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Pi• ges de la divulgation dans le cas de logiciels 
Concevoir un logiciel peut • tre un long processus et impliquer de nombreuses personnes issues, 
quelquefois, de diverses entreprises. Il faudra souvent attendre que cette dŽmarche soit assez 
avancŽe pour dŽterminer si le logiciel peut • tre protŽgŽ par un brevet ou si cette protection est 
dŽsirable. Cependant, si des mesures immŽdiates ne sont pas prises, la possibilitŽ dÕobtenir un 
brevet pourrait • tre perdue.  
 
Par exemple, les essais alpha et b• ta dÕun logiciel, qui visent ˆ  en Žvaluer la viabilitŽ technique et 
marchande, sont gŽnŽralement effectuŽs avant la diffusion commerciale. Malheureusement, les 
divulgations qui peuvent survenir au cours de ces essais peuvent entra”ner la perte de droits de 
brevets potentiels. En consŽquence, il est nŽcessaire dÕenvisager lÕinstauration de stratŽgies 
permettant les essais prŽ-diffusion nŽcessaires, tout en sauvegardant les droits de brevets 
Žventuels.  
 
Interdictions dues ˆ  la divulgation aux ƒtats-Unis 
Les ƒtats-Unis sont un des plus importants marchŽs du globe et un des principaux pays o•  la 
protection par brevet est sollicitŽe. En vertu de la lŽgislation amŽricaine sur les brevets, une 
personne ne peut breveter une invention si cette invention a ŽtŽ Ç publiŽe È, Ç mise en vente È ou 
Ç exploitŽe en public È plus dÕun an avant le dŽp™t de la demande de brevet aux ƒtats-Unis. La 
Ç publication È de lÕinvention dans quelque pays que ce soit est potentiellement destructive et elle 
ne se limite pas nŽcessairement ˆ  des documents imprimŽs. LÕÇ exploitation en publicÈ survient 
lorsquÕun inventeur emploie ou permet ˆ  une autre personne dÕemployer lÕinvention aux ƒtats-Unis, 
sans restrictions, limitations ou obligations de confidentialitŽ.  
 
Afin de dŽterminer si lÕinterdiction Ç mise en vente È a ŽtŽ provoquŽe, la Cour supr• me des ƒtats-
Unis a Žtabli un crit• re constituŽ de deux ŽlŽments : 1) le produit doit faire lÕobjet dÕune offre de 
vente commerciale aux ƒtats-Unis; 2) lÕinvention doit • tre pr• te ˆ  • tre brevetŽe (par ex., il existe un 
prototype).  
 
Une Ç exploitationÈ strictement expŽrimentale peut constituer une exception en ce qui concerne 
les interdictions Ç mise en vente È et Ç utilisation par le public È aux ƒtats-Unis. Dans lÕaffaire EZ 
Dock Inc. v. Shafer Systems, Inc.i la cour a dŽfini 13 facteurs appropriŽs pour dŽterminer si 
Ç l'exploitation È est une Ç exploitation È commerciale (cÕest-ˆ -dire une interdiction) ou une 
Ç exploitation È expŽrimentale (cÕest-ˆ -dire une exception). Les facteurs les plus pertinents dans le 
cas de brevets de logiciels incluent le niveau de contr™le que lÕinventeur conserve sur les essais; la 
durŽe de la pŽriode dÕessai; lÕexistence dÕun paiement ou non; lÕexistence dÕune obligation de 
confidentialitŽ ou non; la tenue de dossiers dÕexpŽrimentation et la surveillance constante de 
lÕinvention par lÕinventeur pendant les essaisii.  
 
 



 
Canada et Europe  
Alors que les interdictions dues ˆ  la divulgation aux ƒtats-Unis constituent une importante 
considŽration, les propriŽtaires canadiens de logiciels tentent aussi de protŽger ces derniers au 
Canada et en Europe. En consŽquence, les pi• ges associŽs ˆ  ces pays devraient aussi • tre 
examinŽs. Contrairement aux ƒtats-Unis, le Canada et lÕEurope nÕont pas dÕinterdiction due ˆ  la 
Ç mise en vente È.  
 
