bureau des brevets.

(2) L'agent de brevets doit étre nommé dans ldgipetou dans un avis remis au
commissaire et signé par :
a) si la demande de brevet est déposée par uniesandeur, le
demandeur;
b) si la demande de brevet est déposée par demaodeurs et un agent de
brevets commun est nommé, tous les demandeurs;
C) si la demande de brevet est déposée par demaodeurs et aucun agent
de brevets commun n’est nomme :
(1) un des demandeurs nommeé par les autres dema@nalétre de
représentant commun;
(i) si aucun représentant commun n’est nommérdenger
demandeur nommeé dans la pétition ou, dans le cexe dlemande
PCT a la phase nationale, le premier demandeur rodams la
demande internationale.

(3) La nomination d’un agent de brevets peut &vequée par un avis de

révocation remis au commissaire et signé par I'agerpar :

a) si la demande de brevet est déposée par uniesandeur, le
demandeur,

b) si la demande de brevet est déposée par des aadenrs et 'agent de
brevets a été nommé a titre d’agent de brevets conpar tous les
demandeurs, un des demandeurs;

C) si la demande de brevet est déposée par demaodeurs et I'agent de
brevets n’a pas été nomme a titre d’agent de lse@amhmun par tous les
demandeurs :

(1) un des demandeurs nommé par les autres denraraétre de
représentant commun;

(i) Si aucun représentant commun n’est nommerdenger
demandeur nommé dans la pétition ou, dans le caxe dlemande
PCT a la phase nationale, le premier demandeur rodams la
demande internationale.

Les Regles seraient modifiées par I'adjonctionéape paragraphe 21(4), des dispositions suivantes

21.

21.1

(5) Si la nomination d’'un agent de brevets efféetaonformément au paragraphe 20(2)
est revoquée, la nomination d’'un coagent effecpaéeet agent est également
considérée comme étant révoquée.

La nomination d’'un agent de brevets ou d’'un caadeit comprendre leur adresse
complete.



21.2 Lenregistrement d’un transfert d’'une demandéet ne constitue pas en soi une
révocation d’'une nomination d’'un agent de brevets'an coagent a I'’égard de cette
demande.

L'article 23 desRegles sur les brevesgrait modifié plus ou moins comme suit :

23. (1) Sile paragraphe 20(1) exige la nominatiamadigent de brevets et aucun agent de
brevets n’est nommé, le commissaire, par avis,eeqige le demandeur nomme un agent
qui réside au Canada ou qu’il nomme un agent deetsaon résidant, lequel nomme un
coagent, dans les trois mois suivant l'avis.

(2) Si le demandeur nomme un agent de brevetsésiiant et aucun coagent n’est
nommé conformément au paragraphe 21(1), le comim@sgpar avis, exige que I'agent
de brevets non résidant nomme un coagent ou gqiesi@andeur révoque la nomination
de I'agent de brevets non résidant et nomme untalgelbrevets résidant au Canada,
dans les trois mois suivant l'avis.

(3) Le commissaire n’envoie pas d’avis visé au giaphe (1) ou (2) avant I'expiration
d’un délai d’au moins 9 mois suivant la date duGé&fe la demande.

Enfin, les divisions 94(D)(ii)(F) a (I) des Régles seraient remplacées par :

(F tout dessin auquel renvoie la description,
(G) ladésignation d’'un représentant, si ellecgggée par I'article 29 de la Loi.

Et les sous-alinéas 94fiii) a (vi) seraient remplacés par ce qui suit :

(i) le listage des séquences conforme au papdgy 111(1), s’il est exigé par ce paragraphe,
(iv)  la désignation d’'un représentant, si elleessgée par I'article 29 de la Loi.



