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Mythe ou réalitée?

= Un brevet permet d’exploiter librement une invention.

= || faut déposer une demande de brevet dans chaque pays,
sans quoi quelqu’un d’autre pourra en obtenir un.

= || faut a tout prix obtenir un brevet dans les pays ou des
concurrents pourront fabriquer les produits a bon marché.
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Le brevet

Qu’est-ce qu’un brevet?

* Droit donné a un inventeur (ou a un cessionnaire), pour
une période de 20 ans, d’exclure les tiers de profiter de
son invention en échange d’'une description et d'une
divulgation completes.

= | 'obtention d’'un brevet sur une invention permet a
I'inventeur de détenir un monopole pour fabriguer, utiliser
et vendre une invention, c’est-a-dire le droit d’exclure les
autres.
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Qu’est-ce qu’une invention?

Qu’est-ce qu’une invention?

= Toute réalisation, tout procéde, toute machine, fabrication
ou composition de matieres, ainsi que tout
perfectionnement de I'un d'eux, présentant le caractere de
la nouveaute et de ['utilité.

* Une invention peut étre :

= un produit ou une composition;
= un procédeé ou une methode;
= un appareil (une machine ou un assemblage structurel).

= || n’est pas necessaire qu'un des élements soit
nouveau pour que la composition soit nouvelle;

seule la combinaison des éléments doit étre nouvelle. R%ﬁmT
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Quand doit-on déposer une demande de brevet?

= AVANT toute divulgation publique, vente, offre de vente,
entente de confidentialité ou tout envoi du manuscrit pour
publication (nouveauté absolue).

» Lorsqu’on a des résultats preliminaires.
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La brevetabilité d’une invention

= Pour étre brevetable, une invention doit remplir trois
conditions, ou criteres :
= Nouveauté

= Si I'invention est connue dans une seule antériorité, elle est
« anticipée »; sinon, elle contient des éléments de « nouveauté ».

= |nventivité

= Est-ce que les antériorités inciteraient une personne
versée dans l'art a réaliser I'invention (apport inventif)?

= Utilité / Applicabilité industrielle
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La brevetabilité d’une invention

Exemple d’une invention brevetable

Pivot | Invention

Art antérieur
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L’évaluation de I’'art antérieur

= Buts de la recherche par bases de données

10

= \érifier la brevetabilite d’'une invention

= Eviter la contrefacon ou de vérifier la libre fabrication
= Vérifier la validité d’un brevet

= Eviter la duplication d'inventions

* Mieux décrire l'invention selon |'état de la technique
* Trouver des produits et des solutions

* Trouver des idées pour la recherche-développement
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Base de données sur les brevets

Dans Internet

= Office européen des brevets — Espacenet
= hitp://www.ep.espacenet.com

= Bureau des brevets des Etats-Unis - USPTO
= http://www.uspto.gov/patft/index.html

= Office de la propriété intellectuelle du Canada — OPIC
= hitp://patentsi.ic.gc.calintro-f.html
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L’anatomie d’une demande de brevet

= Une péetition
= Un précis
» Une description
= Art antérieur
= Résumeé de l'invention
» Description de réalisations de l'invention
» Des revendications
» Des dessins (dans la majorité des demandes)

* Un listage de séquences (acides aminés ou nucleotides, s’il y
a lieu)
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Les revendications

* |_es revendications constituent la base juridique de la
protection d’'une invention.

= Elles délimitent I'étendue de la protection conférée par le
brevet.
* Types de revendications
» De produit (ex.: une serrure de porte)

» De procédeé (ex.: un procedeé de lubrification des serrures de
porte)

» De méthode (ex.: une méthode de fabrication des serrures
de porte)

» D’'usage (ex.: l'utilisation du composé B pour traiter la
maladie A) OGILVY
RENAULT
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Stratéegies de dépot de demandes de brevet

Types de demandes

» Demande de brevet provisoire

» Demande de brevet reguliere

» Demande de brevet internationale

" Le dépot est généralement effectué pays par pays (ou réegion
par region — par exemple, 30 pays sont membres de la
Convention sur le brevet européen).
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La contrefacon d’un brevet

= Définition
= Fabrication, utilisation, exploitation ou vente d'une
Invention brevetée sans l'autorisation du breveteé.

Activite  —
de l'accusé ‘

—  Champ d'exclusion ——

Protection délimitée

ar les revendications
Contrefacon P Pas de
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Réponses possibles a une accusation de contrefagon

= Est-ce que le brevet est toujours en vigueur?
= Est-ce que toutes les taxes ont été acquittées?
= Obtention d’'une opinion en contrefagon

* Mon agent/avocat est d’opinion que mon produit/procédé ne
contrefait pas le brevet.

* Mon agent/avocat est d’opinion que mon produit/procédé est en
contrefacon.

= J'arréte;
= Je négocie une licence; ou
= Je demande une opinion en validité du brevet.

= Obtention d’'une opinion en validité
» Anticipation, inventivité, utilité, divulgation suffisante, etc.
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Apotex inc. v. Sanofi-Synthelabo Canada inc.

Cour Supréme du Canada, Novembre 2008
= Bref historique
= Test d’anticipation

» Reconfiguration du test en deux parties: la divulgation et le
caractere realisable.

= Test d’évidence

» Reconfiguration du test en quatre parties:

= |dentification de la personne versée dans l'art et de ses
connaissances.

= Définir I'idée originale de la revendication en cause.

OGILVY
© Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2010. © Ogilvy Renault LLP 2010. RENAULT
17



|/ N

Apotex inc. v. Sanofi-Synthelabo Canada inc.

Cour Supréme du Canada, Novembre 2008

= Test d’evidence (suite)

» Recenser les différences entre I'état de la technique et I'idée
originale.

» Est-ce que ces différences sont évidentes pour la personne versée
dans l'art, abstraction faite de toute connaissance de l'invention?

= \/alidité des brevets de sélection

= Trois conditions:

= | 'utilisation des éléments sélectionnés permet d’obtenir un
avantage important ou d’éviter un inconveénient important.

= Tous les éléments sélectionnés présentent cet avantage.

= |_a sélection vise une qualité particuliere propre aux composés en
cause.
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