Breveter un logiciel

Raymond Trudeau
INTRODUCTION

L'importance du logiciel n'a pas toujours éte appreciee a sa juste
valeur, surtout au début de l'ere de I'informatique. L'équipement
informatique ou shardwares retenait toute 'attention. 1l aurait fallu
intéresser @ la question de la brevetabilité des logiciels des les
unnees ‘60 et 'T0, mais & cette épogue, les entreprises spécialisces
dans le commerce du logiciel n"avaient pas nécessairement besoin du
brevel pour protéger leurs intérets, du moins le pensaient-elles, En
conséquence, les détracteurs du brevet en matiere de logiciel ont eu
tout Je loisir de se manifester; le brevet relatif au logiciel n'était pas
cncore né qu'il avait déji des ennemis,

Aujourd’hui, le logiciel moderne a fait sos preuves. Les fabri-
cants d'ordinateurs reconnaissent d'emblée l'importance de la protec-
tion par brevet pour les inventions dans tous les secteurs de la
technologie, incluant celul du logiciel. Le nombre d’adeples augmente
de jour en jour, mais il existe cependant une forte opposition!, La
situation reste tendue, sans doute @ cause du départ relativement
lent du mouvement gqui, aujourd’hui, appuie la protection par brevet
a I'égard des inventlions appartenant au domaine du logiciel,

En 1972, la Cour supréme des Etats-Unis a jugé, dans l'arrét
Gottschalk ¢. Benson, que ni les formules mathématiques, ni les
algorithmes utilisés pour des conversions et caleuls mathématiques,
ne pouvaient étre brevetés?. Au Canada, la Cour d'appel [édérale
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1. Les debats entre les adeptes des brevels en matbere de logiciel et les déteacteurs
de coux-ei sont presentds dans une sévie d'articles de In revue ACM, publice
mensuellement par 'Assoviation for Computing Machinery, o New York
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décidait duns Schlumberger Canada Ltee c. Commissaire des brevets
que Mutilisation d'un ordinateur pour effectuer des calculs n'était pas
brevetable en soid, En novembre 1970, le Commissaire des brevets
notifiait les membres de la profession d'agent de brevets que
dn‘rc?nuvunt les demuandes de brevets devaient satisfaire une série de
critéres relatifs 2 la brevetabilité., Ce faisant, il décrétait la nun:
brevelabilité de tout programme machine, algorithme ou série d'ins-
tructions pour un ordinateur!, C'est dans cette perspective plutot
sombre que devait se faire 'évolation du brevet en matiere de logiciel
au Canada, ces quelgque 20 derniéres années, un parcours u.sse;
difficile, il va sans dire, '

' Cette présentation se veul un tour dhorizon des récents
developpements en droit canadien en ce qui concerne le brevet en
n_mlié'n.- de logiciel depuis la décision Schlumberger, Plusicurs déci-
sions rendues par le Commissaire de brevels, suite aux recomman-
dations de la Commission dappel des brevets, n'ont pas éte publides
car il s"agissait de demandes de brevels seeréles dont les demandeurs
n'auraient pas autorisé la publications. En conséquence, la présente
apulysc est nécessairement incompléete. De plus, des analyses
détaillées des décigions ou recommandations de la Commission (i'ap-
pcl.des brevets ont déjia ¢1é proposées par d'autres auteurs de sorte
qu'il n'était pas nécessaire de refaire le méme cheminement ici,

L’ARRET SCHLUMBERGER

. Ceu.c décision clé de lu Cour d'appel [édérale est singuliérement
breve mais son importance ne fait aucun doute puisqu'elnlc conslitue
la seule et unique décision judicinire canadienne sur la brevetabilité
des logiciels. Larrét Schlumberger a e suivi par de nombreuses
srecommandationss de la Commission d'appel des brevets. Dans |a
plupart des cas, la Commission d'appel s'est appuyée exclusivement
sur les maigres enseignements contenus dans Varrét Schiumberger.
A son tour, le Commissaire des brevets a simplement repris a ;a()r;
compte les recommandations de lan Commission d'appel des brevets
pour ainsi disposer des demandes de brevets entendues par la Com.

3. Schlumbenger Canada Ltcec. Commazsaire des brevets, (1981) 56 C. PR, (2d) 204
{Cour dappel fedérale) [ci-apres Schiwm benger]

4. Avia b la profession, Avis du burenu, Motiores non brevetables, l'article 2(d) de
ln Loi sur les brevets, Re Demande numven 862,758, (1972) 4 C PR, (2d) 24
(Commissaire des brevets) I -

5. Cette situntion serait bientot éliminee. Les demandes de breves didposdes apecs
le 17 actobire 1988 zeront mises i 1a dizponibilite du public 18 mois apros Ia date
de dépin ou de priveité, en vertu de Varticle 10 de la Lot sur les brevets, LR.C
(1985), e. P-4, mod. par L.R.C. (1986), . 33 (3* suppl.) o
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mission. On peut donc qualifier de décision les recommandations de
la Commission d'appel des brevets bien qu'en droit, le pouvoir déci-
gionnel appartient exclusivement au Commissaire des breveis.

la demande de brevet faisant I'objet de l'arrét Schlumberger
visait un traitement mathématigue d'optimalisation par ordinateur
de signaux électriques captés par des sondes pour 'étude de forma-
tions geologigques dans la prospection du pétrole et du gaz naturel.
Ces signaux, transfénrés sur bande ma gnétique, étaient Lransmis a un
ordinateur programmé selon certaines formules mathématiques
pour produire des renseignements utiles sous forme de graphigues,
relevés ou tableaux de chiffres. Le Commissaire des brevets avait
refusé la demande de brevet pour le motif que la demanderesse
revendiquail un monopole sur un programme d'ordinateur; il étail
d'avis qu'un programme, méme nouveau et utile, n'était pas une
invention au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets. Le rejet de la
demande de brevet fut confirmé par la Cour d'appel fédérale pour des
motifs différents.

