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Quelles sont les options pour accélérer I'examen d'une demande de brevet au
Canada? Plusieurs routes et méme certaines autoroutes sont disponibles aux
inventeurs et demandeurs.

L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) ne procédera pas a I'examen
d’'une demande de brevet, a moins qu'une demande d’examen ait été faite dans les
cing ans suivant la date de dép6t/priorité de la demande.

Selon le domaine technologique de linvention, un premier rapport d’examen est
ensuite produit par 'OPIC dans un délai de quelques mois a quelques années
suivant la date de dépot de la demande d’examen. Le demandeur doit soumettre une
réponse dans les 6 mois suivant la date d’émission du rapport d’examen. Le nombre
de rapports d’examen pouvant étre émis avant I'émission d’un avis d’acceptation est
illimité. Ainsi, la poursuite d’'une demande de brevet peut étre un processus de

longue haleine.

Heureusement, une fois la demande de brevet publiée et la demande d’examen
déposée, un examen accéléré est disponible sur demande au Canada . Il existe
guatre options pour accélérer 'examen d’'une demande de brevet :
1) sil'objet de I'invention est une technologie verte;
2) grace aux programmes d’Autoroute du traitement des demandes
(Autoroute du traitement des demandes de brevet (ATDB) et
Autoroute du traitement des demandes de brevet-Traité de
coopération en matiere de brevets (ATDB-PCT));
3) grace a une requéte d’examen accéléré sur paiement d’'une taxe
afin de ne pas mettre en péril les droits de I'entité qui demande
I'examen accéléré; et
4) grace a un amendement volontaire.

Chaqgue option peut varier en ce qui concerne les conditions requises pour faire une
demande, qui est capable de faire une telle demande, quand la demande peut étre
faite, et les frais impliqués.
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1) La technologie verte

Une demande de brevet peut bénéficier d'un examen accéléré si la demande se
rapporte a une technologie verte. Le demandeur doit présenter la déclaration
suivante a I'OPIC: «a demande se rapporte a une technologie dont la
commercialisation aiderait a remédier a des problemes environnementaux ou a en
atténuer les conséquences, ou a préserver l'environnement et les ressources
naturelles». Le Bureau canadien des brevets n’a pas encore précisé la définition de
«technologie verte» et a délibérément laissé la définition large de maniére a englober
un large éventail d’'inventions bénéfiques a I'environnement. Cette option est toujours

disponible, méme une fois que I'examen a commencé.

Premier rapport du Bureau des brevets

Un premier rapport d’'examen devrait étre publié dans les deux mois suivant la date
de dépodt de la demande d’examen accéléré. Le demandeur peut répondre dans les
trois mois suivant la date d’émission du rapport d’examen; un second rapport
d’examen (ou une réponse de I'Examinateur) doit étre produit dans un délai de deux
mois suite a la réception de la réponse du demandeur.

Si le demandeur demande une prolongation pour faire quelque chose par rapport a
la demande, ou si la demande est abandonnée avant d'étre rétablie, la demande ne
pourra plus bénéficier de 'examen accélére.

Frais

[l N’y a aucune taxe gouvernementale pour ce type d’examen accéléré.

2) Programmes d’Autoroute du traitement des demande s (ATDB et ATDB-PCT)

Les programmes ATDB prévoient qu’'une demande de brevet canadienne soit
avancée hors de son tour pour examen :

1) siun rapport positif a été établi en ce qui concerne une demande de
brevet internationale (PCT) correspondante par I'OPIC ou un bureau
de brevet étranger coopérant au cours de la phase internationale
(ATDB-PCT); ou

2) s'il existe une ou plusieurs revendications d’'une demande de brevet
nationale réguliére correspondante pour étre jugée recevable par un
bureau de brevet étranger coopérant (ATDB)
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Pour que la demande canadienne soit avancée hors de son tour dans le cadre des
programmes ATDB ou ATDB-PCT, les critéres suivants doivent étre respectes :

I. la demande de 'ATDB est déposée par le demandeur;

i. I'examen de la demande ne peut pas avoir déja commencé;

iii. la demande canadienne de brevet et la demande de brevet a
I'étranger (ATDB) ou la demande de brevet canadienne et la
demande PCT (ATDB-PCT) formant la base de la demande de
I’ATDB doivent avoir la méme date la plus ancienne (ceci est la date
de priorité ou la date de dépbt); et

