Propriete
intellectuelle 101
et enjeux de
divulgation

Martin Couillard, PhD, Directeur Principal,
Partenaires recherche publique

Sophie Labrecque, conseillére juridique

Technopole Maritime Québec
21 mars 2023




Déroulement de la rencontre

1. Parcours

2. L'importance de la propriétés intellectuelle (Pl) ou actifs intangibles
3. Les types de PI

4. Qu'est-ce qu'un brevet d'invention?

5 Enjeux de divulgation et quiz
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OBJECTIF: Tenter de répondre a la question:

Avez-vous de la PI?




Détenir de la PI

Laissons parler les chiffres...

Les PME canadiennes avec droits de Pl enregistrés sont:

7/ 4x plus susceptibles d'exporter leurs produits/services
/ 60% plus susceptibles d'étre une PME a forte croissance

/ 30% plus susceptibles d'obtenir du financement

Source: Enquéte sur le financement et la croissance des PME, Industrie Canada, 2014



Détenir de la PI

Importance des actifs intangibles

Répartition de la valeur boursiere des constituants de
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Source: Ocean Tomo, LLC Intangible Asset Market Value Study, 2020
*Mise a jour intermédiaire de I'étude en date du 7/1/2020



Les difféerents types
de propriété

Intellectuelle

Brevet Dessin industriel
Droit d'auteur Obtention végétale
Marque de Topographie de
commerce circuit intégré

Secret commercial

/
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Quels droits sont liés aux produits de notre quotidien?

/ Des produitsles plus complexes, mais aussi les plus simples...

Dessins industriels Brevets

Marques de commerce

Source: https://www.lego.com/en-ca/product/geonosis-troopers-75089

Droits d'auteur Secrets commerciaux



Brevet -

/ Permet ason détenteur dempécher la fabrication, la vente, 'importation ou l'utilisation de son
invention par des tiers

/ Surunterritoire donné

/ Pourune période donnée

/ Enéchange d'une description compléte de l'invention

/ Pour étre brevetable, une invention doit étre nouvelle,
utile et non-évidente




A

Marque de commerce

/ Marque(mot, dessin, signe, etc.) qui est employée par une personne de fagon a
distinguer ses marchandises ou services de ceux des autres

/ Lesdroits découlent de l'usage et non de I'enregistrement -
/ Bénéfices de l'enregistrement : 4

/ Facilite desrecours contre des tiers

/ Protection pancanadienne



Droit d'auteur

/ Ne protége pas une idée, mais I'expression concréte d'une idée

/ Protége les ceuvres de type artistique ainsi que de type industriel ou
scientifique

/ Ledroit d'auteur comporte deux volets:

/ Droits économiques: droit exclusif de produire, reproduire,
communiquer au public, exécuter ou représenter en public
la totalité ou une partie importante d'une ceuvre, etc.

/ Droits moraux: droit alintégrité de I'ceuvre, droitala

paternité ou al'anonymat




Dessin industriel

/ Vise a protéger les caractéristiques visuelles d'un objet fini en ce qui touche sa
configuration, ses motifs ou ses éléments décoratifs

/ Ne proteége pas les caractéristiques résultant uniquement de la fonction utilitaire

7/ Ledroit exclusif ala propriété du dessin ne peut étre acquis que par son
enregistrement

/ Duréede 10 a15ans acompter de I'enregistrement, non renouvelable

Permet d'empécher la fabrication, Iimportation, la vente, la location, etc.
d'un objet auquel est appliqué le dessin enregistré ou un dessin ne
différant pas de facon importante de celui-ci




Secret commercial

/ Information:

/ quin'est pas généralement connue dans l'industrie ou facilement accessible;
/ quiaunevaleur commerciale;

/ pourlaquelle son propriétaire prend des mesures pour la garder secréte

/ Régit au Québec par le droit civil et dans les autres provinces par la
Common Law



Secret commercial

Brevets Secrets commerciaux
Objet Invention Toute information
Critéres Nouveau, utilité, non-évidence Secret
Examen Par le Commissaire des brevets | Aucun
(gouvernement)
Divulgation Dans la demande de brevet Jamais
Terme 20 ans Indéfini (pour autant que ne soit pas

divulgué ou découvert)

Domaine public

A I'expiration du délai de 20 ans

Jamais

Colts Droits prescrits pour l'obtention du | Colts reliés au maintien du caractére
brevet et honoraires de l'agent de | secret
brevet

Décompilation Interdite Permise

Développement Interdit Permis

indépendant




Application dans la vie quotidienne...

