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Le droit résultant d'un dessin industriel

L'enregistrement d'un dessin industriel confere a son
propriétaire le droit exclusif de fabriquer, d'importer, de
vendre, de louer, d'offrir ou d'exposer a des fins
commerciales un article fini appliquant le dessin
enregistré ou un dessin ne différant pas de fagon
importante de celui-ci. La durée du droit varie d'un pays a
l'autre. Au Canada, la durée maximale est de 10 ans a
compter de la date d'enregistrement ou 15 ans a compter
de la date de dépdt, selon la durée la plus longue. Aux
Etats-Unis, la durée maximale est de 14 ans tandis qu'en
Europe, elle est de 25 ans.

Objet protégeable par dessin industriel

Un dessin s'applique aux caractéristiques visuelles de
configuration, de motif ou d'éléments décoratifs d'un
article fini ou fabriqué. Toute caractéristique ayant un
aspect fonctionnel ou utilitaire en rapport avec l'article
n'est pas protégeable par dessin industriel. Il importe
alors de vérifier s'il est aussi question d'un brevet
d'invention.

Si un dessin est une oeuvre artistique, il est
automatiquement protégé par droit d'auteur et est
enregistrable a ce titre. Dans le cas ou le dessin sert de
modéle ou de motif pour la production de 50 articles
manufacturés ou plus, il n'est protégé que par
I'enregistrement d'un dessin industriel, sauf exceptions.

Critéres d'originalité

Pour étre enregistrable et mener a un droit exclusif, un
dessin doit étre nouveau et original au point qu'il ne
puisse y avoir confusion avec un autre dessin d'un article
semblable a I'échelle mondiale. La nouveauté d'un dessin
implique notamment qu'il ne doit pas avoir été présenté
ou divulgué publiguement avant le dépét de la demande
d'enregistrement. Exceptionnellement, quelques pays
comme le Canada et les Etats-Unis accordent un délai de
grace d'un an a compter du moment ou le dessin a été
montré ou divulgué publiquement par son propriétaire
pour déposer une demande d'enregistrement sans que
cela affecte la validit¢ de ['éventuel certificat
d'enregistrement du dessin.

L'objet du dessin ne doit pas faire partie des objets exclus
par la Loi ou la jurisprudence tels, par exemple:

- un dessin d'un article dont les aspects novateurs ne
sont pas de susciter un intérét visuel ou impliquent
des éléments qui ne sont pas clairement visibles
(comme des caractéristiques cachées a la vue ou trop
petite pour capter l'intérét visuel);

- un dessin contraire a la morale ou a I'ordre public;

- une méthode de construction ou de fabrication;
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- les matériaux utilisés pour la construction d'un article;

- des caractéristiques d'un article présentées de
maniére isolée (I'enregistrement d'un dessin ne
protége que les caractéristiques d'un objet fini).

Une icdne électronique intégrée a un article fini peut étre
enregistrée, mais l'icéne elle-méme et hors contexte de
I'article n'est pas protégeable. Aussi, un dessin définit par
une animation générée par ordinateur, qui change
d'apparence pendant le visionnement et est présenté
sous forme de séquence de vues, peut étre enregistré.

Les exigences en matiére d'acceptabilité des dessins qui
subordonnent leurs enregistrements varient d’'un pays a
I'autre de sorte que ce qui peut étre enregistrable dans un
pays peut ne pas I'étre dans un autre.

Propriété

Seul le propriétaire d'un dessin peut présenter une
demande et obtenir [I'enregistrement d'un dessin
industriel. Habituellement, le créateur ou auteur du dessin
est réputé en étre le propriétaire. Toutefois, si le créateur
a été recruté sous contrat pour mettre au point un dessin
pour le compte d'une autre personne, c'est cette autre
personne qui en est le propriétaire et qui peut demander
I'enregistrement du dessin. Ainsi, si un employé d'une
entreprise met au point un dessin dans le cadre de son
empiloi, il est possible que le propriétaire soit 'employeur.
Si le titre de propriété du dessin a été acquis par une
personne, c'est cette personne qui pourra présenter une
demande d'enregistrement.

