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La plupart des employeurs, surtout ceux qui sont actifs dans le domaine de la recherche
et du développement, font couramment signer a leur personnel une entente qui précise
les obligations de I'employé de divulguer ses inventions a I'employeur et de s'assurer
que la propriété intellectuelle créée est cédée a ce dernier. L'entente est une partie
importante de la protection de la propriété intellectuelle et de la stratégie de
commercialisation de n'importe quelle société, et a des incidences importantes sur la
valeur de la propriété intellectuelle et la capacité de fournir la preuve des droits sur la
propriété intellectuelle.

Une récente décision de la Cour d'appel fédérale concernant la validité d'un brevet
appartenant a un ancien membre des Forces armées canadiennes ouvre la voie, d'une
part, a la possibilité pour le gouvernement fédéral d'obtenir les droits sur la propriété
intellectuelle créée par d'anciens fonctionnaires, y compris ceux qui sont maintenant
des employés de sociétés fermées et qui ont convenu de céder leurs droits a celles-ci,
et, d'autre part, a l'obligation qui incombe a ces employés de divulguer leurs inventions
au gouvernement fédéral.

Récemment, la Cour d'appel fédérale a examiné la question de savoir si un brevet doit
étre invalidé parce que l'inventeur a omis de signaler son statut de fonctionnaire au
moment de déposer sa demande de brevet et si 'omission constitue une allégation
importante non conforme a la vérité aux termes de I'article 53 de la Loi sur les brevets.
La Cour a tranché en faveur de Louis Brown, l'inventeur, et n'a pas invalidé le brevet.
Toutefois, I'affaire souléve d'autres questions tres intéressantes pour les employeurs
puisqu'elle met en avant une loi fédérale rarement citée, soit la Loi sur les inventions
des fonctionnaires (« LIF »). La LIF exige de tout fonctionnaire a I'origine d'une invention
qu'il en avise le ministre compétent et indique dans toute demande de brevet qu'il est
fonctionnaire. La Cour a conclu que M. Brown n'avait pas respecté les obligations qui lui
échoient en vertu de la LIF et souligné le fait que la question des droits sur la propriété
intellectuelle du brevet en cause demeurait ouverte.

Dans cette décision, ce qui peut étre déconcertant pour d'anciens fonctionnaires et les
employeurs, c'est que M. Brown, qui a servi au sein des Forces armées canadiennes,
n'était plus activement au service du gouvernement ni ne recevait de prestations ou de
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rémunération de sa part au moment ou il a mis au point lI'invention qui a donné lieu au
brevet. M. Brown était membre de la Réserve supplémentaire d'attente des Forces
armées et a créé l'invention sur laquelle reposait le brevet a une époque ou sa propre
entreprise appartenant au secteur privé I'employait. La Cour d'appel a conclu que

M. Brown était fonctionnaire et que le terme « fonctionnaire » au sens de la LIF
comprenait tant les membres actifs que les membres inactifs des Forces armées
canadiennes.

Quelles sont les incidences de I'arrét Brown c. Canada sur la pratique d'un employeur a
I'égard d'une invention et d'une entente conclue avec un employé relativement a la
propriété intellectuelle? Aussi longtemps que ne sera pas tranchée la question de savoir
si le gouvernement possede des droits sur la propriété intellectuelle créée par des
membres inactifs des Forces armées canadiennes, les employeurs prudents exigeront
de leurs employés qu'ils divulguent leur statut d'ex-fonctionnaire. Lorsqu'un employé qui
est considéré comme étant un fonctionnaire participe a la recherche et au
développement de propriété intellectuelle pour le compte d'un employeur, celui-ci doit
tenir compte du fait que l'inventeur est tenu de divulguer l'invention au gouvernement
fédéral, lequel pourrait en étre propriétaire, et inclure ce facteur dans sa stratégie
relative a la protection et a la commercialisation de la propriété intellectuelle.

Les ententes visant l'invention et la propriété intellectuelle conclues avec des employés
devraient étre examinées et révisées periodiquement pour tenir compte de I'évolution du
droit, du contexte particulier de I'employé et de la stratégie relative a la propriété
intellectuelle de I'employeur. Il importe de ne pas présumer que la propriété
intellectuelle créée par un employé dans le cours de son emploi appartiendra
automatiquement a I'employeur; comme l'arrét Brown c. Canada le met en lumiére, il
peut y avoir des lois ou de la jurisprudence qui influent sur les droits de propriété
intellectuelle de diverses fagons qui ne sont pas toujours évidentes.
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