MODIFICATIONS IMPORTANTES

CESSIONS,
CHANGEMENTS DE NOM,
SURETES ET

AUTRES TRANSFERTS

Le 30 octobre 2019, le Canada modernisera son régime d’enregistrement de la propriété des brevets
et des demandes de brevet et simplifiera les exigences relatives a I’enregistrement des change-
ments. Dans le nouveau régime, la Loi sur les brevets institue le concept de transfert; les transferts
pourront et devraient étre inscrits au Bureau des brevets.

Il important de souligner que le titulaire qui fera une cession (un transfert) a un nouveau titulaire,
si c’est lui qui demande le transfert, ne sera pas tenu de déposer un document a cet effet.
Cela signifie que le correspondant autorisé agissant au nom du titulaire actuel pourra inscrire un
transfert sans soumettre de piéces justificatives. Ce mécanisme sera également valable pour inscrire
le changement de nom d’un demandeur ou d’un breveté. On ne sait pas précisément lesquelles de
ces dispositions (transferts ou changements de nom) régiront les fusions, mais nous sommes d’avis
que ce sont les dispositions relatives aux transferts qui s’appliqueront.

Cependant, un transfert demandé par le nouveau titulaire (cessionnaire) demeurera soumis
a I'obligation de soumettre une preuve satisfaisante du transfert au commissaire. De plus, et sauf
mention expresse contraire dans la demande d’inscription du transfert, le correspondant actuel
sera réputé avoir été nommé par le cessionnaire.

Les exigences officielles concernant les documents de transfert ou de cession ont également été
assouplies, et il ne sera plus nécessaire d’avoir un témoin présent a la signature d’une cession
(ou d’un autre document) afin d’enregistrer un document auprés de I’OPIC.

Dans tous les cas, la demande d’inscription d’un transfert devra au minimum indiquer le nom et
I’adresse postale du cessionnaire.

Est aussi introduite une nouvelle disposition qui permettra de supprimer l'inscription du transfert
d’une demande de brevet ou d’un brevet si le commissaire a la conviction, au vu des preuves, que le
transfert n’aurait pas d{i étre inscrit. A noter qu’il ne sera pas possible de supprimer une inscription
pour le seul motif que le cédant avait déja transféré le brevet ou la demande a une autre personne.

Enfin, il ne sera pas possible d’inscrire le transfert d’'une demande de brevet aprés le jour ou la taxe
finale aura été payées ou, si elle a été remboursée, apres le jour ou elle aura été de nouveau payée,
et ce jusqu’a la délivrance du brevet. Il va de soi qu’une fois le brevet délivré, tout transfert pourra
étre inscrit.

Tout autre document connexe a un brevet ou a une demande de brevet pourra aussi étre enregistré
et pourra étre soumis par n’importe qui. L'enregistrement d’un document n’aura toutefois pour effet
que de le placer dans le dossier et ne sera pas traité comme une demande d’inscription.

Tout document, transfert ou changement de nom enregistré ou inscrit donnera lieu au paiement d’une
taxe de 100 dollars par document, transfert ou changement de nom.

Les régles entrées en vigueur le 30 octobre 2019 introduisent aussi le concept de « représentant
commun » lorsqu’il existe plusieurs codemandeurs, ces derniers devant désigner I'un d’entre eux
pour agir comme tel. Le représentant commun sera en principe indiqué dans la pétition a la date
de dépoét d’une demande ou dans un avis soumis au moment de la demande d’entrée a la phase
nationale d’une demande déposée selon le Traité de coopération en matiére de brevets (PCT).

Si, a ’'inscription d’un transfert, les droits du représentant commun existant sont transférés a une
personne unique, celle-ci deviendra le nouveau représentant commun. En revanche, si les droits du
représentant commun existant sont transférés a plus d’une personne, c’est le cessionnaire dont le
nom est indiqué en premier dans la demande d’inscription du transfert qui deviendra le représentant
commun, sauf si la demande fait état d’une autre personne.
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