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nationale a été commencé aux fins de la Régle 900 G(a) du PCT. La
soumission peut se {aire sous les dispositions de la régle 37 CFR 1.10
concernant l'utilisation du courrier express (soit «<Express Maile)id,
L'ouverture de la phase nationale avec une requéte formelle sous
I'article 35 USC 371(f)} peut étre deéposee au USPTO et la revendica-
tion de priorité sous lu Convention dans la demande internationale
peut étre retirce le jour suivant et avant 'expiration de la période
limite de vingt ou trente mois sans qu'il y ait perte aux Etats-Unis
de la priorité.

Il est également possible de déposer une demande en conti-
nuation ou en continuation-en-partie (soit scontinuatione ou sconti
nuation-in-parts) sur la base d'une demande intermationale suns
aveir o effectuer l'ouverture de lo phase nationale de la demande
internationale aux Etats-Unis!s. La demande en continuation peut
revendiguer la méme priorité sous la Convention que la demande
internationale mére. Evidemment, une demande en continuation-en-
partie peut de fagon avantageuse inclure également de Ia nouvelle
matiere. Lorsqu'une demande en continuation est déposée et que la
phase internationale de la demande PCT «mires continue pour une
periode de temps prolongée a la suite du retrait d'une revendication
de priorite, la designation américaine dans la demande interna-
tionale peut étre retirége sous la Regle 9004 3 du PCT afin d'éviter une
objection de double brevetage de la purt du USPTO.

Critére de nouveauté: la loi américaine requiert que le deman-
deur soit le premier inventeur de l'invention sur le territoire améri-
cain'® et que la demande soit réellement déposee aux Etats-Unis (soit
la date de dépot international pour une demande PCT désignant les
Etats-Unis) a l'intérieur de 'onnée suivant lo premiére offre de vente
ou divulgation publique de Iinvention par le demandeur aux Etats-
Unis.

14, Manuol of Patent Examining Procedure IMPEPY, article 1805, USPTO, ravision
du 15 soat 1663,

16, Manuu! of Patent Evamining Procedure (MPEP), article 201, 11a) USPTO,
révision du 15 aoue 19893,

16, L'article 35 USC §105 empéche ['é

ihlissement d'une date dinvention i l'ex
térieur des Etats-Unis d'Amérique. Sous FAcound de libre echange nord-amert
cain {ALENA) une invention ou une utibsation au Canada et au Mexique apri=
décembre 1963 peut étre utilisée pour éablir une date d'invention nux fins de
Farticle 105 de la loi amériesine sur lex brevets. Lo GATT a prolongé cette
dispasition aux autees pays membres du GATT peur 1oute invention sub.
sequente i janvier 1965
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La Loi de mise en aruvre de UAccord sur 'Ornganisation mondiale
du commerce (L.C. 196, ¢h, 47; projet de loi C-57) a été sanctionnée
le 15 décembre 1994 et a pour but, commme son nom lindigue, de
donner effet nux obligations contractées par le Canada de par sa
signature de cet Accord multilatéral de libéralisation des échanges
COMMErciaux.

Quoique certaines des dispositions de cette loi de mise en auvre
soient entrées en vigueur le 1¢r janvier 1995, celles modifiant les lois
de propriété intellectuelle (brevets, margues, droits d'auteur, topo-
graphies et dessins industriels), elles, ne devraient entrer en vigueur
que le 1¢ janvier 1996, Ce n'est, en effel, qu'n cotte date que les
obligations internationales pertinentes du Canada (adhésion a cer-
tains traités et conventions) seront remplies, et celn en conformité
avee I'Annexe 1C de 'Accord qui porte sur les aspects des droits de

@ 1955 Laurent Carelire 1995

Asgocié principal du inel davocats LEGER ROBIC RICHARD, so ne et du
Cabinet d'agents de bre fe marques ROBIC. Ce toxte o8t une conselidation
Accord sur les ADPIC issu du Cyele 'Uruguay.
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propriéte intellectuelle qui touchent au commerce {(aussi connu
comme accord «ADPICs ou, en anglais, « TRIPS.).