Dans Schlumberger, la Cour d'appel devait conclure qu'il n'y
avait rien de nouveau dans le fait d'utiliser un ordinateur pour faire
des calculs et qu'une formule mathématique n'était qu'un simple
principe scientifique ou une conception théorique tel que visé par
I'article 27(3) de la Loi sur les brevets®. La Cour s'est penchee sur la
divulgation contenue dans la demande de brevet et a conclu, de cela,
que la nouveauté n'était rien d'autre que la découverte qu'en faisant
certains calculs suivant des formules mathématiques, I'on pouvait
extraire des renseignements utiles a partir des signaux captes. Elle
ajouta qu'un tel caleul fait par I'humain aurait été une séquence
d'opérations purement mentales et intellectuelles, ce qui ne serait
pas brevetable au Canada el gue le fait de remplacer 'homme par
une machine n'était pas de nature a rendre brevetable une telle

operation,

L'arrét Schlumberger peul étre critiqué notamment en ce que
la Cour semble s'étre trop préoccupée de la présence de formules
mathématiques alors qu'elle était en présence d’un procédé haute-
ment perfectionné de traitement de signaux a des fins industrielles.
De plus, la Cour d'appel ne fermait pas la porte a I'évolution du droit
en la matiére puisqu'elle n'interdisait pas spécifiquement la protec-
tion légale des programmes d'ordinateur par le brevet, En fait, la

B, Larticle 27¢3) se lit comme suit:
«27(5) 11 ne peut étre délivré de brevet pour une invention dont I'objet est illicite,
non plus que pour de simples principes scientifiques ou conceptions théorkques.»
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Cour d'appel se bornail & déclarer gue le fait qu'un ordinateur soit
employé ou requis pour application d'une découverte ne changeait
en rien la nature de cette derniere. Ces commentaires, bien qu'em-
ployés dans le cadre d'un refus, pouvaient tout aussi bien servir a
épouser la these de la brevetabilité d'un avancement technologique
en informatigue, comme d'ailleurs nous le verrons ci-apres.

A noter que la Cour d'appel fédérale n'a fait aucune allusion aux
directives publices en 1978 par le Commissaire des brevets, sur les
recommandations de la Commission d'appel des brevels, concernant
la brevetabilité des inventions relatives aux ordinateurs?,

EVOLUTION DU DROIT APRES SCHLUMBERGER

La décision Schiwmberger date de juin 1981, La Cour supréme
du Canada en a refusé le pourvoi®, Au cours des anndes suivantes, la
Commission d'appel des brevets a entendu plus de 50 révisions de
rejets de la part d'examinateurs du Bureau des brevets pour des
demandes de brevets en informatique, une moyenne d'environ 10
décisions par année, La plupart des refus pour non-brevetabilité ont
G renverses et les brevets furent émis?, Toutefois, le nombre de ces
décisions a baissé i partir de 1988; il y en eut trois en 1988 (une seule
fut rapportée), une scule en 1989 et une seule en 1990 (non rap-
portées), et nucune autre en date de septembre 1992,

Breveter un programme machine est Loujours
problématique

La portée de l'arrét Schiumberger est somme Lloute assez
limitée; la Cour d'appel fédérale ne s'est pas prononceée sur la breve-
tubilité d'un programme machine qui aurait pu satisfaire au triple
eritere de I'utilité, la nouveauté et la non-évidence.

Par contre, dans sa plus récente version, le Recueil des pra-
tigques du Bureau des brevets est plus precis; il exclul tout programme
d'ordinateur en soi, tout algorithme et tout jeu d'instructions pour le
7, Ces directives sont contenues dans une doclsion de la Commission d'appel des
brevets: Re Dvmande numeéro 096,254, {1981) 52 C.P.R. (2d) 96 & la p, 111;
Gazette du Bureau des brevets, 197 aolt 1474,
(19682) 63 C PR, (2d) 261

9 Antérieurement, les doclzions de la Commission dappel des brevets etait
rapportées dans la Gozotte du Bureau des brevets, mais cetle pratique a ée
abandonnée il y & quelques anndes. La plupart des décisions de In Commission
d'appel furent rapportées dans le Canadian Patent Reporter (CP.R), 2 et 3
editions, Canada Law Book, Toronto.
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fonctionnement d'un ordinateur!?, Cette politique s'est maintenue
dans tous avis et lignes directrices publiés par le Bureau des brevets
depuis 19701,

La Commission d'appel des brevets a, de fagon constante, ap-
pliqué ce principe. Dans la décision Re Demande de brevet numéro
178,572, (1985) 2 C.P.R. (3d) 483, visunt un systeme d'affichage de
la valeur d'un portefeuille de valeurs mobiliéres, la Commission a
entéring le rejet final de 'examinateur, L'invention faisait appel a un

1. Recueil des pratigues du Bureau des brevets, articke 120301, Exemples de
mativres non brevetables
{#) Toute matidre visant les plantes et les animaux n'est pas brevetable,

(b) Toute matiere vissnt une méthode de traitement des humaing ou des
animaux vivants, soit chirurgicale ou thernpeutique est exclue par Varticle 2.
Cotte exclusion ne vaut toutefois pas pour les methodes d'essii qui ne sont pas
relides & une étape quelcongue d'une méthode de traitement oy dune fonction
vitale du corps. Lez objets ou appareils destinés au traitement des humains ou
des animaux peuvent également &tre brevetables.