Cependant, le Canada exige que la demande de brevet au Canada soit dŽposŽe moins dÕun an 
apr• s la date de la premi• re divulgation publique Ç qui permet de rŽaliser lÕinvention È. Une 
Ç divulgation publique qui permet de rŽaliser lÕinvention È survient lorsquÕune personne 
compŽtente dans le secteur dÕactivitŽ visŽ peut, en utilisant les donnŽes divulguŽes et les 
connaissances acquises ˆ  ce jour dans ce domaine dÕactivitŽ, raisonnablement construire 
lÕinvention. Une telle divulgation i) peut • tre faite soit par le demandeur, soit par une personne qui 
a obtenu les donnŽes du demandeur, directement ou indirectement, et ii) peut avoir lieu dans 
quelque pays que ce soit. 

 
Dans lÕaffaire Baker Petrolite Corp. c. Canwell-Enviro Industries Ltd.iii, la Cour dÕappel fŽdŽrale du 
Canada a dŽterminŽ quÕune divulgation permettant de rŽaliser lÕinvention faite ˆ  un seul membre 
du public Žlimine le secret liŽ ˆ  lÕinvention. En appliquant ce raisonnement aux logiciels, si lÕemploi 
dÕun logiciel est inconditionnel lorsquÕil est diffusŽ et que lÕinvention en question peut • tre 
reproduite par rŽtroingŽnierie, lÕinvention du logiciel sera alors considŽrŽe comme ayant perdu sa 
nouveautŽ 12 mois apr• s un tel emploi inconditionneliv.  
 
LÕEurope a pour sa part une exigence absolue de nouveautŽ en ce qui concerne la brevetabilitŽ. 
Ainsi, une divulgation non-confidentielle permettant de rŽaliser lÕinvention o•  que ce soit dans le 
monde, avant le dŽp™t dÕune premi• re demande de brevet prioritaire, Žliminera habituellement la 
possibilitŽ dÕobtenir des droits de brevets valides en Europe. 
 
StratŽgies pour divulguer un logiciel 
 
ƒtant donnŽ la jurisprudence, comment les inventeurs peuvent-ils Žviter les pi• ges potentiels de la 
divulgation et prŽserver leurs droits de brevets? En gŽnŽral, une demande de brevet doit • tre 
dŽposŽe avant toute diffusion publique dÕun logiciel. Lorsque le logiciel fait lÕobjet dÕessais alpha, le 
nombre dÕutilisateurs devrait • tre restreint et toutes ces personnes devraient signer une entente de 
confidentialitŽ. Dans le cas dÕessais b• ta prŽ-diffusion, des ententes de confidentialitŽ devraient 
• tre signŽes par tous les utilisateurs des essais b• ta; cependant puisque ces essais impliquent 
habituellement un plus grand nombre dÕutilisateurs, il se peut que cela ne soit pas pratique, voir 
rŽalisable. 
 
En gŽnŽral, les logiciels commerciaux sont distribuŽs uniquement sous forme compilŽe (cÕest-ˆ -
dire, un code objet) ce qui, contrairement au code source, ne peut • tre facilement dŽcompilŽ ou 
dŽsossŽ de mani• re significative. Cependant, alors que le code objet peut dans certains cas 
emp• cher un utilisateur de dŽcouvrir les donnŽes spŽcifiques de la fonctionnalitŽ intŽgrŽe, il est 
cependant possible de dŽcompiler le code objet pour dŽcouvrir le code source. 

 



 
Pour ces raisons, des techniques telles que lÕobfuscation peuvent fournir une protection 
additionnelle contre la divulgation. LÕobfuscation peut • tre rŽalisŽe sur un code source, un code 
objet ou les deux, pour emp• cher la rŽtroingŽnierie. Cette technique rend le code du logiciel tr• s 
difficile ˆ  lire et ˆ  comprendre, tout en demeurant interprŽtable par un logiciel de compilation. 
 
