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Un montant insuffisant d’annuités
peut entrainer la péremption
d’un brevet

Un premier commentaire sur les conséquences
de Vaffaire Dutch Industries Litd. c. Canada
(Le Commissaire des brevets)

Garabed Nahabedian, Laurent Carriere
et Barry Gamache*

Une décision récente de la Section de premiere instance de la
Cour fédérale du Canada a fait droit & une demande de contréle judi-
ciaire suite a une décision du Commissaire des brevets du Canada
lequel avait accepté le paiement en retard d’'un montant partiel
d’annuités alors que la date fixée pour le paiement des annuités était
révolue. Des montants erronés (en fait, des montants inférieurs a
ceux qui étaient réellement dus) avaient été payés durant plusieurs
années sur la prémisse que le breveté pouvait réclamer le statut de
«petite entité» (et ainsi des montants d’annuités moins élevés) alors
que tel statut ne lui était pas disponiblel.
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Le 24 novembre 1994, le breveté Barton No-Till Disk Inc.
(«Barton») avait accordé une licence exclusive a Flexi-Coil Ltd.
(«Flexi-Coil») par laquelle les droits d’exploiter I'invention décrite
dans le brevet canadien ne 2,121,388 («le brevet ‘388») étaient concé-
dés a Flexi-Coil. Le brevet ‘388 résultait d'une demande produite le
15 avril 1994 et fut délivré le 23 juillet 1996. Barton avait également
concédé a Flexi-Coil des droits dans une invention décrite dans la
demande canadienne ne 2,146,904 («demande ‘904»).

Dans d’autres procédures initiées devant la Cour fédérale du
Canada, il était allégué que Dutch Industries Ltd. avait contrefait le
brevet ‘388. Dans sa défense a I’encontre de cette procédure, Dutch
Industries Ltd. alléguait que le brevet ‘388 était périmé en raison du
non-paiement des annuités requises a I'intérieur des délais prescrits
pour soumettre celles-ci. Les circonstances du non-paiement de ces
annuités étaient décrites comme résultant du paiement de montants
d’annuités insuffisants puisque le breveté réclamait le statut de
petite entité alors que ce statut ne lui était pas disponible.

Les annuités payées en fonction du statut de petite entité furent
payées par le breveté jusqu’au 29 mars 2000. A ce moment, les procu-
reurs du breveté Barton écrivaient au Commissaire des brevets rela-
tivement au brevet ‘388 et a la demande ‘904 en indiquant que
Barton ne pouvait réclamer le statut de petite entité et ce, depuis le
25 novembre 1994. Avec cette lettre, était annexée la balance des
montants d’annuités qui auraient da étre payés par le breveté en
fonction de son statut de grande entité et qui n’avaient pas été payés
depuis le 25 novembre 1994. Le Commissaire des brevets a accepté
ces paiements.

Les demandes de controles judiciaires furent initiées par Dutch
Industries Ltd. qui réclamait des ordonnances annulant la décision
du Commissaire d’accepter ces paiements rétroactifs et déclarant
que tant le brevet ‘388 que la demande ‘904 n’étaient dorénavant
plus en vigueur eu égard a 'omission de payer les annuités requises
alintérieur des délais prescrits ainsi que 'omission de présenter une
requéte en rétablissement a I'intérieur des délais prescrits.

Relativement au brevet ‘388, la Cour a revu les dispositions
applicables de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), c. P-4 en vigueur a
I’époque pertinente: Le paragraphe 27.1(1) mentionnait que «Le
demandeur est tenu de payer au commissaire, afin de maintenir sa
demande en état, les taxes réglementaires pour chaque période
réglementaire». La Loi sur les brevets mentionnait également qu'une
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demande était réputée abandonnée si les taxes réglementaires
n’étaient pas acquittées avant I'expiration du délai réglementaire
pour la période en cause. La Loi mentionnait de plus au paragraphe
27.1(3) que la présomption d’abandon était annulée sur dépdt au
Commissaire par le demandeur d'une requéte a cet effet dans le délai
réglementaire et paiement des taxes réglementaires.

La Cour fit également référence a larticle 76.1 des Regles sur
les brevets en vigueur a I’époque, laquelle se lisait en partie comme
suit: «Les taxes requises pour maintenir en état la demande de bre-
vet doivent étre payées pour chaque période d’'un an comprise entre
le premier et le dix-neuviéme anniversaire du dépot de la demande
au Canada». Les Regles prévoyaient que ces taxes «doivent étre
payées» avant l’expiration de chaque période précédemment men-
tionnée. Finalement, les Regles indiquaient (a I’époque pertinente)
que la requéte en rétablissement visée par le paragraphe 27.1(3) de
la Loi devait étre déposée dans les six mois qui suivaient la date a
laquelle la demande de brevet était réputée abandonnée. Bien que
Particle 139 des Regles accordait au Commissaire une discrétion
pour étendre certains délais relativement a d’autres sujets, telle dis-
crétion n’existait pas en ce qui concerne les dispositions ci-haut men-
tionnées de I'article 76.1 des Regles (voir le par. 76.1(6) en vigueur a
I’époque).

Eu égard aux dispositions claires de la Loi sur les brevets, la
Cour considéra qu’il y avait pour le breveté une obligation non équi-
voque de payer les annuités requises ainsi qu'une conséquence claire
de péremption si les annuités requises n’étaient pas payées a I'inté-
rieur des délais fixés pour ce faire. De plus, la Cour considéra que
toute requéte en rétablissement aurait di étre initiée conformément
aux Regles en vigueur a I’époque, c’est-a-dire a l'intérieur de la
période de six mois pour ce faire.