(¢} Toute matitre consistant vn une maniere d'obtenir des résultats par I'en
tremise du jugement ou du raisonnement d'une personne ne peut former ba base
d'un brevet.

(d) Bat également non brevetable toute matitre visant un procéde ou le resultat
d'un procédé, qui fait appel uniquement su talent artistique ou & I'habilite
personnelle de Vauteur, tels que maniéres de faire des exercices scolnires et
d'enscigner; les diverses formes de la cosmeétologie; la coiffure des cheveux, ou
le soin des pieds, 'arrangement artistique des fleurs ainsi que des fagons de
peindre les tableaux ou de jouer un instrument de musique. Toutefoin, les
matériaux et instruments employés i ces fins peuvent #lre brevetables

(e) Toute matiére visant un schéma ou un plan, des méthodes commorciales,
des methodes comptables ou de communication de statistiques, des tests de
personnalité ou d'intelligence et semblablement, n'est pas brevetable selon
I'article 2.

(N Toute matiere visant de nouveaux roglements de jeux ou semblablement, ou
qui comprend des modiles ou imprimeés n'ayant qu'une portée intellectuelle,
n'est pas brevetable. Toutefois, les formes structurales d'imprimés ainsi que
les agencements spécialement adaptés & Lo production de nouvelles fonctions
mécaniques peuvent étee brevetables.

(g) Un programme dordinateur per se, un algorithme de méme qu'un jeu
dinstructions pour le fonctionnement dun ordinatuer, ce dornier n'étant en
fnit que de Vinformation mathématique tiree d'un algorithme, ne constituent
pas de la matiere brevetable,

I1 ¢} Avis & Ja profession, Avis du Bureau, Matieres non brevetables, Uarticle 2(d)
Loi sur les brevets, Re Demande numéro 562,758, (1972} 4 C.P.R. (2d) 24
(Commissnire des brevets).

(i) Re Demande numdro 961,392, {1972) & C.P.R. (2d) 182 (Commissaire des
brevets).

(iti) Re Demande numéro 096,284, (19813 52 C.P.R. (2d) 96, Gazette du bureau,
1% aout 1978 (Commizaaire des brevets),

(iv) Recuedl de pratique du Burenu des brevets,

12. Re Demande de breve) numéro 175,570, (1985) 1 C.PR. (&) 4583; Gazette du
Bureau des brevets, 8 mal 1884 (Commissalre des brevets),
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ordinateur principal, une banque de données, des lignes
téléphoniques, des sous-programmes appropries et un programme de
gestion. Les revendications étaient rédigées sous la forme de reven-
dications de systéme et de méthode d'emploi. Aucune ne visait ex-
plicitement un programme d'ordinateur. Elles ont été refusées pour
non-brevetabilité pour le motif que la matiére concernait des pro-
grammes informatiques. La Commission concluait ainsi (page 1X):

S'il n'y a pas eu divulgation de matiere brevetable, la simple
formulation des revendications ne peut transformer unc ma-
titre non brevetable en une invention brevetable. On peut lire
it la page 5 de la présente demande (originale anglaise):

(traduction) En utilisant la nouvelle technique informa-
tique du «temps partagés, I'invention fait appel au systeme
national du temps partage du Service Bureau Corporation
pour centraliser les données sur les titres, décrites ci-des-
sus, les program mes informatiques qui constituent l'inven-
tian. (Nos italiques)

La Commission ne peul trouver, dans toute la demande, une
déclaration plus évidente concernant la nature de la matiére
qu'elle contient. Ce n'est pas un appareil car on reconnail gue
V'ordinateur existe déja; ce n'est pas non plus une méthode,
méme 80 les revendications utilisent un language appropri¢
pour décrire une machine et une méthode. 11 s'agit bel et bien
ici de matiere concernant des programmes informatiques.

Dans la décision Re Demande de Westinghouse Electric Corp. V9,
dont nous reparlerons plus loin, lu Commission considérail une
demande de brevet concernant une nouvelle stratégie de répartition
des cages d'un systéme d'ascenseurs. Le rejet de la demande de brevet
fut renversé par la Commission d'appel qui était plutot d'avis que la
découverte concernait plus gu'un simple programme informatique.

A la lumiére de ces deux exemples, il appert que le Bureau des
brevets refuserait toute demande de brevet qui, de 'avis des exami-
nateurs, viserait uniquement un programme informatique; il re
fuserait probablement foute revendication portant spécifiquement
sur un programme informatique, Kt pourtant, est-il bon de le rappe-
ler, Varticle 27(3), la seule disposition en la matiére dans la Loi sur
{es brevets, ne vise pas explicitement les programmes informatiques:

13. Re Demande de Westinghouse Electric Corp, (brevet numere 1, 185,7 14), (1955)
6 CP.R. (3d) 58 (Commissaire des hrovets),

o
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coelle disposition n'interdit que les inventions dont 'objet est illicite,
ou dont le sujet est un simple principe scientifique ou une conception
theorique. Assurément, nous ne parlons pas d'invention a caractére
illicite! De plus, peut-on sérieusement prétendre qu'un programme
d'ordinateur moderne n'est quun simple principe scientifique ou
conception théorique? En réalité, ne pourrions-nous pas plutot
protendre qu'un programme informatique, de par son contenu tech-
nologigue, devrait étre considére, en matiere de brevets, comme étant
un composant spécifique d'une machine?

| es directives du Bureau des brevets

Le Bureau des brevets publie des directives concernant la
brevetabilité en diverses matieres. En ce qui concerne les inventions
relevant du domaine de l'informatique, des directives furent pro-
posces dans une décision de la Commission des appels publiée dans
ln Gazette du Bureau des brevets, édition du 1er aott 197814, Elles se
lisent comme suil:

1. Les revendications visant un programme machine méme ne
sonl pas brevetables;

2. Les revendicalions visant une nouvelle méthode de program-
mation d'un ordinateur ne sont pas brevetables;

3. Les revendications visant un ordinateur programmé d'une
nouvelle maniére, exposées sous quelgue forme que ce soit et
dont V'élément de nouveauté réside uniguement dans le pro-
gramme ou l'algorithme, ne visent pas un objet brevetable aux
termes de article 2 de la Lot sur les brevets;

4. Les revendications portant sur un équipement informatique
programmeé d'une nouvelle maniere sont brevetables, si I'inven-
tion i breveter a trait a l'appareil lui-meme; et

5. Les revendications portant sur une méthode ou un procéde
exigeant 'utilisation d'un nouvel appareil cong¢u spécialement
pour exploiter une nouvelle idée sont brevetables.

Bien qu'elles aient pu servir de guide avant I'arrét Schiumber-
per, on peut se demander dans quelle mesure ces directives sont
encore d'actualité, La Cour d'appel fédérale ne les a nullement prises
en considération dans cette décision. Apres la décision Schlumberger,
ln Commission d'appel, & maintes reprises, a eu l'occasion de se

It Re Demande numéro 096,284, (1981) 52 C.P.R. (2d) 96 (Commissaire des
breveta),




56 Les Cahiers de propriété intellectuelle

prononcer sur des arguments fondés sur ces directives, mais elle a
toujours choisi de ne plus s'en servir, au contraire,

Dans Re Demande de Dissly Research Corp.'5, I'examinateur
avait refusé certaines revendications se fondant sur les paragraphes
2 ot 3 des directives de 1978, La Commission a plutol opte pour le
raisonnement de l'arrét Schiumberger en décidant que Jes revendica-
tions en question concernaient de la matiere brevetable et ne pou-
vaient étre rofusées. Ce faisant, la Commission d'appel rejetait tout
critére qui irait @ l'encontre des principes contenus dans l'arret
Schiumberger.

Dans Re Demande de Bendix Corporation’$, la Commission
allait encore plus loin. Elle écartait complétement le paragraphe H
des directives précitées comme critére de rejet d'une revendication.
La Commission précisait:

[T]his guideline sets forth what the board considered at that
time would be patentable, not what the board considered would
not be patentable. In the board’s opinion it is not correct to use
this guideline in the way it is now being used, that the absence
of a new apparatus is conclusive of non-patentability.

Ce bref commentaire ne va pas jusqu'a répudier les directives
que Ja Commission d'appel avait elle-méme proposées en 1978; toute-
fois, le ton cache mal une remise en question de ces directives. Dans
d'autres décisions, la Commission d'appel s'est i nouveau permis
d'écarter des refus fondés sur ces mémes directives, mais elle s'est
toujours refusée a dire clairement ce que ses membres en pensaient
vraiment!7,

1 ne fait aucun doute que les directives de 1978 sont maintenant
dépassées et n’aident ni les examinateurs ni les praticiens oeuvrant
dans le domaine des inventions relevant de l'informatique. L'arrét
Schlumberger semble avoir supplanté toutes directives antérieures
et toutes notices du Bureau des brevets au sujet de la brevetabilité

5. Re Demande de Dissly Resenrch Corp, (1985) 6 C.P.R. (%) 420 {Commisgalre
des hrovets).

16 Re Demande de Bendix Corporation (brevet numero 1,176,734),4 10855 C.PR
(53d) 198 (Commissaire des brevets).

17. (i) Be Demande de Janssens o al (brecel numéro 1.187,257), (1985) 6 C.P.R.
(3d) 213 (Commissaire des brevets),
(i1) Ke Demande de Honevwell Information Systems Inc, (brevet numérs
1,.216,072), (1987) 13 C, P.R. (3d) 462 (Commissaire des breveis),
(i) Re Demande de Mobil Oil Corp. (brevet numéro 1,254,207, (1989) 24 C.PR
(3d) 571 {Commirsnire des brevetal
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des mventions dans ce domaine. Un rapport officieux émanant d'un
comile ad hoc constitué d'examinateurs du Bureau des brevets in-
digue que cette question est actuellement a I'étude et que de nouvelles
directives pourraient étre bientot proposées!is,

Lo test de la brevetabilité des logiciels

La Commission d'appe! des brevets n'a pas tarde a adopter le
tosl de ln brevetabilité que nous proposa la Cour d'appel fédérale dans
Vaffuire Schlumberger, Ce test consiste a déterminer, a la lecture de
In demande de brevet, les tenants et aboutissants de ce qui fut
découvert, le «QUOIs, La Cour nous aurait egalement proposé un
wewil en deca duquel la protection par brevet doit étre refusée. Ainsi,
i l'invention n'est rien dautre que la découverte qu'en faisant
cortains caleuls a 'aide de formules mathématiques, on peul obtenir
dis renseignements utiles i partir de certaines mesures, la demande
di brevet doit étre refusée pour le motif de non-brevetabiliteé suivant
I'nrticle 2 de la Lot sur les brevels.,

L'énoncé de ce test fut repris par la Commission d'appel des
brovets, au cours des dix années suivantes, afin d'en clarifier certains
aspects et I'adapter aux faits particuliers a chaque cause. En juin
11413, la Commission insistait sur le fait que le QUOI doit s'appreécier
unigquement du mémoire descriptif car si le mémoire descriptif ne
comporbe aucune matiére brevetable, il n'est pas nécessaire de se
prooceuper des revendications.