En plus dÕutiliser des mesures qui visent ˆ  prŽvenir la divulgation non-confidentielle permettant de 
rŽaliser lÕinvention, il est important dÕavoir ˆ  lÕesprit lÕinterdiction de Ç mise en vente È Žtablie par 
les ƒtats-Unis. M• me si lÕinvention dÕun logiciel est prŽservŽe avec succ• s ˆ  titre de secret 
commercial gr‰ce ˆ  un cryptage comme lÕobfuscation, des ententes de confidentialitŽ et autres 
mŽthodes, une seule Ç vente È ou Ç offre de vente È de ce logiciel ˆ  un client aux ƒtats-Unis plus 
dÕun an avant le dŽp™t de la demande de brevet aux ƒtats-Unis fera surgir lÕinterdiction de Ç mise 
en vente È et emp• chera lÕobtention de droits de brevets dans ce pays.  
 
LÕoffre de versions alpha ou b• ta dÕun logiciel devrait • tre contr™lŽe avec soin pour sÕassurer quÕil 
nÕy a pas Ç offre de vente È. Par exemple, fournir aux utilisateurs des essais b• ta un coupon leur 
accordant un rabais ˆ  lÕachat de la version qui sera distribuŽe prochainement peut entra”ner 
lÕinterdiction. La vente dÕun logiciel en vertu dÕune licence qui comporte des restrictions dÕutilisation 
peut toutefois, dans certains cas, ne pas • tre considŽrŽe comme une Ç vente È de lÕinvention. Mais 
la jurisprudence amŽricaine indique que les licences dÕadhŽsion par dŽballage, qui posent 
uniquement des restrictions sur la copie et la distribution, Žquivalent ˆ  la vente de ce produitv.  
 
Au Canada et en Europe la Ç vente È ou Ç lÕexploitation publique È qui ne constitue pas une 
divulgation permettant de rŽaliser lÕinvention en question nÕinvalidera pas un brevet. Cependant, 
cela ne diminue en rien lÕimportance de la prŽservation du secret de l'invention du logiciel avant le 
dŽp™t de la demande de brevet. Tel que mentionnŽ, la possibilitŽ d'obtenir des droits de brevets 
valides sera perdue si lÕemploi du logiciel est inconditionnelle et si une personne compŽtente peut 
dŽcouvrir cette invention en utilisant les connaissances acquises ˆ  ce jour dans ce secteur 
dÕactivitŽ. Un emploi contr™lŽ au moyen dÕun contrat de licence peut dans ces situations aider ˆ  
Žviter ce pi• ge de divulgation. 
 
Conclusion 
 
Comme le savent les concepteurs, la crŽation dÕun logiciel unique et efficace est une t‰che longue 
et ardue. Bien quÕil soit difficile dÕanticiper d• s le dŽbut sÕil sera nŽcessaire de recourir ˆ  une 
protection par brevet, il serait important dÕadopter des stratŽgies de divulgation prudente pour 
prŽserver la possibilitŽ de protection par brevet et garantir aux concepteurs de logiciels 
innovateurs dÕ• tre rŽcompensŽs pour leur travail. 
 
PrŽparŽ par Isis E. Caulder et Alim Lalani 
_______________________________ 
 
i EZ Dock Inc. v. Shafer Systems, Inc., 276 F.3d. 1347 (2002).  
ii Ibid., Partie 1.  
iii Baker Petrolite Corp. c. Canwell-Enviro Industries Ltd., [2003] 1 C.F 49 (C.A.). 
iv Ibid., paragraphe 42. 
v Group One, Ltd. v. Hallmark Cards, Inc., 254 F. 3d. 1041, 59 USPQ2d 1121 (Fed. Cir. 2001). 