Le titulaire du certificat d'enregistrement du dessin
industriel a le droit de décider qui peut, et qui ne peut
pas, utiliser l'objet du dessin pendant la durée de la
protection. |l peut, en vertu d'une licence, permettre aux
tiers d'utiliser le dessin a des conditions convenues d'un
commun accord. Il peut aussi vendre son droit sur le
dessin a un tiers, qui devient a son tour titulaire du
certificat d'enregistrement

Démarches

Les certificats d'enregistrements de dessins industriels
(aussi appelés "design patents" en anglais) sont délivrés
par les offices nationaux des brevets, ou par des offices
régionaux qui desservent plusieurs pays, par exemple
I'Office de I'Harmonisation dans le Marché Intérieur
(OHMI) pour les dessins ou modéles communautaires en
Europe.

L'obtention de certificats d'enregistrements de dessins
industriels dans différents pays implique donc de préparer
des demandes d'enregistrements respectant les
exigences de forme et de contenu typiques a chacun des
pays, de les déposer dans les pays ou le dessin doit étre
protégé, et de suivre les procédures d'examen
respectives dans chacun des pays jusqu'a la délivrance
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des certificats. A quelques exceptions prés, les
demandes doivent étre écrites dans les langues officielles
des pays ou elles sont déposées.

Avant de commencer ces démarches, il est hautement
recommandé d'effectuer une recherche préliminaire en
nouveauté portant sur les dessins et brevets existants
(considérés comme des antériorités au dessin), surtout si
une protection dans plusieurs pays est considérée. Les
résultats d'une telle recherche permettent généralement
de réduire le risque qu'un document pertinent soit opposé
par les examinateurs durant les procédures d'examen
des demandes, ce qui aurait comme conséquence
possible d'entraver I'obtention de certificats
d'enregistrements pour le dessin. Les résultats
permettent aussi de jauger I'état de I'art protégé dans le
domaine et de mieux cibler les caractéristiques originales
qui pourraient étre revendiquées dans les demandes, ce
qui est susceptible d'améliorer le degré de protection
pour le dessin.

La poursuite d'une demande d'enregistrement de dessin
industriel signifie qu'une fois la demande déposée dans
un pays, un examinateur vérifie éventuellement si elle
satisfait aux exigences de forme applicables et que le
dessin est original. Si I'examinateur considére que la
demande comporte des vices de forme ou que le dessin
n'est pas original, un rapport d'examen signalant chaque
motif d'objection ou de rejet est produit. Le demandeur
dispose alors d'un délai prescrit pour préparer et déposer
une réponse écrite traitant de toutes les objections et tous
les rejets soulevés par I'examinateur. Des modifications
Iégalement autorisées (sous forme d'amendement) a la
demande peuvent étre apportées, et des remarques a
I'égard des objections ou rejets de I'examinateur peuvent
étre soumis. La demande est réputée étre abandonnée si
aucune réponse n'est déposée dans le délai prescrit. A la
suite d'une réponse, l'examinateur peut produite un
nouveau rapport d'examen si la demande est toujours
jugée inacceptable. Un tel nouveau rapport d'examen
peut étre rendu final, ce qui signifie que des démarches
spéciales doivent étre effectuées comme en appeler de la
décision de I'examinateur devant une commission ou un
tribunal. Si la demande est acceptée, un certificat
d'enregistrement est émis.

Stratégies de dépots

Dans la plupart des pays, un certificat d'enregistrement
pour un dessin industriel sera accordé a la premiére
personne ou entreprise qui le demande, dans la mesure
ou elle n'a pas usurpé le dessin d'un tiers. Certaines
Conventions et Traités en matiere de dessins industriels
procurent des options stratégiques pour le dépdt de
demandes et I'obtention de certificats d'enregistrement de
dessins industriels lorsque plusieurs pays sont ciblés. La
Convention de Paris permet a un demandeur de déposer
une premiére demande dans un pays signataire et lui
accorde 6 mois pour déposer des demandes sur le
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dessin dans d'autres pays signataires sous priorité de la
premiére demande. L'Arrangement de La Haye est une
autre voie possible lorsque I'enregistrement d'un dessin
dans de nombreux pays est visé.