The board has emphasized «disclosess. [f patentable subject-
matter has not been disclosed the mere form of the claims
cannot make unpatentable subject-matter into a patentable
invention, s

Quant au minimum requis pour satisfaire le test de la breveta-
bilite en matiére de logiciel, I'énoncé a quelque peu varié au cours des
annces, Dans l'affaire Re Application for Patent of Bartley et al.\?,
l'oxnminateur avait refusé les revendications pour le motif que celles-
¢l visuient essentiellement un algorithme servant a contraler un
procede. 11 s'agissait d'une méthode de générer un nouveau signal de
controle de procédé comportant un élément prospectif de correction,
lequel aurait normalement été généré par ordinateur, Des caleuls
mathématiques servaient i produire le signal de controle de procédeé,

170 Vour annexe

1K Supra, note 12, p. 400,

10 fto Demande de Bartley et al (brevet numérn 1, 167,549), (1985) 8 C.P.R. (3d) 396
Hommibssaire des bravets),

= |
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La Commission d'appel des brevets vint & 1a conclusion que le «QUOI»
était un nouveau procédé el que, par conséquent, la demande de
brevet visait de la matiére brevetable puisqu'il y avait quelque chose
de plus qu'un simple algorithme. Elle conclut comme suit:

[t may well be that the method and means of the application
have used caleulations to arrive at altered signals, but the end
result of the signals is an altered process and not merely a
display of information. We find, therefore, that something more
than a mere algorithm has been advanced by the applicant, and
that the application is directed to patentable subject matter,

L libellé des revendications visait une méthode de controle d'un
procédé et un appareil servant a contréler un procéde. Le brevet fut
concedé sous le numeéro 1,167,549,

Dans 'affaire Re Application for Patent of Westinghouse Electric
Corp.®, la Commission d'appel décida # nouveau en faveur du
brevelé, La demande de brevet visait une nouvelle méthode de
répartition des cages d'ascenseurs dans le but de réduire le nombre
d'appels i chacune des cages d'nscenseurs pour ainsi améliorer le
service. L'examinateur avait refusé la demande de brevet, en se
fondant sur les directives de 1978, pour le motif que les revendica-
tions n'étaient limitées ni & un nouvel appareil spécifique, ni a un
nouveau circuit éloctronigue desting a la mise en ocuvre d'une nou-
velle idée. 1 électro-mécanique du systéme d’ascenscurs de la re-
guérante n'avait rien de nouveau. La nouveaulé se situait
strictement au niveau de la programmation du systéme, ce gui n'a
pas empéché la Commission d'appel de conclure qu'a I'égard de cette
demande, le «QUOIs était une amélioration du systéme d'ascenseurs
par la mise en oeuvre d'une nouvelle stratégie de répartition. De Vavis
de la Commission, il ne s'agissait pas d'un algorithme ou d'une fagon
de faire fonctionner un ordinateur. La Commission passa en revue
les revendications et vint & la conclusion gu'elles visaient de la
matiére brevetable en ce qu'elles concernaient un systéme d'ascen-
seurs fonctionnant suivant cette stratégie. le brevet escompté fut
concédé sous le numéro 1,185,714, avee treize revendications, loules
relatives & un systéme d'ascenseurs. La méme requérante eut gain
de cause dans deux autres demandes de brevets visant des systemes
d’ascenseurs qui avaicnt été refusés par les examinateurs®! =2,

20, Supra, note 13,

21 Re Demande de Westinghouse Electeie Corpe (Numéro 1) (brevel numéro
1,199,133, (15986)9 C. P R (3d) 202 (Commissnire des brevets); Re Demande de
Westinghouse Eleetric Corp. (Numéro 2) (hrevet numére 1,199,134), (1986) 8
C.P.R. (3d) 85 (Commissaire des brevets),

22, Re Demande de Dialog System Ine. (brevet numéro 1, 180,815), (1885) 5 C.P.R,
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Une autre décision de la Commission d'appel qu'il convient de
noter en marge du test de la brevetabilite des logiciels est 1'arrét Re
\pplication for Patent of Dialog System Inc., (1985) 5 C,P.R. (3d) 423%
ou il ¢tait question d'utiliser un ordinateur dans un systéme de
reconnaissance de la parole en vue d’en améliorer le fonctionnement.
Un signul audio représentant un mot dtait analysé puis soumis a
certaines transformations mathématiques el ensuite comparé & un
signal connu, La Commission reconnut le bien-fondé des prétentions
de In requérante a l'effet qu'un systéme avail été divalgué et que la
demande de brevet ne visait pas uniquement 1'art de faire des calculs
1 ne visait pas non plus un algorithme ou une fagon de le résoudre
(«i& not merely directed to making caculations nor to the presentation
of an algorithm and its solution» p. 429),

La Commission devait se pencher sur deux revendications prin-
cipales. Elle refusa la premiére revendication et jugea la deuxieme
aceeptable. La Commission fut d'avis que la premiére revendication
olait l'équivalent d'un algorithme mathématique et, en ce sens,
aurait couvert tout programme visant n'importe quel systeme de
compensation de fréquence, Cette conclusion, relativement peu
¢luboréde, trouverait son fondement dans la décision américaine
Coltschalk ¢. Benson®. Quant it la deuxieme revendication, la Com-
mission vint a la conclusion suivante, i page 430:

We find that ¢laim 2 is not directed merely to an algorithm, and
that it may be considered as directed to sthe whats, that is to be
done according to the invention disclosed, The board is satisfied
therefore that claim 2 sets forth more than a mere calculation
or display.

In summary, we are satisficd that the application contains
matter which expresses more than a conversion of one sel of
values, or numbers, into another set of values, and is in effect
more than a mere scientific principel or abstract theorem.