/ Des produits les plus simples... Brevets

Dessin industriel

i
55 166 Fig. 1

EPO710143B1, expiré  US9,844,734 B2, en vigueur

FIG. 1

Registration 143919 Registration 200064
Marque de commerce

Source: https://www.lego.com/en-ca/product/geonosis-troopers-75089

Droit d'auteur
- manuel dinstructions .
Secret commercial

- images utilisées sur la boite

- Meéthodes de production
- Savoir-faire des employés TMA851493, en vigueur



...et dans le contexte académique?

Les résultats de recherche doivent étre analysés afin de déterminer
s'ils sont susceptibles d'étre protéges

Il est important de compléter l'analyse avant la divulgation

Protéger la propriété intellectuelle créée dans le contexte académique 4
peut contribuer a faciliter la commercialisation et I'obtention de
financements

Les actifs de propriété intellectuelle sont souvent les actifs
ayant le plus de valeur au sein des entreprises dérivées de
la recherche



u‘est-ce qu'un brevet?
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Pourguoi et comment lire un brevet?

/7 Source d'information;
/ Planification d'un plan de commercialisation;

/ Dates de dép6t, publication, octroi;

/ Inventeurs et titulaire;

/ Résumé (« Abstract »);

/ Mise en contexte (« Background of the invention »);

/ Description détaillée de l'invention;
/ Figures; o i g e

/ Revendications. 1 ynmorceau de métal effilé comprenant des Ratants
protubérances et des gravures sous forme de
sillons, le morceau pouvant étre introduit dans une
fente d'une serrure correspondante pour verrouiller ou
deverrouiller la serrure.




Ce ne sont pas toutes les inventions qui
doivent étre brevetées...

/ Est-ce que le brevet couvre une invention pour laquelle il y a un marché?

/ Est-ce queles revendications sont bien rédigées? Sont-elles assez
« larges »? Couvrent-elles le bon « aspect inventif »? Sont-elles difficiles a
contourner?

/ Le brevetaun but différent de la publication scientifique... parfois il vaut
mieux rédiger un article, parfois il vaut mieux garder l'invention secreéte.

Avec une demande bien rédigée il est possible de:

/7 Protéger un produit gu'on améne sur le marché (offensif);
/ Se protéger contre des compétiteurs(portfolio défensif);
/ Attirer des investissements;

/ Signer des ententes qui visent le transfert d'actifs intangibles bien définis.
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L es inventeurs, le titulaire et la chaine de titres

/ Inventeurs : Participation au concept inventif
/ Titulaire : Détenteur des droits
/ L'inventeur est le premier titulaire

/ Dans un contexte universitaire et de travail - Les inventeurs sont rarement les titulaires de la
demande

/ Chaine de titre : documentsjuridiques(contrats) qui permettent de suivre le transfert de
droits du premier titulaire au titulaire actuel.




Quiz VRAI ou FAUX

« Les brevets sont comme des publications scientifiques
et ma qualité d'auteur sera traduite en qualité d'inventeur »



Quiz

VRAI ou FAUX

« Les brevets sont comme des publications scientifiques
et ma qualité d'auteur sera traduite en qualité d'inventeur »

FAUX:

Les brevets divulguent publiguement une invention a des fins
commerciales et de création de valeur.

Des publications scientifiques divulguent une découverte pour diffuser
des connaissances.

Etre auteur implique une participation & la création de connaissances.



Comment obtenir un brevet ?

Université OPIC
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Le cycle de vie international d'une demande de brevet

Canada

Etats-Unis

PCT Europe
< > Chine
12 mois
30 il Coree du sud
=i} -

20 ans

SOURCE: Lavery Avocats




Les demandes de brevets par pays

Brevets International patent applications by country

u.s.

43,059

Germany 14,029

ox. [ 0

o~ 3 Ly
Swe T 42
yywedcell ‘ L Y |

Switzerland . 2,354
Republic of Korea . 2,324 2 0 0 1
0 20,000 40,00C



L es criteres de brevetabilité - La nouveauté

/7 Nouvelle invention
/ Divulgation nimporte ou dans le monde?
/ Art antérieur(« Prior art »)

/7 Article scientifique
/ Demande de brevet publiée
/ Présentation dansun congres
/ Utilisation d'un prototype
/ Attention avosdivulgations

/ NDA/CDA
/7 Année de grace

. - B 2)’ !‘;

Photo DSC00172 - Licence Creative Commons paternité/Utilisateur Flickr James Harland