Colts et délais

Les démarches pour faire enregistrer un dessin industriel
impliquent des colits pour nos services (honoraires), des
colts d'agents étrangers s'il y a lieu, et des taxes
officielles a payer.

Une recherche en nouveauté avec opinion peut prendre
environ 4 semaines, et des colts de 2 500 $ ou plus sont
a prévoir pour cette démarche, selon le nombre de
documents potentiellement pertinents a examiner.

Le temps et les colts pour la préparation de demandes
d'enregistrement d'un dessin industriel dépendent
notamment des figures a produire pour bien illustrer et
protéger le dessin, selon les figures / dessins / photos
disponibles au départ. Les travaux de préparation
peuvent prendre une ou plusieurs semaines selon ces
facteurs et d'autres impondérables. Les colts a prévoir
sont principalement reliés a ces facteurs et sont rarement
inférieurs a 1 500 $ pour une demande avec des figures
déja appropriées ou presque.

Les colts de dépéts d'une demande d'enregistrement
varient beaucoup d'un pays a l'autre. Au Canada, les
colts a prévoir pour le dépbt d'une demande sont
d'environ 600 $ tandis qu'ils s'élévent a environ 2 500 $
pour une demande aux Etats-Unis.

Les colts a prévoir durant les procédures d'examen des
demandes varient également largement d'un pays a
l'autre, selon les interventions nécessaires pour que les
demandes soient acceptées et les taxes officielles a
verser pour I'enregistrement des dessins lorsqu'il y a lieu.
Il est habituellement nécessaire de prévoir un budget
variant entre 1000 $ et 4000 $ pour traverser les
procédures d'examen et obtenir I'enregistrement d'un
dessin dans chaque pays. Les procédures d’examen sont
généralement courtes et I'enregistrement du dessin peut
prendre environ 1 a 1% ans a moins que des objections
importantes soient soulevées contre le dessin en cours
de route.

Des colts de maintien en vigueur des enregistrements
des dessins impliquant des taxes officielles a payer a
certains Offices des brevets doivent également étre
prévus. Ces colts surviennent par tranche de 5 ans
notamment au Canada et en Europe.

Contrefagon
Le propriétaire d'un dessin industriel peut intenter des

procédures de poursuite contre un contrefacteur a partir
du moment ou le dessin est enregistré. Si une demande
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est en cours d'examen, il peut étre possible de réclamer
son examen accéléré afin de tenter d'obtenir
I'enregistrement du dessin plus rapidement.

Il est généralement recommandé de marquer les produits
conformes au dessin pour indiquer qu'il s'agit d'un dessin
enregistré (ceci peut méme étre obligatoire dans certains
pays). Un tel marquage peut permetire l'octroi de
mesures de redressement (par exemple, un
dédommagement) si quelqu'un est accusé et trouvé
coupable d'avoir contrefait le dessin. Le marquage
approprié est la lettre "D" a l'intérieur d'un cercle et le
nom ou l'abréviation du nom du propriétaire du dessin sur
l'objet, I'étiquette ou son emballage.

Conseils

Si vous n'étes pas déja initiés au monde des dessins
industriels ou que vous n'étes pas déja un de nos clients,
une premiére consultation avec nous s'impose. Nous
pourrons alors répondre a vos questions et vous fournir
des informations utiles avant d'aller plus loin. Des codts
de consultation sont & prévoir.

Par la suite, quelque soit la démarche a effectuer, nous
répondre le plus rapidement possible et nous fournir les
informations demandées et vos instructions pour
procéder permettra de vous offrir des services optimaux a
des colts optimaux.

Avis

Les renseignements qui précédent sont de nature
générale et sont fournis a titre informatif seulement. Les
renseignements ne constituent d'aucune fagon des avis
légaux et peuvent ne pas s'appliquer a certaines
situations et juridictions. N'hésitez pas a nous consulter
pour de plus amples informations en la matiére.
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