En regard de cette entrée en vigueur prévue, on peut renvoyer
a la note explicative accompagnant le décret TRA5-5 du 11 junvier
1995 publié dans l'édition de méme date de la Gazette du Canada -
Partic 11 (vol. 129, ne 1. p. 186-187) et les intentions du gouvernement
canadien dans son énonce de mise en ceuvre publié dans 'édition du
31 décembre 1994 de la Gazette du Canada - Partie | (vol, 128, nv 63,
p. 4939).

Quels sont done, de fagon sommaire, ves changements gu'il fuut
prévoir?

TOPOGRAPHIES

Par I'ajout des articles 2.1, 4(5) et 7.1 a 7.4, la Loi sur lox
topographies de circuits infegres (LR.C. 1985, ch. 1-14.6) sera dong
modifiée (les articles 129 o 130 de la Loi de mise en aeuvre).

La premiére maodification {article 129) vise 1 assujettir la
Couronne, fédérale ou provinciale, i Iapplication de cette loi.

La seconde modification (article 130) vise a assurer la protection
de cette loi nux ressortissants de pays membres de I'Organisation
mondiale du ¢ ree shns ite d'entente bilatérale particu-
liére ou, encore, de publication d'un avis de réciprocité dans la Gazetto
du Canada.

La troisieme modification tarticle 131) permet au comnmiissaire
des brevets (plutit qu'nu registraire des topographies) d'autoriser lo
gouvernement du Canada ou d'une province, aux conditions qu'il fixe,
i faire usage d'une topographie a des lins publiques non commer-
ciales,

Notons que des modifications dites scorrélativess ont éte ap:
portées wux articles 2 et 22 de la Lot sur la production de défense
(L.R.C. 1985, ch. D-1) pour tenir compte de la vedevance gue pourrait
devoir payer un gouvernement pour 'usage d'une topographie enre
gistrée: articles 3 et 4 de 'Annexe 1V 4 la Lol de mise en auvre,

BREVETS
Par des ajouls a ses articles 2 et 19.1, la Lot sur les brovets

(L.R.C. 1985, ch. P-4) sera modifiée par les articles 141 et 142 de la
Lol de mise en @uvre.
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La premiére modification (article 141) vise & insérer une défini
tion de «pays» qui comprendra, entre autres, un pays membre de
I'Organisation mondiale du commerce: cela surait une incidence, par
exemple, sur les dates de dépot et de divulgation au sens de Particle
28 de cette loi,

La seconde modilication {article 142) prévise que dans le cas
d'une demande d'usage d'une invention brevetée par le gouvernement
du Canadn ou d'une province, le Commissaire ne peut autoriser
F'usage de la technologe des semi-conducteurs [plutot que la topo-
graphic elle-méme] que 8'il s'agit de fins publiques non commerciales.

Notons par ailleurs que le principal changement par rapport su
projet de loi C-57 et Ia loi qui a été adoptée tient en ce que n'ont pas
été reprises les dispositions qui auraient permis au Gouverneur en
Conseil d'édicter des riglements pour la mise en ocuvre de plaintes
devant le tribunal canadien du commerce extéricur en regard de
I'exploitation, sur des produits industricls, des droits de propriété
intellectuetle d'un titulaire sans son nulorisation.

DESSINS INDUSTRIELS

Par remplacement du parsgraphe 29(1) et ajout d'un para-
graphe 2X2), la Loi sur les dessins industriels (L.R.C. 1985, ¢h, 1.9)
sera modifice par 'article 118 de s Loi de mise en auvre.

La maodification (article 118) vise principalement it étendre le
champ d'origine d'une reclamation de priorité en incluant non seule-
ment les pays avec lesquels e Canadu peut avoir des ententes de
reciprocité, mais également tout pays membre de 'Organisation
mondiale du commerce,

Cette modification apporte egalement un second changement en
précisant qu'il n'est. pas nécessaire que le dessin industriel ait été
déposé dans ce pays "élranger’, mais également pour un pays
étranger, ce qui permet d'utiliser comme base 2 une réclamation de
priorité au Canada un dépit de modéle international fondé sur la
Convention de La Haye.

MARQUES DE COMMERCE
Par remplacement et ajouts nombreux, la Loz sur los marques

decommerce (L.R.C. 1985, ch. T-13) sera modifice par les articles 190
a 201 de la Loi de mise en auvre.
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La premiére modification (article 190) vise lintroduction de
definitions, a l'article 2, qui favoriseront la protection pour les pays
membres de 'OMC de méme que pour les indications d'origine.