La Commission utilisa d'autres expressions ailleurs dans ses
décisions pour définir le critére de la brevetabilité en matiore de
logiciel:

- En aout 1984, a l'égard d'une demande de brevet visant une

méthode d'exploration sismique, la Commission devait conclure
que la demande de brevet ne visait pas uniguement la description

23, Supre, note 2.
Zla. Supra, note 2.
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d'une méthode de transformation de données, et n'élait pas non plus
simplement un théoreme mathématiquet,

- Dans une demande de brevet visant un systeme de stockage et de
repérage d'informations faisant appel a des tableaux de com-
paraison et de sélection, la Commission d’appel vint & la conclusion
que le systéme divulgué était plus que de simples calculs ou un
programme d'ordinateur (décision rendue en octobre 1984)%.

- Dans une décision visant une demande de brevet de IBM visant une
méthode de stockage, dindexation et de repérage d'éléments de
texte dans le cadre de méthodes de traitement de texte, la Commis-
sion vint a la conclusion gue la méthode divulguée visait plus que
simplement les divers caleuls @ effectuer et plus gu'un simple
principe scientifique ou une conception théorique (décision docto-
bre 1984 )%.

—FEn mai 1985, la Commission dappel renversait la décision de
l'examinateur qui avait refusé une demande de brevet visant un
systéme destiné i débloquer un systeme de traitement de donnces
advenant une impasse. La Commission d’appel vint a la conclusion
que la matiére en cause n'était pas un programme ni un algo-
rithme?7,

24. Re Demande de Soctete Nationale Blf Aguttaine (brepet neméro 1, 190,3110),
(19851 8 C. PR (3d) 9 {Commissairs des brevets), Une demande relative b une
méthode dexplaration slsmigue faisant appel & une nouvelle forme de signaux
électrigues. La Commission conclunit comme suit (a Ja p. 12): «In the opinion
of the board, however, the subject matter of this application 18 not merely n
description of the use of different signal waves from those previcusly used. Here
the different frequency bandwidths of the signal waves have produced o final
seismogram having a new and improved signal-to noise ratio, This, in cur
opinion, constitutes a definite advantnge for the described method of seismic
exploration. The application is not, as in Schlumbenger, merely o description
of a machine method of manipulating analytical dota, and it 18 not, in our view,
merely 1 mathematical theorem.»

25. Re Demande de Dissly Research Corp., supra note 16
26. Re Demends de International Business Machines Corp. (bréver nuoero
1,187,197 (1985) 6 C P R. (3d) 99 (Commissaire des brevets) § lap. 103: «From
the disclosure we learn that appellant's discovery i3 concorned with a method
of storing machine logging data for text storage in o text processing system., e
describes the steps used to transfer log information 1o a permanent storage
medium nfter each text change to provide for secuns retention of data. He says
that due to the placement of data, his method achieves speedier access thereto
when updoting n record. We are satisfied that the disclosed method is directed
to more than the varsous calculntions to be made and to mare than a mere
scientific principle or abstract theoream »

Re Demande de Fufitsu Led (hrovet numer 1,200,911), (1986) 8 C.P.R. (3d)475

{Commissnire des brovots)

bt
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- En octobre 1985, dans une affaire visant une représentation tri-di-

mensionnelle de tracés sismiques sur un affichage bi-dimensionnel,
la Commission jugea que la matiére ne se limitait pus & simplement
faire des caleuls ni a la conversion de données. A ses yeux, l'inven-
tion consistail a afficher une formation géologique en vue isométri-
que, ce gu'elle considérait brevelable®,

- Fin avril 14986, la Commission rendit une décision dans laquelle elle

- R
M1
i |

juges brevetable un nouveau systéme de controle informatique
desting a éviter le blocage d'un ordinateur a l'occasion d'une im-
pusse, Selon la Commission, le mémoire descriptif divulguait un
systeme d'exploitation ou une architecture informatique compor-
tant une combinaison d'éléments conjugués dans un appareil gui
se situait dans le domaine des choses brevetables, La Commissgion
vint a la conclusion que l'invention allait au-dela de simplement
obtenir des informations utiles & partir de caleuls®,

lin septembre 1988, dans une affaire visanl un systéme desting a
climiner des sismogrammes, par filtrage, la réflexion multiple, Ia
Commission devait conclure qu'il s'agissait de plus que de simples
calculs®,

Dans une décision non rapportée de la Commission d'appel datée
du 29 juin 19873 concernant une demande de brevet de la société
IBM visant un systéme servant a résumer des textes, les archiver
puis en permettre le repérage, la décision de 'examinateur fut
renverseée. Celui-ci avait refusé la demande pour le motif, entre
autres, que la requerante n'avait divulgue que des instructions et
des programmes informatiques et n'avait divalgué aucun nouvel
appareil ni aucune nouvelle méthode. La Commission fut plutot
d'avis que la requérante avait divulgué un arrangement d'éléments

Ke Demande de Seiscom Delta Inc. tbrevet numero 1, 196,082), 119686) 7 C.P.R.
(3d) 506 (Commissaire des brevets). La Commission concluait (i la p, 5100 «The
assessment Lo be made then i3 whether the application relates to converting
measurements or to a patentable combination of elements. In our view, it is
the display of the co-ordinates in isometric form together with the computer
procesaing steps that make up the applicant’s inventhon, and the lnvention in
our opinion is not merely performing calculations. we are satisfied that the
steps of displaying an isometric view of a formation brings the invention into
an art ares (o which patents may be granted.. »,

Supra, note 17 (ii).

Supra, note 17 (i),

Cette décision du Commiszaire des brevets le 29 juin 1987 concernant Ia
demande numéro 363,345 de International Business Machines Corp. (brevet
numéro 1,124,122) n's pas éte rappartee,
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incluant des matériels et des éléments de logiciels qui permettait
le stockage et le repérage de documents, ¢'est-u-dire un systéme gui
produisait des résultats utiles dans le domaine du traitement des
documents, La Commission devait conclure que le systéme de la
requérante ne visait pas uniquement de faire certains caleuls afin
d'extraire de 'information.

