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L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) passe a I'action pour améliorer
les délais d’octroi des droits de propriété industrielle et commerciale.

Un nombre de dépbts plus élevé que prévu et 'adoption du systéme de Madrid pour
I'enregistrement des marques de commerce internationales ont causé des
ralentissements dans le processus d’examen initial; 'OPIC a comme priorité de réduire
ces délais et a notamment proposé les mesures suivantes dans un récent énonceé de

pratique :

Lors de I'’émission d’un rapport d’examen, les examinateurs fourniront moins
d’exemples de produits et de services qui pourraient étre jugés acceptables.

a. Au Canada, les produits et les services doivent étre décrits en « termes
ordinaires du commerce », ce qui exige généralement une plus grande précision
gu’ailleurs dans le monde.

L’OPIC a récemment dressé une liste des termes acceptables dans son Manuel
des produits et des services, qui propose aux examinateurs des formulations
appropriées a utiliser dans leurs rapports. lls n’auront donc plus a fournir
d’exemples dans leur premier rapport, @ moins qu’on puisse modifier I'état
déclaratif des produits et des services par téléphone.

Les demandes d’enregistrement produites aupres de 'OPIC qui comportent un
état déclaratif de produits et de services sélectionnés a partir d’'une liste
préapprouvée seront examinées plus rapidement et, dans certains cas, avant
celles qui n’ont pas utilisé cette option.

b. Les demandeurs peuvent se servir de la liste préapprouvée de 'OPIC pour tenter
d’accélérer le processus d’examen. Cela ne convient cependant pas a toutes les
situations, par exemple si un requérant souhaite conserver un état déclaratif plus
général ou s’il ne retrouve pas les produits et les services voulus dans la liste de
'OPIC.

Les examinateurs réduiront le nombre de rapports émis et 'OPIC rejettera les
marques de commerce de facon plus rapide lorsque raisonnable. A cette fin, les
examinateurs ne seront tenus de maintenir une observation ou un argument
particulier gqu’une seule fois. Les requérants devraient donc s’efforcer de fournir
un argument complet.
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c. Cette politique pourrait encourager les demandeurs cherchant a éviter les rejets
a ne pas présenter leurs observations de fagon fragmentaire a la suite du premier
rapport d’examen.

Toujours dans 'optique d’améliorer les délais d’examen, 'OPIC ajoutera des termes a
son Manuel des produits et des services sur une base réguliére, a raison d’environ 100
nouvelles entrées par semaine. Cette initiative vise a améliorer I'uniformité et la qualité
des examens, tout en apportant une certitude aux requérants lorsqu’ils déposent ou
modifient une demande d’enregistrement.

Les délais mentionnés plus haut ont soulevé certaines préoccupations chez les
requérants quant a leurs droits. En ce moment, seules les demandes concernant des
produits et des services liés a la COVID-19 peuvent faire I'objet d’'un examen accéléré.
Cependant, I'OPIC a aussi commencé a accepter d’autres requétes d’accélération étant
donné la situation actuelle.

Il ne semble toutefois pas simple d’obtenir un examen accéléré. Les requétes doivent
étre présentées sous forme d’affidavit ou de déclaration solennelle et indiquer
clairement comment sont remplis un ou plusieurs des critéres suivants :

a. Une procédure judiciaire touchant la marque de commerce du requérant est
attendue ou en cours au Canada relativement aux produits et services énumérés
dans la demande d’enregistrement.

b. Le requérant combat la contrefacon a la frontiére canadienne en ce qui concerne
sa marque de commerce et les produits et services nommés dans la demande
d’enregistrement.

c. Lerequérant doit faire enregistrer sa marque de commerce afin d’empécher que
ses droits de propriété intellectuelle subissent de graves désavantages sur les
marchés en ligne.

d. Le requérant doit faire enregistrer sa marque de commerce afin de préserver sa
revendication de priorité dans un délai défini et a la suite d’'une demande a cet
effet par un office de propriété intellectuelle a I'’étranger. A noter que la requéte
devra dans ce cas étre jointe a 'affidavit ou a la déclaration solennelle.

Il n’existe actuellement aucuns frais gouvernementaux pour le dépét d’une telle
demande, qui ne peut se faire que par télécopieur ou par courriel.

Les demandes d’enregistrement dans le systéme de Madrid doivent étre examinées
dans les 18 mois suivant la date de dépét, alors que les requérants canadiens doivent
attendre jusqu’a 30 mois pour leur examen initial. Ces nouvelles dispositions relatives
aux délais créeront un autre niveau d’examen, ou la rapidité d’exécution dépendra en
partie de la popularité de ces demandes.

Communiquez avec les personnes-ressources ci-apres pour toute question sur ces
changements.
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