/ Logique - Ne pas s‘approprier un élément qui appartient au domaine public... manque une partie du « deal » avec le
gouvernement
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Les criteres de brevetabilité - L'inventivité
7/ Souvent décrit a la négative - L'évidence (ou « obviousness »)
/ Invention nouvelle, mais évidente...
/ Testjuridique de I'évidence A B
/ Evident pour qui? Personne versée dans l'art Utilisation de la molécule X combinée ala \ |
” . og 0 Y
/ Une seule personne ou un groupe de personnes; molécule Y pour le traitement de la calvitie.
/ Connaissances générales commune (CGK). Document A - La molécule X favorise T
'expression de genes impliqués dans la g
croissance de cheveux. Preuve chezl'animal. M

Document B - La molécule Y permet la

peéneétration des cellules du cuir chevelu. l
Combinée ala molécule Z qui favorise une

coloration rouge

POSITA - Professionnel de la biologie cellulaire

Created by H Alberto Gangora
from the Noun Project



Les criteres de brevetabilité - La matiere brevetable

/ Un produit - Une paire de ski de fonds;

/ Une composition de matiére - Un fart qui
comprend une composition de produits
chimiques;

/ Une machine - La machine qui fabrique les
skis;

/7 Une méthode ou un processus - La méthode
pour produire les skis;

/ Une amélioration;

/ Un logiciel?

Photo Kindergarden cross country skiing line-up - Licence Creative Commons paternité/Utilisateur Flickr
Erlend Schei



Logiciels: Objets brevetables?

/ Est-ce qu'un logiciel porte sur un objet brevetable en soi?

/ Réalisation, procédé, machine, fabrication, composition de matiere?

/ Est-ce qu'un logiciel porte sur un objet exclu par la loi?

/ Principes scientifiques ou conceptions théoriques?



Logiciels: que doit-on éviter?

/ Procédés pouvant étre effectués sans ordinateur
/ Procédés impliquant uniguement le traitement de données
/ Procédés n'impliquant aucune interaction avec les utilisateurs ou le monde extérieur

/ Procédés mis en ceuvre par ordinateur générique



Extraire l'algorithme du code

4 série d’'instructions qui permet d'obtenim

résultat.

Exemple: Est-ce qu'il y a assez de chaises dans
une salle pour tenir une réunion?

/ Calculer combien de personnes participent a
la réunion;

/ |dentifier la salle désignée pour laréunion et le
nombre de chaises qu'elle contient;

/ Comparer le nombre de personne et le nombre
de chaise;

(" )

Un code exécutable par une machine qui permet
de mettre ceuvre un algorithme.

/ Différentes facons de le coder;

/ Indiquer si la salle contient assez de chaises
pour tenir laréunion souhaitée.

PROTEGEABLE PARBREVET

SOUS FORME DE METHODE

/ Différents langages pour le coder;
k gag P )

PROTEGEABLE PAR DROIT D’AUTEUR




Brevet

/ Avantages

* Monopole de 20 ans a partir du
dépot
* Possibilité d'exploiter ou de faire

exploiter par des tiers

* Avantage commercial et
competitif

* Parfois nécessaire pour obtenir
du financement

Désavantages
Divulgation de l'invention

Limite les possibilités de
publication(Europe et Asie)

Limites imposées par les
revendications

Permet a des tiers de faire du
design around

Codts significatifs




publigue et ses effets

Quand déposer?

/
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Qu'est-ce qu'une divulgation publique?

Quelques considérations

/ Toutes les personnes ayant acces aux éléments essentiels de linvention doivent étre tenues au
secret

/ Siune entente de confidentialité est signée, on ne peut soutenir qu'ily a eu divulgation publique.

ATTENTION: aux Etats-Unis, un usage commercial de linvention, méme secret, peut &tre un
empéchement a la brevetabilité!



Autres types de propriété intellectuelle

/ Dessinsindustriels: considérations similaires aux brevets:

/ Pensezadéposervotre demande de dessin industriel avant de
divulguer!

/ Délai de grace disponible dans certaines juridictions

/ Secrets commerciaux

/ Laconfidentialité doit absolument étre conservée

g -
- =
OFARELYS = PHIGREEERIBL de divulgation




Quiz: Est-ce une divulgation (contexte brevet)?

Exemple #1 Exemple #2

Restaurant Siege social

Invention: Invention:

Un nouvel appareil est testé dans la cuisine dun  Le méme appareil est présenté au siege social de
restaurant faisant partie d'une chaine. L'appareil la société a une equipe qui évalue la possibilité
n‘est pas visible de la salle a manger et de le deployer dans les restaurants. Tous les
Iinnovation est contenue dans une boite fermée. participants alarencontre ont signé une entente

de confidentialité et 'appareil n‘est pas laissé au
Est-ce une divulgation publique? siege social.

Est-ce une divulgation publique?



Conclusion

AVEZ-VOUS de la PI?

Connaissez-vous les ressources disponibles au Québec?
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