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La doctrine interdisant le double brevet peut être invoquée pour tenter d'invalider un 
brevet. Les examinateurs canadiens l'utilisent aussi pour rejeter certaines demandes 
de brevet. Le problème du double brevet pour cause d'évidence est tout 
particulièrement difficile à surmonter et des précautions doivent donc être prises 
lorsqu'on dépose des demandes de brevet portant sur un même concept inventif. 
 
Cette doctrine provient d'une règle jurisprudentielle qui prend elle-même son origine 
dans les dispositions antérieures à 1989 de la Loi sur les brevets. A l'époque, la loi 
prévoyait qu'un brevet expirait 17 ans après sa date de délivrance, contrairement à 
aujourd'hui où les brevets expirent 20 ans après leur date de dépôt. La règle du 
double brevet a été créée afin d'empêcher les «renouvellements à perpétuité» des 
brevets (evergreening), c'est-à-dire le prolongement indu du monopole conféré au 
breveté par des brevets successifs obtenus par des ajouts qui ne sont pas nouveaux 
ou sont évidents. Ainsi, cette doctrine s'applique dans le cas où les mêmes parties, 
inventeurs et/ou demandeurs, sont impliquées. 
Bien que cette doctrine ait été appliquée pour la première fois en 1964 dans l'affaire 
Farbwerke Hoechst [Commissioner of Patents c. Farbwerke Hoechst 
Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning, [1964] R.C.S. 49], c'est la 
décision Whirlpool [Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67] rendue en 2000 par 
la Cour suprême du Canada qui est citée comme référence. Dans Whirlpool, il a été 
établi qu'il existe deux types de double brevet:  

1) le double brevet portant sur des inventions revendiquées identiques, et  
2) le double brevet relatif à une évidence qui empêche la délivrance d'un 
second brevet où les revendications ne sont pas "patentably distinct" de 
celles du premier brevet. 

 
La décision GlaxoSmithKline [Glaxosmithkline Inc. c. Apotex Inc., 2003 CFPI 687] 
rendue par la Cour fédérale en 2003 a apporté un nouvel élément à cette doctrine. 
Même si, dans sa finalité, les conclusions dans GlaxoSmithKline étaient d'empêcher 
les innovateurs pharmaceutiques d'inscrire indûment des brevets au Registre des 
brevets en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), 
cette décision a étendu la doctrine du double brevet aux brevets ayant la même date 
de dépôt et expirant en même temps, alors qu'on ne pouvait pourtant craindre un 
"renouvellement à perpétuité" des droits de propriété dans ce cas. 
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En pratique canadienne, le problème du double brevet survient par exemple 
lorsqu'un demandeur a deux demandes de brevets en co-instance qui ne sont pas 
opposables l'une vis-à-vis l'autre ni pour la nouveauté en vertu de l'article 28.2 de la 
Loi, ni pour évidence en vertu de l'article 28.3 de la Loi, mais qui revendiquent des 
inventions ayant un concept inventif commun. Il peut donc s'agir de deux demandes 
séparées déposées le même jour. Ces demandes peuvent avoir des descriptions 
identiques ou non. Si les demandes ont la même description mais des revendications 
différentes (par exemple une demande revendique un produit et l'autre son procédé 
de préparation ou son usage), on pourra contourner le problème en combinant les 
revendications des deux demandes dans une seule, tant qu'aucun brevet n'a été 
délivré. Par contre, si les deux demandes n'ont pas les mêmes descriptions et que le 
support des revendications de l'une ne se retrouve pas dans l'autre, aucun transfert 
entre les demandes ne sera possible. Une des demandes devra donc être 
abandonnée. Ainsi, même si cela serait acceptable dans d'autres pays, il n'est pas 
conseillé, au Canada, de déposer des demandes séparées revendiquant des 
inventions ayant un même concept inventif. Il est préférable, dans la mesure du 
possible, de déposer une seule demande où tous les aspects de l'invention sont 
décrits et revendiqués.  
 
Les problèmes de double brevet surviennent aussi dans le cas de demande 
complémentaire (division) qui ne revendique pas une invention distincte de celle 
revendiquée dans la demande parente. Cette situation se produit par exemple 
lorsque des revendications limitées ont été acceptées et que le demandeur dépose 
une division pour essayer d'obtenir un brevet avec des revendications plus larges, un 
peu comme cela se fait aux États-Unis par le dépôt de "continuation". Ou bien, on 
peut avoir une division qui revendique le procédé de fabrication ou l'usage d'un 
produit qui est lui-même revendiqué dans la demande parente.  
 
Toutefois, cette stratégie n'est pas possible au Canada puisqu'une division n'est 
acceptable que si elle revendique une invention ayant un concept inventif différent de 
celui de l'invention revendiquée dans la demande parente. C'est pourquoi nous 
conseillons aussi de déposer des divisions seulement lorsque la demande a d'abord 
été rejetée pour manque d'unité d'invention. Même si le demandeur est d'avis que sa 
demande décrit des inventions distinctes, nous l'inviterons à rajouter à sa première 
demande des revendications sur toute autre invention non déjà revendiquée, pour 
obtenir l’aval de l'examinateur ou au contraire un rejet  pour manque d'unité s'il 
considère qu'il s'agit bien d'une invention distincte. Il est alors possible de déposer 
ensuite une demande complémentaire en toute confiance. 
 
L'interdiction du double brevet au Canada peut engendrer des conséquences 
fâcheuses en empêchant à un demandeur d'obtenir un brevet pour une invention qu'il 
avait l'intention de protéger ou bien en invalidant son brevet. Toutefois, ce problème 
peut-être contourné en adoptant une stratégie adaptée comme indiqué ci-dessus. 
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ROBIC, un groupe d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce voué depuis 1892 à 
la protection et à la valorisation de la propriété intellectuelle dans tous les domaines: brevets, dessins 
industriels et modèles utilitaires; marques de commerce, marques de certification et appellations 
d'origine; droits d'auteur, propriété littéraire et artistique, droits voisins et de l'artiste interprète; 
informatique, logiciels et circuits intégrés; biotechnologies, pharmaceutiques et obtentions végétales; 
secrets de commerce, know-how et concurrence; licences, franchises et transferts de technologies; 
commerce électronique, distribution et droit des affaires; marquage, publicité et étiquetage; poursuite, 
litige et arbitrage; vérification diligente et audit. ROBIC, a group of lawyers and of patent and 
trademark agents dedicated since 1892 to the protection and the valorization of all fields of intellectual 
property: patents, industrial designs and utility patents; trademarks, certification marks and indications 
of origin; copyright and entertainment law, artists and performers, neighbouring rights; computer, 
software and integrated circuits; biotechnologies, pharmaceuticals and plant breeders; trade secrets, 
know-how, competition and anti-trust; licensing, franchising and technology transfers; e-commerce, 
distribution and business law; marketing, publicity and labelling; prosecution litigation and arbitration; 
due diligence. 
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