La seconde modification (article 191) vise a étendre, @t Inlinés
9(1)i), aux pays membres de 'Organisation mondiale du commerce la
protection de leurs emblémes nationaux, territoriaux ou civiques, de
leurs poingons de controle et garantie et des organisations intergou-
vernementales internationales et fnciliter celle-ci.

La troisieme modification (article 192) vise & étendre la protec-
tion de la loi aux indications d'origine, savoir la désignation d’un vin
ou spiritueux par une dénomination de livu dorigine liée o ses
réputation ou caractéristique: a cet effet, les articles 11.11 4 11.2sont
ajoutés a la Loi sur les marques,

Lindication d'origine est maintenant reconnue au litre de
marque d'adoption interdite et fait désormais l'objet d'un régime de
protection distinct qui se résume ainsi

= &t la demande d’une autorité publique compétente (ie., statut
ctatique ou intéréts commerciaux),

- cette marque est d'abord publiée par le ministre de I'Industrie
dans la Gazelle du Canada (et non dans le Journal des
mamues); et

- &'il ny a pas d'opposition (motil limite au fait qu'il ne s'agit pas
d'une indication d'origine) dans les trois mois;

= le registraire des marques inscrit alors celle manque sur une
liste (et non au registre des murques de commerce) i titee
d'indication d'origine protégie;

—-a partir de cette inscription, l'indication dorigine devient
protégée et nul ne peut Padopter,

Certains termes sont cependant exemptés de lapplication de la
loi, savoir:

~ pour les vins, ce sonf;
champagne porto, sherry, chablis, bourgogne, rhin, sauternes,
claret, bordeaux, chianti, madeira, marsala, médoc, maselle et
tokay (et leurs éguivalents anglais. le cas échéant);

— pour les spirifueus, ce sont.
grappa, marc, ouzo, sambuca, geniévre, hollands gin, london
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gin, schnapps, malt whiskey, enu-de-vie, bitters, anisctte ot
curagao et leurs éguivalents anglais, le cas écheant),

Enfin, des dispositions transitoires prévoient que le Canadien
qui a adopté avant le 15 avril 1994, pour son entreprize, une indica-
tion d'origine qui devient subséquemment prolégée peut continuer de
Femployer. La prohibition d'adoption peul également étre contrée par
cing années de non-inteérvention & l'égard d'une indication d'origine
protégee.

De fagon intéressante, ces nouvelles dispositions ne prevoient
toutefois pas nommément de procédures judiciaires ou adminis-
tratives pour faire raver de la liste une indication d'origine protégée,
sauf par le biais d'un avis de retrait ministériel!

Lt quatrieme modification (article 193) vize i faire déclarer non
enregistrable en liaison avec un vin ou un spirituenx la marque de
commerce constitude, en tout ou en partie, d'une indication géo-
graphique protégée et qui n'origine pas de ce territoire: les alindas
12(10g) et h) sont done ajoutes it la Lot sur fes marques de commerce.

La cinquieme modification (articles 194, 195, 198 et 198) a pour
effet de permettre & celui qui demande I'enregistrement d'une
marque de commerce au Canada de se fonder, le cas échéant, sur
l'enregistrement correspondant dans son pays d'origine ou sur un
enregistrement international visant ce pays d'origine, v compris pour
larevendication de la priorité conventionnelle: les paragraphes 14(1),
16(2), 30d) cL 34(1) de la Loi stur les margues sont done remplacés en
CoNsequUence.

La sixieme modification {article 196) vise i permettre l'emploi
de certains noms générigues de vins ou de spiritucux indépendam-
ment de quelque enregistrement de marque de commerce qui pour-
rait les viser: un paragraphe 20(2) est done ajouté a la Loi sur les
marques de commerce,

La septiéme modification {articles 197 ¢1 201) est d'ordre tech-
nique el procedural en regard des indications geographiques: le
remplacement du paragraphe 29(1) donne juridiction nu registraire
sur ln liste de ces indications et I'ajout d'un paragraphe 65d.1) permet
I'adoption de réglements pour leur publication.