Eu égard a la conclusion que le Commissaire n’avait pas la dis-
crétion pour accepter le paiement de la balance des annuités apres
Pexpiration de la période pour requérir la requéte en rétablissement,
la Cour en vint a la conclusion que tant le brevet ‘388 que la demande
‘904 n’étaient dorénavant plus en vigueur.

Cette décision de la Cour est un avertissement sérieux aux bre-
vetés ainsi qu’a leurs procureurs concernant le statut du breveté
lequel peut influencer le tarif des annuités que doit payer le breveté.
Afin de pouvoir mesurer toutes les implications de cet avertisse-
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ment, nous ferons ci-apres une révision des dispositions législatives
présentement en vigueur visant le statut de petite entité.

L’article 2 des Reégles sur les brevets (1996) stipule qu’une
«petite entité» signifie:

Une entité dotée d’au plus cinquante (50) employés ou une uni-
versité. La présente définition exclut les entités suivantes:

a) celle qui a transféré un droit sur I'invention ou octroyé une
licence a I’égard de ce droit a une entité dotée de plus de 50
employés qui n’est pas une université, ou qui est tenue de le
faire par contrat ou toute autre obligation 1égale;

b) celle qui a transféré un droit sur I'invention ou octroyé une
licence a 1’égard de ce droit a une entité dotée d’au plus 50
employés ou a une université, ou qui est tenue de le faire par
contrat ou toute autre obligation 1égale, et qui est au courant du
transfert futur d’'un droit sur I'invention ou de l'octroi futur
d’une licence a I'égard de ce droit a une entité dotée de plus de
50 employés qui n’est pas une université, ou de l'existence d’'un
contrat ou d’'une autre obligation légale prévoyant le transfert
d’un tel droit ou l'octroi d’une telle licence a cette derniere. [Les
italiques sont notres.]

Le montant des droits gouvernementaux a payer pour i) le
dépot d’'une demande de brevet, la requéte d’examen d’'une demande
ou la délivrance du brevet, ii) une demande internationale, iii) une
requéte en réexamen d’'un brevet et iv) le maintien en état d'un bre-
vet (ou annuités) est fonction du statut de «petite entité» ou de
«grande entité» du demandeur/breveté.

Dans l'affaire que nous avons analysée, la Cour fédérale a
considéré que le paiement «insuffisant» des taxes de maintien
(annuités) dans un brevet et dans une demande de brevet a créé une
situation qui a causé ’'abandon définitif du brevet et de la demande.

Cette décision confirme 'importance de tenir compte dans les
meilleurs délais du statut correct de petite entité ou de grande entité
ou de tout changement de statut d'un demandeur/breveté pour que la
situation puisse étre examinée et que le Commissaire puisse étre
avisé de tout changement a ce sujet, si nécessaire.
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Aujourd’hui, les points suivants doivent plus particulierement
étre considérés dans le cadre de cette détermination du statut de
petite entité ou de grande entité d'un breveté ou demandeur:

— Un paiement d’annuité «insuffisant» est considéré par le Bureau
canadien des brevets comme étant un non-paiement.

— La conséquence d’un tel paiement «insuffisant» est ’'abandon du
dossier (brevet ou demande).

— Le statut de petite entité ou de grande entité d’'un breveté/deman-
deur ne peut pas étre corrigé par le paiement d’'une taxe addition-
nelle, dans une situation ou il est question d’annuités, apres
Pexpiration de la période de grace d’un an.

— Le Commissaire n’a pas autorité ou discrétion, en ce qui concerne
le paiement des annuités, d’accepter un paiement correctif d'une
taxe officielle au-dela de la période fixée par la Loi et les Regles sur
les brevets (1996).

— Le défaut de payer 'annuité prescrite a temps ne peut étre corrigé
que durant la période de grace d’un an prévue par l'article 152 des
Reégles.

— Le délai pour le paiement des annuités n’est pas «prolongeable»
(article 27.1(1) de la Loi et articles 154(1) et 157 des Regles pour les
demandes et article 46(1) de la Loi et articles 100(1) et 102 des
Regles en ce qui concerne les brevets). Ceci revient a dire que si une
taxe de maintien (annuité) n’est pas payée a temps, ni un brevet ni
une demande ne peuvent étre sauvés d’'une «péremption» ou d'un
«abandon irrévocable» & moins que les mesures nécessaires soient
prises dans la période de grace d’un an pour, dans le cas d’un bre-
vet, payer la taxe de maintien en question accompagnée de la
surtaxe nécessaire et, dans le cas d’'une demande en instance,
payer la taxe de rétablissement accompagnée de 'annuité due.

La décision du tribunal ci-haut mentionnée concerne en parti-
culier le non-paiement des taxes de maintien dans un dossier (brevet
ou demande). Il y a toutefois d’autres situations dans lesquelles des
taxes officielles sont dues. Suite a cette décision, il est trés important
de faire attention aux situations concernant le statut (petite ou
grande entité) d'un demandeur ou breveté, et aux situations dans les-
quelles des taxes officielles sont dues et aux délais fixés par la Loi sur
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les brevets et les Regles sur les brevets (1996). Cette décision a fait
lobjet d’un avis officiel de la part de ’Office de la propriété intellec-
tuelle du Canada qu’on peut retrouver, entre autres, au site internet
de 'OPIC ainsi qu’a l’édition du 3 octobre 2001 du Journal des
marques de commerce.