~ En novembre 1987 et & nouveau en février 1988, la Commission
donnait gain de cause aux demandeurs de brevets alors que les
examinateurs avaient conclu en I'absence de nouveauté au niveau
de Vappareil. Dans chaque cas, la Commission d'appel, citant
Schlumberger, devait conclure que la demande de brevet divulguait
plus que le simple fait de faire certains caleuls afin d'en extraire
des informations3?,

Comme on peut le constater a partir des exemples qui précedent,
depuis environ 1986, la Commission d'appel des brevets s'inapire du
critére énonce dans I'arvét Schiumberger.

En résumé, le test de brevetabilité est maintenant bien établi
en droit canadien, Ce test a effectivement remplacé les directives qui
avaient éLé promulgudes par le Bureau des brevets avant la décision
Schlumberger, sous réserve toutefois de la prohibition @ P'égard des
revendications visant des programmes d'ordinateur én soi. La juris-
prudence ameéricaine semble avoir disparue complétement de la
scene canadienne depuis la decision de la Cour d'appel fédérale dans
'affaire Schlumberger. Finalement, malgré que le test de breveta-
bilité mentionné précedemment est dénué de loute ambiguite, force
nous est. de constater que le critere d'appréciation relatif i ce test fut
énonce différemment, d'une décision a l'autre, par la Commission
d'appel des brevets, surtout au début, Plus récemment, cependant,
la Commission d'appel des brevets est revenue au critére d'apprécia-
tion proposé dans V'arrét Schiumberger ot gqui consiste a déterminer
si le mémoire descriptif divulgue de la matiere qui n'est pas simple-
ment de faire des calculs pour convertir des données Lechniques. Si
le test est franchi, il faut ensuite s'assurer que les revendications
visent la méme matiere.

32. (1) INcision du Commissnire des brevets en date du 16 novembre 1987 (non
rapportée), concernant la demande numéro 284,910 de Honeywell Infarmation
Syatems Inc. (brever numdro 1,241,450),

(ii) Décision du Commissaire des brevets en date du 17 fiveier 1988 (non
rapportée), concernant la demande numiro 364 006 deo Fujitsu Ltd. (brevet
numern 1,256,528)
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CONCLUSION

L'arrét Schlumberger, el qu'interprété par le Bureau des bre-
vets, nous fournit un test de brevetabilite a I'égard de toute demande
de brevet visant du logiciel. Par conséquent, il y a maintenant moins
d'incertitude a 'égard de la possibilité de protéger ce genre d'inven-
Lion. S'agissant d'un nouveau procédé industriel, de nouvelles instal-
lations ou de nouveaux equipements qui font appel a l'informatique,
personne ne met sérieusement en doute la possibilité de breveter de
telles inventions. Cependant, si la nouveauts se situe uniquement au
niveau de la programmation, d'énormes difficultés peuvent survenir
en cours d'examen, & moins que les revendications n'aient éwé
redigées avec soin; et devant une invention dite de pure programma-
tion, la préparation d'un jeu de revendications convenables pouvant
satisfaire aux exigences du Bureau des brevets, tout en offrant une
bonne mesure de protection pour l'invention, devienl une tache
extrémement complexe sinon impossible. Et pourtant, gui peut
douter que c'est préciséement dans le monde de 'informatique que se
situent les inventions les plus formidables? Les agents de brevets
doivent poursuivre la pratique qui consiste a rédiger des revendica-
tiong qui n'ont pas l'apparence de revendications de logiciels. lls
ecssayent de réussir indirectement ce qu'il n'est pas permis de faire
directement et ceci ne donne pas toujours une pleine mesure de
protection légale pour ce genre d'invention.

11 st & espérer que le Burcau des brevets fera bientot une mise
a jour des directives publiées en 1978 et qui sont maintenant com-
pletement dépassées. Le Bureau des brevels pourrait, par la méme
occasion, reconsidérer I'a-propos de son préjugeé défavorable a l'egard
des inventions relevant du domaine du logiciel,

Le Canada veut demeurer compétitif a l'échelle mondiale; le
(Canada cherche a favoriser les activités économiques comportant un
degré élevé de valeur ajoutée. A cette fin, essayons de créer les
conditions qui pourraient, des quatre coins du monde, attirer vers
nous les cervesux dont nous avons besocin pour faire de la recherche
et du développement dans le domaine du logiciel, Une des premiéres
conditions serait de se doter d'un systéeme de brevets cuvert aux
inventions appartenant au domaine du logiciel. Nous pensonsg a un
systeme de brevets qui traiterait sur un pied d'égalité les inventions
relevant de ce domaine et Loutes autres catégories d'inventions.

De plus, une libéralisation de la part du Bureau des brevets, au
niveau des pratiques d'examen en ce qui concerne les demandes de
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brevets traitant de logiciel, serait parfaitement compatible avec
larticle 1709 du Truité de libre-échange lequel impose a tous les
signataires du Traite l'obligation d'accorder des brevets pour toutes
inventions, dans tous les domaines technologiques, & l'exception de
seulement trois domaines, dont aucun ne vise l'infomatiqug. UnF
telle libéralisation des pratiques du Bureau des brevets ne necessi:
terail nucune intervention de la part du législateur et ne serail
nullement en désaccord avec la décision Schlumberger,

Ceci ferait du Canada un des premiers pays du monde a recon-
naitre la veritable importance du logiciel.

