Résolution pour 2019 : prendre note de quelques
changements en matiére de propriété intellectuelle

A l'instar de la plupart des entreprises, la vétre compte sans doute au moins quelques
éléments de propriété intellectuelle, ne serait-ce que sa raison sociale — une marque de
commerce. Des amendements Iégislatifs récents ou prochains pourraient vous obliger a
poser certains gestes afin de continuer a protéger ces actifs. Jetons un coup d’ceil sur

certains de ces amendements.

Loi sur les marques de
commerce

Aprés des années de valse-hésitation,
on apprenait récemment que la nou-
velle loi canadienne sur les marques de
commerce entrera en vigueur le 17 juin
prochain. Soulignons certains des chan-
gements majeurs qui seront alors mis
en place :

e Larédaction des demandes d’enregistre-
ment sera simplifiée : il ne sera plus né-
cessaire de préciser une date de premier
emploi. De la méme fagon, les détails affé-
rents a I'emploi et a I'enregistrement de
la marque a I'étranger ne seront plus re-
quis.

e |l ne sera plus nécessaire de produire une
déclaration d’emploi afin d’obtenir un
certificat d’enregistrement. Cette mesure

s’appliquera aux nouvelles demandes de
méme qu’aux demandes en suspens.

La définition d’'une marque de commerce
a été étendue de fagon a inclure tout dé-

tail servant a identifier sa source. Partant,
on pourra accorder une protection a une

couleur, un son, un go(t, une odeur, une

forme tridimensionnelle, une facon d’em-
baller un produit, un hologramme ou une
image en mouvement.

La durée d’un enregistrement sera réduite
de 15 a 10 ans. Les marques déja inscrites
continueront a bénéficier d’une durée de

15 ans.

Les frais d’enregistrement de 200 S seront
abolis pour les nouvelles demandes.

On pourra désormais scinder une de-
mande d’enregistrement afin d’accélérer
le processus, particulierement lorsque
certains produits ou services font I'objet
d’une opposition.
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e Puisque le Canada deviendra alors un
membre du Protocole de Madrid, les re-
quérants pourront enregistrer leur
marques dans les autres pays membres
du Protocole au moyen d’une simple de-
mande produite au Canada.

e Tous les produits et services devront re-
fléter la classification de Nice, déja en
vigueur dans la majorité des pays.

e Les frais des requétes d’enregistrement et
des demandes de renouvellement refléte-
ront le nombre de classes auxquelles cor-
respond la marque.

Ainsi :

e Les frais des demandes d’enregistrement
d’une marque seront de 330 $ pour la
premiére classe, auxquels s’ajouteront
125 S par classe additionnelle, plutét que
de 250 $ sans égard au hombre de
classes, comme c’est le cas présentement.

e Les frais des demandes de renouvelle-
ment seront de 400 S pour la premiére
classe et de 125 S par classe additionnelle,
plutdt que de 350 $ sans égard au nombre
de classes, en vertu du présent régime.

Recommandations en prévision de
I’entrée en vigueur de la nouvelle
loi:

e Puisque le colit de I'enregistrement de
marques comportant plus d’une classe
deviendra plus onéreux, les titulaires de
marques de commerce devraient penser a
enregistrer dés maintenant les marques
de ce genre, avant I’entrée en vigueur du
nouveau régime.

e De la méme fagon, comme les renouvelle-
ments des enregistrements deviendront
également plus onéreux, et ce, quel que
soit le nombre de classes, les titulaires
devraient procéder a ces renouvellements
avant le 17 juin.

e Puisque les déclarations d’emploi anté-
rieur ne sont plus requises pour obtenir
I’enregistrement d’une marque au Cana-
da, les titulaires de marques pourraient

avoir intérét a ajouter des produits et
services aux enregistrements dont ils bé-
néficient déja, de facon a accroitre la por-
tée de la protection dont ils disposent.

Loi sur les brevets

La Loi no 2 d’exécution du budget de
2018, LC 2018, c 27, recevait la sanction
royale le 13 décembre dernier. Les
changements suivants a la Loi sur les
brevets sont alors entrés en vigueur :

o |'historique de la poursuite d’'une de-
mande de brevet canadien (les communi-
cations écrites entre le requérant et le
Bureau des brevets) peut maintenant étre
produit comme preuve aux fins de contrer
une prétention d’un titulaire relative a
I'interprétation d’une revendication.

e La Loisur les brevets reconnait mainte-
nant explicitement le fait qu’un acte effec-
tué dans un but d’expérimentation a
I’égard de I'objet d’un brevet ne constitue
pas une contrefacon du brevet.

e La notion d’utilisation antérieure a été
étendue de fagon que si une personne,
avant la date de priorité d’une demande
d’enregistrement d’un brevet et de bonne
foi, a commis un acte qui par ailleurs
constituerait une contrefacon du brevet,
un tel acte ne constituera pas une contre-
facon si cette personne commet le méme
acte aprés la date de priorité.

Loi sur les dessins industriels

Le 5 novembre dernier, la Loi sur les
dessins industriels et les régles régissant
les dessins industriels étaient amendées
de la fagon suivante :

e La durée de protection offerte par la loi
prend fin a la plus tardive des dates sui-
vantes :

e 10 ans suivant la date d’enregistrement
du dessin; ou

e 15 ans suivant la date du dépot de la
demande; dans I'un et I'autre cas, des



frais de maintien uniformes s’appli-
quent.

e Précédemment, la période de protection
était limitée a 10 ans apres I'enregistre-
ment.

e Les exigences relatives au contenu des
demandes ont été considérablement rela-
chées. Une description du dessin de
méme qu’une déclaration de limitation
deviennent facultatives. En I'absence de
déclaration de limitation, la demande est
réputée viser toutes les caractéristiques
visuelles de I'objet fini, a moins d’une
exception soit signalée, par exemple, a
I'aide de lignes pointillées dans la repré-
sentation du dessin afin d’exclure cer-
taines caractéristiques.

Le Canada peut maintenant étre visé
par les demandes internationales pré-
sentées aux termes du Systeme de La
Haye concernant I'enregistrement inter-
national des dessins et modéles indus-
triels.

Loi sur le droit d’auteur

Dans I’éventualité ol I’Accord Etats-Unis
—Mexique—Canada serait ratifié par les
trois pays, la durée de la protection con-
sacrée par droit d’auteur passerait de
50 a 70 ans apreés le déces de I'auteur.

Pour plus de renseignements en ma-
tiere de propriété intellectuelle, n’hési-
tez pas a communiquer avec I'auteur
des présentes.



