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FEUILLE D INFORMATION

DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ET DE LA TECHNOLOGIE

Cession et licence d’actifs de propriete intellectuelle

Une transaction commerciale touchant des actifs
de propriété intellectuelle (brevets, marques de
commerce, dessins industriels, droits d'auteur,
etc.) peut notamment prendre la forme d'une
cession ou d'une licence.

Cession

Une cession entraine généralement un transfert
absolu et définitif des actifs de propriété intellec-
tuelle du cédant au cessionnaire, ces actifs étant
pour ainsi dire donnés, cédés, aliénés ou vendus
au cessionnaire. Une fois les actifs cédés, le ces-
sionnaire devient le seul propriétaire de ces actifs,
ainsi que des droits, titres et intéréts afférents a
ces actifs, sous réserve de limitations pouvant étre
spécifiées dans la cession. La cession pourrait par
exemple comporter certaines limitations quant a
I'étendue des droits cédées au cessionnaire.

A noter que dans I'éventualité ou le cessionnaire
devait manquer a I'une ou l'autre de ses obliga-
tions, il est tres difficile, voire impossible, pour le
cédant de récupérer les actifs cédés. A noter égale-
ment que le cédant, ayant entiérement et défini-
tivement cédé ses actifs, ne peut en principe par la
suite les utiliser ou les exploiter.

En matiére de brevet, l'inventeur céde tres
souvent ses droits a une société et la cession doit
alors préciser la date de la cession, le titre de
I'invention, le numéro et la date de la demande de
brevet si disponibles, qu’elle est faite en contre-
partie de considérations bonnes et valables et elle
doit étre signée par l'inventeur devant un témoin.
Le cessionnaire peut également signer cette ces-
sion afin de confirmer son acceptation. Lors de la
poursuite de la demande de brevet devant
le Bureau canadien des brevets, le Bureau exige
gu'une cession soit déposée dans un délai de trois
(3) mois si elle n'a pas été déposée a l'intérieur
d'un délai de douze (12) mois suite au dépot de la
demande de brevet. Le Bureau accepte une ces-

sion signée devant un témoin ou une copie de
I'enregistrement de la cession déposée auprés du
Bureau américain des brevets et des marques.

Licence

Lorsqu'une transaction prévoit le paiement de rede-
vances ou toute autre forme d'obligation a exécu-
tion successive future pour le nouveau propriétaire
des actifs cédés, il est généralement plus avanta-
geux d'accorder une licence.

Une licence est une permission du propriétaire au
licencié d'utiliser ou d'exploiter des actifs que ce
licencié ne pourrait pas normalement utiliser ou
exploiter sans cette permission. A noter qu'un
licencié peut intenter les recours qui sont dispo-
nibles au propriétaire des actifs. Dans une licence,
la permission accordée par le propriétaire des
actifs dépend du respect des termes et des condi-
tions de la licence. La portée de la licence peut, et
en fait devrait toujours, étre limitée par un certain
nombre de dispositions définissant avec précision
la technologie visée, les droits faisant I'objet de la
licence, le territoire visé, la durée de la licence, le
montant des redevances et leur mode de paie-
ment, de méme que certaines autres modalités
pertinentes selon le contexte.

Nous énumérons ci-apres certaines des principales
modalités qui doivent étre traitées dans une
licence :

e l'identification et la description des actifs de
propriété intellectuelle visée par la licence;

e les droits accordés par la licence;

e le champ d'activités pour lequel les actifs
peuvent étre exploités ainsi que les limitations
imposées a cette exploitation;

e les limitations territoriales;

e ['interdiction ou les restrictions imposées au
licencié quant a |'octroi de sous-licences a des
tiers;
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* les exigences minimales quant aux volumes
de ventes;

¢ les redevances minimales;
e la durée de la licence; et

e le paiement et la méthode de calcul des rede-
vances.

Naturellement, les différentes modalités d'une
licence dépendent du pouvoir de négociation de
chacune des parties, des actifs de propriété intel-
lectuelle en cause et des besoins commerciaux des
parties.

Il est important de noter que différentes formes
de licences peuvent étre accordées. Une licence
peut étre exclusive, auquel cas elle accorde au
licencié le droit du propriétaire d'intenter des
recours a l'encontre des tiers contrefacteurs, y
compris ce propriétaire. Le propriétaire ne peut
plus alors accorder d'autre licence. Une licence
exclusive est en fait trés similaire a une cession.

Une licence peut étre non-exclusive, auquel cas
aucun droit exclusif de propriété n'est accordé au
licencié et ce dernier possede le droit d'utiliser ou
d'exploiter les actifs du propriétaire sur une base
non-exclusive. L'octroi d'une licence non-exclusive
permet au propriétaire d'accorder plusieurs
licences a différentes personnes pour les mémes
actifs de droits de propriété intellectuelle, ces
licences pouvant ou non étre différentes en
fonction de chaque licencié visé. Cette derniére
forme de licence est souvent préférée lorsque le
propriétaire détermine qu'il est plus avantageux
d'accorder plusieurs licences a différents licenciés

qui peuvent ensuite concurrencer entre eux au
niveau de I'exploitation et de la commercialisation
des actifs.

Une licence peut également étre unique (sole
licence). Une licence unique, tout comme une
licence exclusive, empéche le propriétaire d'accor-
der d'autres licences, mais ce propriétaire con-
serve le droit d'intenter des recours a |'encontre
des tiers contrefacteurs. Souvent une licence iden-
tifiée comme étant exclusive est en fait une
licence unique puisqu'elle comprend des disposi-
tions qui font en sorte que le propriétaire, tout
comme le licencié, peut intenter des recours
contre des tiers contrefacteurs.

Qu'il s'agisse de céder ou d'accorder une licence
pour des actifs de propriété intellectuelle, plu-
sieurs considérations légales importantes doivent
étre examinées et il est recommandé d'établir une
stratégie globale couvrant notamment la titula-
rité, I'exploitation, |'optimisation, la commerciali-
sation, la gestion, et le transfert de ces actifs
avant de conclure une entente.

Nous vous invitons a communiquer avec |'un de
nos bureaux pour répondre a vos besoins en ma-
tiére de transactions commerciales touchant a des
actifs de propriété intellectuelle, et ce, que ce soit
pour la négociation et la préparation de cessions
ou de licenses ou pour des ententes de transfert
de technologie, de confidentialité, de non divul-
gation ou des contrats de travail, de consultation,
de recherches et de développements, de parte-
nariats, de marketing, de fabrication, de mise en
marché ou de commerce électronique.
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