Breveter un logiclel

ANNEXE

Depuis la présentation de la présente conférence, en septembre
1992, le Commissaire des brevets a effectivement publié un nouveau
jeu de directives dans la Gazette du Bureau des brevets, Volume 121,
No 24, édition du 15 juin 1993, page 10, comme suit:

NOTICE

The Patent Examination
Branch has reviewed the crite.
ria for patentability of com-
puter-related subject matter
and has developed a new sel of
guidelines to replace the guide-
lines published in the Palent
Office Record of August 1, 1978,
In developing the new guide-
lines, the 1981 Federal Court
decision in Schiumberger Can-
ada Lid. c. Commissioner of
Patents, and subsequent Com-
missioner's decisions involving
computer-related subject mat-
ter were considered. These
guidelines attempt to reflect the
view of the Federal Court and
ure consistent with the trend
vstablished by the Commis:
sioner’s Decisions. The guide-
lines set forth below are being
published for the information
and guidance of practitioners in
Canada.

. Computer programs per se
are not patentable.

2. Processes which are unap-
plied mathematical calcula-
tions, even if expressed in words

AVIS

La Direction de Vexamen des
brevets, apres avoir révisc les
critéres de brevetabilité des in-
ventions en informatigue, a éta-
bli une nouvelle série de lignes
directrices qui viennent rem-
placer celles qui avaient été
publiées dans la Gazette du Bu-
reau des brevets le 1% aoit
1978, Pour élaborer les nouvel-
les lignes directrices, on s'est
fondé sur la décision rendue en
1981 par la Cour fédérale dans
Vaffaire Schlumberger Canada
Lid. ¢. Commissaire des brevets
et sur les decisions subséquen-
tes du Commissaire concernant
les inventions en informatique.
Ces lignes directrices refletent
la position de la Cour fédérale et
sont conformes a la tendance
etablie par les décisions du
Commissaire. Les lignes direc-
trices exposées ci-dessous sont
publiées a l'intention des pra-
ticiens de la proprieté intellec-
tuelle au Canada,

1. Les logiciels en soi ne sont pas
brevetables.

2. Les procédes qui sont des cal-
culs mathématiques non appli-
qués, meme s'ils sont exprimes
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rather than in mathematical
symbols, are not patentable,

3. A process and/or computer
program which merely pro-
duces information for mental
interpretation by n human be-
ing is not patentable, nor does
the process or program confer
novelty upon the apparatus
which uses it.

4, Claims drawn up in terms of
means plus function which
merely produce intellectual
data are not patentable.

. New and useful processes ine-
orporating a compuler pro-
gram, and apparatus incorpo-
rating a programmed computer,
are directed to patentable sub-
ject matter if the compulter re-
lated matter has been inte-
grated with another practical
system that falls within an area
which 1s traditionally patent-
able.

6. The presence of n pro-
grammed general purpose com-
puter or u program for such
computer does not lend patenta-
bility to, nor subslract pstenta-
bility from, an apparatus or
process,

en mots plutot qu'en symboles
mathématiques, ne sont pas
brevetables.

3. Un procede ou un logiciel qui
ne fait que fournir de 'informa-
tion devant étre interprétée
mentalement par une personne
n'est pas brevetable; le procédé
ou le programme ne confére au-
cune nouveaulé i l'appareil
qu'il utilise.

4, L= revendications qui deécri-
vent des moyens ainsi gu'une
fonction et qui ne font que
fournir des donnees intellectu-
elles ne sont pas brevetables.

5. Les procédés nouveaux et uti-
les qui incluent un logiciel ainsi
que les appareils qui compren-
nent un ordinateur programme
sont. brevetables lorsque I'objet,
informatigue est intégré @ un
autre systéme pratique qui
tombe dans le domaine de ce qui
est habituellement brevetable.

6. La présence d'un ordinateur
programmé de fagon genérale
ou d'un programme desting aun
tel ordinateur ne confére ni
n'enléve aucune brevetabilite &
un appareil ou & un procede.

Licence implicite et
promesse sans cession:
probléemes de droit d’auteur en
matiere de commande d'oeuvres
protégées, d’'option et
d’engagement a céder

Vivianne de Kinder

le présent article procede d'un examen des probliémes de droit
('wuteur en matiere de licence implicite, d'option et d'engagement a
coder. 11 est, de par son propos, circonscrit aux problémes d'acquisi-
ton et dexercice du droit d’auteur gue souleve l'application d'en-
tontes se rapportant i la commande d’oeuvres protégees (chapitre 1),
o Vaptian, telle celle habituellement inscrite dans les contrats d'edi-
ton, pour la publication des trois ou cing prochaines ecuvres d'un
auteur (chapitre 2) et 4 l'engagement a céder, tel celui inscrit a larticle
|42 de 'Entente Collective entre 1'Association des producteurs de
films el de vidéo du Québec (AP.F.V.Q.) et 'Association des réali-
sateurs et réalisatrices de films du Québec (A R.R.F.Q.), section longs
motrages (salles et dramatiques), novembre 1989 (chapitre 3).

CHAPITRET LA COMMANDE D'OEUVRES PROTEGEES

Four les fins du présent chapitre, nous nous attarderons aux
woules ocuvres créées en vertu d’un contrat de servicel. Pour fins
J'illustration, nous considérerons le cas d'une musique de film, com-
(ace contre rétribution, via une commande adressée verbalement
par un producteur de film & un auteur.

O Viviaone de Kinder, 1993, avocal.

| Var opposition sux oeuvres crédes par des salaries dans le cadre de leur contrat
de Lravail: art. 2085 6t 5. du Code civil du Québec (C.C.Q.). soontrat de travails
el arl 2008 C.C.Q. et s, scontrat d'entreprise et do servioes.
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