Ilv. toutes les revendications au dossier de la demande de brevet
canadienne, telles que déposées initialement ou telles que
modifiées, correspondent suffisamment (c.-a-d. étre de la méme
catégorie et avoir une portée identigue ou similaire) a une ou
plusieurs des revendications jugées acceptables par I'Office des
brevets étranger (ATDB) ou indiquées comme ayant la nouveauté,
I'activité inventive et [I'application industrielle dans le rapport
international (ATDB-PCT);

Les bureaux de brevets de partenaires étrangers actuellement sous le programme
ATDB (soit par le ATDB mondial ou d'accords bilatéraux) sont : I'Australie, la Chine,
I'Europe, le Danemark, la Finlande, I'Allemagne, la Hongrie, l'lslande, l'lsraél, le
Japon, la Corée, le Mexique, I'Institut nordique des brevets, la Norvege, le Portugal,
la Russie, 'Espagne, la Suéde, le Royaume-Uni, Singapour et les Etats-Unis.

Premier rapport du Bureau des brevets

Une premiére communication de I'Examinateur devrait étre délivrée dans les trois
mois suivant la date de dép6t de la demande d'examen accéléré dans le cadre des
programmes d’Autoroute du traitement des demandes et le demandeur est en droit
de répondre dans les six mois suivant la date d'émission du rapport d’examen. Un
deuxiéme rapport d’examen (ou une réponse de I'Examinateur) devrait étre délivré
dans un délai de trois mois suite a la réception de la réponse du demandeur. Si la
demande est abandonnée et ensuite rétablie, la demande reste dans le programme
de I'ATDB.

Frais

[l N’y a aucune taxe gouvernementale pour ce type d’examen accéléré.

3) Examen accélére

Selon l'article 28(1) (a) des Regles sur les brevets, sur la demande de toute
personne I'OPIC doit avancer hors de son ordre I'examen de la demande, sur
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paiement de la taxe, si le défaut de faire progresser l'application est susceptible de
porter atteinte aux droits de cette personne. Il est probable que I'OPIC accordera ce
type d'examen acceéléré pour l'une des raisons suivantes: une contrefacon est
susceptible de se produire au Canada, une subvention monétaire a été autorisée, un
accord avec une tierce partie a été conclu, ou toute autre raison valable. Cette option
est toujours ouverte, méme une fois que I'examen a commencé.

Premier rapport du Bureau des brevets

Un premier rapport d’examen doit étre délivré dans les trois mois suivant la date de
dépodt de la demande d'examen accéléré. Le demandeur peut répondre dans les
trois mois suivant la date d'émission du rapport d’examen et un second rapport
d’examen ou une réponse de I'Examinateur devrait étre délivrée dans un délai de
trois mois suite a la réception de la réponse du demandeur.

Si le Demandeur demande une prolongation pour faire quoi que ce soit a I'égard de
la demande ou si la demande est abandonnée, la demande ne pourra plus bénéficier
de I'examen accéléré, mais un second examen accéléré pourrait étre demandé lors
du paiement de la taxe.

Frais

Ce type de demande d'examen accéléré doit étre accompagné d'une taxe
gouvernementale de 500 $.

4) Amendement volontaire

Une fois la requéte en examen déposee, et avant I'émission d’'un avis d’accord, le
demandeur peut a tout moment déposer un amendement volontaire, avec I'espoir de
réduire le nombre de rejets et d’accélérer I'émission d’'un avis d’accord. Le jeu de
revendications peut se baser sur un jeu correspondant de revendications accordées.

Premier rapport du Bureau des brevets

Un premier rapport d’examen doit étre délivré dans les 12 & 24 mois suivant la date
de dépdt de la requéte en examen. Le demandeur peut répondre dans les six mois
suivant la date d'émission du rapport d’examen et un second rapport d’examen ou
une reponse de I'Examinateur devraient étre délivrés dans un délai de 12 mois a la
suite de la réception de la réponse du demandeur.

Frais
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Il 'y a aucune taxe gouvernementale pour déposer un amendement volontaire.

Tableau résumant le délai pour produire un premier et un deuxieme rapport
d’examen, le délai de réponse aux rapports d’examen ainsi que les frais associés
aux trois options d’accélération d'examen.

Options Productio Délai Productio Taxe
d'examen n d'un pour n d'un gouvernemental
acceélére premier répondr second e
rapport * e au rapport
premier
rapport 2

3 mois

Technologie 2 mois 2 mois Aucune

verte

Programme 3 mois 6 mois 3 mois Aucune
s ATDB

3 mois 3 mois 3 mois 500%
accéléré

Amendemen
t volontaire

De la date de dép6t de la requéte.
2 De la date d’émission du premier rapport du Bureau des brevets.
% De la date de réponse
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12-24 mois 6 mois 12-24 mois Aucune
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