 
 
CÕest avec grand plaisir que nous vous annon• ons la venue des personnes suivantes au 
sein de lÕŽquipe Logiciels/Haute technologie en septembre 
 
Alex Anishchenko, B. Sc. A. (gŽnie Žlectrique), MBA, J.D. 
Alex Anishchenko a occupŽ un emploi dÕŽtŽ et effectuŽ son stage dÕavocat chez Bereskin & Parr. Il 
sÕest joint ˆ  lÕŽquipe du bureau de Toronto apr• s avoir ŽtŽ admis au Barreau en juillet. Alex 
Anishchenko poss• de un baccalaurŽat • s sciences appliquŽes en gŽnie Žlectrique, un MBA et un 
Juris Doctor de la University of Toronto. Il conseillera les clients en mati• re de brevets en mettant 
lÕaccent sur lÕŽlectronique, la photonique, les technologies informatiques et les mŽthodes dans le 
domaine des activitŽs Žconomiques.  
 
Stephanie Reid, B. Sc. (physique), LL. B. 
Stephanie Reid a effectuŽ son stage dÕavocat chez Bereskin & Parr. Elle sÕest jointe ˆ  lÕŽquipe du 
bureau de Toronto apr• s avoir ŽtŽ admise au Barreau en juillet. Stephanie Reid poss• de un 
baccalaurŽat • s sciences en physique de la McGill University et un baccalaurŽat en droit de la 
University of British Columbia. Son champ de pratique sera principalement axŽ sur les brevets 
mŽcaniques et de haute technologie, y compris les logiciels, les appareils ŽlectromagnŽtiques, la 
technologie nuclŽaire, la technologie des semiconducteurs, la spectromŽtrie et lÕoptique. 
 
Signe Silver, B. Sc., M. Sc. (mathŽmatiques et informatique), J.D. 
Signe Silver sÕest jointe ˆ  lÕŽquipe du bureau de Toronto apr• s avoir ŽtŽ admise au Barreau en 
juillet. Signe Silver poss• de un baccalaurŽat • s sciences en informatique et en statistique de la 
QueenÕs University, une ma”trise en mathŽmatiques avec spŽcialitŽ en informatique de la 
University of Waterloo et un Juris Doctor de la University of Toronto. La pratique de Mme Silver 
portera principalement sur les brevets de haute technologie et plus particuli• rement sur les 
technologies logicielles. 
 
Parlant de PIÉ  
Neil Henderson de Bereskin & Parr a animŽ un dŽbat de spŽcialistes sur le cycle de vie dÕun 
brevet dans le cadre du colloque The New Intellectual Property Economy, une rencontre dÕune 
journŽe qui a eu lieu ˆ  Toronto le 16 juin dernier. 
 
James Anglehart et Stephen Beney de Bereskin & Parr ont participŽ au cours Understanding 
Patents: An Introductory Course organisŽ par lÕInstitut de propriŽtŽ intellectuelle du Canada (IPIC) 
et la McGill University du 31 juillet au 4 aožt. 
 
Isis Caulder et Neil Henderson de Bereskin & Parr assisteront ˆ  lÕassemblŽe gŽnŽrale annuelle 
de lÕAmerican Intellectual Property Law Association (AIPLA) qui aura lieu du 19 au 21 octobre ˆ  
Washington, D.C.   
 
Bereskin & Parr est fier de commanditer la 10e confŽrence annuelle de l'Association canadienne du 
droit des technologies de l'information (IT.CAN) qui se dŽroulera les 26 et 27 octobre ˆ  Toronto. Si 
vous prŽvoyez y assister, visitez notre Guide de Toronto ˆ  lÕadresse suivante : 
www.bereskinparr.com/toronto pour obtenir des renseignements qui vous aideront ˆ  planifier votre 
sŽjour. 



 
 
Isis Caulder de Bereskin & Parr donnera une confŽrence sur la diligence raisonnable en mati• re 
de PI, le 2 novembre prochain, dans le cadre de Conducting Effective Corporate Due Diligence, un 
sŽminaire de formation professionnelle continue organisŽ par la Osgoode Hall Law School. 
 