Lat huitieme madification (article 200) vise a étendre la periode
d'emploi & considérer dans le cadre de procédures on déchéance
administrative. Celle-ci est ainsi portée de deux it trois ans, avec
remplacement conscéquent des paragraphes 45(1) et 45(3) de la Loi
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sur les marques de commerce. Tout comme cela fut d'ailleurs le cas
lors de l'entrée en vigueur de 'ALENA. il est d'ailleurs & prévoir que,
pour toutes les affaires instituées avant l'entrée en vigueur de cette
disposition et dans lesquelles une décision n'aura pas cncore élé
rendue lors de l'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, le
Bureau des margues appliquera cette nouvelle période de référence,
savoir une preuve d'emploi dans les trois ans précédant 'émission de
lavis.

DROIT D'AUTEUR

Par remplacements et ajouts, la Lot sur le droit d'auteur (LLR.C.
1985, ch. C-42) sera modifiée par Jes articles 56 a 69 de la Loi de mise
en ceuvre. De fagon générale, les modifications visent l'extension du
champ de protection de la loi, linclusion de dreits pour l'urtiste
interprete et, enfin, 'abolition des systémes de licence obligatoire.

Lo premiere maodification (article 56} vise l'introduction de
définitions, o l'article 2, qui favoriseront la mise en ploce des droits
de l'artiste interprete,

La seconde modification (article 57) envisage la protection des
oeuvres crécées ou faites par des ressortissants de pays membres de
I'Organisution mondiale du commerve, en plus de celles des ressor-
tissants de pnys membres de la Convention de Berne, de la Conven-
tion de Geneve (ou UCC), de royaumes et territoires de Sa Majesté
ou de pays visés par des ententes bilatérales avee le Canada: les
paragraphes 5(1) a 5(2.1) et 5.7 de la Lot sur le drott dauteur sont
done remplacés en conséquence,

L'effet rétroactif d'une adhesion a la Convention de Berne est
précisé ot il est ainsi prévu que Padhésion d'un pays i la Convention
de Berne ou a 'Organigation mondiale du commerce aprés la creation
d'une ceuvre est réputée faite o la date de création de cetie oeuvre,
pourvu que Foeuvre soit encore protégee dans ce pays au moment de
son adhésion,

La troisieme modification {articles 58 ¢t 60 a 66) reconnait les
droits exclusifs de l'artiste interpréte dans la fixation de sa presta-
tion, dans la reproduction de celle-ci, dans la communication publique
par télécommunication de cette prestation de méme gue l'autori-
sation de ces trois droits exclusifs, Ces drits subsistent pour une
période de 50 ans suivant la fin de 'année civile ol cetle prestution
aen lieu
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Des modifications conséquentes sont ainsi apportées pour
définir ce en quoi consiste une violation de ces droits et les recours
civils, pénaux et administratifs advenant violation de tels droits. Des
dispositions transitoires sont également prévues.

Il y a donc ajout d'articles 14.01, 28.02.28.03, 29, 34(2), 36(2),
43.1 et 44.1 & la Loi sur le drow d'cuteur.

La quatrieme modification (article 67) vise i reformuler la
prohibition douaniére et I'importation d'ouvrages: les puragraphes
45(1). {3} et (5) sont remplacés en conséquence.

La cinquieme modification (article G8} permet it la Commission
du droit d'auteur dintervenir, méme de fagon intérimaire, pour fixer,
dans certaines circonstances, l'indemnité 4 laguelle aura droit un
artiste interprete du fait d'une nouvelle adhésion a 'Organisation
mondiale du commerce; un article 70.8 est done ajouté.

Enfin, comme sixieme modification (article 59) les derniers
systemes de licence obligatoire (licence d'impression d'un livre et
licence de serie) sont abroges.

Toutes les modifications aux lois de propriété intellectuelle
canadiennes qui vont résulter de l'entréc en vigueur des digpositions
pertinentes de la Lot de mise en ovuvre de UAccord sur 'Organisation
mondiale du commerce nuront ceci en commun gu'elles visent o
etendre la protection de la loi & de nouvenux sujets et objets, et cela
dans un contexte d'ouverture des marchés, de libéralisation des
échanges et d'harmonisation internationale des droits de la propriété
intellectuelle... qui touchent aw commeree!




